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SENTENCA

| - RELATORIO

A parte Autora, Osmar Ferreira Labrese Osmar Ferreira
Labres - ME, prop6s a presente acdo ordinaria condenatéria contra 0s
requeridos, visando a declaracdo de nulidade do registro de marca, segundo
disse, indevidamente feito, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial
- INPI -, porEli Monteiro da Rosa, vinculado aonome
comercial CACHORRO QUENTE DO ROSARIO, o qual alega lhe pertencer,
em todas as consequencias juridicas e financeiras.

Narra, o Autor principal, Sr. Osmar Ferreira Labres, que iniciou
seu negocio, na década de 60, mais precisamente, em 1962, estabelecendo-se
com uma carrocinha de venda de cachorros-quentes, na calcada da conhecida
instituicdo privada de Ensino de 1° e 2° Graus: Colégio Roséario. Dada a
expertise na producdo de seus lanches artesanais, rapidamente, o autor
conquistou o apre¢o dos consumidores, o que tornou 0 nome comercial famoso,
inclusive, em todo o Brasil, gracas ao sucesso de seu trabalho junto ao publico
consumidor, isso sem falar na repercussdo midiatica favoravel.



Teve, no decorrer das décadas, desde o ato da fundacdo do pequeno
negocio, muitos empregados, ndo raro menores aprendizes. Mesmo sendo titular
absoluto do nome comercial forjado no trabalho arduo por mais de 30 (trinta)
anos, afirma que nunca se preocupou em registrar a marca no INPI (Instituto
Nacional da Propriedade Industrial). Com o passar dos anos e ja contando idade
avancada e salde precéria, o autor delegou, em alguns periodos, a administracéo
de sua carrocinha, a um de seus empregados, o agora requerido, Eli Monteiro da
Rosa. No entanto, sem o conhecimento do autor, 0, a época, jovem Eli Monteiro
da Rosa providenciou, junto ao INPI, o registro da marca CACHORRO-
QUENTE DO ROSARIO, como se fosse sua, fato que, sendo conhecido s6
posteriormente pelo ancido, causou-lhe angustias, decepcdes e perdas
financeiras, razao do ajuizamento da presente demanda.

O autor entende que esta protegido ndo sO pela Lei n°® 9.279, de
14.05.1996 (Lei da Propriedade Industrial - LP1), mas, do mesmo modo, pelo
art. 8° da Convencédo da Unido de Paris (CUP), convalidada pelo Decreto n°
75.275/1975, segundo o qual, em sintese, 0 nome comercial sera protegido em
todos os paises da Unido, sem obrigacdo de depdsito nem de registro, quer faca
ou nédo parte de uma marca de fabrica ou de comércio. Nesse sentido, afirmando
a anterioridade donome comercial CACHORRO QUENTE DO
ROSARIO'e adequada protecdo ao direito de criagdo, bem como aos
consumidores, requereu ndo s6 a anulacdo da registro de marca feito por Eli
Monteiro da Rosa, como, também, indenizagfes a titulo de danos materiais e
morais. Juntou procuracao e documentos.

Este feito foi ajuizado, primeiramente, junto a egrégia Justica
Estadual, sendo remetido a esta Justica mais graduada, por forca da necessaria
participacdo do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). L&
mesmo na Justica Estadual, o requerido Eli Monteiro da Rosae a empresa
requerida Eli Monteiro da Rosa - ME - apresentaram suas pecas de
contestacOes, onde defenderam as legalidades de suas condutas, solicitando o
julgamento desfavoravel da demanda.

Em sintese, Eli Monteiro da Rosadisse que o autor seria
carecedor de acdo, dada sua ilegitimidade ativa e sua falta de interesse de agir.
Segundo disse, Osmar Ferreira Labres defenderia a tese, segundo a qual seria
o criador donome comercial ' CACHORRO QUENTE DO ROSARIO,
invocando, para tanto, a protecdo juridica dada pelo art. 124, caput e inciso XIX
da Lei n® 9.279/1996 - que trata da irregistrabilidade de marca que imite ou
reproduza outra anteriormente registrada - e do art. 8° da CUP - que tutela
0 nome comercial -, além do art. 126 da ja mencionada Lei n® 9.279/96 - que
tutela, no Brasil, as marcas estrangeiras notoriamente conhecidas.

Contudo, a seu ver, o exame dos fatos afastaria a pretensdo de
direito material deduzida, pelo autor, na inicial. Disse que o autor nunca
providenciou a inscricdo do nome comercial ' CACHORRO QUENTE DO
ROSARIO", nos 6rgios competentes, tampouco a marca, ora vindicada. Disse,



inclusive, que o nome original do lanche comercializado pelo requerente, nos
anos 70, seria PERDIGAO. Por conseguinte, ele ndo possuiria legitimidade para
postular a abstencdo do uso, pois ndo titularizaria 0 nome ou a marca nos 6rgédos
préprios. Alias, a auséncia de registro da marca no INPI fulminaria em absoluto
sua pretensdo. Nas suas palavras, o que legitimaria e protegeria 0 nome
comercial seria 0 arquivamento dos atos constitutivos, e, quanto a marca, 0
registro no INPI. Sendo assim, a parte autora sequer teria interesse de agir.
Pediu, j& em sede preliminar, a extin¢do do feito, sem julgamento de mérito, por
ilegitimidade ativa e por auséncia de interesse de agir.

Prosseguiu, apontando sua propria ilegitimidade passiva para a
causa, pois a pessoa fisica Eli Monteiro da Rosando se confunde com a
empresa Eli Monteiro da Rosa ME, a qual é a detentora formal do registro
da marca 'CACHORRO QUENTE DO ROSARIO'no INPI. Novamente,
postulou a extin¢do do feito sem julgamento de mérito.

Mais adiante, apontou a impossibilidade juridica do pedido
deduzido na inicial de proibir a utilizacdo de marca devidamente registrada no
INPI. Afinal, uma vez registrada a marca relativa ao '"CACHORRO QUENTE
DO ROSARIO', pela empresa de Eli, seria ilegal a imposicdo de paralisacio das
vendas dos produtos, por ela comercializados, na medida em que o proprio
Superior Tribunal de Justica (STJ) reconhece que a marca, devidamente
registrada, deve ser protegida, ndo se podendo impedir o detentor do registro de
usa-la, em tipico exercicio regular de direito. Sendo assim, o pedido vertido na
inicial se reveste de impossibilidade juridica, justificando-se, de novo, a extin¢cdo
do feito sem julgamento de mérito.

Adentrando no mérito, propriamente dito, disse estar ausente ato de
usurpacdo e uso indevido de marca ou nome comercial alheio. Negou que a
parte autora tivesse direito a este sinal distintivo. Pelo contrario, a empresa Eli
Monteiro da Rosa - ME sempre teve participacéo ativa na carrocinha situada na
frente do Colégio Roséario, apontando sua condicdo de filho de criacdo do ora
autor, descartando qualquer possibilidade de atos de ma-fé. Nas suas
palavras, ''ndo podem as autoras, principalmente, o primeiro, Osmar Labres,
renegar o passado de seu filho de criacédo, Eli Monteiro e da importancia e
contribuicdo que o0 mesmo deu ao negocio, que de uma simples carrocinha
situada na frente do Colégio Rosario passou a uma empresa sélida, de sucesso e
com diversas franquias". Nessa linha, defendeu o entendimento, segundo o qual,
ao contrario do que disse o autor, ndo houve ma-fé, ndo ha crime contra o nome
comercial, muito menos concorréncia desleal.

Acrescentou que ndo haveria danos patrimonial e moral a
indenizar. Isso porque a parte autora nunca deteve titularidade sobre o nome
comercial ou sobre a marca 'CACHORRO QUENTE DO ROSARIOQ’, sequer
houve, por parte do demandado, uso irregular deste distintivo. Mesmo porque, a
empresa requerida, Eli Monteiro da Rosa - ME, possui registros validos junto
ao INPI, ha mais de 5 (cinco) anos, por conseguinte tem o direito de uso e



exploracdo, com exclusividade, em todo o territorio nacional, da marca
respectiva, na forma do art. 129 da Lei n°® 9.279/1996. Sendo assim, a seu ver,
séo improcedentes os pedidos de indenizagéo.

Ponderou, ainda, que o autor continua exercendo sua atividade
profissional com éxito, na referida carrocinha junto ao Colégio Rosario, nédo
tendo havido desvio de clientela ou os alegados prejuizos. Pelo contrério,
amarca e as franquias do 'CACHORRO QUENTE DO ROSARIO' tém vida
propria e independente dos negocios da parte autora. Além disso, a fama e o
conceito do referido sinal distintivo seriam, na sua visdo, frutos do empenho
profissional desenvolvido pelos demandados. Sequer a parte autora foi capaz de
demonstrar a efetiva ocorréncia de prejuizos que, em tese, justificariam seus
pedidos de indenizacdes. Nem mesmo ha o alegado ato ilicito, na medida em que
0s requeridos exercem direito regular. Concluiu, solicitando o julgamento
desfavoravel da demanda.

A empresa Eli Monteiro da Rosa - ME, do mesmo modo, aportou
peca de contestacdo, reproduzindo, basicamente, 0S mesmos argumentos de fato
e de direito ja esgrimidos pela pessoa fisica Eli Monteiro da Rosa. Acentuou,
ainda, a ocorréncia da prescricdo, a teor do art. 174 da Lei n® 9.279/1996, o qual
estabelece o prazo de 5 (cinco) anos para declarar a nulidade do registro,
contados da data da sua concessdo. Enfatizou que 0s registros
da marca'CACHORRO QUENTE DO ROSARIO' de propriedade da
empresa demandada foram, respectivamente, concedidos, pelo INPI, em
03.05.2005, 19.09.2006, 13.03.2007 e 13.03.2007. Apontou, também, a
incidéncia do art. 225 da Lei n°® 9.279/1996 e da SUmula n® 143 do Superior
Tribunal de Justica (STJ), pelos quais:

"Art. 225. Prescreve em 5 (cinco) anos a agdo para reparacao de dano causado
ao direito de propriedade industrial".

"Sumula n° 143. Prescreve em cinco anos a a¢éo de perdas e danos pelo uso de
marca comercial”.

Nesse sentido, solicitou o reconhecimento da prescricdo, com
extincdo do feito nos termos do art. 269, capute inciso IV do Cddigo de
Processo Civil (CPC).

Acrescentou que, sendo a empresa demandada a titular dos
referidos registros da marca 'CACHORRO QUENTE DO ROSARIO", junto
ao INPI, os pedidos deduzidos na inicial seriam contrarios ao principio da boa fe,
representando verdadeiro abuso de direito. Nao bastasse, as partes em litigio, na
realidade, convivem harmoniosamente no mercado, ha mais de 10 (dez) anos,
sendo infundada a alegacdo de prejuizos financeiros. Mesmo porque a parte
autora ndo exerceu seu direito atempadamente, acabando por perdé-lo por sua
prépria inércia.



Pontuou, do mesmo modo, que ndo houve usurpagdo e USO
indevido da marca '"CACHORRO QUENTE DO ROSARIOQ', até porque esse
sinal distintivo nunca teria pertencido a parte autora. Acentuou que o negdécio
envolvendo a carrocinha situada na frente do Colégio Roséario, nesta Capital,
sempre teve participacdo ativa do requerido Eli Monteiro da Rosa, o qual é
socio majoritario da empresa Eli Monteiro da Rosa MEefilho de
criacdo de Osmar Labres.

Negou, ainda,a existéncia de danos morais e patrimoniais a
indenizar, na exata medida da auséncia de ato ilicito e de prejuizos efetivos a
parte autora. Nas suas palavras, sendo a empresa Eli Monteiro da Rosa ME a
proprietaria e legitima titular dos registos da referida marca comercial
validamente expedidos pelo INPI, hd mais de 5 (cinco) anos, esta tem o direito
de uso e exploracdo, com exclusividade, em todo o territorio nacional, na forma
do art. 129 da LPI, ndo podendo ser impedida de fruir dos direitos inerentes
amarca '"CACHORRO QUENTE DO ROSARIO'. Por essas razdes, solicitou
0 julgamento de improcedéncia dos pedidos de indenizagoes.

Disse, por oportuno, que nao haveria autoria criativa sobre a marca
'CACHORRO QUENTE DO ROSARIQ', como quer fazer crer a parte autora.
Pelo contrario, 0s poucos registros gque existem sobre a carrocinha do autor
estariam relacionados ao cachorro quente PERDIGAO. Além disso, fez questo
de reprisar que a utilizacdo da marca, quer pela empresa demandada, quer pelos
franqueados que constituiu, estaria longe de se traduzir como um ilicito, mas,
sim, um exercicio regular do direito e da livre concorréncia, descartando-se, por
completo, a possibilidade de condenacGes a pagamentos a titulo de indenizagdes.

Por fim, apontou a protecdo constitucional e legal sobre os direitos
de propriedade industrial, qualificados pelas nogcbes de funcdo social da
propriedade e da livre concorréncia. Sendo assim, entende que a parte autora néo
poderia pretender exercer direito de monopolio sobre a referida marca, até
porque a empresa demandada € a legitima proprietaria dos registros respectivos
junto ao INPI. Por conseguinte, a causa de pedir veiculada na inicial ndo seria
adequada ou juridicamente admissivel, caracterizando-se o abuso de direito e a
ma-fé processual da parte autora, justificando-se, a seu ver, sua condenagdo nas
penas da litigancia de méa-fe, além de perdas e danos.

Vindo os autos, para esta 3% Vara Federal Civel, houve designacéo
de uma primeira audiéncia de tentativa de conciliagdo ou, ndo sendo esta
possivel, de abertura da instrucdo, propriamente dita. Ja, naquele primeiro
momento, constatou-se que 0 polo passivo da demanda deveria ser
redimensionado, excluindo-se os requeridos que constavam como franquiados
de Eli Monteiro da Rosa ME, para exploracdo do negdcio em outras
localidades (Evento 224 - TERMOAUD1). Sendo assim, 0 pdlo passivo restou
integrado pelo requerido Eli Monteiro da Rosa e Eli Monteiro da Rosa - ME,
e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), conforme consta no
evento 224 - TERMOAUDL.



Foi, entdo, citado o INPI, o qual apresentou peca de contestacéo,
defendendo a legalidade do ato administrativo (registros das marcas
mistas CACHORRO QUENTE DO ROSARIO n% 822366525, 822544032,
823634396, 823634388 e 902529978, todos de titularidade de Eli Monteiro da
Rosa -ME).

De plano, apontou sua ilegitimidade passiva para a causa,
defendendo que sua participacdo no feito deve se dar na condigcdo de assistente
(art. 175 da Lei n°® 9.279/1996 - Lei da Propriedade Industrial), na medida em
que ndo seria sujeito do direito real controvertido, o qual pertence,
exclusivamente, ao titular do registro sub judice. Na sua diccdo, o registro de
marca desvincula-se do INPI, assumindo condicdo juridica de bem movel,
independente do ato administrativo do qual se originou. Tanto que a propria Lei
de Propriedade Industrial faculta, a autarquia federal, a possibilidade de
promogdo de acdo de nulidade, garantindo-lhe, assim, autonomia diante da
questdo material posta no litigio. Pediu, assim, sua requalificacdo processual para
constar como assistente especial da parte requerida.

Superada esta preliminar de natureza processual, adentrou no
mérito, apontando a ocorréncia da prescricdo, a partir das informacGes colhidas
junto a Diretoria de Marcas do INPI, segundo a qual, in verbis:

"Preliminarmente, cabe ressaltar condicdo dos registros das marcas
'CACHORRO QUENTE DO ROSARIO' da empresa ELI MONTEIRO DA ROSA
ME, ora ré. Verificamos nestes processos que ndo houve qualquer tentativa
administrativa de impugnacdo, seja através de oposicdo ou Processo
Administrativo de Nulidade PAN, por parte do autor. Ademais, 0 mais antigo
dos registros atacados, registrado sob n°® 822366525, foi depositado em
30.12.1999 e concedido em 03.05.2005, portanto, ha mais de 09 anos. Sendo
assim, considerando que art. 174 da LPI dispde que 'prescreve em 05 (cinco)
anos acdo para declarar nulidade de registro, contados da sua concessao’,
solicitamos a Procuradora verificar a possibilidade de considerar prescrito o
pedido autoral”.

Nas suas palavras, o referido art. 174 da LPI dispde sobre o prazo
prescricional de 5 (cinco) anos, para eventuais requerimentos de anulacdo de
registros no INPI, ndo havendo distin¢do, entre as condutas de boa ou ma-fé, no
que tange ao uso e registro de marcas notoriamente conhecidas. Do mesmo
modo, ndo haveria distin¢do legal, entre cancelamento do registro e proibicdo de
uso, 0s quais sao tratados conjuntamente na acdo de nulidade de registro, cuja
prescricdo ocorre em 5 (cinco) anos, contados da data da concessdo do registro.
Defendeu, desse modo, a ocorréncia da prescri¢do, solicitando a extingdo do
feito, com base no art. 269, capute inciso IV do Codigo de Processo Civil
(CPC).

No mérito, propriamente dito, fez minuciosa explanacdo dos fatos
que envolvem este caso, de acordo com as informacdes obtidas junto a Diretoria



de Marcas do INPI (DIRMA), setor responsavel pela analise da correcdo dos
registros de marca, 0s quais sao aqui resumidos:

"a) confirmou a existéncia do registro das marcas CACHORRO QUENTE DO
ROSARIO da empresa Eli Monteiro da Rosa - ME, sendo que nos processos
respectivos ndo houve tentativa administrativa de impugnacao aos registros
correspondentes pelo ora autor;

b) confirmou que o mais antigo dos registros feito por Eli, sob 0 n® 822366525,
foi depositado em 30.12.1999 e concedido em 03.05.2005, portanto ha mais de
09 (nove) anos, caracterizando-se a prescri¢do, nos termos do art. 174 da LPI;

¢) Confirmou que Eli Monteiro da Rosa - ME -, protocolou no INPI oposi¢ao
ao pedido n° 905641531, marca ‘CACHORRO QUENTE DO ORIGINAL
SINCE 1962 DA CARROCINHA DO ROSARIO R', depositado em
06.12.2012 pelo autor Osmar Ferreira Labres;

d) Constatou que nem o autor nem o0 réu possuem a expressao 'CACHORRO
QUENTE DO ROSARIO' em seus nome comerciais;

e) Confirmou que, por documentos como copias de artigos de jornais e
revistas, alvards da Prefeitura e comprovante da Receita Federal, consta,
como titulo do estabelecimento do autor (nome fantasia), a expressao
'CACHORRO QUENTE DO ROSARIOQ', o que comprova que o autor, Osmar
Ferreira Labres, exercia atividade de venda de cachorro quente, desde a
década de 60"".

Com base nas supramencionadas informacfes e dados, o INPI
apresentou suas conclusdes sobre o presente caso, que, novamente, podem ser
resumidas em:

"a) O negécio de venda de cachorro quente se iniciou por Osmar Ferreira
Labres, o autor, na década de 60, sendo que denominagdo ‘CACHORRO
QUENTE DO ROSARIO" ficou conhecida em razdo do funcionamento da
carrocinha de cachorro quente proxima ao Colégio Rosario;

b) Nao obstante os indicios apresentados de utilizagdo do sinal 'CACHORRO
QUENTE DO ROSARIOQ", pelo autor, em data anterior ao depdsito dos pedidos
de registro feitos pelo réu, o reconhecimento do seu direito de precedéncia ao
registro, recepcionado através do §1° do art. 129 da LPI fica inviabilizado em
face da orientacdo contida no despacho 08/2009, junto aos processos
52400.002296/2007 e 52400.000842/22, o qual determina que este direito s6
poderd ser arguido dentro da fase administrativa que antecede a concessdo do
registro, notadamente, aquela estabelecida no art. 158 da mesma lei, qual seja,
em sede de oposi¢do ao pedido de registro, ndo devendo, pois, ser admitida sob
moldura de processo administrativo de nulidade (art. 168 da LPI) e agdo de
nulidade (art. 173 da LPI);



¢) Quanto a alegacdo pelo inciso do art. 124 da LPI, entendemos que 0s
documentos apresentados de constituicdo e de comprovacdo de inscricdo e de
situacdo cadastral, de fls. 43 a 48, bem como os alvaras apresentados das fls.
81 a 95, ndo nos fornecem elementos de convicgdo para comprovar utilizagédo
do sinal 'CACHORRO QUENTE DO ROSARIO', como denominac&o social ou
titulo de estabelecimento do autor em data anterior ao depoésito dos pedidos de
registro de marca pela empresa requerida no INPI;

d) No que diz respeito ao art. 126 da LPI, o requisito para a sua aplicabilidade,
estabelecido no Manual de Marcas, esta em que o impugnante seja nacional,
residente ou domiciliado em pais contratante da Convengéo da Uni&o de Paris
- CUP -, fato que nao ocorre no caso presente. Além disso, ndo teria sido
demonstrada a notoriedade do sinal em litigio;

e) Quanto aos incisos do art. 124, do art. 126 e do art. 129 da LPI, bem como o
art. 8° da CUP, entende n&o caber razdo ao autor, Osmar Ferreira Labres, no
pleito de obter a nulidade dos atos administrativos praticados pelo INPI, os
quais concederam os registros da marca a requerida Eli Monteiro da Rosa
ME".

A Autarquia Federal ainda acentuou que ndo teria condicdes de
aferir, em todo o vasto territorio nacional, ou mesmo fora dele, sobre a existéncia
de todos os estabelecimentos comerciais e de seus respectivos nomes. Além
disso, as ferramentas de busca de que o INPI dispde, para proceder ao exame da
registrabilidade de um sinal, ndo incluem buscas em bases de dados de Juntas
Comerciais ou assemelhados. Por conseguinte, era da inteira responsabilidade e
interesse  do ora autor manifestar-se contra a utilizagdo da
expressio 'CACHORRO QUENTE DO ROSARIO', por meio de oposi¢do, ou
ainda, tendo sido concedido o registro, por meio de processo administrativo de
nulidade (PAN). Por oportuno, enfatizou que o processo tramitou no INPI, de
modo regular, sem sofrer qualquer tipo de manifestacdo contraria, por parte do
autor, que sO, mais tarde, pela via judicial, vem pleitear a nulidade do referido
registro da marca.

Por fim, o INPI pontuou a regularidade do registro respectivo, o
que afastaria qualquer possibilidade de anulagdo, solicitando o julgamento
desfavoravel da demanda. Juntou documentos, entre eles, copia do Parecer
exarado pelo Chefe da Divisdo de Marcas IV, pela Coordenadora Geral de
Marcas | e pelo Diretor de Marcas, todas autoridades do INPI.

Foram realizadas audiéncias, nas quais ouvimos as partes (Osmar
Ferreira Labres e Eli Monteiro da Rosa) e as testemunhas, por elas, arroladas.

Foi ouvida, do mesmo modo, a testemunha do INPI,
especificamente, Dr. Ederson Alves Assis, Chefe da Divisdo de Marcas da
Autarquia Federal, o qual confirmou a lisura dos procedimentos administrativos
adotados (Evento 265, TERMOAUDLJ). Enfatizou que ndo existe cadastro unico



sintonizado aos dados constantes sobre os estabelecimentos inscritos perante as
diversas Juntas Comerciais existentes no Pais. Acrescentou que nossa Ordem
Juridica recepcionou a CUP (Convencdo da Unido de Paris) a respeito
de nomes e marcas comerciais e industriais.

Novas tentativas de conciliagdo ndo se efetivaram. As partes
apresentaram suas raz0es finais, ratificando os argumentos ja esposados em suas
teses originais.

E o sucinto relatério. Decido.

Il - FUNDAMENTACAO

PRELIMINARES

- Sobre a composicdo dos pdlos passivo e ativo e sobre o0 objeto
juridico desta demanda:

Quanto as empresas franquiadas, estas foram excluidas do pélo
passivo da demanda, ja na primeira audiéncia levada a efeito neste Juizo, na
medida em que a relacdo juridica estabelecida, entre as partes principais - Osmar
Ferreira Labres e Osmar Ferreira Labres ME (parte autora) e Eli Monteiro
da Rosa e Eli Monteiro da Rosa ME (requeridos) e INPI (autarquia federal
requerida), diz respeito, primariamente, ao uso devido, ou ndo, de nome
comercial e posterior registro, como marca, junto ao INPI.

Sendo assim, as relagbes negociais que Osmar Ferreira Labres e
sua pequena empresa, assim como Eli Monteiro da Rosae sua empresa,
eventualmente, tenham com terceiros sdo alheias a este litigio muito particular
que, entre eles, se estabeleceu, versando sobre a possivel titularidade, sobre
0 nome e sobre a marca comerciais 'CACHORRO QUENTE DO ROSARIO".

Isso € 0 que temos de decidir, no contexto da Ordem Juridica
patria, se existe o referido nome comercial, e caso exista, definir quem é, de fato
e de direito, seu titular. Tal constatacéo tera repercussao juridica inevitavel sobre
o posterior registro da marca'CACHORRO QUENTE DO ROSARIO',
levando a discussdo para a sua validade e, caso seja valido, definindo sua
verdadeira titularidade.

Nesse sentido, eventuais argumentos pragmaticos, ainda que
importantes, sobre supostos prejuizos com contratantes estranhos aos problemas
havidos, entre Osmar Ferreira Labres e Eli Monteiro da Rosa, caso realmente
tenham ocorrido, poderdo ser resolvidos em acbes proprias pelos eventuais
envolvidos. Aqui, temos de nos restringir ao objeto juridico formatado no curso
do itinerario processual, avaliando a questdo relacionada a validade do registro
da marca'CACHORRO QUENTE DO ROSARIO', em todas as
consequencias juridicas e financeiras para os principais litigantes: Osmar



Ferreira Labres e Osmar Ferreira Labres ME, de um lado, e Eli Monteiro
da Rosa e Eli Monteiro da Rosa ME, de outro.

O ponto subjacente a todo litigio tem a ver com a alegacdo central
feita, pela parte autora, de que o requerido Eli Monteiro da Rosa e sua
empresa teriam se apropriado de um nome comercial famoso, cuja autoria
intelectual pertenceria, ao autor Osmar Labrese sua microempresa. Nesse
sentido, os argumentos esgrimados na inicial voltam-se a notoriedade de
um nome comercial formatada, no curso de 3 (trés) décadas, e que,
alegadamente, dariam ao autor uma titularidade incontestavel, fatos estes que
tornariam nulos, de pleno direito, os registros levados a efeito por Eli Monteiro
da Rosa junto ao INPI. N&o se trata, tdo somente, de um litigio entre empresas,
justificando-se a presenca das pessoas fisicas, na medida em que este confronto
de interesses, entre 0s dois empresarios, remonta a época distanciada no tempo.
De fato, o contexto probatdrio esboga um quadro de relagcBes pessoais que se
confundiram com as atuacGes profissionais de cada um, o que afasta a
possibilidade de excluséo, por ilegitimidades passiva ou ativa de qualquer um
deles. Sendo assim, afasto as preliminares de ilegitimidades ativa e passiva
alegadas pelo requeridos.

Quanto ao INPI, este foi criado pela Lei n°® 5.648, de 11.12.1970,
como autarquia federal, vinculada ao Ministério da Industria e do Comércio, com
a extingdo do até entdo Departamento Nacional da Propriedade Industrial.
Desde o inicio, ja houve previsdo legislativa de que o Instituto deveria manter
publicacdo propria, destinada a divulgar seus atos, despachos e decisfes, bem
como as matérias relacionadas com seus servicos. Sua finalidade principal é a de
executar, no ambito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial,
tendo em vista a sua funcdo social e econdmica, juridica e técnica, bem como
para se pronunciar, quanto a conveniéncia de assinatura, ratificacdo e dendncia
de convencdes, tratados, convénios e acordos sobre propriedade industrial. Logo
apos a criacdo legal da referida Autarquia Federal, foi editado o antigo Cddigo
de Propriedade Industrial (Lei n° 5.772, de 21.12.1971), o qual foi revogado
pela atual LPI (Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996 regulatéria dos direitos e
obrigacdes relativos a propriedade industrial).

No caso, como a discussdo versa sobre a legalidade do ato
administrativo da concessédo do registro da marca '"CACHORRO QUENTE DO
ROSARIO', em favor deEli Monteiro da Rosa ME, impde-se,
necessariamente, a presenca da autarquia federal, no pélo passivo da demanda.
Afinal, ela emitiu o ato que assegurou a consolidacdo da propriedade da
referida marca para Eli. Ainda que o INPI possa argumentar que todos oS
procedimentos administrativos que adotou se pautaram pela estrita observéancia
dos termos da legislacdo pertinente, a decisdo que aqui for tomada afetard,
diretamente, o ato de concessdo emitido pelas autoridades federais responsaveis.
Sendo assim, ratifico a posicdo do INPI no pdlo passivo da presente demanda.

- PREJUDICIAL DE MERITO:



Quanto a prescricdo quinquenal, alegada pelos demandados, como
Obice prejudicial a demanda anulatéria do registro da marca, e ao proprio pedido
de reparacdo dos danos causados ao direito de propriedade industrial, como
veiculado pelos autores, na inicial, é questdo que ndo se resolve de modo
simples. N&do ha duavidas de que a LPI estabelece, claramente, no art. 225, o
prazo prescricional de 5 (cinco) anos para que o interessado intente acdo de
reparacdo de danos causados ao direito de propriedade industrial. Do mesmo
modo, a acdo de nulidade de registro, a qual poderé ser proposta, pelo INPI ou
por qualquer pessoa com interesse legitimo, prescreve em 5 (cinco) anos,
contados da data de sua concessao, nos termos do art. 174 da LPI.

Contudo, o caso ¢ bem mais complexo do que um simples pedido
de anulacdo de registro marca. O cerne da controvérsia, como ja enfatizamos
acima, esta na necessidade de definicao juridica a respeito da protecdo do nome
comercial que a parte autora afirma existir - e Ihe pertencer - desde os idos de
1962. A LPI, no entanto, carece de disciplina juridica mais minuciosa a respeito
do nome comercial, 0 que impde o necessario refor¢o das diretrizes normativas
contidas na Convencdo da Unido de Paris (CUP), da qual o Brasil é um dos
paises signatarios. E, a respeito da busca por protecdo ao nome comercial, 0
referido ato internacional, aceito entre nos, ndo prevé os efeitos do curso do
tempo. Além disso, a propria LPI veda terminantemente a possibilidade de se
efetuar registros, enquanto marca, de nome de empresa de terceiros.

De fato, havendo o Congresso Nacional aprovado, pelo Decreto
Legislativo n° 78, de 31.10.1974, publicado, em 01.11.1974, no DOU (aprovou
os textos da Convencdo que institui a Organizacdo Mundial da Propriedade
Intelectual - OMPI -, assinada em Estocolmo, a 14.07.1967, e da Convencao de
Paris para a Protecdo da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo, a
14.07.1967), a Convencao de Paris para Protecdo da Propriedade Industrial,
revista em Estocolmo a 14.07.1967, e havendo a referida Convencéo entrado em
vigor, definitivamente, no Brasil, em 24.03.1975, o entdo Presidente da
Republica decretou que ela fosse executada e cumprida em territério nacional
(Decreto n°® 75.572, de 08.04.1975, o qual promulgou a Convengéo de Paris para
a Protecdo da Propriedade Industrial, revisao de Estocolmo, 1967).
Posteriormente, o Decreto n® 635, de 21.08.1992 fez o aperfeicoamento
necessario, na medida em que o Congresso Nacional aprovou por inteiro o texto
da referida revisao de Estocolmo.

Precisamente, no art. 8° da CUP, consta que:

"Art. 8°. O nome comercial serd protegido em todos os paises da Unido sem
obrigacgdes de depdsito ou de registro, quer faca ou ndo parte de uma marca de
fabrica ou de comércio".

Sendo assim, precisamos decidir, apenas, em um segundo
momento, sobre o destino damarca’'CACHORRO QUENTE DO
ROSARIQ'. Pois, 0 pedido mais imediato diz respeito a propria existéncia, ou



ndo, do nome comercial, e caso se conclua pela sua existéncia, teremos de
avaliar qual foi o tratamento, a ele dispensado, pelos demandados.

Na realidade, se a decisdo for pelo reconhecimento da existéncia
prévia do nome comercial, em favor da parte autora, a nulidade de pleno direito
da marca que foi registrada posteriormente em nome de Eli Monteiro da Rosa
ME sera apenas o coroldario l6gico, a luz do que dispde o art. 124, caput e inciso
V da Lei n®9.279, de 14.05.1996 (LPI), 'in verbis':

"Art. 124. Nao sdo registraveis como marca:

(.)

V - reprodugdo ou imitacdo de elemento caracteristico ou diferenciador de
titulo de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetivel de causar
confusdo ou associagao com estes sinais distintivos". (Grifei).

Além disso, ao que consta dos termos da CUP, a protecdo ao nome
comercial ndo sofre os efeitos negativos do curso do tempo, na medida em que o
dispositivo supramencionado alcanga protecdo ao nome comercial, sem impor
condigdes. Por essas razbes, ndo havendo divida da aceitacdo das normas
da CUP em territorio nacional, fato que inclusive foi confirmado em audiéncia
pela prépria autoridade administrativa, e havendo lacunas, quanto a este tépico,
na nossa Lei de Propriedade Industrial (LPI), adotaremos a avaliagdo dos
efeitos do tempo, seguindo as disposicOes da referida convecdo internacional
para protecdo do nome comercial, afastando, por conseguinte a ocorréncia da
alegada prescri¢do quinquenal.

Quanto a preliminar de falta de interesse de agir, na medida em
que Osmar Ferreira Labres ndo seria o legitimo detentor da marca comercial,
ora vindicada, tampouco do alegado nome comercial, bem como a preliminar
de impossibilidade juridica do pedido relacionado a proibicao de utilizacdo de
marca comercial devidamente registrada no INPI em nome de Eli Monteiro da
Rosa ME, estas envolvem temas que se confudem com o mérito da presente
demanda e, nele, serdo, devidamente contrastadas.

- MERITO:

Vale destacar que, na Ordem Juridica brasileira, ndo existe
propriamente a figura de 'filho de criacédo’. Filho é filho, em paridade de direitos
e responsabilidades, seja ele de estirpe genética ou de adogdo. Sendo assim, o
argumento de Eli  Monteiro da Rosade chamar Osmar Ferreira
Labres de 'pai‘ ndo pode ser aceito, tampouco a alegada condicdo de ‘filho de
criacdo’. Na realidade, os depoimentos de ambos os envolvidos demonstraram
que os pais de Eli Monteiro da Rosaeram vizinhos de Osmar Ferreira
Labres, em bairro humilde de Viamdo. Todos muito pobres. O, na época,
adolescente, Eli Monteiro da Rosa, contando aproximados 13 (treze) anos de



idade, foi trabalhar, como um dos ajudantes, na carrocinha de venda de
cachorros-quentes de Osmar Ferreira Labres, junto ao Colégio Rosario,
carrocinha que comecgou a funcionar, nos idos de 1962, época aproximada do
nascimento de Eli Monteiro da Rosa.

Os documentos anexados aos autos demonstram que, ja nos anos
80, o referido ponto de venda era, carinhosamente, chamado, pelos consumidores
locais, de '"CACHORRO QUENTE DO ROSARIO' ou 'CACHORRO DO
ROSARIQ". Portanto, ndo se pode negar, aquele comerciante muito simples, o
mérito de ter sido reconhecido, pelos seus clientes e, no decorrer do tempo, por
toda a cidade, como o cara do'CACHORRO DO ROSARIO'ou
do 'CACHORRO QUENTE DO ROSARIO'. Nesse enfoque, o fato de, nos
primeiros tempos, o homem de origens humildes ter chamado o sanduiche
de BAMBI ou de PERDIGAO, ndo pode ser contado em seu desfavor. Afinal,
foi o reconhecimento do crescente publico consumidor que garantiu ao petisco o
nome pelo qual passou a ser conhecido, notabilizando o esforco do dono da
despretensiosa carrocinha de cachorros quentes.

A0 que tudo indica, o autor, na sua extrema simplicidade, nunca se
preocupou em investir em publicidade sofisticada. Mesmo assim, seu Sucesso
midiatico aconteceu, espontaneamente, como decorréncia da predilecdo de sua
crescente clientela. Os primeiros registros feitos, nas décadas passadas, junto a
Prefeitura de Porto Alegre e, depois, junto a Receita Federal, mostram que ele
queria mesmo é poder trabalhar regularmente. N&o é dificil imaginar qual seria o
contexto social dos vendedores ambulantes, estabelecidos, de modo precario, nas
calcadas do Centro de nossa Cidade, em épocas passadas. Além do trabalho
arduo e exaustivo, eles, na sua maioria, vivendo na informalidade, deveriam
suportar toda a sorte de preconceitos e discriminagdes. Contudo, no caso
especifico de Osmar Ferreira Labres, os proprios consumidores acabaram
conferindo, ao seu modesto estabelecimento de rua, um nome comercial que
alcancou lugar de destaque no roteiro gastronémico de nossa Cidade. Consta dos
autos (evento 291, OUT5), um documento no qual ele registrou o referido
nome CACHORRO QUENTE DO ROSARIO, junto a Secretaria da Receita
Federal, muito antes do documento de mesma natureza apresentado pelo
correquerido Eli Monteiro da Rosa.

Além disso, ao que consta, Eli ndo era o unico menor aprendiz que
la atuava. E, do depoimento do préprio Eli, observa-se que Osmar era um patrdo
bastante afetivo, que se envolvia, pessoalmente, com a realidade de seus jovens
empregados, ajudando-os, dentro do contexto de pobreza da comunidade em que
todos residiam. Eli mencionou que, inclusive, passava muito tempo na casa
de Osmar, fato que veio a condensar uma relacdo de amizade muito proxima
entre o patrdo (OSMAR)e o empregado (ELI). Eli enfatizou, também,
que Osmar cuidou de regularizar sua situacéo trabalhista. Por outro lado, parecia
haver, dentro desta realidade comercial bastante informal e popular, estreitos
lacos de confianga reciproca entre eles. Isso ndo significa que o dono do negdcio



(OSMAR) tivesse abdicado de suas funcdes, deixando tudo a cargo do
empregado (ELI). Havia outros ajudantes (evento 291, OUT11). Além disso,
ndo € possivel negar, diante das provas produzidas nestes autos (evento 10,
OUT3 e FOTO4; evento 291, FOTO2, FOTO3, FOTO4, OUT14; evento 295,
OUT14), que Osmar Ferreira Labresé um velho pequeno empresario que
comecou, informalmente, vendendo lanches na cal¢cada do Colégio Rosario e
que, gracas a arduo trabalho, por ao menos 3 (trés) longas décadas de exposicao
diuturna as penosas condicBes de trabalho dos vendedores ambulantes,
conseguiu ficar famoso. Isso, vale enfatizar, é algo raro entre os empreendedores
de sua categoria, como ele, pessoas muito simples, geralmente, de modesta
cultura formal, quase nenhuma formacdo profissional, mas com idéias boas e
muito entusiamo pelo que fazem.

De outro lado, temos o empregado dedicado (Eli Monteiro da
Rosa), com o qual o dono (Osmar Ferreira Labres) da carrocinha de cachorros
quentes podia contar, em todos os momentos, e que, pelo visto, se destacava pela
inteligéncia e disponibilidade, dando tudo de si na consecucdo das tarefas que lhe
eram confiadas. Uma pessoa de muito valor e que, inclusive, tempos depois, ja se
estabelecia com sua propria carrocinha de lanches, ali perto, chamada
de CACHORRO QUENTE SERENATA. Os negdcios, ao que tudo indicam as
provas colacionadas a estes autos virtuais, prosperaram para ambos, estreitando
ainda mais os lagos de amizade e parceria entre o patrdo e o empregado.
Amizade que ndo se confunde com filiacdo, até porque Osmar Labres tem a sua
prépria descendéncia. Disposicdo e dedicacdo ao trabalho duro parece ndo ter
faltado ao pequeno comerciante e ao seu time de funcionéarios. O fato de o
comerciante ter envelhecido e adoecido (consta nos autos referéncia a cardiopatia
grave) ndo lhe retirou, contudo, o gosto por suas atividades. A circunstancia de
ter dado procuracdo a Eli (para tratar de contendas de ordem trabalhista) e
confiado a administracdo do negocio (neg6cio este que Osmar exerceu
diretamente, todos os dias, de modo ativo, por mais de trinta anos), pelos breves
periodos de doenca, em absoluto, ndo Ihe retiraram a titularidade de sua pequena
empresa.

O requerido Eli juntou cépias de recibos semanais, emitidos em
favor de Osmar, nos quais consta a  expressdo ‘aluguél do
cachorro’. Ambos, Eli e Osmar, assinam os referidos recibos. Especificamente:
2 (dois) recibos no valor individual de R$ 1.700,00 (Um Mil e Setecentos Reais),
relativos a 15.05.1998 e 22.05.1998 (evento 295, OUT17); 1 (um) recibo no
valor de R$ 1.680,00 (Um Mil, Seiscentos e Oitenta Reais) datado de 13.02.1998
e 2 (dois) recibos de R$ 1.700 (Um Mil e Setecentos Reais) datados de
20.02.1998 e 27.02.1998 (Evento 295, OUT18); 4 (quatro) recibos relativos as
semanas do més de agosto de 2003 (01.08; 08.08; 15.08, e 22.08), nos valores,
cada qual, de R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais), e 1 (um) recibo no valor de R$
12.000,00 (Doze Mil Reais) relativo a 3 (trés) semanas e datado de 04.10.2005.
Contudo, como na audiéncia em que ouvidos Osmar e Eli, foram feitas varias
referéncias a alguns periodos de breves afastamentos de Osmar da carrocinha,



por problemas cardiacos graves, ndo é de se estranhar que ele confiasse, nestes
lapsos temporais, a conducdo dos negocios do referido ponto de venda a seu
empregado de tantos anos, repartindo com ele os ganhos. Novamente, isso ndo
basta para que se retire do autor o mérito conquistado em décadas de trabalho.

Eli, por sua vez, viu na sua inegavel contribuicdo diaria, no seu
esforco e, especialmente, na sua inteligéncia 0s motores essenciais ao
desenvolvimento e bom sucesso nas vendas da sua propria carrocinha e, também,
da carrocinha de seu patrdo, ao qual substituia nas emergéncias, por forca dos
poderes de administracdo que Ihe foram confiados, atuando, também,
regularmente, na condicio de um de seus funcionarios mais
préoximos. Eli acredita que foi o promotor da marca "CACHORRO QUENTE
DO ROSARIO', a qual, segundo ele, ndo existia antes. Ao que parece, esta
parceria ia funcionando bem, inclusive, havendo inauguracdes de algumas lojas
em grandes centros comerciais de Porto Alegre, sendo que, em algumas
celebracdes, o antigo patrdo tomou parte. Afinal, a esposa de Osmar participou,
na condicdo de empresaria, de dois quiosques instalados nos Shopping's Total e
Linddia. As relacbes foram se aproximando demais, a ponto de ndo se saber mais
quem era 0 patrdo, ou Se, 0 que me parece mais provavel, houve um
extraordinario crescimento do agora comerciante Eli, a ponto de ele se associar,
em muitas atividades e negécios paralelos, ao seu antigo empregador. Ainda que
assim o fosse, cada qual tinha sua propria empresa: Eli Monteiro da Rosa
ME (CACHORRO QUENTE SERENATA) e Osmar Ferreira Labres
ME (CACHORRO QUENTE DO ROSARIO). Mas, enfim, no plano dos fatos,
as coisas iam funcionando e as vendas aconteciam e eram lucrativas para ambos.

Até que Eli tomou uma decisdo que culminou com o rompimento
da antiga amizade que o unia a Osmar, frustrando qualquer possibilidade de
futuras parcerias nos negdécios. Diante da inércia do antigo empregador em
proceder ao registro da marca'CACHORRO QUENTE DO ROSARIO",
junto ao INPI, Eli tomou a liberdade de fazer as petices em seu préprio nome,
sendo que, anos apos, teve a confirmacao de que a marca passara a lhe pertencer.
Seu argumento central é de que ele seria o responsdvel pelo sucesso e
desenvolvimento da referida marca comercial, o que demandou trabalho e
investimentos caros, citando, inclusive, suas participacdes em eventos de massa e
festivais de musica como o conhecido Planeta Atlantida. De resto, entende que
ndo haveria um nome comercial precedente titularizado, pelo ora autor, Osmar
Labres e sua empresa, 0 que, na sua percepc¢do, daria licitude a sua iniciativa,
sendo que sua conduta, em hipotese alguma, poderia ser considerada como ato
de apropriacéo ou de usurpacao de direito de propriedade alheio.

So, posteriormente, quando ja devidamente registrada a marca
'CACHORRO QUENTE DO ROSARIOQ', apenas, em favor de Eli Monteiro
da Rosa ME (empresa da qual Eli Monteiro da Rosa é sécio majoritario), € que
0 ora autor,Osmar Ferreira Labres, foi surpreendido pelos fatos
desencadeados pela acdo de seu ex-empregado Eli Monteiro da Rosae, até



entdo, amigo de longa data. Sendo assim, de plano, temos de acentuar que, diante
da gravidade do acontecido e da relevancia da protecdo aos direitos intelectuais,
0S quais ndo sdo, necessariamente, sindbnimos absolutos de inovagdes
tecnoldgicas de ponta, mas, também, comportam os elementos da cultura
popular, ndo se pode aceitar a tese simples de que se trataria de uma vinganca
de Osmar Ferreira Labres. I1sso porque €, sim, juridica a discussdo a respeito
da amplitude da protecdo que o bom Direito confere ndo s6 as marcas
comerciais, mas, também, aos nomes comerciais. Se ha, ou ndo, razdo na
inconformidade do autor é tema que se confunde com o mérito mais denso desta
acdo. Por conseguinte, ha, sim, interesse de agir e possibilidade juridica do
pedido.

Acredito que a resposta tenha sido dada, satisfatoriamente, na
audiéncia (evento 265, TERMOAUD1) em que foi ouvido o representante do
INPI, Dr. Ederson Alves Assis, quando acentuou a importancia da regulacéo
dada pela CUP (a chamada Convencdo da Unido de Paris) para decidir os
temas relacionados a propriedade industrial no Brasil. Segundo o depoente,
ninguém menos do que o Chefe da Divisdo de Marcas do INPI, a nossa Ordem
Juridica, de fato, recepcionou as disposi¢Ges da CUP, e quando ha lacunas, em
nossa LPI (Lei da Propriedade Industrial), as autoridades administrativas
recorrem a referida legislacdo internacional. Nem poderia ser diferente, afinal, a
prépria Lei n°® 9.279, de 14.05.1996 (a qual regula direitos e obrigacdes relativos
a propriedade industrial), estabelece, no art. 4°, que:

"Art. 4° As disposi¢des dos tratados em vigor no Brasil sdo aplicaveis, em
igualdade de condigBes, as pessoas fisicas e juridicas nacionais ou
domiciliadas no Pais".

Passando, entdo, a analisar, primeiro, a LPI, observa-se, j& nos
primeiros artigos, o prestigio que ela confere ao génio intelectual das atividades
relacionadas a propriedade industrial, considerando o0s interesses sociais,
econémicos e tecnoldgicos tdo vitais ao desenvolvimento do Pais. A protecdo
dos direitos respectivos se faz mediante a concessao de patentes de invencéo e de
modelo de utilidade, a concessdo de registro de desenho industrial, a concesséo
de registro de marca, a repressao as falsas indicacfes geogréaficas e a repressdo a
concorréncia desleal.

No que interessa, ao presente caso, ha expressa disciplina juridica
sobre o tema daconcessdo de registro de marca, no Titulo 11l do citado
Diploma ordinario, o qual trata, especificamente, DAS MARCAS. A partir do
art. 122, a lei estabelece as condi¢des prévias que tornam passiveis de registro,
como marca, um sinal distintivo, definindo, ainda, o que vem a ser marca de
produto ou servigo, marca de certificacdo e marca coletiva. Posteriormente,
estabelece, no art. 124, capute incisos, quais 0s sinais que ndo sao
registraveis, como marca, entre eles:

"(..))



"V - reproducdo ou imitacdo de elemento caracteristico ou diferenciador de
titulo de estabelecimento ou home de empresa de terceiros, suscetivel de causar
confusdo ou associagao com estes sinais distintivos”. (Grifei).

(.)

"XXII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que 0
requerente evidentemente ndo poderia desconhecer em razéo de sua atividade,
cujo titular seja sediado ou domiciliado em territério nacional ou em pais com
0 qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento,
se a marca se destinar a distinguir produto ou servigo idéntico, semelhante ou
afim, suscetivel de causar confusdo ou associacéo com aquela marca alheia"

A LPI também assegura protecdo especial a marca de alto
renome e a marca notoriamente conhecida (artigos 125 e 126), salientando
que o INPI podera indeferir, de oficio, pedido de registro de marca que
reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.
Quanto aos direitos sobre a marca, a LPI diz que a propriedade da marca se
adquire pelo registro validamente expedido, segundo seus termos, sendo
assegurado, ao titular respectivo, seu uso exclusivo em todo o territorio nacional.
Ressalva a pessoa de boa-fé que usava, ha pelo menos 6 (seis) meses antes da
data do depdsito, marca idéntica ou semelhante, o direito de precedéncia ao
registro.

A LPI dispde, ainda, quanto ao depdsito, salientando que o pedido
correspondente deve referir-se a um Gnico sinal distintivo. Uma vez apresentado
0 pedido, ele serd submetido a exame formal preliminar e, estando devidamente
instruido, sera protocolizado, considerada a data de depdsito aquela da sua
apresentacdo. Estando tudo regular, o pedido serd publicado para apresentacéo
de oposicao no prazo de 60 (sessenta) dias.

A Lei da Propriedade Industrial (LPI) ndo disciplina os modos
de tornar publicos os pedidos que sdo protocolados perante a Autarquia Federal.
Mas, observa-se, de uma simples consulta ao sitio eletronico do INPI, que a
administracdo da referida Autarquia Federal desenvolveu sua publicidade
eletronica, contando com uma Revista Eletrénica da Propriedade Industrial,
criada pela Resolugéo n° 22, de 18.03.2013, por ordem de seu Presidente, sendo
0 acesso, a publicacéo, totalmente, gratuito e facilitado aos interessados. Em uma
das audiéncias de instrucdo e julgamento, a autoridade administrativa depoente
afirmou que as publicacdes sdo feitas na Revista oficial do INPI. N&o bastasse, 0
INPI conta com uma série de resolugdes, entre elas, a Resolugdo n°® 25, de
18.03.2013, a qual instituiu o Sistema Eletronico de Gestdo da Propriedade
Industrial (e-INPI), demonstrando o acerto da utilizagdo das novas tecnologias
para esclarecer a populacdo em geral sobre as importantes questdes tratadas.

Contudo, ndo ha mencdo a publicacdes em jornais de grande
circulacdo ou por outros meios midiaticos mais populares, ainda que vivamos em



um Pais de dimensBes continentais. As autoridades também ndo contam ainda
com um cadastro Unico vinculado aos bancos de dados das Juntas Comerciais de
cada Estado da Federagdo. Sequer adotam a providéncia de solicitar informacdes
a Junta Comercial do Estado de origem do estabelecimento peticionario. Ha,
portanto, uma fragilidade evidente, quanto a protecdo do pré-uso da marca
comercial. E 0 que é mais grave, uma total auséncia de praticas efetivas voltadas
a protecdo legal ao nome comercial. Ainda assim, sdo elogiaveis 0s avangos
adotados pela administragdo da Autarquia Federal, especialmente, pela
inteligéncia de seu Manual de Marcas que, de modo acessivel e pratico,
esclarece os interessados sobre diretrizes e procedimentos na analise dos pedidos
de registro de marcas, entre outros temas.

Ainda que assim o seja, a LPI abre o prazo de 60 (sessenta) dias
para oposicdo ao pedido do depositante. Ausente esta e estando as demais
exigéncias atendidas, o INPI expede o certificado de registro.
Do certificado deverdo constar a marca, 0 numero e a data do registro, nome,
nacionalidade e domicilio do titular, os produtos ou servicos, as caracteristicas
do registro e a prioridade estrangeira, se for o caso.

A LPI prevé, do mesmo modo, a possibilidade de anulacdo de
registro concedido em desacordo com seus termos e exigéncias. O processo de
nulidade podera ser instaurado, de oficio ou mediante requerimento de qualquer
pessoa com legitimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados
da data da expedicao do certificado de registro. Em paralelo, a parte interessada
poderé propor, perante a Justica Federal, uma acdo de nulidade do registro, sendo
que esta prescreve em5 (cinco) anos, a contar da data da correspondente
concessdo (artigos 174 e 175 da LPI). Além disso, no art. 225 da LPI, consta
que prescreve em 5 (cinco) anos a acao para reparacéao de dano causado ao
direito de propriedade industrial.

Como se pode observar desta breve resenha da legislacdo, o
legislador brasileiro ndo se ocupou tanto quanto deveria da protecdo ao nome
comercial, propriamente dito, mas, com mais detalhes, da marca comercial.
Nessa mesma linha, o administrador, também, tem suas preocupacdes voltadas
para a adequada tutela juridica das marcas e, ndo, dos nomes comerciais. Sendo
assim, os registros acabam sendo deferidos com base nas informacdes dos
peticionarios e dos documentos, por eles juntados, sem 0 necessario escrutinio
que sé a ampla publicidade dos atos pode assegurar. Este € um dado essencial,
quando se pretender avaliar os efeitos do curso do tempo. Mesmo que 0S
demandados aleguem que o primeiro pedido foi feito, nos idos de 1999, e que as
concessbes dos registros da marca'CACHORRO QUENTE DO
ROSARIO' se deram em meados da 1% década do 3% Milénio (03.05.2005;
19.09.2006; 13.03.2007 e 13.03.2007), o fato é que pende, em favor do autor, o
argumento de que tudo se fez sem o seu consentimento. Alias, o rompimento das
relagdes negociais, entre os dois, se deu, justamente, quando Osmar Ferreira
Labres teve ciéncia, a partir do proprio Eli Monteiro da Rosa, de que este



ultimo havia providenciado o registro da marca 'CACHORRO QUENTE DO
ROSARIQO’, exclusivamente, em seu proprio favor e de sua empresa Eli
Monteiro da Rosa ME.

Pois bem, sendo escassa a protecdo especifica para o nome
comercial, na nossa atual LPI, nada resta sendo nos valermos da Convencéo
Internacional, no caso, a CUP, da qual o Brasil foi pais signatario. Precisamente,
esta Convencdo da Unido de Paris (CUP) apresenta a disciplina juridica mais
minuciosa para situacdes, como a presente. A razdo estd na preocupacdo
externada pela Convencdo internacional com a protecdo ao nome comercial,
independente da existéncia ou ndo de uma marca comercial ou de uma marca
de fabrica. Isso é relevante ao julgamento deste caso, pois o fato de Osmar
Ferreira Labres nunca ter providenciado o registro do sinal 'CACHORRO
QUENTE DO ROSARIQ', junto ao INPI, ndo autoriza que um terceiro o faca
em proveito proprio. Oportuno enfatizar que a atual LPI (Lei n° 9.279, de
14.05.1996) veda, expressamente, a possibilidade de se registrar, como marca,
entre outros, 0 nome de empresa de terceiros, no art. 124, caput e inciso V.

Na realidade, o fim de todo o empreendimento privado, por mais
modesto e artesanal que seja, € auferir lucros. Nesse enfoque, o0 nome
comercial € um dos elementos que integra o patrimonio juridico e econdmico da
respectiva empresa. Dai a necessidade de tutela juridica em relacdo ao nome
comercial, pois ele, além de tornar o empreendimento conhecido do publico
consumidor, também o diferencia dos eventuais concorrentes que atuem e
explorem o mesmo ramo de atividades mercantis. A prépria Convencao de Paris
(CUP), da qual o Brasil é Pais signatario e que foi internalizada em nossa Ordem
Juridica pelo Decreto n° 75.572/1975, no art. 8°, estabelece, como ja referimos
acima, que "o nome comercial serd protegido em todos os paises da Unido,
sem obrigacdo de depdsito nem de registro, quer faca ou ndo parte de uma
marca de fabrica ou de comércio™.

Nesse sentido, vale destacar interessante julgamento levado a
efeito, pelo Superior Tribunal de Justica (STJ), no RESP n° 62770/RJ
(1995/0014464-6/04.08.97), Relator Ministro Waldemar Zveiter, 3% Turma,
julgado em 06.05.1997, publicado no DJ de 04.08.1997, p. 34.739 e na RSTJ,
vol. 99, p. 191, cuja ementa é a seguinte:

"CIVIL. ACAO  ORDINARIA. MARCA. NOME  COMERCIAL.
DENOMINACAOQ. FANTASIA. REGISTRO.

| - O emprego de nomes e expressdes marcarias semelhantes - quer pela grafia,
prondncia, ou qualquer outro elemento, capazes de causar duvida ao espirito
dos possiveis adquirentes de bens exibidos para comércio - deve ser de
imediato afastado.

Il - A protecdo legal a marca (Lei n® 5.772/77, art. 59) tem por escopo reprimir
a concorréncia desleal, evitar a possibilidade de confusdo ou duvida, o



locupletamento com esfor¢o e labor alheios. A empresa que insere em sua
denominacdo, ou como nome fantasia, expressdo peculiar, passa, a partir do
registro respectivo, a ter legitimidade para adotar referida expressdo, como
sinal externo distintivo e caracteristico, e impedir que outra empresa que atue
no mesmo ramo comercial como tal a utilize. Precedentes do STJ.

I11 - Recurso conhecido e provido". (Grifei).

Importante mencionar que a atividade de Osmar Ferreira
Labres teve inicio em 1962, na extrema simplicidade de uma carrocinha de
cachorros quentes de calgada de colégio. Os registros tipicos para as atividades
dos ambulantes eram aqueles feitos perante a Prefeitura Municipal, de modo a
conseguir os respectivos alvaras de licenciamento, permitindo as atuacfes dos
comerciantes nas ruas e pragas publicas de nossa Cidade. Observa-se que Osmar
Ferreira Labres também providenciou seu registro perante a Junta Comercial
deste Estado, identificando-se como Osmar Ferreira Labres, dedicado ao
comércio ambulante de cachorros quentes, apresentando sua localizagdo na
calcada do Colégio Rosario. Esses eram 0s registros tipicos daqueles pequenos
comerciantes, como o ora autor, que queriam trabalhar com um minimo de
formalidade. Com o passar dos anos, a expressao peculiar CACHORRO
QUENTE DO ROSARIO passou a identificar seu negdcio perante a
generalidade dos consumidores de Porto Alegre, conferindo a Osmar Ferreira
Labres ME a legitimidade para adota-la, como sinal externo préprio, o que, por
si sO, impede que outra empresa, especialmente, aquelas que atuem no mesmo
ramo comercial, queiram também utiliza-la.

A visdo empresarial agucada de Eli Monteiro da Rosae seu
extraordinario empreendedorismo séo inegaveis. Ele viu no sinal '"CACHORRO
QUENTE DO ROSARIO'uma oportunidade impar de bons negdcios. O
problema € que este sinal distintivo decorreu da atividade bem sucedida do
pequeno comerciante, hoje idoso e doente, que tinha uma percepcdo mais
ingénua sobre a amplitude de suas potencialidades, mas nem por isso menos
competente, tanto que recebeu do publico consumidor e das revistas
especializadas um reconhecimento privilegiado, sendo premiado nacionalmente
por anos seguidos. Justamente, este reconhecimento privilegiado traduziu-se no
nome comercial ' CACHORRO QUENTE DO ROSARIO', que se tornou
notdrio na cidade de Porto Alegre e, posteriormente, na Regido Sul e no resto do
Pais. Foi exatamente isso que se incorporou ao seu patriménio juridico,
econdmico e social, tornando Osmar Ferreira Labres titular do referido nome
comercial.

Como, em matéria de direito marcario, as coisas estdo evoluindo
mais lentamente, no cenario econdémico nacional, ndo é de estranhar que a
Autarquia Federal, apesar de ja estar implementando tecnologia de ponta, ainda
ndo conte com um necessario banco de dados nacional, capaz de retratar a
realidade empresarial brasileira que tem, nos pequenos e médios industriais e
comerciantes, uma base de sustentacdo econémica relevantissima. Sendo assim,



a essencial troca de informacdes, entre o INPI e as Juntas Comerciais, a partir de
um banco de dados nacional, certamente, evitara em um futuro, esperamos bem
préoximo, litigios, como o que ocorreu entre Osmar Ferreira Labrese Eli
Monteiro da Rosa.

Por oportuno, merece, também destaque, o importante julgamento
proferido pelo Superior Tribunal de Justica (STJ), no RESP n° 119998
(1997/0011036-2/10.05.1999), da Relatoria do Ministro Salvio de Figueiredo
Teixeira, 42 Turma, julgado em 09.03.1999, publicado no DJ de 10.05.1999, p.
177 e na RSTJ, volume 117, p. 424, assim ementado:

"DIREITO COMERCIAL. MARCA E NOME COMERCIAL. COLIDENCIA
DE MARCA 'ETEP' (REGISTRADA NO INPI) COM NOME COMERCIAL
(ARQUIVAMENTO DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA SOCIEDADE NA
JUNTA COMERCIAL). CLASSE DE ATIVIDADE. PRINCIPIO DA
ESPECIFICIDADE. INTERPRETACAO LOGICO-SISTEMATICA. RECURSO
PROVIDO PARCIALMENTE.

| - Nao ha confundir-se marca e nome comercial. A primeira, cujo registro é
feito junto ao INPI, destina-se a identificar produtos, mercadorias e servi¢cos. O
nome comercial, por seu turno, identifica a propria empresa, sendo bastante
para legitima-lo e protegé-lo, em &ambito nacional e internacional, o
arquivamento dos atos constitutivos no Registro do Comércio.

Il - Sobre eventual conflito entre uma e outro, tem incidéncia, por raciocinio
integrativo, o principio da especificidade, corolario do nosso direito marcario.
Fundamental, assim, a determinagcdo dos ramos de atividade das empresas
litigantes. Se distintos, de molde a ndo importar confusdo, nada obsta possam
conviver concomitantemente no universo mercantil.

I11 - No sistema juridico nacional, tanto a marca, pelo Codigo de Propriedade
Industrial, quanto o nome comercial, pela Convencdo de Paris, ratificada
pelo Brasil por meio do Decreto 75.572/75, sdo protegidos juridicamente,
conferindo ao titular respectivo o direito de sua utilizacao.

IV - Havendo colidéncia entre marca e parte do nome comercial, sendo
distintas as atividades das duas empresas, a fim de garantir a prote¢do juridica
tanto a uma quanto a outro, determina-se ao proprietario do nome que se
abstenha de utilizar isoladamente a expressdo que constitui a marca registrada
pelo outro, terceiro, de propriedade desse, sem prejuizo da utilizacdo do seu
nome comercial por inteiro".

Do mesmo modo, merece indicagdo o Recurso Especial n°
284.742/SP (2000/0110288-5), da Relatoria do Ministro Carlos Alberto Menezes
Direito, julgado em 20.08.2001, 3% Turma, publicado no DJ de de 08.10.2001,
p.212, cuja ementa € a seguinte:



"NOME COMERCIAL. MARCA. CONFLITO. MESMO MERCADO
ESPECIFICIDADE. PRECEDENTES.

1. A protecdo ao nome comercial impede o registro posterior de marca igual
por terceiro, ainda mais quando no mesmo ambiente de mercado, o setor
agropecuario.

2. Recurso especial conhecido e provido".

Como se V&, da analise de todo o conjunto probatorio, tem razédo a
parte  autora, quando aponta sua titularidade sobre 0 nome
comercial CACHORRO QUENTE DO ROSARIO, titularidade esta adquirida
anteriormente @ movimentacdo dos requeridos Eli Monteiro da Rosa e Eli
Monteiro da Rosa ME, no sentido de registra-la como marca de sua
propriedade. Isso ndo poderia ter sido feito, pois a propria LPI impede o registro,
como marca, de nome de empresa de terceiros. Este € o ponto essencial a ser
definido aqui: a aplicacédo do art. 124, caput e inciso V da LPI combinado a
protecdo juridica conferida ao nome comercial pelo art. 8° da CUP.

A autoridade administrativa, Dr. Ederson Alves Assis, ao exarar 0
parecer informativo, anexado aos autos, pela Procuradoria Regional Federal,
disse que:

"Da analise dos documentos, depreendemos que o0 negécio de venda de
cachorro quente se iniciou através do autor, na década de 60, e que a
denominacido 'CACHORRO QUENTE DO ROSARIO" ficou assim
denominada e conhecida em razdo do funcionamento da carrocinha de
cachorro quente proxima ao Colégio Rosario, no Rio Grande do Sul.

Entendemos que nado obstante os indicios apresentados de utilizacao do sinal
'CACHORRO QUENTE DO ROSARIOQ', pelo autor, em data anterior ao
dep6sito dos pedidos de registro da ré, o reconhecimento do seu direito de
precedéncia ao registro, recepcionado através do paragrafo 1° do artigo 129
da LPI, fica impossibilitado em face da orientacdo contida no despacho de
08/2009, junto aos processos 52400.002296/2007 e 52400.000842/22, que
determina que este direito s6 podera ser arguido dentro da fase administrativa
que anteceda a concessdo do registro, notadamente aquela estabelecida no art.
158 da mesma lei, qual seja, em sede de oposicdo ao pedido de registro, ndo
devendo, pois, ser admitida sob a moldura de processo administrativo de
nulidade (artigo 168 da LPI) e ac&o de nulidade (artigo 173 da LPI).

Quanto a alegagdo pelo inciso V do artigo 124 da LPI, entendemos que 0s
documentos apresentados de constituicdo e de comprovacéo de inscricéo e de
situacao cadastral, de fls. 43 a 48, bem como os alvaras apresentados das fls.
81 a 95, néo nos fornecem elementos de convicgdo para comprovar a utilizagéo
do sinal '"CACHORRO QUENTE DO ROSARIO' como denominagéo social ou
titulo de estabelecimento do autor em data anterior ao depdsito dos pedidos de
registro de marca pela ré neste INPI",



Ou seja, a Administragdo constatou que havia fortes indicios de que
o sinal CACHORRO QUENTE DO ROSARIO preexistia as datas dos
depdsitos dos pedidos de registros de marca feitos, por Eli Monteiro da Rosa,
em favor de sua empresa. Contudo, manteve a defesa do ato administrativo
concessivo dos referidos registros relacionados a marca, ao argumento de
que Osmar Ferreira Labres ndo teria se oposto no decorrer do processamento
administrativo da solicitagdo feita por seu ex-empregado Eli Monteiro da
Rosa. Além disso, entendeu que os documentos de constituicdo e comprovacgao
de inscricdo e de situacdo cadastral, perante a Receita Federal, e os alvaras de
funcionamento, expedidos pela Prefeitura, ndo bastariam para comprovar a
utilizagdo do sinal CACHORRO QUENTE DO ROSARIO, como
denominacao social do estabelecimento.

Nesses aspectos, cabem algumas consideragdes. Primeiro, Osmar
Ferreira Labres néo teria condi¢bes de tomar parte no processo administrativo
que antecedeu a concessdo dos registros para a referida marca, pela simples
razdo de que s6 teve conhecimento dos fatos, tempos depois, razdo do atrito
entre ele e Eli. Além disso, estamos falando de um pequeno negécio iniciado,
nos anos 60, por um vendedor ambulante de parca instrugédo. O que documentos,
como alvaras de funcionamento da Prefeitura de Porto Alegre e, posteriormente,
cadastramento junto a Receita Federal, primeiro como empresa de pequeno porte
e, depois, como microempresa, mostram é que Osmar Ferreira Labres, apesar
de sua simplicidade, tomou todas as providéncias para trabalhar, regularmente,
dentro do que se pode exigir, em termos formais, para o comeércio ambulante de
rua. Constam nos autos copias de varios alvaras expedidos, em nome de Osmar
Ferreira Labres, estabelecido com carrinho de cachorros quentes, no citado
endereco do Colégio Rosario. Sempre, no mesmo lugar. Posteriormente, obteve,
também, licenca para funcionamento do deposito localizado, ali bem perto, na
rua Barros Cassal n® 466, nas imediagdes da instituigdo educacional.

Em um dos mais recentes documentos emitidos pela Secretaria da
Receita Federal, em 2001, e enviado, ao ora autor, para conferéncia de dados de
identificacdo de pessoa juridica, constam: o0 CNPJ e o cartdo de identificagdo de
pessoa juridica; o nome empresarial OSMAR FERREIRA LABRES ME; o
titulo do estabelecimento (nome fantasia) CACHORRO QUENTE DO
ROSARIO; firma individual; logradouro: Praga Sd0 Sebastido n° 02 e rua
Barros Cassal n® 466; data da abertura cadastral junto a Receita Federal
em 12.03.1982 e validade do cartdo em 31.10.2003 (evento 291, OUT5).

Alids, desde o0s primeiros alvaras, quando ainda o
préprio autor ndo tinha consciéncia da dimensdo que seu negocio alcancaria,
consta 0 nome de Osmar Ferreira Labres, estabelecido no logradouro
conhecido por Praga Sao Sebastido n° 02, ou seja, na calcada do Colégio Rosario.
H& documentos muito antigos, nestes autos (evento 10, OUT3), que remontam a
uma época em que ndo havia ainda uma estrutura administrativa tdo sofisticada
como temos hoje. Mas, ainda assim, pode-se ver que Osmar Ferreira



Labres sempre procurou atender as exigéncias das autoridades para que pudesse
explorar seu negocio. N&ao bastasse, 0 autor fez, desde o inicio de suas
atividades, seu competente registro na Junta Comercial deste Estado, indicando o
mesmo ramo de atividades (venda ambulante de cachorros quentes) e o
mesmo local de funcionamento de sua carrocinha (calgada do Colégio Rosario).

Mesmo que tenha sido aberto um quiosque no Shopping Total, em
nome de Teresinha de Fatima Barbosa da Silva, esposa, a época, de Osmar
Ferreira Labres, em 26.08.2003 (evento 295, OUT4), consta, no respectivo
CNPJ, o nome empresarial de Teresinha de Fatima Barbosa da Silva, apenas
isso, e estabelecida com comércio varejista de cachorros quentes e bebidas. Tal
constatacdo, em absoluto, ndo descaracteriza o fato de que o nome
comercial CACHORRO QUENTE DO ROSARIO permanecia titularizado por
Osmar Ferreira Labres. O referido ponto foi repassado, para Lisiane,
companheira de Eli Monteiro da Rosa, em 03.11.2005. Bem entendido,
quiosque de vendas de cachorros quentes. Em nenhum momento, houve prova de
transacOes, entre eles, para transferéncia do nome comercial CACHORRO
QUENTE DO ROSARIO.

Posteriormente, foi aberto outro quiosque, desta vez, no Shopping
Lindoia, em 21.07.2004 (evento 295, OUT5), atualmente, extinto, novamente no
nome empresarial de Teresinha de Fatima Barbosa da Silva, desta vez, com o
nome fantasia de CACHORRO QUENTE DO ROSARIO. Teresinha de
Fatima, vale enfatizar, mulher, a época, de Osmar Ferreira Labres.
Novamente, ndo h& como retirar do autor o pertencimento do supramencionado
nome comercial.

Oportuno esclarecer que o fato de Osmar Labres ter outorgado
procuracdo a Eli Monteiro da Rosa ndo autoriza o entendimento esposado pelos
requeridos de que o patrdo tenha dado plenos e irrestritos poderes ao empregado,
tampouco que Osmar tenha, em algum momento, anuido com a utilizacdo do
sinal distintivo, nos varios pontos de venda abertos por Eli. O simples exame das
procuracgdes dadas por Osmar Ferreira Labres a alguns de seus empregados de
confianga, como o era Eli e, mais recentemente, Ederson Silva da Silva (evento
295, OUT6 e OUT7) mostra que elas foram conferidas para finalidades de
gerenciamento das situacGes de empregados, como representacdo judicial e
extrajudicial junto a Justica do Trabalho, assinaturas de carteiras de trabalho,
atos de demissdo e de admissdo. Nao ha qualquer disposicédo relacionada a atos
de gestdo e de disponibilidade de qualquer dos atributos do direito de
propriedade do negdcio de Osmar Ferreira Labres.

Vale mencéo, ainda, uma interessante reportagem, anexada ao
evento 295 (OUT14), intitulada A VIDA DO EMPRESARIO, relacionada a Eli
Monteiro da Rosa, inclusive, com foto sua em uma carrocinha, montando um
cachorro quente. Segundo a reportagem, datada de margo de 2001:



"Ele nasceu no mesmo ano em que seu pai, Osmar Ferreira Labres, estreou no
ponto, logo apos ter chegado a Capital, vindo do interior.

O nome, conhecido em todo o Estado, é sinbnimo de lanche bom e barato e foi
escolhido pelos clientes.

Desde os 13 anos, é Monteiro quem se encarrega do preparo dos sanduiches.

Hoje, o empreendimento emprega 20 pessoas, mantém outros 3 pontos de venda
- dois em cidades vizinhas - e faz entregas por telefone. Mas, as filas no Rosario
continuam".

Outra reportagem, ainda mais antiga (evento 291, OUT 14), datada
de novembro de 1999, a respeito do CACHORRO QUENTE DO ROSARIO,
diz que:

"Ele atende h& 36 anos pelo j& legendario nome de CACHORRO QUENTE DO
ROSARIO".

No evento 10 (OUT 3 e FOTO4), hd varios documentos
importantes e antigos, entre eles, muitas reportagens das décadas de 80 e 90,
sempre fazendo referéncia ao CACHORRO QUENTE DO ROSARIO, mais
precisamente, o lanche que era vendido por Osmar Ferreira Labres e equipe,
junto a calcada do Colégio Rosario. No inicio, o ora autor trabalhava sozinho e,
na medida em que foi fazendo sucesso e ganhando dinheiro, ampliou seu quadro
de funcionarios. Ao que consta, quando comecgou, 0 pequeno comerciante ndo
tinha um nome preciso para seu lanche. Primeiro pensou em BAMBI, depois
em PERDIGAO. Mas, logo ap6s, veio o reconhecimento da qualidade do
petisco, pela clientela consumidora, o que conferiu a ele o nome
de '"CACHORRO QUENTE DO ROSARIQ'. Como se pode ver, no evento
291, FOTO4, onde constam trés fotografias seguidas, especialmente, a da equipe
de funcionarios de Osmar Ferreira Labres em frente a carrocinha, na Praca Séo
Sebastido n° 02 , entre eles, Eli Monteiro da Rosa, Renato Florishal e Jucelino,
havia um estandarte datado de 07.12.1997 com os dizeres:

'ESTAMOS COMEMORANDO OS 35 ANOS DO CACHORRO DO
ROSARIO". Vocé é nosso convidado.

GRATIS 1 CAO + 1 REFRI".

Diante dessas avaliacbes dos fatos, nada resta sendo reconhecer
as nulidades dos registros relativos a marca CACHORRO QUENTE DO
ROSARIO, a qual foi deferida, pelo INPI, em favor de Eli Monteiro da Rosa
ME, em todas as consequencias juridicas e financeiras. Afinal, houve
apropriacdo indevida de umnome comercial preexistente, o que é
expressamente vedado pela propria Lei da Propriedade Industrial (Lei n°® 9.279,
de 14.05.1996, art. 124, capute inciso V). Nesse enfoque, a acdo voluntaria



de Eli Monteiro da Rosa (s6cio majoritario da empresa Eli Monteiro da
Rosa ME) de registrar, como marca de sua propriedade, nome comercial
pertencente a outro se traduziu em ato ilicito, o qual violou direito e causou
danos a Osmar Ferreira Labres e a Osmar Ferreira Labres ME, nos termos
do art. 186 do Codigo Civil de 2002. Precisamente, a pratica de ato ilicito coloca
aquele que sofreu o dano em posicdo de recuperar, da forma mais completa
possivel, a satisfacdo dos direitos respectivos, tanto os de natureza patrimonial,
quanto os de valor moral, pela inteligéncia do art. 927, caput do referido Cédigo
Civil e da Stmula n°® 37 do Superior Tribunal de Justica (‘S&o cumulaveis as
indenizacGes por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato').

Nesse enfoque, reconheco o direito exclusivo de Osmar Ferreira
Labres e Osmar Ferreira Labres MEao nome comercial CACHORRO
QUENTE DO ROSARIO. Por conseguinte, os requeridos Eli Monteiro da
Rosa e Eli Monteiro da Rosa ME devem se abster de utilizar o referido nome
comercial CACHORRO QUENTE DO ROSARIO, como se fosse marca de
sua propriedade, a contar da data do transito em julgado desta decisdo. A partir
do referido marco temporal, os requeridos Eli Monteiro da Rosae Eli
Monteiro da Rosa ME terdo o prazo de 20 (vinte) dias para retirar de suas lojas,
quiosques e quaisquer pontos de venda, inclusive, dos sitios eletronicos, as
referéncias, a este sinal distintivo, sob pena de cominacdo de multa, a ser fixada,
posteriormente, em caso de efetivo descumprimento da ordem.

Quanto ao INPI, este devera fazer os cancelamentos dos registros
respectivos relativos a referida marca, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar do
transito em julgado desta decisdo. Deverd, do mesmo modo, proceder a inclusdo
do nome comercial 'CACHORRO QUENTE DO ROSARIQO', em seu banco
de dados, como pertencente a OSMAR FERREIRA LABRES e OSMAR
FERREIRA LABRES ME, no prazo de 20 (vinte) dias a contar do transito em
julgado desta sentenca.

Ja em relacdo ao pedido de transferéncia de titularidade da marca
da empresa de Eli para a empresa de Osmar, este ndo podera ser atendido, na
medida em que este Juizo reconheceu as nulidades dos registros relacionados a
referida marca. Caso a parte autora deseje alcancar a qualificacdo de marca ao
sinal distintivo CACHORRO QUENTE DO ROSARIO, devera adotar as
providéncias pertinentes junto a Administracdo do INPI.

Quanto a repercussao financeira pretendida, pela parte autora,
é de se dar parcial procedéncia ao pedido, cabendo as seguintes consideracoes.

Primeiro, ndo vejo na atuacdo do INPI a pratica de um ilicito civil,
a ponto de justificar sua condenacédo ao pagamento de indenizagdes em favor da
parte autora. A Administracdo Federal, no que diz respeito as praticas
relacionadas ao direito marcério tem, sem duvida, muito a evoluir, de modo a
garantir prestigio as boas ideias nascidas nas atividades comerciais e industriais
em todo o Pais. Ja discorremos sobre isso no curso desta fundamentagédo. Por



outro lado, ndo ha como negar que a Autarquia Federal vem investindo
largamente em tecnologia para superar as barreiras que limitam seu acesso aos
dados e informacdes pertinentes. Neste caso concreto, o INPI adotou a pratica
rotineira, quando da concessdo de registros da referida marca comercial aos
peticionarios, ndo se desviando dos procedimentos que, ordinariamente, aplica a
todos, sem excecdo. Por conseguinte, ainda que o INPI deva ser condenado as
supramencionadas obrigacdes de fazer, de modo a assegurar & parte autora a
plena disposicdo do direito ao nome comercial de que é, reconhecidamente,
titular, a Autarquia Federal ndo devera ser condenada nas pretendidas
indenizacdes. Sendo assim, o julgamento, em relacdo ao INPI, é de procedéncia
parcial.

Quanto aos requeridos Eli Monteiro da Rosa e Eli Monteiro da
Rosa ME, por sua vez, observo que a conduta de Eli, ora questionada,
importou, sim, em danos patrimoniais e morais a parte autora, Osmar Ferreira
Labres e Osmar Ferreira Labres ME. Nesse enfoque, Eli Monteiro da
Rosa e Eli Monteiro da Rosa ME deverdao ser condenados, solidariamente, a
pagar indenizacdes, a titulo de danos materiais e de danos morais, em favor da
parte autora (Osmar Ferreira Labres e Osmar Ferreira Labres ME).

Quanto aos danos materiais, estes decorrem do fato de Eli
Monteiro da Rosa, sécio majoritario da empresa Eli Monteiro da Rosa ME, ter
registrado, como marca sua, nome comercial de terceiro, se valendo do prestigio
e do valor intrinseco, a ele associado, para auferir lucro proprio. Trata-se, sem
davida, de umiilicito civil que, como tal, demanda reparacdo, pela via de
indenizagdo, por danos materiais. No entanto, fica um pouco dificil, no presente
caso, acolhermos a tese de que os requeridos deveriam pagar o equivalente ao
que ganharam, desde 2005 até hoje, com a exploracdo de seus negdcios, nos
quais ostentaram o sinal distintivo CACHORRO QUENTE DO ROSARIO.

Na realidade, ambas as partes, no decorrer deste processo,
afirmaram valores divergentes e, ndo raro, bastante elevados para as vendas.
Além disso, ndo se pode desconsiderar, do mesmo modo, que Eli Monteiro da
Rosa, apesar de seu erro, também, trabalhou duro nas lojas e pontos de venda
que inaugurou, o que demandaria o0 necessario desconto da mais valia decorrente
de seus proprios esforgos. Por essas razfes, recorrendo ao art. 944, caput e
paragrafo unico do Caodigo Civil, abre-se a ocasido para 0 juizo de equidade,
quando da fixacdo do valor da indenizacéo, diante das especificas circunstancias
que revestem este caso concreto. Além disso, de modo algum, o ilicito civil
praticado pelos requeridos, mesmo que grave, ndo poderd importar na sua
exclusdo do mercado empresarial. Sendo assim, estimo a indenizacéo, a titulo
de danos materiais, em R$ 1.500.000,00 (Um Milhdo e Quinhentos Mil Reais),
importancia que devera ser atualizada, desde a data da concesséo indevida do 1°
registro, em 03.05.2005, pelos indices oficiais de correcdo monetaria, mais juros
de mora, nos termos do Manual de Procedimentos e Célculos da Justica Federal.



Do mesmo modo, sdo inegaveis os dissabores experimentados pelo
ancido com todo o ocorrido, justificando-se a condenacdo solidaria de Eli
Monteiro da Rosa e Eli Monteiro da Rosa ME ao pagamento de indenizagéo,
a titulo de danos morais, que arbitro em R$ 1.500.000,00 (Um Milhdo e
Quinhentos Mil Reais), importancia a qual devera ser atualizada, desde a data da
presente decisdo, pelos indices oficiais de correcdo monetaria, mais juros de
mora, nos termos do Manual de Procedimentos e Calculos da Justica Federal.

Oportuno enfatizar que, em caso de responsabilidade
extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, a teor do art.
398 do Cddigo Civil e da Sumula n° 54 do Superior Tribunal de Justica (STJ).
Sendo assim, os juros de mora, nas duas condenagdes (danos materiais e danos
morais), devem incidir a partir de 03.05.2005 (data da concessdo do primeiro
registro indevido).

Além disso, ha previsdo legal expressa no Cédigo Civil de 2002
para a solidariedade, na responsabilidade extracontratual, a teor do art.
942, caput e paragrafo Unico combinado ao art. 265, de tal modo que séo
solidariamente obrigados todos 0s que concorreram para a pratica do ilicito, no
caso, os requeridos Eli Monteiro da Rosa e Eli Monteiro da Rosa ME.

Quanto aos pedidos de natureza penal, estes sdo estranhos a
presente lide e a prdépria competéncia material desta 3% Vara Federal Civel e
poderdo ser deduzidos, pelo interessado, seguindo as vias proprias perante o
Orgao do Parquet Federal, caso assim desejar.

No entanto, vale destacar que, nas vérias oportunidades em que
estive com ambas as partes, por ocasido das audiéncias que presidi, ndo constatei
a existéncia de uma intencdo propriamente maldosa por parte dos requeridos.
Estamos, na minha viséo, diante de um grave problema de quebra de confianca
entre profissionais que se tornaram amigos intimos.

Né&o ha, de fato, como afastar a existéncia de um ilicito de natureza
civil, consubstanciado nos sucessivos registros, levados a efeito por Eli
Monteiro da Rosa, socio majoritario da empresa Eli Monteiro da Rosa ME,
perante o INPI, como marca, de nome comercial de terceiro. Contudo,
acreditamos que isso tenha ocorrido mais por uma inadequada compreensdo dos
limites que Eli Monteiro da Rosa tem de seus proprios direitos subjetivos, do
que por uma intencdo voltada a préatica criminosa. Nesse enfoque, ndo acredito
que estejamos lidando com criminosos. Sendo assim, ainda que este Juizo néo
seja materialmente competente para decidir sobre praticas delituosas, tenho que a
solucdo meridiana pode estar em reconhecer a pratica de um ilicito civil, em
todas as suas consequencias juridicas e financeiras, como de fato o fizemos nesta
decisdo, readequando as condutas dos requeridos, de modo a privilegiar a
protecdo ao nome comercial ora vindicado pela parte autora. Por essas razoes,
ndo acato os pedidos formulados, pela parte autora, relacionados as eventuais
condutas tipificadas penalmente.



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

a) condenar o INPla obrigacdo de fazer consistente nos
cancelamentos dos registros relativos a 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 deciséo;

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

c) condenar Eli Monteiro da Rosa e Eli Monteiro da Rosa ME,
solidariamente, ao pagamento de indenizacgdo, 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 Milhdo e Quinhentos Mil Reais), acrescidos dos
consectarios de lei (juros e correcdo monetaria), de acordo com o Manual de
Procedimentos e Calculos da Justica Federal;

d) condenar Eli Monteiro da Rosa e Eli Monteiro da Rosa ME,
solidariamente, ao pagamento de indenizacao, a titulo de danos morais, em favor
de Osmar Ferreira Labrese 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 como Manual de Procedimentos e
Caélculos da Justica Federal,

e) Condenar Eli Monteiro da Rosa e Eli Monteiro da Rosa ME a
obrigacdo de fazer consistente na retirada do sinal distintivo CACHORRO
QUENTE DO ROSARIO de todos 0s seus pontos de venda, inclusive, sitios
eletrénicos, e de todas as formas de propaganda, no prazo de 20 (vinte) dias, a
contar do transito em julgado desta deciséo;

f) condenar Eli Monteiro da Rosae Eli Monteiro da Rosa
ME, pro rata, ao pagamento de verba honoréaria, em favor do Patrono da parte
Autora, que fixo em R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), a teor do art. 20, caput e
8830 e 4°c/c art. 21, ambos, do CPC.

g) Condenar o INPI ao pagamento de verba honoraria, 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¢/c art. 21, ambos, do CPC.

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



IV - 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 prescrigéo, e julgo, no
mérito, procedente, em parte, a presente acdo, tudo, nos termos da
fundamentacéo.

Os requeridos Eli Monteiro da Rosa e Eli Monteiro da Rosa
ME restam condenados, pro rata, a pagar verba honoréaria, em favor do Patrono
da parte Autora, a qual fixo em R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), a teor do art.
20, capute 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, caput e 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.

P.R.I.C.
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