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EMENTA

ACAO DE NULIDADE DE MARCA: COMPETENCIA DA
JUSTICA FEDERAL. ACOES RELATIVAS AO NOME
EMPRESARIAL E A CONCORRENCIA DESLEAL:
COMPETENCIA DA JUSTICA ESTADUAL.

Cabe a Justica Federal julgar apenas acdes de nulidade de marca,
com a intervencdo do INPI no feito, inclusive as medidas
antecipatorias ou cautelares correspondentes, enquanto cabe a
Justica Estadual julgar as acfes que envolvam 0 nome empresarial
ou discutam concorréncia desleal. Tese fixada pelo STJ no REsp-
repetitivo n® 1.527.232, em 13-12-2017.

ACAO DE NULIDADE DE MARCA. PRESCRICAO.
Prescreve em cinco anos, a partir do ato de concessdo do INPI, a

acdo para decretacdo da nulidade de marca, ndo estando
demonstrado que o beneficiario do registro tenha agido de ma-fe.

ACORDAO

Vistos e relatados estes autos em que séo partes as acima indicadas,
a Egrégia 22 Turma do Tribunal Regional Federal da 4% Regido decidiu, por



maioria, vencidos a Desembargadora Federal MARIA DE FATIMA FREITAS
LABARRERE e o Juiz Federal FRANCISCO DONIZETE GOMES, dar
provimento a apelacéo, nos termos do relatorio, votos e notas de julgamento que
ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 07 de maio de 2020.
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RELATORIO

OSMAR FERREIRA LABRES - ME, firma individual, titular
Osmar Ferreira Labres (nascimento 09-09-1937) e Outros ajuizaram em 29-05-
2012, originalmente perante a Justica Estadual, uma ACAO ORDINARIA
contra ELI MONTEIRO DA ROSA - ME, firma individual, titular Eli Monteiro
da Rosa (nascimento 01-11-1962) e Outros, ao fundamento de que 0s réus
teriam usurpado aos autores o nome comercial Cachorro Quente do Rosario,
além de fazerem concorréncia desleal, com isso lhes causando dano material e
moral.

Diz o autor Osmar Ferreira Labres - ME que desde 1966 explora
uma carrocinha de producdo e venda de cachorro-quente, localizada em Porto



Alegre, na praca S&o Sebastido n° 2, ao lado da portaria do Colégio do Rosario,
sendo 0 negocio conhecido nacionalmente como Cachorro Quente do
Rosario. Relata que em 1996, devido a problemas de salde, delegou a
administragdo da carrocinha de cachorro- quente ao filho de criagéo, o réu Eli
Monteiro da Rosa. Nessa época, eram vendidos em média 2.500 lanches por dia.

Acontece - prossegue o autor - que o réu Eli Monteiro da Rosa,
percebendo a lucratividade do negécio construido pelo autor, e abusando da boa
fé deste, registrou no INPI como de sua propriedade a marca Cachorro Quente
do Rosario, em 1999, passando a explora-la em lojas que abriu em nome de
filhos, esposa e outros familiares. Ao retomar a administracdo da carrocinha
estacionada na praca Sdo Sebastido n° 2, onde estabecido o seu negécio, o autor
teve de assumir divida deixada pelo réu Eli de quase cem mil reais, além de ver-
se obrigado a adotar o nome comercial Cachorro Quente do R.

Sustenta o autor que é titular do nome comercial Cachorro Quente
do Rosario, em razdo do uso prolongado no tempo, a despeito de néo ter registro
formal no INPI. Alega que o nome comercial é protegido pelo artigo 8° da
Convengéo de Paris, convalidada pelo Decreto n® 75.275, de 1975. Acrescenta
que o registro da marca Cachorro Quente do Rosario pelo réu Eli foi obtido em
flagrante ofensa ao inciso XIX do artigo 124 da Lei n® 9.279, de 1996. Diz que
a posse prolongada do nome comercial Cachorro Quente do Rosario constitui
meio de aquisicdo da marca, a qual, por isso mesmo, lhe foi indevidamente
usurpada pelo réu Eli.

Alega o autor que o uso indevido de seu nome comercial Cachorro
Quente do Rosério pelos réus constitui concorréncia desleal, da qual decorreram
dano patrimonial, como também moral.

Ao final, requer seja acolhida a demanda para os seguintes efeitos:

a.- reconhecer e decretar a ma fé, e por isto o ato ilicito, do 1° demandado no
ato de registrar o nome comercial da empresa da qual era mandatario como
marca da sua empresa, a 2% demandada, coibindo assim a concorréncia
desleal;

b.- reconhecer e declarar a nulidade do registro da marca vinculada ao home
comercial consagrado pelo do autor a fim de que se reconheca a estes a
propriedade da mesma;

c.- reconhecer o direito exclusivo do autor em utilizar o nome comercial
"CACHORRO QUENTE DO ROSARIO";

d.- determinar a todos os réus que se abstenham de utilizar do nome comercial
"CACHORRO QUENTE DO ROSARIO" ou qualquer outro semelhante que
induza ao consumidor a achar/entender erroneamente que os lanches



comercializados pelos réus tém a mesma origem e procedéncia dos lanches
fabricados e comercializados pelo autor;

e.- fixar multa diaria a ser paga por todos os demandados solidariamente para
0 caso de desobediéncia da proibicdo, em valor compativel ao faturamento
diario de cada uma das empresas, de modo a tornar efetiva a ndo utilizacdo do
nome, por dia de descumprimento da ordem;

f.- determinar as demandadas ainda, sob as mesmas penas, de retirarem das
lojas quaisquer propagandas, 'outdoors', ‘baners’, cartazes, dos sites alojados
na 'internet’, que induzam ao consumidor a ideias de que estas lojas vendem o
lanche de origem do autor, inclusive fazendo publicar em jornais de grande
circulacdo como Zero Hora (ou similar) que os lanches produzidos e vendidos
pelos réus ndo é o mesmo produzido pelo autor, ainda e que este (autor) é
titular do legitimo "CACHORRO QUENTE DO ROSARIO", com base no inciso
XIl do artigo 56 do CDC;

g.- condenar solidariamente todos os demandados a pagarem ao autor, ja que
se associaram indevidamente na exploragdo do nome comercial do autor, na
media em que sdo todos parentes, familiares e amigos do 1° R., constituindo-se
num grupo econdmico, a pagarem ao autor uma indenizagdo por danos
materiais, que espera seja fixada em patamares equivalentes ao faturamento de
cada uma das empresas durante o periodo em que estdo funcionando sob o
nome comercial "CACHORRO QUENTE DO ROSARIO", como forma de
compensar os lucros que o autor deixou de obter no periodo de utilizagdo pelos
réus de seu nome comercial;

h.- reconhecer o dano moral sofrido pelo autor a fim de fixar indeniza¢éo no
montante lotal equivalente a um ano de faturamento, a ser pago solidariamente
pelas demandadas, em valor a ser fixado pelo MMP Juizo;

i.- reconhecer desde logo que, em caso de insolvéncia das pessoas juridicas,
responderdo os sécios e titulares desta, com seu patriménio pessoa, para com a
as indenizacdes devidas em face das condenaces pretendidas;

J.- em face do reconhecimento judicial do direito exclusive do 1° autor em
utilizar o nome comercial de "CACHORRO QUENTE DO ROSARIO", que seja
determinado ao detentor formal da mesma junto ao INPI, sob pena do
cometimento de crime de desobediéncia, que transfira, sem qualquer énus, a
titularidade integral e exclusiva da marca ao 1° autor como forma de impedi-lo
de continuar causando prejuizos aos autores;

k..- seja dado vistas do presente feito ao representante do Ministério Publico, a
fim de que verifique o 'parquet’ , se assim entender ele configurado, a préatica
pelo 1° R., do tipo penal previsto no artigo 196, incisso Il do C.P.B. ao
registrar a marca comercial do autor, com intuito de carrear para si e suas
empresas a clientela dos autores.



Citados, 0s réus contestaram.

O INPI, em sua contestacéo, alegou ser parte ilegitima para a causa,
e que sO lhe cabe intervir na qualidade de assistente da parte requerida. Em
seguida, alega que esta prescrita a acdo para a nulidade do registro da marca, nos
termos do art. 174 da Lei n® 9.279, de 1996, pois 0 mais antigo dos registros
atacados (n° 822366525) foi depositado pela empresa Eli Monteiro da Rosa ME
em 30-12-1999 e concedido em 03-05-2005, enquanto a agéo foi ajuizada apenas
em 29-05-2012. No mérito propriamente, diz que inaplicavel ao caso o 6bice do
art. 124, V, da Lei da Propriedade Industrial (LPI), uma vez que os documentos
de constituicdo e de comprovacao de inscri¢cdo e de situagdo cadastral, trazidos
com a inicial, bem como os alvaras por ele apresentados ndo fornecem elementos
de conviccdo para comprovar a utilizacdo do sinal Cachorro Quente do
Roséario como denominacdo social ou titulo de estabelecimento em data anterior
ao deposito dos pedidos de registro de marca pela parte ré no INPI. Tampouco
€o caso de direito de precedéncia do autor a registro da marca, na forma do art.
129, 81° da LPI, pois deveria ter sido exercido oportunamente na via
administrativa, o que ndo fez.

Ao final, foi proferida sentenca, cujas partes conclusiva e
dispositiva vao assim transcritas:

- CONCLUSAO:
De tudo o que foi analisado, concluo por:

a) condenar o INPI a obrigacdo de fazer consistente nos cancelamentos dos
registros relativos & marca CACHORRO QUENTE DO ROSARIO, que foi
deferida, indevidamente, em favor de Eli Monteiro da Rosa ME (empresa da
qual Eli Monteiro da Rosa é socio majoritario). Prazo de 20 (vinte) dias, a
contar do transito em julgado desta decisao;

b) condenar o INPI a obrigacdo de fazer consistente na averbagdo, em seu
banco de dados, do nome comercial CACHORRO QUENTE DO
ROSARIO, em favor de Osmar Ferreira Labrese Osmar Ferreira Labres
ME. Prazo de 20 (vinte) dias, a contar do transito em julgado desta deciséo;

c) condenar Eli  Monteiro da RosaeEli Monteiro da Rosa ME,
solidariamente, ao pagamento de indenizacao, a titulo de danos materiais, em
favor de Osmar Ferreira Labres e Osmar Ferreira Labres ME, no valor de R$
1.500.000,00 (Um Milh&o e Quinhentos Mil Reais), acrescidos dos consectarios
de lei (juros e correcdo monetéria), de acordo com o Manual de Procedimentos
e Calculos da Justica Federal;

d) condenar Eli  Monteiro da RosaeEli Monteiro da Rosa ME,
solidariamente, ao pagamento de indenizacéo, a titulo de danos morais, em
favor de Osmar Ferreira Labres e Osmar Ferreira Labres ME, no valor de R$
1.500.000,00 (Um Milhdo e Quinhentos Mil Reais), acrescidos dos consectarios



de lei (juros e correcdo monetaria), de acordo como Manual de Procedimentos
e Calculos da Justica Federal;

e) Condenar Eli Monteiro da Rosa e Eli Monteiro da Rosa ME a obrigagéo de
fazer consistente na retirada do sinal distintivo CACHORRO QUENTE DO
ROSARIO de todos os seus pontos de venda, inclusive, sitios eletrnicos, e de
todas as formas de propaganda, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar do
transito em julgado desta decisao;

f) condenar Eli Monteiro da Rosa e Eli Monteiro da Rosa ME, pro rata, ao
pagamento de verba honoraria, em favor do Patrono da parte Autora, que fixo
em R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), a teor do art. 20, caput e §83° e 4° c/c art.
21, ambos, do CPC.

g) Condenar o INPI ao pagamento de verba honoréria, em favor do Patrono da
parte Autora, que fixo em R$ 500,00 (Quinhentos Reais), a teor do art.
20, caput e 88 3° e 4° ¢/c art. 21, ambos, do CPC.

h) Diante da sucumbéncia em pequena propor¢do da parte autora, deixo de
condena-la nos 6nus respectivos.

1V - DISPOSITIVO:

Ante o Exposto, afasto as preliminares de ilegitimidades ativa e passiva, afasto
as preliminares de auséncia de interesse de agir e de impossibilidade juridica
do pedido, afasto a preliminar de prescricao, e julgo, no mérito, procedente, em
parte, a presente acéo, tudo, nos termos da fundamentacao.

Os requeridos Eli Monteiro da Rosae Eli Monteiro da Rosa ME restam
condenados, pro rata, a pagar verba honoraria, em favor do Patrono da parte
Autora, a qual fixo em R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), a teor do art. 20, caput e
883° e 4° combinado ao art. 21, ambos do CPC, devidamente atualizada pelos
indices oficiais. Deverdo, também, ressarcir metade do valor das custas
judiciais adiantadas pela parte autora, devidamente atualizadas pelos indices
oficiais.

O requerido INPI resta condenado ao pagamento de verba honoraria em favor
do Patrono da parte autora, a qual fixo em R$ 500,00 (Quinhentos Reais), a
teor do art. 20, capute 88 3° e 4° combinado ao art. 21, ambos, do CPC,
devidamente atualizada pelos indices oficiais. Devera, do mesmo modo,
ressarcir metade do valor das custas judiciais adiantadas pela parte autora,
devidamente atualizadas pelo indices oficiais.

Reexame necessario.

Apelaram os vencidos, alegando, inicialmente, incompeténcia da
Justica Federal para as acOes que ndo respeitam a nulidade da marca. Depois
sustentam ilegitimidade da causa do réu pessoa fisica. Sustentam que a sentenca



decidiu fora do que foi pedido. Dizem que a agdo de nulidade da marca esta
prescrita. Alegam que inexiste o pretendido direito a nulidade da marca. Negam
haver concorréncia desleal. Questionam a condenacdo ao pagamento de
indenizacéo.

Com resposta dos apelados, vieram 0s autos a este tribunal.

E o relatorio.

VOTO

1. Competéncia da Justica Federal

Como se vé dos pedidos formulados pelos autores, transcritos
acima no Relatério, hd apenas um pedido que envolve a autarquia federal INPI
("b.- reconhecer e declarar a nulidade do registro da marca vinculada ao nome
comercial consagrado pelo do autor a fim de que se reconheca a estes a
propriedade da mesma™), sendo os demais pedidos dirigidos exclusivamente
contra particulares.

Ora, o Superior Tribunal de Justica (STJ) ja& assentou, em
julgamento de recurso especial repetitivo - vinculante para os juizes e tribunais
inferiores (Cod. de Proc. Civil, art. 927, I11) - que a Justica Federal cabe julgar
apenas a acdo de nulidade de registro de marca e medidas cautelares ou
antecipatdrias a ela correspondentes, cabendo a Justica Estadual julgar as acbes
atinentes a concorréncia desleal, ao nome comercial, atrade dress, acdes
indenizatdrias e quejandos. Confira-se o texto da tese estabelecida no julgamento
do REsp n° 1.527.232-repetitivo:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVERSIA.
CONCORRENCIA DESLEAL. COMPETENCIA DA JUSTICA ESTADUAL.
TRADE DRESS.CONJUNTO-IMAGEM. ELEMENTOS DISTINTIVOS.
PROTECAO LEGAL CONFERIDA PELA TEORIA DA CONCORRENCIA
DESLEAL. REGISTRO DE MARCA. TEMA DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL, DE ATRIBUICAO ADMINISTRATIVA DE AUTARQUIA
FEDERAL. DETERMINACAO DE ABSTENCAO, POR PARTE DO PROPRIO
TITULAR, DO USO DE SUA MARCA REGISTRADA. CONSECTARIO
LOGICO DA INFIRMACAO DA HIGIDEZ DO ATO ADMINISTRATIVO.
COMPETENCIA PRIVATIVA DA JUSTICA FEDERAL.
1. Atese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art.543-C do
CPC/1973), é a sequinte: As questdes acerca do trade dress (conjunto-imagem)
dos produtos, concorréncia desleal e outras demandas afins, por ndo envolver
registro no INPI e cuidando de acdo judicial entre particulares, ¢
inequivocamente de competéncia da justica estadual, ja que ndo afeta interesse
institucional da autarquia federal. No entanto, compete & Justica Federal, em
acao de nulidade de registro de marca, com a participacdao do INPI, impor ao
titular a abstencdo do uso, inclusive no tocante a tutela provisoéria.




2. No caso concreto, da-se parcial provimento ao recurso interposto por SS
Industrial S.A. e SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal
Ltda., remetendo a Quarta Turma do STJ, para prosseguir-se no julgamento do
recurso manejado por Industria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda. e
Natura Cosméticos S.A.
(REsp n° 1.527.232/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, SEGUNDA
SECAO, julgado em 13/12/2017, DJe 05/02/2018; sublinhou-se trecho para
destaque)

Por outro lado, o STJ tem reafirmado o entendimento - inclusive
no ambito do direito marcario - de que ndo é admissivel a cumulacdo, no mesmo
processo, de pedido(s) de competéncia da Justica Federal com pedido(s) de
competéncia da Justica Estadual. Confira-se:

DIREITO MARCARIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
COMPETENCIA PARA JULGAR PEDIDO DE PERDAS E DANOS
DECORRENTES DO USO DA MARCA, CUJO REGISTRO PRETENDE-SE A
ANULACAO. LIDE QUE NAO ENVOLVE A UNIAO, AUTARQUIA,
FUNDACAO OU EMPRESA PUBLICA FEDERAL. COMPETENCIA DA
JUSTICA ESTADUAL. REGISTRO DA MARCA "CHEESE.KI.TOS", EM QUE
PESE A PREEXISTENCIA DO REGISTRO DA MARCA "CHEE.TOS", AMBAS
ASSINALANDO SALGADINHOS "SNACKS", COMERCIALIZADOS NO
MESMO MERCADO. IMPOSSIBILIDADE, VISTO QUE A COEXISTENCIA
DAS MARCAS TEM O CONDAO DE PROPICIAR CONFUSAO OU
ASSOCIACAO AO CONSUMIDOR.
1. A autora pretende cumular duas agdes: a primeira a envolver a nulidade do
registro marcario, obtido pela empresa ré e efetuado pelo INPI, e a segunda
buscando a reparacdo dos danos alegadamente causados pela sociedade ré,
isto é, lide que ndo envolve a autarquia. Destarte, como o artigo 292, § 1°, I,
do CPC restringe a possibilidade de cumulacdo de pedidos, admitindo-a
apenas guando 0 mesmo Juizo é competente para conhecer de todos e 0 artigo
109, I, da Constituico Federal prevé gue compete aos juizes federais processar
e julgar as causas em que a Unido, entidade autarquica ou empresa publica
federal forem interessadas na condicdo de autoras, rés, assistentes ou opoentes,
é descabida a cumulagdo, sob pena de usurpacdo da competéncia residual da
Justica Estadual.
(.. i

(REsp 1.188.105/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, QUARTA
TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 12/04/2013; sublinhou-se trecho para
destaque)

Nessas condicdes, cabe conhecer apenas da acdo correspondente
ao pedido "b.- reconhecer e declarar a nulidade do registro da marca vinculada
ao nome comercial consagrado pelo autor a fim de que se reconheca a este a
propriedade da mesma", de competéncia da Justica Federal, nos termos do art.
175 da Lei da Propriedade Industrial - LPI (A acéo de nulidade do registro sera
ajuizada no foro da justica federal e o INPI, quando néo for autor, intervird no



feito), restando aos autores, em consequéncia, deduzir os demais pedidos
(alineas a, ¢, d, e, f, g, h, i, jek) diretamente perante a Justica Estadual.

2. Legitimidade do apelante e apelado pessoas fisicas e
legitimidade do INPI

Tratando-se de acdo que visa a decretacdo de nulidade de marca,
partes legitimas sdo o0s empresarios que a disputam, ou seja, Osmar Ferreira
Labres - ME, como autor, e Eli Monteiro da Rosa - ME, como réu. Ocorre que,
sendo esses empresarios titulares de firma individual, confunde-se a figura
do empresario com a da pessoa fisica, ou, dito de outro modo, sdo a mesma
coisa. Entdo, tem-se aqui um caso de redundancia, mas nédo de ilegitimidade.

Por outro lado, observo da peticdo inicial que nenhuma conduta foi
imputada ao INPI, e nem sequer sua citacdo foi requerida pelos autores. Na
verdade, o INPI veio a ser citado por determinacdo judicial ex officio (autos
originarios, Evento 14). Por conseguinte, o INPI ndo estd legitimado
como litisconsorte passivo necessario, como parece ter entendido a sentenca,
devendo intervir no feito na condicdo de assistente especial, caso em que,
mesmo decretada a nulidade da marca, ndo podera ser condenado ao pagamento
de honoréarios advocaticios. E, com efeito, da jurisprudéncia do STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCARIO E PROCESSUAL CIVIL.
PRETENSAO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. ATUACAO
OBRIGATORIA DO INPI. ART. 175 DA LEIl 9.279/96. POSICAO
PROCESSUAL. QUALIDADE DA INTERVENCAO. CAUSA DE PEDIR DA
ACAO. LITISCONSORTE PASSIVO OU ASSISTENTE ESPECIAL
(INTERVENCAO SUI  GENERIS). HONORARIOS ADVOCATICIOS
INDEVIDOS PELA ATUACAO COMO ASSISTENTE ESPECIAL.
1. O art. 175 da Lei n. 9.279/96 prevé que, na acdo de nulidade do registro de
marca, o INPI, quando néo for autor, intervira obrigatoriamente no feito, sob
pena de nulidade, sendo que a definicdo da qualidade dessa intervengéo
perpassa pela anélise da causa de pedir da acdo de nulidade.
2. O intuito da norma, ao prever a intervencao da autarquia, foi, para além do
interesse dos particulares (em regra, patrimonial), o de preservar o interesse
publico, impessoal, representado pelo INPI na execucdo, fiscalizagdo e
regulacéo da propriedade industrial.
3. No momento em que é chamado a intervir no feito em raz&o de vicio inerente
ao proprio registro, a autarquia federal deve ser citada na condicdo de
litisconsodrcio passivo necessario.
4. Se a causa de pedir da anulatéria for a desconstituicdo da propria marca,
algum defeito intrinseco do bem incorp6reo, ndo havendo guestionamento
sobre 0 vicio do processo administrativo de registro propriamente dito, o INPI
intervird como assistente especial, numa intervencdo sui generis, em atuacéo
muito similar ao amicus curiae, com presuncdo absoluta de interesse na causa.
5. No tocante aos honordrios, ndo sendo autor nem litisconsorte passivo, mas
atuando na condicdo da intervencdo sui generis, ndo devera o INPI responder




pelos honorarios advocaticios, assim como ocorre com 0 assistente simples.
6. Recurso especial provido.
(REsp n° 1.264.644/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, QUARTA
TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 09/08/2016; sublinharam-se trechos para
destaque)

3. Distingdes terminologicas necessarias

Antes de prosseguir no exame da causa, € necessario distinguir 0s
trés termos especializados mobilizados pelos atores processuais, tanto mais que
foram objeto de grande confusédo, tanto na peticdo inicial quanto na sentenca:
(1) marca, (2) nome empresarial (ou nome comercial) e (3)titulo de
estabelecimento. Alias, a sentenca acabou determinando que o INPI averbasse o
"nome comercial” Cachorro Quente do Rosario em favor dos autores, o que €é
juridicamente impossivel, visto que o 6rgdo ao qual cabe o registro do nome
comercial é a Junta Comercial, enquanto o INPI registra marcas.

Para ndo incorrer em erro, valho-me das licbes do renomado
comercialista Fabio Ulhoa Coelho, professor titular da PUCSP:

O nome empresarial e a marca se reportam a diferentes "objetos semanticos".
O primeiro identifica o sujeito de direito (0 empresario, pessoa fisica ou
juridica), enquanto a marca identifica, direta ou indiretamente, produtos ou
servicos. Sob o ponto de vista econémico e mercadoldgico, é oportuno e
vantajoso adotar-se, nos dois designativos, 0 mesmo nucleo linguistico. Assim,
0 "Banco Itau S/A" é o nome empresarial que identifica o sujeito de direito
titular da marca de servicos bancarios "ltau”. Para o direito, no entanto, é
irrelevante se ha ou ndo identidade linguistica. A protecédo dispensada a cada
designativo sera prevista no correspondente regime juridico. Sdo quatro as
diferencas entre esses regimes: a) 0rgdo registrario; b) ambito territorial da
tutela; ¢) ambito material; d) &mbito temporal.

O primeiro elemento distintivo entre a prote¢do do nome e da marca diz
respeito ao 6rgdo em que sdo registrados. A protecdo ao nome empresarial
deriva da inscri¢do da firma individual, ou do arquivamento do ato constitutivo
da sociedade, na Junta Comercial, ao passo que a da marca decorre do
registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Um néo substitui o
outro, em nenhuma hipotese. S6 tém protecdo o nome empresarial arquivado na
Junta e a marca registrada no INPI.

(.)

Além da marca e no nome empresarial, o direito industrial cuida de uma
terceira categoria de sinal distintivo: o titulo de estabelecimento. Trata-se de
designacdo que o empresario empresta ao local em que desenvolve sua
atividade. Por exemplo: quando o consumidor se dirige a agéncia do "Banco
Itali S/A", encontra-a identificada pela expressdo "ltal". E este o titulo do
estabelecimetno, o designativo referente ao lugar do exercicio da atividade. A



expressdo linguistica do titulo ndo precisa coincidir com o ndcleo do nome
empresarial, nem com a marca. (...)

(...) Como, por outro lado, ndo existe atualmente registro do titulo do
estabelecimento - ele existiu, no Brasil, dentre 1934 e 1967, e produzia efeitos
restritos ao ambito do municipio -, a prova da anterioridade, no uso do sinal
distintivo, pode ser feita por testemunhas ou documentos de qualquer género.
(COELHO, F. U. Curso de Direito Comercial, volume 1. 92 ed. rev. e atual.
Séo Paulo: Saraiva, 2005. pp. 181, 183 e 184).

4. Prescricdo da pretensdo a declaragdo de nulidade de registro
de marca

Noticia o INPI, em sua contestacdo, que a concessao do registro da
marca Cachorro Quente do Roséario a parte ré se deu em 03-05-2005 (embora
tenha sido depositado em 30-12-1999). Ocorre, todavia, que a presente agéo foi
ajuizada (originariamente perante a Justica Estadual) somente em 29-05-2012.
Assim, decorreram mais de 5 (cinco) anos entre a concessdo do registro da marca
e a deducdo em juizo da pretensdo a sua nulidade, do que decorre a prescricao
de tal pretensdo, por forga do disposto no art. 174 da LPI (Lei n°® 9.279, de
1996), in verbis:

Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a acdo para declarar a nulidade do
registro, contados da data da sua concessao.

E bem verdade que esse prazo ndo se aplica quando se tratar de
anular marcas cujo registro foi obtido de ma fé, caso em incide o artigo 6, bis, 3
da Convencédo da Unido de Paris de 1883 (CUP), conforme ja assentou o STJ.
Confira-se:

RECURSO  ESPECIAL. PROPRIEDADE  INDUSTRIAL. MARCA
NOTORIAMENTE CONHECIDA. PEDIDO DE NULIDADE DE REGISTRO
COM BASE NA MA-FE.
IMPRESCRITIBILIDADE. DEMONSTRACAO DA NOTORIEDADE DA
MARCA AO TEMPO DO REGISTRO. NAO OCORRENCIA.
1.A Lei n. 9279/96 (art. 174) estabelece a prescricdo quinquenal para a
pretensdo de nulidade do registro, tendo a Convencdo da Unido de Paris de
1883 - CUP (art. 6 bis, 3) excepcionado a regra ao determinar que ndo havera
prazo para se anular as marcas registradas com ma-fé. 2. As marcas
notoriamente conhecidas (LPI, art. 136) e de alto renome (LPI, art. 125)
mereceram uma especial protecdo do legislador, notadamente em raz@o do
principio que as rege, de repressdo ao enriquecimento sem causa, pelo
aproveitamento econémico parasitario, j& que o Brasil, na qualidade de pais
unionista, tem o dever de combater a concorréncia desleal. 3. Assim, por
gozarem de prestigio perante seu mercado atuante e do publico em geral, o
reconhecimento da marca como notoriamente conhecida ou de alto renome, por
si s@, atrai presungdo relativa de ma-fé (‘rectius' uso indevido) por parte do
terceiro registrador, cabendo prova em sentido contrario. 4. Tratando-se de




marca notéria, em razdo do amparo protetivo diferenciado da norma - para
fins de imprescritibilidade da acdo anulatéria -, basta ao requerente a
demonstracdo de que a marca reivindicada era notoriamente conhecida, ao
tempo do registro indevido, para obter, em seu favor, a inversdo do 6nus da
prova da ma-fé em face do requerido, anterior registrador e, como reverso, a
boa-fé do reivindicante. 5. Na hipotese, verifica-se que a recorrente ndo
impugna o fundamento crucial que deu substrato a sentenca e ao acordao -
inexisténcia de prova da notoriedade da marca no Brasil ao tempo do registro -
, pois, repita-se, limitou-se a discutir a presuncdo de ma-fé da recorrida, o que
atrai a incidéncia da Sum. 283 do STF. Ademais, chegar a conclusdo diversa
do Tribunal de origem, com relacdo a existéncia de provas que poderiam
reconhecer a notoriedade da marca nos idos de 1975, demandaria o
revolvimento fatico-probatério dos autos, o que encontra Gbice na Sum. 7 do
STJ. 6. Recurso especial nao provido.
(REsp n° 1.306.335/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, QUARTA
TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 16/05/2017; sublinhou-se trecho para
destaque )

N&o se deve, porém, confundir (1) a agilidade daquele que se
adianta no pedir o registro de uma marca que outrem poderia ter pedido, mas
demorou a fazé-lo, com (2) a conduta daquele que, sabendo ou ndo podendo
desconhecer que uma marca ja foi registrada em favor de terceiro, ainda assim
postula o registro de marca idéntica, buscando induzir em erro o o6rgdo registral,
em prejuizo de terceiro. Ora, apenas no segundo caso se pode falar de ma-fe,
porque esta consiste em conhecer-se ou ndo poder-se desconhecer a existéncia de
obstaculo a aquisicdo de um direito, como, por exemplo, o Gbice do art. 124,
XIX, da LPI (reproducéo ou imitacdo, no todo ou em parte, ainda que com
acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou
servico idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de causar confusdo ou
associacdo com marca alheia). J& no primeiro caso inexiste ha obstaculo a
aquisicdo do direito, ndo se cogitando, por isso mesmo, de ma fe.

Também nado havia, no caso, como bem destacou o INPI, em sua
contestacao, o Obice ao registro da marca Cachorro Quente do Rosario em favor
do réu Eli Monteiro da Rosa - ME, constante do art. 124, V, da LPI (reproducéo
ou imitacdo de elemento caracteristico diferenciador de titulo de
estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetivel de causar confuséo
ou associacdo com estes sinais distintivos). 1sso porque a designacéo "Cachorro
Quente do Roséario” ndo era o nome comercial (ou empresarial) da firma
individual Osmar Ferreira Labres (autos originarios, Evento 10, OUT3), pois o
nome comercial ou empresarial de uma firma individual é o proprio nome do seu
titular. Tampouco a expressdo "Cachorro Quente do Rosario” era o titulo do
estabelecimento do autor, visto que constituido de uma barraquinha de venda de
cachorro-quente, sem qualquer placa ostensiva com os dizeres "Cachorro Quente
do Rosario": isso esta comprovado ndo s6 por fotografia que acompanhou a
inicial (autos originarios, Evento 10, FOTO4), mas é fato notério. Na verdade, a
barraquinha de venda de cachorros quentes do autor Osmar Ferreira Labres -



ME ndo é conhecida pelos consumidores porto-alegrenses por ostentar placa ou
faixa com o titulo "Cachorro Quente do Rosario™, mas o € precisamente por ser
a Unica barraquinha de venda de cachorro-quente estacionada, ha décadas, na
frente do antiguissimo educandario marista Colégio do Roséario. Por
conseguinte, inexistente o obice do art. 124, V, da LPI, sob esse ponto de vista
também se descarta a possibilidade de ma fé na obtencéo, pelo réu Eli Monteiro
da Rosa - ME, da marca Cachorro Quente do Rosario.

Nem seria exagero dizer que, se ma-fé houve, ela é imputavel
exclusivamente ao autor, o qual, podendo ter pedido o registro da
marca Cachorro Quente do Rosario ao INPI, desde os anos sessenta do século
passado, sO veio a reivindica-la neste século, por meio da presente demanda,
precisamente apds saber que o réu estava prosperando em seus negocios.

Por tais razfes, prescrita esta, nos termos do art. 174 da LPI, a
pretensdo do autor Osmar Ferreira Labres - ME a decretacdo da nulidade da
marca Cachorro Quente do Rosario, obtida pelo réu Eli Monteiro da Rosa - ME.

5. Concluséao

Impde-se pronunciar a prescri¢do da pretensao veiculada na acao
correspondente ao pedido b.- reconhecer e declarar a nulidade do registro da
marca vinculada ao nome comercial consagrado pelo autor a fim de que se
reconheca a este a propriedade da mesma, com base no artigo 174 da LPI,
e ndo conhecer das demais acdes cumuladas, por serem de competéncia da
Justica Estadual.

6. Encargos da sucumbéncia

Sendo inestimavel o proveito econdmico, e muito baixo o valor da
causa, fixo equitativamente os honorérios advocaticios a serem pagos pelos
autores em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do 88° do art. 85 do
Cadigo de Processo Civil.

7. Dispositivo

Ante 0 exposto, voto por dar provimento a apelacao.

Documento eletronico assinado por ROMULO P1ZZOLATTI, Desembargador Federal Relator, na
forma do artigo 1°, inciso 11, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolucdo TRF 42 Regido n°
17, de 26 de margo de 2010. A conferéncia da autenticidade do documento esta disponivel no endereco
eletrdnico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do cédigo
verificador 40001502667v69 e do codigo CRC 808cf6a0.

Informagdes adicionais da assinatura:
Signatéario (a): ROMULO PIZZOLATTI
Data e Hora: 10/12/2019, as 19:40:26



Poder Judiciario N
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 42 REGIAO

APELACAO CIVEL N°5066952-10.2013.4.04.7100/RS

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL ROMULO PIZZOLATTI
APELANTE: ELI MONTEIRO DA ROSA (REU)

APELADO: OSMAR FERREIRA LABRES - ME (AUTOR)
APELADO: OSMAR FERREIRA LABRES (AUTOR)

VOTO-VISTA

O voto do relator considera prescrita a agéo, na parte em que esta
busca a declaracdo da nulidade do registro da marca.

A respeito dos prazos prescricionais, trago a colacdo, inicialmente,
0 acordao cuja ementa tem o seguinte teor:

RECURSO  ESPECIAL. PROPRIEDADE  INDUSTRIAL.  MARCA
NOTORIAMENTE CONHECIDA. PEDIDO DE NULIDADE DE REGISTRO
COM BASE NA MA-FE. IMPRESCRITIBILIDADE. DEMONSTRACAO DA
NOTORIEDADE DA MARCA AO TEMPO DO REGISTRO. NAO
OCORRENCIA.

1. A Lei n. 9279/96 (art. 174) estabelece a prescricdo quinquenal para a
pretensdo de nulidade do registro, tendo a Convencéo da Unido de Paris de
1883 - CUP (art. 6 bis, 3) excepcionado a regra ao determinar que nao havera
prazo para se anular as marcas registradas com ma-fe.

2. As marcas notoriamente conhecidas (LPI, art. 136) e de alto renome (LPI,
art. 125) mereceram uma especial protecdo do legislador, notadamente em
razdo do principio que as rege, de repressdo ao enriquecimento sem causa,
pelo aproveitamento econémico parasitario, ja que o Brasil, na qualidade de
pais unionista, tem o dever de combater a concorréncia desleal.

3. Assim, por gozarem de prestigio perante seu mercado atuante e do publico
em geral, o reconhecimento da marca como notoriamente conhecida ou de
alto renome, por si s, atrai presuncao relativa de ma-fé (rectius uso indevido)
por parte do terceiro registrador, cabendo prova em sentido contrario



SALOMADO,

4. Tratando-se de marca notdria, em razdo do amparo protetivo diferenciado
da norma - para fins de imprescritibilidade da acdo anulatéria -, basta ao
requerente a demonstracdo de que a marca reivindicada era notoriamente
conhecida, ao tempo do registro indevido, para obter, em seu favor, a inversao
do 6nus da prova da ma-fé em face do requerido, anterior registrador e, como
reverso, a boa-fé do reivindicante.

5. Na hipotese, verifica-se que a recorrente ndo impugna o fundamento crucial
que deu substrato & sentenca e ao acOrddo - inexisténcia de prova da
notoriedade da marca no Brasil ao tempo do registro -, pois, repita-se, limitou-
se a discutir a presuncao de méa-fé da recorrida, o que atrai a incidéncia da
Sam. 283 do STF.
Ademais, chegar a conclusdo diversa do Tribunal de origem, com relacdo a
existéncia de provas que poderiam reconhecer a notoriedade da marca nos idos
de 1975, demandaria o revolvimento fatico-probatério dos autos, o que
encontra 6bice na Sum. 7 do STJ.

6. Recurso especial nao provido.

(REsp 1306335/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, QUARTA TURMA,
julgado em 25/04/2017, DJe 16/05/2017)

O voto do relator do aludido acérdao, Ministro LUIS FELIPE
tem o seguinte teor:

VOTO
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMAO (Relator):

2. A controvérsia estad em definir, para fins de obstar a fluéncia da prescrigédo
em relacdo & acdo de nulidade do registro de marca industrial notoriamente
conhecida, em que constitui e de quem é o 6nus da prova da alegada ma-fé
(item (3) do artigo €°, bis, da Convencéo da Uniéo de Paris-CUP).

A sentenca acabou por reconhecer a prescricdo da pretensdo anulatoria,
verbis:

A alegacdo de prescricao envolve o exame da legislacéo anterior a Lei n.
9279/96, eis que 0 registro que se pretende anular teve seu pedido
depositado em 27/11/1975 e concedido em 10/11/1976 (fls. 893). Como
aquele diploma legal vigorou até 1996, veja-se a disciplina que deu ao
instituto da prescricéo:

[..]

Ora, a concessdo do registro marcario n° 006477887 deu-se em
10/11/1976 (fls. 893).



Assim, as alegacGes da autora no que se refere a pretensdo de anular o
referido registro com base em disposi¢des legais tanto da Lei n°
5772/71 quanto da Lei n°® 9279/96 esbarram inelutavelmente na regra
impeditiva da prescricdo extintiva prevista no art. 98 da Lei 5772/71,
repetida pelo art. 174 da Lei n 9279/96.

Sendo assim, declaro prescritas as pretensfes da autora de anular o
registro marcério n° 006.477.887 com base nos incisos V, XIX e XXIII
do art. 124 da Lei n°® 9279/96.

(fls. 1024/1025)
O acérdéo recorrido confirmou a deciséo, nos seguintes termos:

Como relatei, cuida-se de Apelagdo contra sentenca que julgou

improcedente pedido de nulidade da marca “RYDER”, com base nos
artigos 6°, bis, item (3) e 8° da CUP.

Sentenca que ndo merece reforma.

Deflui dos autos que a pretensdo autoral encontra-se induvidosamente
prescrita em razdo do enorme lapso temporal ocorrido entre a data da
propositura da acdo (02/02/2006) e a data da expedicéo do registro, em
10/11/76 - ou seja - mais de 30 anos, ultrapassando em muito o prazo
concedido pela lei para desconstituicéo de titulo por vicio de nulidade.

Assim, em que pese a alegacdo de que o registro foi efetuado com ma-
fé, na tentativa de impedir a incidéncia da prescricado com base no item
(3) do artigo €°, bis, da CUP, o fato é que nada nos autos - incluindo a
prova pericial de fls. 789/852 - faz prova da notoriedade da marca
“RYDER” no Brasil por ocasido do registro da Apelada, ou que esta
tivesse qualquer conhecimento do signo alienigena na data do deposito
da marca.

De sorte que, ndo tendo a apelante logrado comprovar a ma-fé da
Apelada, nem a caducidade da marca no periodo assinalado, impende
confirmar a sentenca, ressalvando, por oportuno, de que caducidade
nao d& azo a nulidade, e sim, a extingdo de titulo.

Com estas consideragdes, nego provimento ao Apelo, confirmando a
sentenca.

Do voto divergente extrai-se que:

Pelo que tem aqui e consta do memorial, esta transcrita uma resposta ao
quesito numero 8, que foi feito pelo proprio INPI: *'Senhor Perito,
queira informar se ha elementos de conviccdo suficientes que
evidenciem que a primeira Ré tinha conhecimento da existéncia da



atividade da autora, a época do deposito da marca no INPI?" E a
resposta: "'Sim, uma vez que ha documentos suficientes nos autos e este
perito pode verificar na literatura especializada que o nome Ryder ja
era de amplo conhecimento e prestigio internacional, sendo um lider de
mercado. Em inUmeras revistas especializadas na area de atuacéo da
autora, inclusive internacionais, encontra-se referéncia direta a autora,
bem como se pode apontar que a autora detém prémios
internacionais.”

Vossa Exceléncia considerou que esse quesito ndo era suficiente para
entender que a autora ndo poderia deixar de conhecer a marca?

Chamo a atencdo, acho até bastante interessante que, apesar de ser um
registro antigo, que data de trinta anos, a nova LPI diz que é marca que
0 requerente ndo podia, evidentemente, deixar de conhecer. Quer dizer, a
parte ndo tem que provar que ele conhecia; tem que provar que havia
todos o0s meios para que ele tivesse conhecimento da marca,
especialmente, naquele nicho especifico de mercado. Apesar de isso ser
uma norma recente, eu creio que se aplica também aos termos do antigo
Cddigo de Propriedade Industrial. O que se pretende aqui com este
"evidentemente ndo se poderia deixar de conhecer é proteger o
principio da boa-fé que principalmente nesta area empresarial, nesta
area comercial, em todos os aspectos, € um principio que tem que
prevalecer sempre. Entdo, a prote¢cdo tem que ser, sempre, da boa-fé.

Apesar de Vossa Exceléncia ter tido um contato muito mais proximo
com os autos, eu acho que ha, sim, um indicio de ma-fé. Como o nobre
Advogado disse da Tribuna, Ryder é o patronimico do empresario
americano que criou a empresa. Nao ha um motivo para que a empresa
brasileira fosse criar, gratuitamente, esse nome, sacar esse nome de um
nada.

Ha todos os indicios, sim, no meu modo de ver, pedindo a maxima
vénia a Vossa Exceléncia, para entender que a ma-fé restou
comprovada, por conta disso, desses indicios todos. NO6s aqui na area
criminal lidamos, basicamente, com indicios e acho que podemos trazer
toda essa idéia dos indicios também para a area de propriedade
industrial, especialmente, tendo o perito sido t&o categdrico nesse
sentido - de que ndo h& meios para que ela pudesse afirmar que néo
conhecia a marca, inclusive, naquela época, trinta anos atras.

Pedindo a maxima vénia a Vossa Exceléncia, eu vou superar a
prescricdo e entender que estd aplicavel aqui, sim, o art. 6 bis (3) da

Convencdo Unido de Paris.

(fls. 1099-1100)



Verifica-se, pois, que o0 acoOrddo recorrido manteve, por maioria, a
fundamentacdo exarada pela sentenca, ndo se discutindo, no especial, a
questdo da caducidade da marca, ficando a latere eventual debate acerca do
nao exercicio da atividade pela recorrida no mercado, até porque - conforme
salientado pela sentenca - ndo se apreciou o pedido de anulacdo com base
nesse fundamento, seja por ndo haver pedido expresso, seja por ter havido
requerimento administrativo anterior nesse sentido (fl. 1.022).

3. Nesse passo, como sabido, "a finalidade da protecdo ao uso das marcas -
garantida pelo disposto no art. 5°, XXIX, da CF/88 e regulamentada pelo art.
129 da LPI - é dupla: por um lado protegé-la contra usurpagdo, proveito
econdmico parasitario e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar
que o consumidor seja confundido quanto a procedéncia do produto (art.4°, VI,
do CDC)" (REsp 1.105.422/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3% Turma,
julgado em 10/05/2011, DJe 18/05/2011).

O sistema juridico péatrio adota o sistema atributivo para obtencao do registro
de propriedade de marca. Prevé, também, num sistema de contrapesos,
situacbes que originam direito de preferéncia a obtencdo do registro,
lastreadas na repressdo a concorréncia desleal e ao aproveitamento
parasitario.

Com efeito, a prépria Lei da Propriedade Industrial reprime a concessdo de
registros como marcas de: a) nome comercial, titulo de estabelecimento ou
insignia alheios (art. 124, V, e 195, V); b) sinais que reproduzem marcas que 0
requerente evidentemente ndo poderia desconhecer em razéo de sua atividade,
cujo titular seja sediado em pais com o qual o Brasil mantenha acordo, se a
marca se destinar a distinguir produto idéntico, semelhante ou afim, suscetivel
de causar confusdo ou associagdo com aquela marca alheia (art. 124, XXII1);
€) marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, nos termos do art.
6° bis (I) da Convencdo da Unido de Paris para Protecdo da Propriedade
Industrial.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL - PRESCRICAO QUINQUENAL - NAO
OCORRENCIA - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - SISTEMA
ATRIBUTIVO - ADOCAO PELO ORDENAMENTO JURIDICO PATRIO
- PEDIDO DE ANULACAO DE REGISTRO DE MARCA - CONFUSAO
ENTRE OS CONSUMIDORES - POSSIBILIDADE - VALIDADE DE
PEDIDO ANTERIOR EM TRAMITE ADMINISTRATIVO -
PRIORIDADE DE EXAME - RECURSO IMPROVIDO.

| - A arglicdo de ocorréncia de prescricdo ndo merece prosperar,
porquanto a demanda foi ajuizada dentro do prazo quingtienal previsto
no art. 174 da Lei de Propriedade Industrial;



Il - O sistema juridico péatrio adota o sistema atributivo, segundo o
qual, somente com o registro da marca no Instituto Nacional da
Propriedade Nacional € que se garante o direito de propriedade e de
uso exclusivo ao seu titular, a ndo ser que se trate de marca
notoriamente conhecida;

I11 - A similitude entre as marcas em discussdo, destinadas a prestacéo
de servigos no mesmo segmento mercadolégico, qual seja, consultoria e
estudos na é&rea especifica da geologia, além de comercializarem
produtos e derivados minerais, ¢ capaz de gerar confusdo nos
consumidores acerca da procedéncia dos produtos e da prestacdo dos
servicos, configurando a hipétese de colidéncia prevista como impeditiva
de registro;

Il - O registro de propriedade de marca adquire-se desde que
observados os tramites legais de validade. Auséncia, in casu;

IV - A existéncia de pedido anterior de registro de marca justifica seu
exame prioritario, sob pena de se conferir registro de marca igual ou
semelhante a outro requerente ainda pendente de decisdo o primeiro
pedido;

VI - Recurso especial improvido.

(REsp 899.839/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 01/10/2010)

Equivale dizer que, uma vez estando registrada a marca, ndo é possivel sua
utilizagdo por terceiro antes de desconstituido o respectivo registro via agédo
préopria (REsp 325.158/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3
Turma, DJ 09/10/2006).

4. Por outro lado, estabelece o art. 174 da Lei n. 9279/96 - LPI (repetindo a
norma de regéncia da legislacao anterior - Lei n°® 5772/71) que:

Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a acao para declarar a nulidade
do registro, contados da data da sua concesséo.

A despeito da regra invocada, ndo se pode olvidar que, conforme previsdo do
art. 6 bis (3) da Convencdo da Unido de Paris de 1883 - CUP (o Brasil, pais
signatario original, aderiu a Revisdo de Estocolmo em 1992, pelo Decreto n.
635), ndo ha falar em prazo para anulacdo de registro de marcas quando se
estiver diante de conduta eivada de ma-fé:

Art. 6 bis (1) Os paises da Unido comprometem-se a recusar ou invalidar
0 registro, quer administrativamente, se a lei do pais o permitir, quer a
pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fabrica ou de
comércio que constitua reproducdo, imitacdo ou tradugdo, suscetiveis de



estabelecer confusdo, de uma marca que a autoridade competente do
pais do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida
como sendo j& marca de uma pessoa amparada pela presente
Convencdo, e utilizada para produtos idénticos ou similares. O mesmo
sucedera quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou
imitacdo suscetivel de estabelecer confusdo com esta.

Art. 6 bis (2) Devera ser concedido um prazo minimo de cinco anos a
contar da data do registro, para requerer cancelamento de tal marca. Os
paises da Unido tém a faculdade de prever um prazo dentro do qual
devera ser requerida a proibicao de uso

Art. 6 bis (3) Nao sera fixado prazo para se reclamar a anulacéo das
marcas registrada de ma-fée'.

Percebe-se, assim, que o regramento da questdo ocorre pela incidéncia de dois
normativos: a Lei de Propriedade Industrial, que estabelece a regra geral de
prescrigao do direito de a¢éo de nulidade de marca e a Convengéo da Unido de
Paris, que traz regra especial, segundo a qual, ao restar evidenciada a
utilizacao da ma-fé, nédo corre prescricao da pretensao voltada a anulacao do
registro de marca.

No tocante as regras de hermenéutica, muito embora ndo vislumbrando aqui
nenhum conflito, nem mesmo aparente, bem destaca a doutrina:

E regra de hermenéutica que todo paragrafo ou inciso ha de ser
interpretado em consonancia com o respectivo caput. O Direito é um
todo, e ndo uma norma isoladamente considerada, fora de contexto.
Lendo-se o item 3 do artigo 6 bis em conjunto com os dois primeiros
itens deste dispositivo, conclui-se que 0 mesmo sé se refere a marcas
notoriamente conhecidas e que tenham sido usadas ou registradas de
ma-fé por outrem.

Estes elementos tornam esta norma especial em relagéo a regra geral
contida no caput e no paragrafo tnico do artigo 98 da Lei n® 5.772/71,
bem como nos artigos 165 e 174 da lei n® 9.279/96. Com efeito, ao
prever o prazo quingienal para pleitear-se a nulidade da marca, como
observa José Roberto Gusmado, a lei brasileira ndo tratou
diferentemente os registros que foram obtidos de boa-fé e os que foram
com dolo.

A Convencdo de Paris, porém, fez esta distin¢do, introduzindo-a no
direito positivo. A diferenca de tratamento esta, assim, expressamente
prevista no ordenamento juridico: ao intérprete, pois, cabe segui-la,
nao Ihe sendo permitido ignora-la. A interpretacdo deve respeitar 0s
diferentes limites de abrangéncia da norma especial e das normas
gerais, evitando-se, de um lado, que o gue € excepcional seja




generalizado e, de outro, que a norma geral seja indistintamente
aplicada no ambito coberto pelas disposicoes especiais.

Ao estabelecer a imprescritibilidade para as a¢des de nulidade de marca
fundadas em ofensa a marcas notoriamente conhecidas, cujos registros
foram obtidos de ma-fé, o artigo 6 bis da CUP constitui-se numa norma
especial, que subtrai as regras gerais contidas na legislacdo brasileira
uma parte de sua matéria, para submeté-la a regulamentacéo diferente.
O prazo de cinco anos elencado nas leis n°% 5.772/71 e 9.279/96
continua valido e eficaz, relativamente as outras causas de nulidade de
registro de marca.

(SCHMIDT, Lélio Denicoli. A convencdo de paris e o direito interno:
alguns aspectos, Revista da ABPI, Rio de Janeiro, n® 27, mar/abr
del1997, p.7/8).

Portanto, havendo marca notoriamente conhecida, e sendo seu registro eivado
por ato de ma-fé, deve-se ter como imprescritivel a pretensdo de anulagdo
deste.

Entendimento, aliés, consagrado pela jurisprudéncia do STJ:

PROPRIEDADE [INDUSTRIAL. MARCA. RECURSO ESPECIAL.
CADUCIDADE. CANCELAMENTO REGISTRO. INPI. DECLARACAO
DE NULIDADE. PRESCRICAO.

1. A marca constitui um sinal distintivo de percepcdo visual que
individualiza produtos e/ou servicos. O seu registro confere ao titular o
direito de usar, com certa exclusividade, uma expressdao ou simbolo e a
sua protecdo, para além de garantir direitos individuais, salvaguarda
interesses sociais, na medida em que auxilia na melhor afericdo da
origem do produto e/ou servi¢o, minimizando erros, ddvidas e confusdes
entre USUArios.

2. A Convencdo da Unido de Paris para Protecdo da Propriedade
Industrial confere, no seu art. 6°, bis, protecdo internacional as marcas
notoriamente conhecidas, impedindo o registro ou determinando sua
anulacgdo, nos paises integrantes da Unido, de marcas que constituam
reproducdo, imitagdo ou traducdo suscetivel de estabelecer confuséo
com aquela notéria. O prazo para requerer o cancelamento do registro é
de 5 (cinco) anos (art. 6°, bis, 2), salvo a hipotese de ma-fé, em que, o
requerimento de cancelamento do registro ou de proibicdo do uso
poderd ser feito a qualquer tempo pelo interessado (art. 6°, bis, 3).

3. Na hipdtese, a recorrente insurge-se contra o ato administrativo do
INPI que declarou o cancelamento do registro de marca "DIXIE &
DESENHO" por motivo de desuso (caducidade). Ndo se pretende o



cancelamento ou a proibicdo de uso de marca notdria registrada ou
utilizada de méa-fé por aquele que ndo seja o seu titular.

4. A Convengdo da Unido de Paris, no seu art. 6° bis, ndo trata da
hip6tese de anulacdo do ato que cancelou o registro da marca por
desuso (caducidade).

5. Ainda que se aceite uma interpretacdo extensiva do dispositivo (art. 6°,
bis, 3), para admitir sua aplicacdo as hipdteses em que a ma-fé do
terceiro estd no desuso da marca e ndo no seu uso, a tese da
imprescritibilidade do requerimento para anulacdo do registro néo
convence. Ela ndo é a regra no direito brasileiro, sendo admitida
somente em hipoteses excepcionalissimas que envolvem direitos da
personalidade, estado das pessoas, bens publicos. Os direitos
patrimoniais, por sua vez, estdo sujeitos aos prazos prescricionais do
Cadigo Civil ou das leis especiais.

6. Deve se reconhecer a inaplicabilidade do disposto no art. 6°, bis, 3, da
Convengdo da Unido de Paris a hipotese.

7. Recurso especial desprovido.

(REsp 1149403/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 29/11/2013)

5. Ademais, ha também a previsao disposta no art. 124, XXIIl, da LPI, que veda
0 registro de sinal quando este se der com ma-fé, ao prever que ndo sao
registraveis como marca "sinal que imite ou reproduza, no todo ou em
parte, marca que o requerente evidentemente ndo poderia desconhecer em
razdo de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em territdrio
nacional ou em pais com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure
reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou
servico idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de causar confusdo ou
associacao com aquela marca alheia".

Em raz8o de sua redacdo, como anota a doutrina "a norma ora objeto de
discussdo, muito mais do que fixar, no dominio da propriedade industrial, o
repudio a atos de fraude, contém mecanismo de grande conteldo
pragmatico: inverte o O6nus da prova de ma-fé, facilitando, com isso, a
repressao a requerimentos esparios que, de outra forma, poderiam permanecer
impunes diante da complexidade ou até impossibilidade de coleta de provas
concludentes.

O dispositivo parte do principio l6gico de que os empresarios atuantes em
determinado setor ndo poderiam, razoavelmente, desconhecer a existéncia de
certas marcas (IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Juridicos e
Técnicos. Comentarios a lei de propriedade industrial. 3% ed. Rio de Janeiro:
Renovar, 2013, p. 271).



6. Nessa ordem de ideias, conforme o art. 6 bis (3) da CUP e o art. 124, XXIII,
da LPI, tendo em conta que 0 objeto efetivamente perseguido foi o
reconhecimento da nulidade do registro da marca em razdo da méa-fé no
momento registral, devera ser sob essa Gtica a analise da prescricédo, isto é,
tendo como premissa a auséncia de prazo para sua alegacdo
(imprescritibilidade).

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACAO DECLARATORIA DE
NULIDADE DE DOAGAO E PARTILHA. BENS DOADOS PELO PAI A
IRMA UNILATERAL E A EX-CONJUGE EM PARTILHA. DOAGCAO
INOFICIOSA. PRESCRIGCAO. PRAZO DECENAL, CONTADO DA
PRATICA DE CADA ATO. ARTS. ANALISADOS: 178, 205, 549 E 2.028
DO CC/16.

1. Acdo declaratéria de nulidade de partilha e doacdo ajuizada em
7/5/2009. Recurso especial concluso ao Gabinete em 16/11/2011.

2. Demanda em que se discute o prazo aplicavel a agdo declaratoria de
nulidade de partilha e doagdo proposta por herdeira necessaria sob o
fundamento de que a presente acdo teria natureza desconstitutiva
porquanto fundada em defeito do negécio juridico.

3. Para determinacgd@o do prazo prescricional ou decadencial aplicavel
deve-se analisar 0 objeto da acdo proposta, deduzido a partir da
interpretacdo sistematica do pedido e da causa de pedir, sendo
irrelevante o nome ou o fundamento legal apontado na inicial.

4. A transferéncia da totalidade de bens do pai da recorrida para a ex-
conjuge em partilha e para a filha do casal, sem observancia da reserva
da legitima e em detrimento dos direitos da recorrida caracterizam
doagdo inoficiosa.

5. Aplica-se as pretensdes declaratérias de nulidade de doacoes
inoficiosas o prazo prescricional decenal do CC/02, ante a inexisténcia
de previsao legal especifica. Precedentes.

6. Negado provimento ao recurso especial.

(REsp 1321998/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 20/08/2014)

A controvérsia, portanto, esti exatamente em definir se a conduta da recorrida
- ao registrar a marca Ryder -, maxime por se estar diante de marca
notoriamente conhecida em seu mercado de atuacdo, pode ser tida como eivada
de méa-fé, para fins de imprescritibilidade da pretensao.



No tocante especificamente as marcas notoriamente conhecidas (LPI, art. 136)
e de alto renome (LPI, art. 125), estas mereceram especial protecdo do
legislador, especialmente em razdo do principio que as rege, de repressdo ao
enriquecimento sem causa, pelo aproveitamento econémico parasitario, ja que
0 Brasil, na qualidade de pais unionista, tem o dever de combater a
concorréncia desleal.

Com efeito, as marcas notdrias por si sdo aptas a atrair clientela,
independentemente dos produtos ou servicos a que Se destinavam na origem,
por gozarem de prestigio, fama e boa reputacéo, tendo recebido um tratamento
protetivo especial pelo Direito brasileiro:

Art. 125. A marca registrada no Brasil considerada de alto renome sera
assegurada protecao especial, em todos os ramos de atividade.

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos
termos do art. 6° bis (1), da Convencgéo da Uni&o de Paris para Prote¢do
da  Propriedade Industrial, goza de protecdo  especial,
independentemente de estar previamente depositada ou registrada no
Brasil.

Destaca-se que, apesar da aparente semelhanca, "o conceito de marca
notoriamente conhecida ndo se confunde com marca de alto renome. A
primeira - notoriamente conhecida - é exce¢do ao principio da territorialidade
e goza de protecdo especial independente de registro no Brasil em seu
respectivo ramo de atividade. A segunda - marca de alto renome - cuida de
excecdo ao principio da especificidade e tem protegdo especial em todos os
ramos de atividade, desde que previamente registrada no Brasil e declarada
pelo INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial" (REsp 1.114.745/RJ,
Rel. Min. Massami Uyeda, 32 Turma, DJe 21/09/2010).

Assim, gozando a marca de alto grau de reconhecimento por parte do circulo
comercial de atuagdo e em havendo comprovacéo do ato de ma-fé e do ilicito
no registro deferido, deve-se considerar imprescritivel a pretensdo para anular
0 registro da marca.

Deveras, "6, pois, necessario que se prove, além da notoriedade da marca
impeditiva e das causas de nulidade do registro, que o mesmo foi obtido de ma-
fé. A ma-fé é elemento intrinseco, portanto, para que se goze da
imprescritibilidade do direito de acdo de nulidade" (ALMEIDA, Liliane do
Espirito Santo Roriz de. Imprescritibilidade da ag@o anulatéria de registro de
marca obtido de ma-fé. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, n° 80 de jan/fev de
2006, p.39).

No entanto, por gozar de prestigio e reconhecimento perante seu mercado
atuante e do publico em geral, penso que o reconhecimento deste atributo -



notoriamente conhecida ou de alto renome -, por si so, acaba por atrair uma
presuncdo relativa de ma-fé (rectius uso indevido) por parte daquele terceiro
que a registrou, apta a afastar a prescri¢cdo da pretensdo anulatéria, cabendo
prova em sentido contrario.

E o enfoque da doutrina especializada:

Pelo seu valor distintivo muito alto, é natural que o direito lhes conceda
amparo especial. Trata-se de protecdo objetiva: apurada a qualidade da
marca, ndo ha que se cogitar da questdo de saber se de seu emprego
nao autorizado deriva enriquecimento ilicito. Basta o fato notoriedade
para que se presuma o uso indevido.

[.]

O acentuado poder distintivo e o consequente valor econdmico das
marcas de alto renome impdem maior rigor no exame de pedidos de
registro de sinais que com elas apresentam semelhanca, pois € intuitivo
que a possibilidade de confusdo, associa¢do ou, no minimo, dilui¢do,
toma propor¢6es muito maiores.

(IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Juridicos e Técnicos.
Ob.cit., p. 277-280)

Nesse sentido, o préprio INPI, no ato normativo n° 123, de 08/08/94, apesar de
revogado, estabelecia "néo constituir escusa a alegacao de desconhecimento da
verdadeira origem da marca requerida, quando em funcdo da atividade
idéntica ou afim exercida, h& presuncdo de que o depositante da marca
impugnada deveria conhecé-la".

E o direito comparado:

Mesmo quando a verificacdo de ma-fé exige o requisito técnico-juridico
do conhecimento por parte do requerente, este requisito € presumido no
caso de um deposito ndo autorizado de uma marca famosa. Nessa base,
os proprietarios da marca CAMPARI foram capazes de impedir a
matricula na Turquia, de uma marca nominativa que incluia essa marca.
A boa-fé do recorrente é medida na data de apresentacao do pedido.

(PHILLIPS Jeremy. Trade Mark Law — A Practical Anatomy. New York,
Ed. Oxford University Press, 2003, p. 408, 452 e 586 a 588 apud
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/efeito_extr
aterr itorial_marcas.pdf).

Deveras, como visto, é da exegese da propria LPI o repludio a atos
fraudulentos, acabando-se por inverter o énus da prova da ma-fé quando o
intuito é facilitar a repressdo de requerimentos espurios, justamente por ser
intuitivo que os empresarios atuantes em determinado ramo ndo podem, de



forma razoavel, desconhecer a existéncia de marcas notérias em seu mercado
de atuacéo.

Assim, em se tratando de marcas notorias, em razdo do amparo protetivo
diferenciado da norma que recebem - para fins de imprescritibilidade da acdo
anulatoria -, bastard ao requerente a demonstracdo de que a marca
reivindicada era notoriamente conhecida, ao tempo do registro indevido, para
obter, em seu favor, a inversdo do 6nus da prova da ma-fé em face do
requerido, anterior registrador e, como reverso da medalha, a boa-fé do
reivindicante.

7. Na hipotese, o recorrente almeja o reconhecimento da presuncdo da ma-fé
da recorrida, para fins de afastar a incidéncia da prescri¢do de sua pretensao,
independentemente de prova nesse sentido.

Ocorre que tanto a sentenca como o0 acordao, antes de ingressarem no ambito
da discussdo da prova de méa-fé e do ilicito do registro, apreciaram o
pressuposto anterior, qual seja a notoriedade da marca no Brasil a época, para
incidéncia de sua especial prote¢do. Na sentenca:

[...] H& que se investigar, no caso concreto, a ocorréncia ou ndo de ma-
fé, para, em caso positivo, admitir a perpetuidade da pretensdo
anulatéria nos termos do art. 6 bis (3) da CUP. Sem méa-fé comprovada
a pretensdo a anulacgao é limitada no tempo.

No entanto, e isso é fundamental, antes de se examinar se a 2% ré agiu
ou nao de ma-fé, deve-se reconhecer a notoriedade da marca da autora
em seu ramo de atividade no territério onde pretende registrar sua
marca.

Dentro desse contexto, a autora alega que a 22 ré, por atuar em ramo de
atividade afim ao seu, teria como conhecer a notoriedade da marca
RYDER e, diante disso, agiu com ma-fé ao requerer o depésito.

A prote¢do a marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade
ndo é novidade no direito brasileiro. Foi instituida pela norma do art.
126 da Lei n° 9279/96 (LPI), mas ja havia disposicéo protetora no art. 6
bis da CUP (desde a revisdo de Haia, como visto acima), e a
jurisprudéncia admitia plenamente essa protecdo ainda sob a vigéncia
da Lei n° 5772/71, conforme a seguinte ementa:

[..]

Entdo, em nosso sistema juridico conviviam as duas regras de protecao
de marca notoria: a da CUP e a do art. 67 da Lei 5772/71, verbis: [...]



Assim, para todos os efeitos, quando do depdsito efetuado pela ré
(27/11/11975) ja vigorava no direito brasileiro regras de protecdo a
marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade.

Agora, cabe aferir se a marca RYDER, de propriedade da autora desde
1971 (fls. 444/446, conforme item 12 de fls. 446), era notoriamente
conhecida, nos termos do art. 6 bis (1) da CUP. Sem essa providéncia
nao ha como desconsiderar o prazo prescricional previsto nos arts. 98
da Lei 5772/71 e 174 da Lei 9279/96, pois a superacdo desse limite
temporal pelo disposto no art. 6 bis (3) da CUP pressupde o
reconhecimento da notoriedade, conforme art. 6 bis (1).

[.]

Deve-se observar que a notoriedade da marca RYDER ™"utilizada para
produtos ldénticos ou similares™, nos termos do art. 6° bis (1) da CUP,
é aferida no pais no qual se procura a protecdo, ou seja, o publico
brasileiro consumidor do produto representado pela marca possui alto
grau de conhecimento e, sendo assim, merece ser aqui protegida,
mesmo sem registro. E essa constatacdo deve ser feita ndo no século
XXI, mas entre os anos de 1975 (data do depdsito da marca RYDER
pela 22 ré, fls. 893) e 1995, data do depoésito da marca RYDER pela
autora (fls. 891).

Antes de se aferir se havia similaridades entre os ramos de atividades
da autora e da 2% ré, é de se examinar se havia ou nado, em 1975,
notoriedade da marca RYDER no ramo especifico de locagdo de
veiculos automotivos.

Os Documentos juntados pela autora, além de ndo traduzidos para o
portugués (fls. 237/385) ndo comprovam marca notoriamente
conhecida pelo publico brasileiro consumidor do servico de locacéo de
veiculos automotivos em 1975. E, repita-se, a marca deve ser
notoriamente conhecida no pais em que pretende ser protegida.

N&o se discute aqui a notoriedade adquirida pela marca RYDER ap0s
deposito feito pela autora (fls. 891), mas, repita-se, essa investigacao
n&o pode ser feita com os olhos no presente ou no futuro, mas voltados
para o passado, ha mais de 30 (trinta) anos. E fazendo esse roteiro para
0 passado, com base na prova dos autos, ndo ha como admitir que a
marca RYDER era notoriamente conhecida no ramo de atividade de
locacdo de veiculos automotivos no Brasil em 1975. Veja-se que ndo se
requer uma notoriedade absoluta, mas relativa, presente no Mercado
proprio.

[.]



Por tudo o que foi visto, ndo ha que considerar como notoriamente
conhecida pelo publico consumidor brasileiro, no ramo de servico de
locacdo de veiculos automotivos e transporte de bens modveis, em
novembro de 1975 (fls. 893), a marca RYDER. Sendo assim, ndo se
aplica os dispositivos da Convencdo Unido de Paris (CUP) a que alude a
autora.

N&o ha, portanto, como caracterizar a ma-fé da 22 ré, razdo pela qual
deve-se julgar também prescrita a pretensdo da autora de anular a
marca registrada sob o n° 906.477.887, nos termos dos arts. 98 da Lei n°
5772/71 e 174 da Lei 9279/96. Assim, encontram-se prescritas as
pretensdes de anulacdo da marca n° 906.477.887.

Entendimento que foi corroborado, em sua maioria, pelo acérdao recorrido:

Como relatei, cuida-se de Apelacdo contra sentenca que julgou
improcedente pedido de nulidade da marca “RYDER”, com base nos
artigos 6°, bis, item (3) e 8° da CUP.

Sentenca que nao merece reforma.

Deflui dos autos que a pretensdo autoral encontra-se induvidosamente
prescrita em razdo do enorme lapso temporal ocorrido entre a data da
propositura da acéo (02/02/2006) e a data da expedicdo do registro, em
10/11/76 - ou seja - mais de 30 anos, ultrapassando em muito o0 prazo
concedido pela lei para desconstitui¢do de titulo por vicio de nulidade.

Assim, em que pese a alegagdo de que o registro foi efetuado com ma-
fé, na tentativa de impedir a incidéncia da prescricdo com base no item
(3) do artigo 6°, bis, da CUP, o fato é que nada nos autos - incluindo a
prova pericial de fls. 789/852 - faz prova da notoriedade da marca
“RYDER” no Brasil por ocasido do registro da Apelada, ou que esta
tivesse qualquer conhecimento do signo alienigena na data do depdsito
da marca.

De sorte que, ndo tendo a apelante logrado comprovar a ma-fé da
Apelada, nem a caducidade da marca no periodo assinalado, impende
confirmar a sentenca, ressalvando, por oportuno, de que caducidade nédo
da azo a nulidade, e sim, a extincao de titulo.

Com estas consideragdes, nego provimento ao Apelo, confirmando a
sentenca.

Dessarte, na leitura do especial, verifica-se que a recorrente ndo impugna o
fundamento crucial que deu substrato a sentenca e ao acordao - inexisténcia de
prova da notoriedade da marca no Brasil ao tempo do registro - pois, repita-se,
limita a discutir a presuncdo de ma-fé da recorrida, o que atrai a incidéncia da
Sum. 283 do STF.



Ademais, chegar a concluséo diversa do Tribunal de origem, com relacdo a
existéncia de provas que poderiam reconhecer a notoriedade da marca nos idos
de 1975, demandaria o revolvimento fatico-probatério dos autos, o que
encontra 6bice na Sum. 7 do STJ.

8. Ante 0 exposto, nego provimento ao recurso especial.
E 0 voto.
Pois bem.

Dos termos do voto condutor do acérddo antes transcrito, deflui o
que se segue.

Aregra geral de prescricdo da agdo anulatoria de registro de
marca esta contida no seguinte dispositivo da Lei n. 9.279/96:

Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a acdo para declarar a nulidade do
registro, contados da data da sua concessao.

Excepcionalmente, porém, aplica-se o dispositivo a seguir
destacado da Convencdo da Unido de Paris de 1883 - CUP, a qual o Brasil
aderiu:

Art. 6 bis (1) Os paises da Unido comprometem-se a recusar ou invalidar o
registro, quer administrativamente, se a lei do pais o permitir, quer a pedido do
interessado e a proibir o uso de marca de fabrica ou de comércio que constitua
reproducdo, imitagdo ou traducgdo, suscetiveis de estabelecer confusdo, de uma
marca que a autoridade competente do pais do registro ou do uso considere
gue nele é notoriamente conhecida como sendo ja marca de uma_pessoa
amparada pela presente Convencao, e utilizada para produtos idénticos ou
similares. O mesmo sucedera quando a parte essencial da marca notoriamente
conhecida ou imitacdo suscetivel de estabelecer confusdo com esta.

Art. 6 bis (2) Devera ser concedido um prazo minimo de cinco anos a contar da
data do registro, para requerer cancelamento de tal marca. Os paises da Uniao
tém a faculdade de prever um prazo dentro do qual devera ser requerida a
proibicao de uso.

Art. 6 bis (3) N&o sera fixado prazo para se reclamar a anulacdo das marcas
registrada de méa-fé.

Ora, o artigo 6 bis(3) da Convencdo antes referida deve ser
interpretado em conjunto com os dispositivos que o precedem [artigos 6 bis (1) e
6 bis (2) do mesmo instrumento].

Tais dispositivos [artigos 6 bis (1) e 6 bis (2) da Convencdo da
Uniéo de Paris de 1883 - CUP] tratam da vedacao de registro de uma marca que



constitua reproducdo, imitacdo ou tradugdo de outra marca, que seja
notoriamente conhecida.

Portanto, a excepcional regra da imprescritibilidade [artigo 6 bis
(3) da Convencdo em assunto] somente se aplica nessa hipotese, a qual o
presente caso nao se subsume.

Com efeito, oautor ndo era titular de marca anteriormente
registrada, no Brasil ou mesmo em outro pais signatario da Convencédo da Uniéo
da Paris de 1883.

Diante disso, incide, no presente caso, a regra geral da prescrigéo
quinquenal, a qual, conforme exposto no voto do relator, se consumou.

Com estas considera¢des, acompanho o voto do relator, seja no
que tange a prescricdo, seja no que tange as demais questdes nele abordadas.

Ante 0 exposto, voto por dar provimento a apelacéo.
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26 de marco de 2010. A conferéncia da autenticidade do documento esta disponivel no endereco
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Poder Judiciario _
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 42 REGIAO

EXTRATO DE ATA DA SESSAO VIRTUAL DE 29/04/2020
A 07/05/2020

APELACAO CIVEL N° 5066952-10.2013.4.04.7100/RS
RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL ROMULO PIZZOLATTI



PRESIDENTE: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DE FATIMA FREITAS LABARRERE
PROCURADOR(A): JOAO HELIOFAR DE JESUS VILLAR

APELANTE: ELI MONTEIRO DA ROSA (REU)
ADVOGADO: FABIANO DE BEM DA ROCHA (OAB RS043608)

APELADO: OSMAR FERREIRA LABRES (AUTOR)
ADVOGADO: CLAUDIO BABOT GOMES (OAB RS026076)

APELADO: OSMAR FERREIRA LABRES - ME (AUTOR)
ADVOGADO: CLAUDIO BABOT GOMES (OAB RS026076)

Certifico que este processo foi incluido na Pauta da Sessdo Virtual, realizada no periodo
de 29/04/2020, as 00:00, a 07/05/2020, as 16:00, na sequéncia 29, disponibilizada no
DE de 17/04/2020.

Certifico que a 22 Turma, ao apreciar 0s autos do processo em epigrafe, proferiu a
seguinte deciséo:

PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO, A 22 TURMA DECIDIU, POR MAIORIA,
VENCIDQS A DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DE FATIMA FREITAS
LABARRERE E O JUIZ FEDERAL FRANCISCO DONIZETE GOMES, DAR
PROVIMENTO A APELACAO.

RELATOR DO ACORDAO: DESEMBARGADOR FEDERAL ROMULO PIZZOLATTI
VOTANTE: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DONIZETE GOMES

VOTANTE: JUIZ FEDERAL ALEXANDRE GONCALVES LIPPEL

MARIA CECILIA DRESCH DA SILVEIRA
Secretaria

Poder Judiciario N
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 42 REGIAO

EXTRATO DE ATA DA SESSAO ORDINARIA DE
17/03/2020

APELACAO CIVEL N°5066952-10.2013.4.04.7100/RS

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL ROMULO PIZZOLATTI

PRESIDENTE: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DE FATIMA FREITAS LABARRERE
PROCURADOR(A): JOSE OSMAR PUMES

PREFERENCIA: CLAUDIO BABOT GOMES POR OSMAR FERREIRA LABRES

APELANTE: ELI MONTEIRO DA ROSA (REU)
ADVOGADO: FABIANO DE BEM DA ROCHA (OAB RS043608)

APELADO: OSMAR FERREIRA LABRES - ME (AUTOR)
ADVOGADO: CLAUDIO BABOT GOMES (OAB RS026076)

APELADO: OSMAR FERREIRA LABRES (AUTOR)
ADVOGADO: CLAUDIO BABOT GOMES (OAB RS026076)

Certifico que este processo foi incluido na Pauta da Sessdo Ordinaria do dia 17/03/2020,
na sequéncia 1, disponibilizada no DE de 03/03/2020.



Certifico que a 22 Turma, ao apreciar os autos do processo em epigrafe, proferiu a
seguinte deciséo:

PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO, APOS O VOTO DO RELATOR NO
SENDTIDO DE DAR PROVIMENTO A APELACAO, NO QUE FOI
ACOMPANHADO PELO DESEMBARGADOR FEDERAL SEBASTIAO OGE
MUNIZ , E DA DIVERGENCIA INAUGURADA PELA DES. FEDERAL MARIA
DE FATIMA FREITAS LABARRERE POR AFASTAR A PRELIMINAR DE
PRESCRICAO E SUBMETER AO COLEGIADO O EXAME DO MERITO, FOI
SOBRESTADO O JULGAMENTO EM CUMPRIMENTO AO ART. 942 DO CPC,
PARA SESSAO A SER DESIGNADA, COM O QUORUM LEGAL.

VOTANTE: DESEMBARGADOR FEDERAL SEBASTIAO OGE MUNIZ
VOTANTE: JUIZ FEDERAL ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA AVILA

MARIA CECILIA DRESCH DA SILVEIRA
Secretaria

Poder Judiciario N
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 42 REGIAO

EXTRATO DE ATA DA SESSAO EXTRAORDINARIA DE
10/12/2019

APELACAO CIVEL N°5066952-10.2013.4.04.7100/RS

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL ROMULO PIZZOLATTI
PRESIDENTE: DESEMBARGADOR FEDERAL SEBASTIAO OGE MUNIZ
PROCURADOR(A): CAROLINA DA SILVEIRA MEDEIROS

SUSTENTACAO ORAL PRESENCIAL: FABIANO DE BEM DA ROCHA POR ELI MONTEIRO
DA ROSA

SUSTENTACAO ORAL PRESENCIAL: CLAUDIO BABOT GOMES POR OSMAR FERREIRA
LABRES

APELANTE: ELI MONTEIRO DA ROSA (REU)
ADVOGADO: FABIANO DE BEM DA ROCHA (OAB RS043608)

APELADO: OSMAR FERREIRA LABRES - ME (AUTOR)
ADVOGADO: CLAUDIO BABOT GOMES (OAB RS026076)

APELADO: OSMAR FERREIRA LABRES (AUTOR)
ADVOGADO: CLAUDIO BABOT GOMES (OAB RS026076)

Certifico que este processo foi incluido na Pauta da Sessdo Extraordinaria do dia
10/12/2019, as 14:30, na sequéncia 501, disponibilizada no DE de 26/11/20109.

Certifico que a 22 Turma, ao apreciar 0s autos do processo em epigrafe, proferiu a
seguinte decisao:

APOS O VOTO DO DESEMBARGADOR FEDERAL ROMULO PI1ZZOLATTI NO
SENTIDO DE DAR PROVIMENTO A APELACAO, DA DIVERGENCIA
INAUGURADA PELA DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DE FATIMA
FREITAS LABARRERE, POR NEGAR PROVIMENTO, PEDIU VISTA O
DESEMBARGADOR FEDERAL SEBASTIAO OGE MUNIZ.



VOTANTE: DESEMBARGADOR FEDERAL ROMULO PIZZOLATTI
VOTANTE: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DE FATIMA FREITAS LABARRERE
PEDIDO VISTA: DESEMBARGADOR FEDERAL SEBASTIAO OGE MUNIZ

MARIA CECILIA DRESCH DA SILVEIRA
Secretaria

MANIFESTACOES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Divergéncia em 09/12/2019 17:36:34 - GAB. 21 (Des. Federal MARIA DE
FATIMA FREITAS LABARRERE) - Desembargadora Federal MARIA DE
FATIMA FREITAS LABARRERE.

Divirjo do eminente Relator, mantendo a sentenca em seus termos.

\oto por negar provimento a apelacao.



