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RESUMO

O Superior Tribunal de Justica - STJ, o6rgdo do Poder Judiciario Brasileiro,
constitucionalmente estabelecido, ¢ de longe, o tribunal, em sede de instancia superior, o
melhor entre os pares, principalmente pela posi¢do recursal antecedente, em relagdo ao
Supremo Tribunal Federal — STF. Assim, o Superior Tribunal de Justica, que conhece das
acdes comuns oriundas do Tribunais de Justica — TJ’s e dos Tribunais Regionais Federais —
TRF’s de todo o pais, tem sido um verdadeiro filtro de questdes importantes do Brasil. Assim,
o STJ ndo se furta de enfrentar temas importantes, em especial, julgando questdes sobre
propriedade intelectual e suas espécies. Por este motivo, torna-se necessario compreender os
julgados, em sede de desta vertente juridica, denominada propriedade intelectual, sob a o6tica
do STJ, que produz vasta jurisprudéncia sobre esta matéria. Neste sentido, o STJ, por meio da
edicdo n°® 24, da jurisprudéncia em tese, com 22 verbetes, compilacdo realizada no ano de
2014, que teve como objetivo central a propriedade intelectual, é o objeto central do presente
estudo académico. Esta jurisprudéncia reunida trouxe importante norte para os julgamentos
referente ao tema propriedade intelectual, que refletem em muito atualmente, ultrapassados
estes 10 anos.

Palavras-chave: Superior Tribunal de Justica; propriedade intelectual; jurisprudéncia.



ABSTRACT

The Superior Court of Justice - STJ, a constitutionally established body of the Brazilian
Judiciary, is by far the best court, at a higher level, among its peers, mainly due to its previous
appellate position, in relation to the Federal Supreme Court - STF. Thus, the Superior Court
of Justice, which is aware of the common actions arising from the Courts of Justice — TJ’s and
the Federal Regional Courts — TRF’s across the country, has been a true filter of important
issues in Brazil. Thus, the STJ does not shy away from tackling important issues, in
particular, judging issues about intellectual property and its types. For this reason, it is
necessary to understand the judgments, regarding this legal aspect, called intellectual
property, from the perspective of the STJ, which produces extensive jurisprudence on this
matter. In this sense, the STJ, through edition n°. 24, of jurisprudence in theory, with 22
entries, a compilation carried out in 2014, which had intellectual property as its objective, is
the central object of this academic study. This jurisprudence brought together has brought
important guidance to the judgments regarding the subject of intellectual property, which
reflect a lot today, after these 10 years.

Keywords: Superior Court of Justice; intellectual property; jurisprudence.
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1 INTRODUCAO

A propriedade intelectual ¢ um tema de grande relevancia para o direito brasileiro e
mundial. Tanto ¢ verdade que estd disciplinado em vérias legislagdes patrias e por meio de
inumeras jurisprudéncias nos Tribunais do Brasil e do restante do planeta.

Trata-se de um seguimento do direito que busca garantir a segurancga juridica ao titular
de um invento ou criagdo de uma marca, ao projetista de um desenho industrial, ao
estabelecimento de uma indicagdo geografica, ou seja, qualquer tema envolto aos direitos do
autor e conexos ou de propriedade industrial, além de direitos sui generis, como o caso de
protecdo de variedade de plantas, topografia de circuito integrado, conhecimentos tradicionais
e manifestacdes folcloricas.

Em face da gama de espécies atreladas ao género propriedade intelectual, o direito
regula as relagdes juridicas desta seara, em regra, imaterial, para fins de garantir a seguranga
juridica de todos os atores envolvido. O Estado brasileiro, por sua vez, ainda que sob a
prerrogativa de disciplinar, regular, sancionar e limitar direitos, passa a ser também um
possivel agente detentor desta espécie de propriedade.

No Brasil ha um o6rgdo estatal, uma autarquia criada para atender especialmente a
propriedade intelectual no &mbito da industria, denominada Instituto Nacional de Propriedade
Industrial — INPI. Apesar de que, hoje, esta autarquia possui uma amplitude maior do que a
sua propria denominacdo e finalidade primaria. O fato ¢ que funciona como modalidade de
escritorio para fins de registro de propriedade intelectual no pais.

Diante desta realidade brasileira, resta tratar do Poder Judiciario, que ¢ a tultima
instancia de julgamento de questdes envolvendo a matéria aqui tratada. Por meio da
Constituicdo Federal de 1988, ficou definido o campo de competéncia para julgamento das
lides envolvendo a propriedade intelectual. No entanto, como hd competéncias exclusivas,
concomitantes e residuais no campo legislativo e judicial, muitas vezes, torna-se imperioso a
defini¢do, por meio de decisdes monocraticas ou coletivas, para dirimir eventuais lacunas
deixadas pelo legislador.

A priori, a competéncia da justi¢a federal, torna-se ber¢o para a solu¢do da matéria que
versa sobre a propriedade intelectual em muitas das suas vertentes, principalmente quando ha
questdes internacionais em disputa ou quando a Unido ingressa no feito. Em muitos casos, a
justica estadual ¢ chamada a julgar a lide, principalmente quando ocorre o declinio de

competéncia.
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Assim, pelo apresentado, ¢ possivel vislumbrar, ndo sé pela complexidade da matéria,
em sede nacional ou internacional, bem como por questdes econdmicas e por razdes de
competéncia judicante, ¢ que os tribunais sdo forcados ao julgamento, tanto pelos Tribunais
de Justi¢ca, Tribunais Regionais Federais, Superior Tribunal de Justica ¢ o Supremo Tribunal
Federal.

O Superior Tribunal de Justi¢a, instancia superior, abaixo apenas do STF, vem
produzindo muitos julgados importantes para a solu¢do de demandas na seara da propriedade
intelectual, principalmente na formula¢do de jurisprudéncias de grande relevancia, a exemplo
do compéndio que versa sobre a jurisprudéncia em tese de n° 24, daquela Egrégia Corte.

Este Tribunal superior, vem agregado conceitos para melhor aplicagcdo ao direito em
matéria de propriedade intelectual. O STJ sera o foco de estudos, principalmente a
jurisprudéncia por ele produzido sobre propriedade intelectual, em especial, a revista
jurisprudéncia em tese de n® 24, que atualmente, vem disciplinando os julgamentos sobre este
tema. Por esta razdo, os votos e decisdes dos Ministros desta Corte serdo objeto de estudo,

bem como as decisdes proferidas ao longo destes 10 (anos) sobre a matéria.

1.1 Objetivos

O objeto de estudo da presente pesquisa tera como norte central, a jurisprudéncia do
STJ, em matéria judicante e administrativa, sobra a propriedade intelectual no Brasil.

Como objetivos especificos, podemos delimitar:
a) Realizar uma revisdo de literatura acerca das legislagdes brasileiras e julgados
do STJ, em matéria de propriedade intelectual;
b) Identificar os temas de propriedade intelectual mais abordadas pelos julgados
do STJ, em especial ao que sdo citados na jurisprudéncia em teses;
¢) Demonstrar os reflexos destes julgados para a aplicacio do direito de
propriedade intelectual tanto na seara judicante como na administrativa até o ano
de 2024;
d) Tragar um paralelo de espécies de propriedade intelectual analisadas pelo STJ,

para evidenciar o grau de importancia de cada uma.
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1.2 Justificativa e Relevancia

No ano de 2014, o STJ compilou em sua publicagio periddica denominada
jurisprudéncia em tese, de n° 24, um norte de decisdes afetas ao tema da propriedade
intelectual. Com este compéndio jurisprudencial, aquela Egrégia Corte estabeleceu
parametros para analise de questdes recorrentes no judiciario brasileiro em matéria da
propriedade intelectual (Souza Filho, 2016).

Fazendo uso da lei federal que versa sobre a propriedade industrial, datada do ano de
1996, bem como das normas ja revogadas sobre esta matéria, muitos foram os julgados
produzidos, nos mais diversos ramos do Poder Judiciario. Além disso, muitas outras espécies
de propriedade intelectual foram tratadas em julgados e na doutrina juridica, ao ponto de
fomentarem a formulacdo de normas, a exemplo de questdes relacionadas a tecnologia da
informagdo. Com isso, houve a necessidade de uma formata¢do mais apurada e sistematizada
de teses sobre a propriedade intelectual (Nieva-Fenoll, 2023).

Neste sentido, o presente estudo, justifica-se diante do volume de matéria a ser

enfrentada, apesar da compilagdo ter direcionado para marcas, patentes e direito do autor.

Grafico 1: Espécies de propriedades intelectual na Jurisprudéncia em tese n°® 24

PROPRIEDADE INTELECTUAL - JURISPRUDENCIA EM TESES
DO STJ - EDICAO N2 24

= MARCAS = PATENTE MARCA E PATENTE DIREITODO AUTOR

Fonte: STJ
Ainda que, as espécies de propriedade intelectual existentes no ordenamento juridico
brasileiro sejam maiores do que as apresentadas pela jurisprudéncia em tese do Tribunal

analisado, mesmo assim, merece um estudo aprofundado do tema, para fins de estabelecer um
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norte diretivo das decisdes pretéritas e futuras, desde os juizes de primeiro grau até a instancia

deste Tribunal Superior.

1.3 Delimita¢des do Estudo

O presente trabalho tem como objetivo o estudo especifico sobre a jurisprudéncia
desenhada pelo STJ em matéria de propriedade intelectual, em especial, a jurisprudéncia em
tese, edicdo de n° 24, bem como seus reflexos até os julgados do ano de 2024. O propdsito
deste compéndio ¢ o resumo de teses elaboradas pela Secretaria de Jurisprudéncia daquela
Egrégia Corte, objetivando facilitar o caminho das decisdes ja proferidas sobre esta matéria. O
repositorio ndo ¢ oficial como ocorre com as revistas de Recursos Repetitivos ou de simulas,

no entanto, vem sendo fonte de pesquisa e aplicacdo no meio forense em todo o Brasil.

1.4 Estrutura da Dissertacao

A dissertagdo estd dividida em 05 (cinco) capitulos. O primeiro deles tem o conddo de
apresentar toda a problematizacdo a ser enfrentada e o objeto de estudo em si. Em seguida, no
segundo capitulo, serdo tratados o referencial tedrico com base no repositério de
jurisprudéncia do STJ, n°® 24. No terceiro capitulo, fundamenta-se na metodologia
desenvolvida na pesquisa, objetivando alcangar os fins estabelecidos. No quarto capitulo,
serao apresentados os resultados e ponderagdes sobre o tema, principalmente em seus reflexos
em decisdes até o ano de 2024. Por fim, no quinto capitulo, a conclusdo da pesquisa sera

textualizada.

2 REFERENCIAL TEORICO

O Brasil ¢ um pais cuja formagao juridica segue a linha do civil law tendo em vista a
sua vocagao para o direito positivado. No entanto, apesar de ser uma vertente utilizada pelos
paises de origem anglo-saxonica, o0 common law, cuja base ¢ consuetudinaria, vem servindo
de forte base para a aplicagdo do direito brasileiro. A jurisprudéncia, uma das fontes do
common law, ganhou muito mais for¢a depois da Constituigdo Federal de 1988 e
principalmente apds o surgimento da chamada simula vinculante, de competéncia exclusiva

do 6rgao politico denominado STF.
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Porém, o STJ tem sempre agido com vanguarda e exercendo o verdadeiro papel que
cabia ao STF, que hoje praticamente atua como secretaria de governo ou 6rgao judicante de
primeiro grau para pessoas especificas. Neste sentido e face a auséncia de julgamentos
pertinentes em matéria de propriedade intelectual pela suprema corte, o STJ editou, ainda que
de forma nao oficial, a jurisprudéncia em tese n° 24, no ano de 2014. Temas como marcas,
patentes e direito do autor, foram o foco de julgados, que desde entdo, orientam o pensamento
daquele 6rgdo julgador brasileiro e que merece ser estudado, face a importancia para o

equacionamento de lides nesta seara até os dias de hoje.

2.1 Propriedade intelectual e suas espécies

A presente classificacdo tem o cunho meramente doutrindrio, uma vez que cada pais
estabelece uma forma especifica de tratar o assunto, seja na literatura, na jurisprudéncia ou na
legislagdo patria. Alguns paises abordam o tema de forma resumida, outros de forma
complexa. Porém, em regra, seguindo uma orientacdo Internacional, objetivando melhor
relacdo entre os paises, principalmente para um bom enquadramento dos pedidos de protecao
da propriedade intelectual, lato sensu, sdo encontradas na literatura brasileira trés espécies do
género propriedade, que pode ser material ou imaterial. Trata-se da propriedade industrial, o
direito autoral e a protecao sui generis.

Inserido no ambito da propriedade industrial estdo: marcas, patentes, desenho
industrial, indicacdo geografica, seguranca e repressdo contra a concorréncia desleal. No que
diz respeito ao direito autoral, encontra-se o direito do autor, direitos conexos e programa de
computador (neste ultimo, por conta do marco legal para a industria dos jogos eletronicos,
descrito na lei 14.852/2024, ampliou-se ainda mais esta vertente). Por ultimo e ndo menos
importante, esta a protecdo sui generis € inserido nesta classificacdo, encontra-se a topografia
de circuitos integrados, as cultivares e o acesso ao patriménio genético e ao conhecimento
tradicional.

Em cada uma destas espécies ¢ possivel identificar as varias subespécies, que melhor
definem os termos da propriedade intelectual especifica. Um exemplo disso ¢ a marca, que ¢
uma subespécie de propriedade industrial e que possui varias conceituagdes, tais como:
quanto a natureza (produto ou servico, coletiva e de certificacdo) e quanto a forma de
apresentacao (nominativa, figurativa, mista, tridimensional e de posicao). Além destas

conceituagdes, encontram-se 0s principios norteadores das marcas, quais sejam:
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territorialidade, especialidade e sistema atributivo (ou declarativo como sera demonstrado),
que explica, entre outros temas, as marcas de alto renome e as marcas de notoriamente
conhecidas.

No presente estudo, o objetivo ndo serd o aprofundamento especifico destas
conceituagdes, pois como restou demonstrado no paragrafo anterior, o tema € vasto e rico em
conceitos e divisdes. Assim, este breve introito serve para dimensionar as ramificagdes que
giram em torno da propriedade intelectual e que o STJ, como Tribunal Superior, tratou de

enfrentar em um repositorio os temas mais substanciais.

2.2 O Poder Constituinte, o Poder Judiciario no Brasil € o STJ

A Constituicdo Federal de 1988 nasceu como sendo a pior Carta de toda a historia do
Brasil. Do ponto de vista juridico, social, administrativo e econdmico, esta Constitui¢do ¢
repleta de vicios, e fica evidente logo no inicio, no nome: Constituicio da Republica
Federativa do Brasil. No artigo 2° dos atos das disposi¢des constitucionais transitorias, que
integra o corpo desta Lei Maior, ensina o que entende por forma e sistema de governo. Neste
dispositivo que versa sobre o plebiscito que o ocorreu em 07 de setembro de 1993, esclarece
que a federacdo deveria escolher a sua forma (republica ou monarquia constitucional) e o
sistema (parlamentarismo ou presidencialismo) de governo, como de fato acabou ocorrendo.
Com isto, o legislador constituinte, pecou na denominagdo, pois deveria ter positivado a
denominag¢dao como sendo: Federagao da Republica do Brasil, uma vez que a Federacdo nasce
antes do que a Republica.

Apesar do seu carater ndo normativo do preambulo da Constituicdo, como entendeu o
STF, que com a devida venia, mais uma vez, equivocou-se (face a grande insercdo de
principios de primeira grandeza), também ¢ possivel identificar falha de grande magnitude,
quando esquece logo do direito a vida quando abordou o objetivo de assegurar o exercicio de
inumeros direitos. Fato ¢ notadamente comprovando no artigo 5° logo em seguida, onde o
direito a vida € positivado na mesma sequéncia descrita no preambulo.
Nome e preambulo sdo os trinta segundos iniciais da leitura desta Lei Maior. Nao bastasse
isso, o legislador constituinte, cuja gana por outros interesses, erra mais uma vez € logo no
artigo 1°. Repete a falha no nome da Constituicdo e ao informar que a Republica ¢ formada

pela unido indissolavel dos Estados, Municipios e Distrito Federal, esquece logo do Ente
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estatal que conduz o pais, ou seja, a Unido. Talvez pela cacofonia, ndo inseriram este Ente
estatal de grande relevancia para o Estado Brasileiro. Para melhor respaldar este argumento,
basta uma breve leitura dos artigos 18 e 19 desta colcha de retalhos normativa, a qual
chamaram de Constituicdo Federal.

A Constitui¢do de um Pais € o seu coragdo principioldgico. Trata-se de uma norma
que avoca para si, uma roupagem superior, tanto que nao pode ser chamada vulgarmente de
lei e sim, de Constituicdo. Basta observar a hierarquia estabelecida no artigo 59, abaixo

transcrito:

Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboragio de:
I - emendas a Constituigdo;

IT - leis complementares;

III - leis ordinarias;

IV - leis delegadas;

V - medidas provisorias;

VI - decretos legislativos;

VII - resolugdes.

Percebe-se que o legislador constituinte, ao definir o processo legislativo, estabeleceu
que a Constituicdo Federal ndo pode passar por rito legislativo comum, dando um carater
rigido para esta norma maior, bem como estabelecendo que s6 € possivel sua alteragdo por
meio de Emendas e estas, uma vez ingressadas no ordenamento juridico, estardo acima de
outras normas, as quais, doutrinariamente, sdo chamadas de infraconstitucionais.

Cada umas destas normas citadas no processo legislativo, no artigo transcrito acima,
possuem autores competentes, tanto no poder legislativo, como no poder executivo.

A Constituicdo informa muito sobre o legislador ¢ o povo que a produziu.
Infelizmente, ao logo da histéria do Brasil, poucas foram as Constituicdes que meregam
destaque. E no quesito producdo de Constituigdo, somos mestres, pois o Brasil ja possui em
seu curriculo 07 (sete) delas, ou seja, a de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e 1988. E para
quem acredite que a primeira foi a pior, vale esclarecer que no artigo 179, daquela Carta
Régia (1824), muitos dos direitos e garantias foram repetidos e descritos no artigo 5° da
Constituicao Federal atual. Em duzentos anos, desde que a primeira Constitui¢ao disciplinou a
vida do brasileiro, o Brasil supera at¢ os Estados Unidos da América em nimero, pois este
continua com a mesma desde o ano de 1787 (ratificada em 1791, ap6s a aprovagdo de todos
os Estados que formavam a Confederagdo). Detalhe, a Constitui¢ao norte americana possui
apenas 07 (sete) artigos e 27 (vinte e sete) emendas até hoje. A atual Constituicdo brasileira

possui 250 (duzentos e cinquenta) artigos, 138 (centro e trinta e oito) artigos dos atos de
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disposicdes constitucionais transitorias, 135 (cento e trinta e cinco) emendas a Constituicdo
(com normatividade propria, além do texto que altera o corpo da Constituicdo). Parecendo
comico no inicio da leitura, mas ao verificar estes numeros, ¢ fato que a colcha de retalhos
normativa, garante uma instabilidade de grandes propor¢des ao Brasil (Vade Mecum, 2024).

Somando os artigos ¢ emendas da Constituigdo do Tio Sam, temos um total de 34
(trinta e quatro) textos legais que precisam ser observados e que perduram ao logos dos anos,
apenas sendo atualizados no decorrer da histéria por exegeses judiciais, de acordo com
jurisprudéncias, que fomentam o legislador daquele pais a produzirem normas condizentes
com as necessidades do seu povo. Em simples comparacdo, no pais do futebol e do carnaval
sem limites, os niumeros somados de normas, obtidos no ambito da Constituicdo Federal,
encontra-se um total de 523 (quinhentos e vinte e trés) artigos, ou seja, 489 (quatrocentos e
oitenta e nove) dispositivos legais a mais em relagdo ao texto legal americano. Com um
detalhe, no caso brasileiro, a atual Constituigdo possui apenas 37 (trinta e sete) anos de
historia, em compara¢do com a estadunidense que possui 238 (duzentos e trinta e oito) anos
de vida e legado.

Estes numeros demonstram claramente que ndo ¢ o niimero de normas que definem
uma boa Constituicdo e sim, a sua fidelidade aos principios que devem nortear os direitos de
uma sociedade.

A Constituicao de 1988 foi elaborada apds o periodo do regime militar. Em 1964, o
Brasil foi salvo, momentaneamente, das garras do comunismo. Naquele ano e nos que
sucederam, o Brasil experimentou um crescimento em vdrias areas, inclusive na economia e
na ciéncia. Houve alternancia de comando, ainda que de forma indireta, o que afasta a tese
absurda de ditadura. Alids, quem usa este termo, omite o que aconteceu em Cuba, Paraguai,
Chile, etc. Este tema por si sO ja garante outro estudo especifico, que ndo vem ao caso
(Ferreira, 2022).

Voltando ao tema em comento, apds o regime militar, grande parte dos que tinham
sido responsaveis por ataques terroristas, nas décadas de 60 a 80, em prol de uma ditadura
proletaria, foram os autores desta Constitui¢do, que ironicamente a chamam de cidada.

Alias, grande parte destes terroristas, hoje gozam de gordas aposentadorias por anistias
injustamente atribuidas, ocupam ou ocuparam cargos de gestdo, porém, continuam na
esséncia, sendo corruptos e ajudando a destruir o Brasil, que o diga a operacgdo lava jato,
desconstruida pelos amigos dos amigos do STF (Ferreira, 2022).

Pois bem. No afa de tornar uma Constitui¢do cheia de direitos impossiveis de serem

cumpridos, mas com o intento na criagdo e crescimento de grandiosas instituicdes, com a
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desculpa da bandeira da luta pelo povo, fez o legislador constituinte com que a Carta de 1988,
produzisse aberragdes de todas as propor¢des € em todas as areas. A maior delas, estd na
formacao dos Poderes. Vale lembrar que o Ministério Publico ndo ¢ Poder, no entanto, por ser
funcdo essencial a justi¢a, tornou-se outro monstro que consome milhdes de reais todos os
dias. Quem quiser certificar do que esta sendo trazido neste paragrafo, basta visitar as sedes
de qualquer procuradoria, seja ela, estadual, do trabalho ou da republica. Um cidaddo comum,
com certeza, nao se sente confortavel em estar nestes prédios ou palacios, com tudo de bom e
do melhor, onde somente poucos “reis” podem usufruir (LAMBERT, 2020).

Diante do que foi exposto, os Poderes que integram a Republica, seguindo os
ensinamentos de John Locke em 1689, quando da sua obra Segundo Tratado sobre o Governo
Civil e que embasou a celebre obra de O Espirito das Lei, de Montesquieu, no ano de 1748,
temos a triparticdo a seguir: o Legislativo, o Executivo e o Judiciario. Este ultimo, com a
Constituicao de 1988, ganhou enormemente forga e cresceu ainda mais, principalmente depois
da Emenda Constitucional n® 24. Alids, ganhou poderes de tal maneira, que os integrantes dos
cargos da magistratura, muitas vezes confundem a sua condu¢do humana com a divina, em
especial aos ocupantes de cargos de ministros do STF, que ndo possuem um O6rgdo
controlador (SANDEL, 2024).

Explico. A estrutura do poder judicidrio atualmente segue a logica descrita do artigo

92 da Carta Constitucional, a seguir citado:

Art. 92. Sdo 6rgios do Poder Judiciario:

I - o Supremo Tribunal Federal;

I-A o Conselho Nacional de Justica;

IT - o Superior Tribunal de Justica;

I1-A - o Tribunal Superior do Trabalho

IIT - os Tribunais Regionais Federais ¢ Juizes Federais;
IV - os Tribunais e Juizes do Trabalho;

V - os Tribunais e Juizes Eleitorais;

VI - os Tribunais e Juizes Militares;

VII - os Tribunais e Juizes dos Estados e do Distrito Federal e
Territorios.

Temos entdo uma hierarquia, onde no topo estd o STF. Vale registrar que qualquer
cidaddo, que queira ser um dos onze ministros, deve contar com mais de trinta e cinco e
menos de setenta anos de idade, ter notavel saber juridico e reputacdo ilibada. Infelizmente,
estes dois ultimos critérios nao integra a qualidade da maioria dos ministros, todos indicados
pelos presidentes da republica de plantdo. Tem um até que nem exame da ordem dos

advogados consta em seu curriculo. SO para se ter a ideia, s6 dois deles vieram da
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magistratura de carreira. Mas isto, € para outra pesquisa. O fato € que todo ser humano que
deve algo a alguém, nunca serd livre em relagdo ao devedor. Esta ¢ a logica que predomina no
STF. A imparcialidade definida como uma das caracteristicas implicitas a atividade da
magistratura, ha anos ndo passa pelo STF, que se tornou um 6rgao ou um partido politico sem
registro junto a justica eleitoral (NEVES, 2024).

Trata-se, o poder judiciario, de uma maquina estatal gigantesca, com muitos ministros,
juizes, desembargadores, servidores e que ndo atendem aos interesses da sociedade. A despesa
primaria destinada para ao Poder Judicidrio da Unido, sem contar com o0s or¢amentos
individuais dos Estados, ¢ de R$ 2,249 trilhoes (dois trilhdes, duzentos e quarenta e nove
bilhdes de reais). SO para se ter uma ideia, s6 o STF terd como or¢amentos para 2025 a
importancia de R$ 953.887.705! (novecentos e cinquenta e trés milhdes, oitocentos e oitenta e
sete mil, setecentos e cinco reais), com direito a lagostas e vinhos, descritos no orgcamento, de
mais de um milhdo de reais? (LACOMBE, 2023)

Assim, mesmo com tanto dinheiro, ndo € raro encontrar na sociedade pessoas que
desacreditam das decisdes judiciais, principalmente quem atua na area juridica. Pois bem.
Mesmo com um peso enorme no orcamento, o STF ndo tem tratado de atender aos seus fins
constitucionais. E isto tem sido na maioria dos seus julgados. A propria Constitui¢do garantiu
aquela Corte as seguintes competéncias (de acordo com o artigo 102): processar e julgar,
originariamente, matérias especificas; julgar, em recurso ordindrio, matérias especificas;
julgar, mediante recurso extraordindrio, as causas decididas em unica ou ultima instancia,
quando a decisdo recorrida: a) contrariar dispositivo desta Constituicdo, b) declarar a
inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, c¢) julgar vélida lei ou ato de governo local
contestado em face desta Constituicao, d) julgar valida lei local contestada em face de lei
federal. Ou seja, o STF possui uma gama de competéncias, sob a égide de garantia da
Constituicdo e desde 2004, passou a poder editar simulas vinculantes, ou seja, uma decisdo
colegiada que tem for¢a de lei.

Uma pena que este mesmo STF, de acordo com a sua composicao dos ultimos vinte
anos, vem dando péssimos exemplos de atecnias juridicas, além de mudar de entendimentos
ao gosto dos interesses de seus padrinhos. SO para se ter ideia, dos onze ministros, 07 (sete)
foram indicados por um ex-descondenado que os indicou para os cargos vitalicios. O pior, o

processo de distribui¢do de processos daquela corte, parece ter o ministro certo, a depender do

1 https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-aprova-por-unanimidade-proposta-orcamentaria-2025/
2 https://veja.abril.com.br/politica/stf-faz-licitacao-de-r-11-milhao-p ara-comprar-lagostas-e-
vinhos#tgoogle_vignette
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caso em questdo. Uns processos andam em horas e outros em anos. O acelerador ¢ justamente
quem estd no polo passivo ou ativo da demanda.

Neste contexto politico, questdes envolvendo propriedade intelectual ndo ganham
muito espago no julgamento e edi¢do de sumulas do STF. Por esta razdo, o STF nio ¢ uma
fonte de pesquisa que possa agregar a este trabalho académico ou de auxilio na aplicagdo do
direito em matéria de qualquer das espécies de propriedade intelectual.

Um exemplo desta realidade foi o julgamento da ADI 5529 / DF, tendo como Relator
o Ministro Dias Toffoli (que antes de ser ministro, foi apenas advogado de um partido
politico), julgamento ocorrido em 12/05/2021, em plena pandemia, onde o objetivo era
prejudicar o governo da época e inibir possivel licenca compulséria, que objetivava contribuir
com a populagdo na guerra contra o virus chinés (Wuhan). O relator desta agdo direta de
inconstitucionalidade estava até na mira do entdo Procurador Geral da Republica, Rodrigo
Janot, por conta da citagdo de seu nome nas investigagdes da operacao lava-jato (JANOT,
2019). Vale recordar, que um dos bracos das investigacdes produzidas nesta operagao policial,
culminou no julgamento mais importante da republica, cujo processo tramitou em uma vara
criminal federal do Parana e na sentenca, um pouco das praticas de criminosos, foi muito bem
relatada pelo juiz federal da época (processo 5046512-94.2016.4.04.7000).

Assim, afastando a suprema corte do contexto, passamos aos tribunais superiores,
abaixo do STF em hierarquia, temos o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior
Eleitoral, Superior Tribunal de Justica e o Superior Tribunal Militar. Cada um destes com
competéncias distintas. No que diz respeito a matéria de propriedade intelectual, o STJ ¢ a
instancia superior para onde sdo remetidos os recursos oriundos da Justica Federal,
principalmente quando estd presente a figura do INPI, por ser autarquia federal ou em casos
especificos, em matéria criminal também envolvendo a propriedade intelectual, nos casos em
que, encontram-se a competéncia da Justica Estadual também.

As competéncias da Justica Federal e do STJ estao respectivamente disciplinadas nos
artigos 109 e 105 do Constituicdo Federal. Neste sentido, o STJ conhece da matéria de
competéncia origindria, em sede recursal, os processos advindos da Justi¢a Federal, e entre
outras, esta a propriedade intelectual, além dos autos que tramitam na Justica Estadual e que,
residualmente ou por jurisprudéncia, desaguam no STJ (DIDIER JR, 2022).

O STJ, por sua vez, quando provocado, procede com os julgamentos e o tem feito de
forma, na maioria das vezes, em sintonia com subsuncao desejada na época, da elaboracao da

norma, bem como quando existe a lacuna desta, atendendo assim, aos anseios da sociedade.
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A sua formagdo ¢ diferente ao do STF, uma vez que as 33 (trinta e trés) vagas de
ministro, de acordo com o artigo 104 da Carta Maior, devem ser ocupadas da seguinte forma:
um ter¢o dentre juizes dos Tribunais Regionais Federais e um terco dentre desembargadores
dos Tribunais de Justica, indicados em lista triplice elaborada pelo proprio Tribunal e um
tergo, em partes iguais, dentre advogados e membros do Ministério Publico Federal, Estadual,
do Distrito Federal e Territorios, alternadamente. Neste caso, surge a figura do chamado
“quinto constitucional”, onde um quinto das vagas serdo ocupadas, por integrantes das
atividades essenciais a justi¢a, ou seja, tanto por advogados ou por integrantes do ministério
publico. E as demais vagas serdo ocupadas por membros da magistratura, tanto estadual,
como federal. Os nomes escolhidos pelos Tribunais e os 6rgdos das atividades essenciais a
justica, no entanto, terdo a chancela presidencial por escolha em lista triplice
(CAVALCANTE. 2024).

O fato ¢ que o STJ vem contribuindo em muito com aplicagdo do direito, sendo menos
politico e em menor propor¢do no ativismo judicial, em comparacdo com o STF. Isto ¢
possivel perceber quando da andlise dos julgados e na formacao de jurisprudéncias.

Um outro detalhe ¢ importante registrar, quando o STF deixa de exercer seu papel
constitucional, acaba por deixar lacunas prejudiciais para todo o pais. Um exemplo disso ¢ em
matéria de licitacdo publica, que vem sendo desprezada na formacdo de sumulas pelo STF e
com isso, muitas acdes acabam por prestigiar os fraudadores e gestores corruptos. A
propriedade intelectual deveria ser outra matéria a ter uma atengdo especial pelo STF,
principalmente para proteger o Brasil dos interesses de paises e grandes empresas no
reconhecimento de patentes em produtos vindos da Amazdnia. Para se ter ideia, existem
paises (leia-se, pessoas fisicas) que possuem patentes de produtos originarios da flora
brasileira que nunca pisaram os pés no Brasil. Existe todo um mercado que converge contra
os interesses brasileiros e infelizmente, a corrup¢do nos governos, no legislativo e no proprio
judiciario deixam matérias importantes fora de regulamentacdo e de formagdo de simulas
importantes.

Por esta razdo, o STJ, ao publicar um repositorio, ainda que de forma nao oficial e ndo
abrangendo todas as espécies de propriedade intelectual, este tribunal d4 um norte para os
magistrados de primeiro grau, para melhor aplicagdo do direito sobre esta matéria e assim,

trazer a seguranca juridica necessaria em casos pontuais.
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2.3 A legisla¢ao brasileira em matéria da propriedade intelectual e seus autores.

O Brasil possui uma legislagdo farta sobre varios temas. Ja foi tratado em paragrafos
anteriores, inclusive tirando como parametro, a propria Constitui¢do brasileira e a quantidade
de artigos que esta possui. Infelizmente, as normas sdo elaboradas como se tivessem que ter
sempre uma lacuna ou talvez pela necessidade em transcrever tudo o que o legislador queira
passar para o destinatario da norma e, desta forma, o faz sem a clareza necessaria para melhor
subsuncao (MAXIMILIANO, 2006).

As leis no Brasil, em regra, sdo carentes de boas técnicas de redacdo. Nao ha um
cuidado na sua elaboragdo, mesmo passando por um processo legislativo exaustivo. Vale
registrar um ponto importante. Norma ¢ toda e qualquer regra que norteia um ordenamento e
esta, nao ¢ de producdo exclusiva do poder legislativo. Ou seja, apesar do poder legislativo ter
a competéncia primaria na elaboracdo de normas, em especial, as leis, da mesma forma, os
demais poderes também possuem prerrogativas normativas, com alcance interno e externo.

O poder executivo pode publicar uma medida proviséria ou um decreto que terdo
efeitos gerais, ao passo que uma portaria tera efeito interno, sem deixar de ter seu valor
normativo. O poder judicidrio segue a mesma linha, uma simula vinculante ou resolugao
terdo efeitos normativos erga omnes, ao passo que o regulamento alcancara a seara interna do
orgao emanador (CUNHA JR, 2024).

Nao bastasse isso, o legislador constitucional, garantiu, de acordo com o paragrafo
terceiro do artigo 5°, que: “Os tratados e conveng¢des internacionais sobre direitos humanos
que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por trés quintos
dos votos dos respectivos membros, serdo equivalentes as emendas constitucionais”.
Infelizmente, muitas normas internacionais repercutem negativamente no ambito interno por
conta desta liberalidade.

Além dos poderes republicanos, os 6rgaos da administragdo direita e indireta, também
emanam normas, € nao sao poucas. Um cidadao brasileiro comum, com certeza, tem varios
problemas no entendimento destas normas, pois € impossivel acompanhar a evolucdo de
muitas delas. Sdo exemplos deste retrato, os regulamentos do INSS e do INPI.

O legislador brasileiro ndo ¢ qualificado e muitas vezes ndo possui qualquer instrugdo,
gracas as falhas no processo eleitoral, mesmo existindo o impedimento para analfabetos.
Muitos candidatos sdo aprovados em seus cadastros junto a justica eleitoral, por conta da
influéncia politica. A legislagdao brasileira eleitoral ndo ¢ exemplo a nivel mundial. E para

piorar, as resolucdes dos tribunais eleitorais, acabam por suplantar o proprio codigo eleitoral.
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Trazendo para a seara destinada para o presente estudo, existem muitas normas que
tratam do direito da propriedade intelectual no Brasil. A mais importante das normas que
tratam da propriedade intelectual € a lei 9.279/1996, que regula direitos e obrigacdes relativos
a propriedade industrial. Espécies de propriedade intelectual sdo tratados nesta norma, tais
como patentes, marcas, desenhos industriais, indicagdes geograficas, além do trato da
repressdo contra a concorréncia desleal e a tipificagdo de crimes contra estes direitos. Antes
de continuar apresentando as demais normas sobre esta matéria em comento, mister enaltecer
mais uma vez ao regime militar. Pois foi através do Decreto n® 1.005/1969 que nasceu o
codigo da propriedade industrial. Uma norma bem elaborada e que tratou também de abrir um
espago especifico para a defesa de interesses nacionais.

O Brasil teve um grande desenvolvimento durante o regime militar. Objetivando
aperfeicoar esta norma presidencial, foi publicada a Lei 5.772/1971, ainda sob a égide deste
regime (que salvou o Brasil do comunismo e socialismo, provisoriamente), como sendo o
novo codigo da propriedade industrial. Esta lei também ndo esqueceu a seguranc¢a nacional
(marco legal importante para o Brasil). A lei atualmente em vigor, também trata da seguranca
nacional ¢ sob o comando do entdo Presidente Jair Messias Bolsonaro, foi também inserida,
em 2021, a hipotese emergencial nacional para fins de licenca compulséria, face as questdes
de patentes, para viabilizar o combate ao virus chinés.

A le1 9.456/1997 que versa sobre a protegdo de cultivares, principalmente por conta do
rico ecossistema no Brasil, tem sido uma norma de grande releviancia. A protecdo da
propriedade intelectual de programa de computador e sua comercializacio no Brasil esta
disciplinada na lei 9.609/1998. Uma lei que surge em 2005, complementa em muito os
ditames desta norma, a lei 11.196, versando entre outros temas, sobre a inclusdo digital. No
mesmo tempo, foi publicada a lei 9.610/1998, que trata sobre o direito autoral, de grande
importancia para regulacdo de varios temas deste direito e foi o primeiro passo para tratar
especificamente sobre esta matéria, principalmente num pais com tantos artistas nas mais
variadas areas.

Seguindo a apresentacdo de normas, sem uma cronologia, a lei 13.123/2015, dispds
sobre o acesso ao patriménio genético; a protecdo € o acesso ao conhecimento tradicional
associado; e a reparticao de beneficios para conservagao e uso sustentavel da biodiversidade.
Uma lei que ndo pode deixar de ser mencionada ¢ a 5.648/70, ainda sob o comando dos
governos militares, vez que foi a responsavel pela criagio do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial — INPI. Com esta autarquia foi possivel estabelecer um marco de

regulacdo da matéria, carente no Brasil em relagdo as outras nagoes.
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Outra lei relacionada com o tema em questao, foi a 11.484/2007 que tratou da protecao
a propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados. A lei 10.603/2002, alterada
no ano de 2024, regula a protecao contra o uso comercial desleal de informagdes relativas aos
resultados de testes ou outros dados ndo divulgados apresentados as autoridades competentes
como condigdo para aprovar ou manter o registro para a comercializacdo de produtos
farmacéuticos de uso veterinario, fertilizantes, bioinsumos e agrotoxicos, seus componentes €
afins.

Ja alei 12.529/2011, estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorréncia. Nesta
mesma toada, a lei 10.332/2001, instituiu o mecanismo de financiamento para o Programa de
Ciéncia e Tecnologia para o Agronegocio, para o Programa de Fomento a Pesquisa em Satde,
para o Programa Biotecnologia e Recursos Genéticos — Genoma, para o Programa de Ciéncia
e Tecnologia para o Setor Aerondutico e para o Programa de Inovagao para Competitividade.

Uma lei que também merece ser citada ¢ a dispds sobre as medidas relativas aos Jogos
Olimpicos e Paraolimpicos de 2016 (lei 13.284) e aos eventos esportivos que foram realizados
no Brasil, uma vez que esta lei, entre outros temas, tratou da Protecdo Especial Temporaria e
do Regime Especial de Registro de Marcas para aquele momento especifico de jogos. Neste
mesmo sentido, a lei Pelé, a 9.615/1998, foi importante para regular o uso de marcas, por
exemplo, quando o tema ¢ o desporto. A lei 12.663/2012 disp0Os sobre as medidas relativas a
Copa das Confederacdes da FIFA de 2013, a Copa do Mundo da FIFA de 2014 e a Jornada
Mundial da Juventude - 2013, que foram realizadas no Brasil. O tema “marca” foi objeto de
estudo nesta lei.

Por ultimo e ndo menos importante, a lei 6.015/1973 que versa sobre os registros
publicos. Esta lei foi e ¢ importante para fins de registro de direitos, afetos ao tema deste
estudo. Mais uma lei em vigor até hoje e que surgiu durante a era militar no Brasil. Muitas
ideias foram registradas em cartdrios de notas, como ponto de partida para o direito autoral.

No ano de 2019, uma lei também foi muito importante para este processo de
maturagdo do tema da propriedade intelectual. E a lei 13.966, versando sobre o sistema de
franquia empresarial, muito bem fomentada por um dos melhores ministros da fazenda da
historia do Brasil, Paulo Guedes, vez que simplificou o tema franquia, anteriormente tratado
na lei 8.955/1994.

Vale frisar que o Cddigo Civil de 2002 e o Codigo de Processo Civil de 2015 sdo
ferramentas legais muito utilizadas na aplicacdo do direito da propriedade intelectual.

Ainda em sede de normas sobre a propriedade intelectual, ¢ possivel adentrar em

matérias internacionais incorporadas ao cenario nacional, por meio de decretos. O decreto
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75.699/1975, que promulgou a Convengao de Berna para a Protegdo das Obras Literarias e
Artisticas, de 9 de setembro de 1886, revista em Paris, a 24 de julho de 1971 tem seu papel
importante para a matéria e ¢ bastante utilizado no exercicio do direito autoral no Brasil. O
decreto 75.572/197, promulgou a Convencdo de Paris para a Protecio da Propriedade
Industrial, revista em Estocolmo a 14 de julho de 1967 (ratificado pelo Decreto 635/1992,
apds a revisdo). O decreto 1.355/1994 que promulgou a Ata Final que Incorpora os
Resultados da Rodada Uruguai de Negociagdes Comerciais Multilaterais do Acordo Geral de
Tarifas e Comércio (em inglés era citado como GATT), substituido pela OMC. Outro decreto
importante ¢ o 11.627/2023 que promulgou o Ato de Genebra do Acordo da Haia referente ao
Registro Internacional dos Desenhos Industriais, concluido em Genebra, em 2 de julho de
1999 (aprovado pelo decreto legislativo 150/2022).

Em breve sintese, o presente estudo nao pretende exaurir a citagdo de todas as normas
afetas a propriedade intelectual, no entanto, este apanhado anteriormente apresentado, foie ¢
importante para a andlise dos tribunais, quando da aplicacdo do direito nesta seara, direta ou

indiretamente.

2.4 A jurisprudéncia em tese n° 24 do STJ e os seus 22 tdpicos centrais.

Inicialmente, cumpre salientar que as publicagdes de jurisprudéncia do STJ, vao desde
as sumulas, informativos de jurisprudéncias, boletins de precedentes, revistas de recursos
especiais repetitivos ou de incidentes de assuncao de competéncia, entre outros repositorios
oficiais. Para facilitar o apanhado de temas de jurisprudéncia, quis o STJ também compilar de
maneira ndo oficial, uma publicagio denominada jurisprudéncia em tese. Todos estes
instrumentos de pesquisa e divulgagdo didatica da jurisprudéncia daquele tribunal, ajudam em
muito todo profissional que atua junto ao Egrégio STJ.

Assim, o campo ¢ fértil no que diz respeito ao estudo da jurisprudéncia, e o STJ torna
a pesquisa mais facil, sendo muito superior nos julgados e na qualidade organica do Tribunal,
em comparacdo com o STF, principalmente em matéria de propriedade intelectual, pelas
razdes ja expostas anteriormente.

Neste sentido, o presente estudo ira retratar cada um dos vinte e dois topicos
apresentados nesta publicagdo de novembro de 2014, cuja edi¢do foi a de numero 24, bem

como a sua evolucdo nos julgados até o ano de 2024. Vale salientar que, serdo mencionadas
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as ultimas decisdes publicadas sobre a matéria de cada topico, realizadas em 2024, como

forma de apresentacdo dos reflexos da jurisprudéncia em tese.

2.4.1. A marca de alto renome ¢ excecdo ao principio da especialidade e tem protecio
especial em todos os ramos da atividade, desde que previamente registrada no Basil e

assim declarada pelo INPI.

Conforme ensina o voto do relator Ministro MASSAMI UYEDA, da terceira turma do
STJ, no REsp 1114745/RJ: “O conceito de marca notoriamente conhecida ndo se confunde
com marca de alto renome. A primeira - notoriamente conhecida - ¢ exce¢ao 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 excec¢do ao
principio da especificidade e tem protecdo especial em todos os ramos de atividade, desde que
previamente registrada no Brasil e declarada pelo INPI - Instituto Nacional de Propriedade
Industrial”. Neste sentido, encontra consonancia com o artigo 125 da Lei 9.279/1996 que
assim estabelece: A marca registrada no Brasil considerada de alto renome sera assegurada
protecao especial, em todos os ramos de atividade.

De acordo com o ja mencionado anteriormente, a marca ¢ uma das espécies da
propriedade industrial que possuem varias classificacdes doutrindrias para melhor
entendimento. De acordo com o proprio INPI, o principio da especialidade ¢ a protecao
assegurada a marca e recai sobre produtos ou servigos correspondentes a atividade do
requerente, visando a distingui-los de outros idénticos ou similares, de origem diversas’. Um
exemplo de marca de alto renome podemos citar a Cola-Cola e a Volkswagen.

Trazendo para a atualidade, aproveitando os ditames este entendimento
jurisprudencial, temos o REsp 1979872, cujo relator o Ministro RICARDO VILLAS BOAS
CUEVA, em decisdao publicada em 03/10/2024, relagio a excecdo ao principio da

especialidade.

2.4.2. A marca notoriamente conhecida é exce¢do ao principio da territorialidade e goza

de proteciio especial ao seu ramo de atividade independentemente de registro no Brasil.

Reza o artigo 126 da lei 9.279/1996:

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade
nos termos do art. 6° bis (I), da Convencao da Unido de Paris para
Protecdo da Propriedade Industrial, goza de prote¢do especial,
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in/dependentemente de estar previamente depositada ou registrada no
Brasil.

§ 1° A protecdo de que trata este artigo aplica-se também asmarcasde
servigo.

§ 2° O INPI podera indeferir de oficio pedido de registro de marca que
reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente
conhecida.

Entendo ser uma norma eivada de vicio de constitucionalidade, porém, nao foi objeto
de acdo junto ao STF, principalmente quando usa a expressdo “independentemente de estar
previamente depositada ou registrada no Brasil”. O fato é que esta jurisprudéncia se reporta a
excecdo ao principio da territorialidade. Infelizmente. O problema estd em quem define a
notoriedade conhecida. O Brasil ¢ signatario Convengdo da Unido de Paris, assim tem que
respeitar e foi além, positivou em lei para ndo deixar dividas (RECURSO ESPECIAL N°
716.179 — RS — Ministro Relator JOAO OTAVIO DE NORONHA ). Exemplos de marcas de
notoriedade conhecida: Google e a Ferrari.

A manutencao deste entendimento ¢ possivel ser encontrado também no AREsp
2694563/SP, tendo como relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, com publicagdo de
julgamento em 12/12/2024.

2.4.3. O atual conceito de marca de alto renome previsto no artigo 125 da lei de
propriedade industrial é analogo ao antigo conceito da marca notdria previsto no artigo

67 do revogado codigo da propriedade industrial — Lei 5.771/71.

O codigo da propriedade industrial revogada (lei 5.771/71) dizia em seu artigo 67 o

seguinte:

Art. 67. A marca considerada notoéria no Brasil, registrada nos térmos
e para os efeitos déste Codigo, tera assegurada prote¢do especial, em
tddas as classes, mantido registro proprio para impedir o de outra que
a reproduza ou imite, no todo ou em parte, desde que haja
possibilidade de confusdo quanto a origem dos produtos, mercadorias
ou servigos, ou ainda prejuizo para a reputacdo da marca.

Paragrafo tinico. O uso indevido de marca que reproduza ou imite
marca notodria registrada no Brasil, constituira agravante de crime
previsto na lei propria.

Ja a lei em vigor, em seu artigo 125 (lei 9.279/96), expressa que: A marca registrada
no Brasil considerada de alto renome serd assegurada protecdo especial, em todos os ramos de

atividade. Esta explicagdo do STJ, tornou-se necessaria para evitar confusdo em julgados,
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como bem atesta o julgado REsp 1353531/RJ, tendo como Ministro Relator SIDNEI
BENETI, in verbis:

3 - Vige no Brasil o sistema declarativo de protegdo de marcas e
patentes, que prioriza aquele que primeiro fez efetivo e concreto uso
da marca, constituindo o registro no o6rgdo competente mera
presung¢do, que se aperfeigoa pelo uso. Pelo principio da especialidade,
em decorréncia do registro no INPI, o direito de exclusividade ao uso
da marca ¢, em principio, limitado a classe para a qual foi deferido,
ndo abrangendo esta exclusividade produtos outros ndo similares,
enquadrados em outras classes, excetuadas, contudo, as hipoteses de
marcas notdrias, justamente o que se verifica no caso em analise, em
que a marca VIGOR pertence, ha dezenas de anos, a ora Recorrente e
é efetivamente usada com ampla notoriedade.
4.- Na hipotese, o registro da marca "VIGOR" como "notoéria" foi
concedido a empresa ora recorrente, atraindo a interpretagdo do caput
do art. 67 da Lein.5.772/71, vigente a época: "A marca considerada
notoria no Brasil, registrada nos termos e para os efeitos deste Codigo,
terd assegurada prote¢do especial, em todas as classes, mantido
registro proprio para impedir o de outra que a reproduza ou imite, no
todo ou em parte, desde que haja possibilidade de confusdo quanto a
origem dos produtos, mercadorias ou servigos, ou ainda prejuizo para
a reputa¢do da marca."

5.- Portanto, em se tratando de "marca notoria" (art. 67, caput, da Lei
n.5.772/71,atualmarca "de alto renome", em consonancia com o art.
125 da Lei n°® 9.279/96), como tal declarada pelo INPI, ndo se
perscrutard acerca de classes no ambito do embate marcério, porque
desfruta tutela especial impeditiva do registro de marcas idénticas ou
semelhantes em todas as demais classes e itens.

As terminologias se assemelham e por esta razdo, o entendimento do STJ veio
esclarecer esta condicdo interpretativa. Neste mesmo sentido, ¢ possivel identificar a
utilizacdo deste conceito no julgamento do AREsp 2588697/SP, tendo como relator o
Ministro MARCO BUZZI, com data de publicagdo em 27/11/2024, quando enfrentou o tema

de marca figurativa Jogo de baralho Demanda.

2.4.4. Marcas fracas ou evocativas, constituidas por expressdes comuns ou genéricas, nao

possuem o atributo da exclusividade podendo conviver com outras semelhantes.

As marcas fracas sdo conhecidas por sua singeleza, que podem ser evocativas ou
descritivas. As evocativas buscam semelhanca com a finalidade ou natureza do produto ou
servico. Exemplo: Multigrip (medicamento contra a gripe) ou o Nescafé (café soluvel). Ja as
descritivas sao formadas por adjetivos associados ao produto ou servico. Exemplo: bom ar ou
rei dos pneus.

Este topico trata do atributo da exclusividade que nao ¢ identificado nas marcas fracas

ou evocativas. Nao foi trazida as descritivas no julgado, mas por ser marca franca, vale
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também esta defini¢do dada pelo STJ. O entendimento foi retirando entre outros julgados o do
AgRg no REsp 1046529/RJ, tendo o Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA como
relator.

Interessante perceber a linha deste preceito e a sua evolu¢do para a aplicacdo do
direito, conforme se observa no AREsp 2729767/SP, tendo como relator o Ministro MOURA
RIBEIRO, tendo o julgado publicado em 20/12/2024.

2.4.5. Na vigéncia da Lein. 5.772/71 (antigo Codigo da Propriedade Industrial) ndo poderiam
ser objeto de patente produtos quimico-farmacéuticos e medicamentos, de qualquer espécie,

bem como os respectivos processos de obten¢do ou modificacao.

Com o advento da LPI, as patentes de produtos quimico-farmacéuticos e
medicamentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtencdo ou
modificac¢do, passaram a ser possiveis, em consonancia com o artigo 230. Vale registrar que
se trata de um setor que envolve bilhdes de dolares anuais e tinha problemas de registro no
Brasil.

Com o artigo 230 da nova lei, foi possivel a existéncia da chamada patente Pipeline ou
patente de importacao ou de validagdo. Com esta nova regra, viabilizou o registro de inimeras

patentes. O artigo em questao, assim esta positivado:

Art. 230. Podera ser depositado pedido de patente relativo as
substidncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos
quimicos e as substincias, matérias, misturas ou produtos
alimenticios, quimico-farmacéuticos ¢ medicamentos de qualquer
espécie, bem como o0s respectivos processos de obtencdo ou
modificagdo, por quem tenha prote¢do garantida em tratado ou
convengdo em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro
depdsito no exterior, desde que seu objeto ndo tenha sido colocado em
qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com
seu consentimento,nem tenham sido realizados, por terceiros, no Pais,
sérios e efetivos preparativos para a exploragdo do objeto do pedido
ou da patente.

§ 1° O deposito devera ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano
contado da publicagdo desta Lei, e devera indicar a data do primeiro
depdsito no exterior.

§ 2° O pedido de patente depositado com base neste artigo serd
automaticamente publicado, sendo facultado a qualquer interessado
manifestar-se, no prazo de 90 (noventa) dias, quanto ao atendimento
do disposto no caput deste artigo.

§ 3° Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e uma vez atendidas
as condigdes estabelecidas neste artigo e comprovada a concessdo da
patente no pais onde foidepositado o primeiro pedido, serd concedida
a patente no Brasil, tal como concedida no pais de origem.

§ 4° Fica assegurado a patente concedida com base neste artigo o
prazo remanescente de protecdo no pais onde foi depositado o
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primeiro pedido, contado da data do deposito no Brasil e limitado ao
prazo previsto no art. 40, ndo se aplicando o disposto no seu paragrafo
unico.

§ 5° O depositante que tiver pedido de patente em andamento,
relativo as substdncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou
processos quimicos e as substdncias, matérias, misturas ou produtos
alimenticios, quimico-farmacéuticos ¢ medicamentos de qualquer
espécie, bem como os respectivos processos de obten¢do ou
modificagdo, poderd apresentar novo pedido, no prazo e condi¢des
estabelecidos neste artigo, juntando prova de desisténcia do pedido em
andamento.

§ 6° Aplicam-se as disposi¢des desta Lei, no que couber, ao
pedido depositado e a patente concedida com base neste artigo.

No julgado REsp 1373805/RJ, tendo como o ministro relator SIDNEI BENETI, ¢

possivel avaliar neste excerto do acordao, a ratificagao do enunciado em questao:

1.- O Tratado de Cooperagdo em Matéria de Patentes - PCT (Decreto
81.742/78) previu a possibilidade de estabelecimento de prote¢do
patentaria simultinea nos paises signatdrios em procedimento que
comportava uma "fase internacional”, correspondente ao depodsito
inicial em qualquerdos paises signatdrios, com designagdo de outro(s)
pais(es) para o(s) qual(is) se estenderia a patente, e uma "fase
nacional", correspondente a apresentacdo em prazo certo, perante o
orgdo registrario competente do pais designado, de copia do pedido
internacionaldevidamente traduzido,acompanhado do pagamento da
taxa nacional, além de outros documentos.

2.- O mesmo diploma resguardava, no entanto, a possibilidade de
indeferimento do pedido pelos estados designados quando o pedido se
apresentasse em desconformidade com as regras internas de
patenteabilidade (artigo 27, item 5, do Decreto 81.742/78).
3.- O PCT niao derrogou, portanto,a Lein® 5.772/71 que afirmavando
privilegidveis e, consequentemente, ndo patentedveis os produtos
quimico-farmacéuticos ¢ medicamentos, de qualquer espécie, bem
como o0s respectivos processos de obtengdo ou modificagdo.
4.- Diante da vedagdo contida na Lei 5.772/71 é que a Recorrida,
embora tendo apresentado pedido de patente internacional pela via do
PCT, designando o Brasil como pais no qual pretendia a vigéncia
simultdnea da patente, ndo providenciou o inicio da "fase nacional”
prevista no mesmo PCT, perante a autoridade registraria brasileira.
5.- A desisténcia ouretirada do pedido nao constitui, porém, obstaculo
a apresentacdo denovo pedido de proteca o patentaria formulado, desta
feita, com fundamento no artigo 230 da Lei 9.279/96 - patente
pipeline.

Muitas empresas procuraram retroagir os efeitos da patente pipeline, no entanto, o
marco inaugural do direito s6 foi definido pela nova lei, uma vez que a legislagdo revogada
impedia este pleito.

Passados 10 anos da publicacdo da jurisprudéncia em tese, observa-se a questdo

juridica envolta na interpretagdo da legislagdo anterior, conforme julgado no REsp
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1727174/RJ, cujo relator foi o Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA e publicacao da
decisdo em 16/05/2024.

2.4.6. O direito de exclusividade ao uso da marca ¢, em regra, limitado pelo principio da

especialidade, ou seja, a classe para a qual foi deferido o registro.

O direito de propriedade intelectual € vasto e compreende muitos interesses comerciais
e por esta razdo, em regra, deve prestigiar a protecdo da marca ao negocio, melhor, a classe
destinada para o registro. Caso assim nao fosse, chegaria um momento em que os nomes das
marcas ficariam impossiveis de serem inovados e limitaria os registros de novas marcas.

Para melhor esclarecimento, vejamos:

Figura 1: Classe 35 — INPI

Classe 35

Classe 356 Propaganda; Gestio, organizacdo e administracdo de negdcios, Funcdes de escritério

Classe |Especificag§o |H" de base
35 Administracio comerdal do licenciamento de produtos e servicos de ferceiros 350096
35 Administrac&o de negdcios de esportistas 350105
35 Administracdo de negdcios de programas de reembolso para terceiros 350124
35 Administracdo de programas de fidelidade de consumidores 350131
35 Administracdo de programas de milhas de viagens 350128
35 Administracé@o de programas de viajantes frequentes 350128
35 Agenciamenio de artistas 350079
35 Agéncias de modelos para publicidade ou promoc&o de vendas 350049
35 Aluguel de cartazes/outdoors publicitanos 350125
35 Aluguel de eguipamento de escritorio em espacos de co-working 350158
35 Aluguel de espaco publicitano 350070

Fonte: Print da classe 35 do site do INPI, 2025.

Nesta figura € possivel visualizar o entendimento jurisprudencial, ou seja, existe uma
classe previamente estabelecida e por conseguinte a especificacdo de cada item descrito, além
do niimero de base do sistema. Assim, a especialidade fica adstrito a classe e na classificagdo
propria. Para a formagdo deste entendimento, mister citar os julgados: Resp1309665/SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1418171/CE, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI.
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Neste contexto, € possivel verificar a manuten¢ao do pensamento judicante no julgado
do AREsp 2751462/SP, tendo como relator o Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA,
com data de publicacdo da decisdo em 02/12/2024.

2.4.7. Para a tutela da marca basta a possibilidade de confusdo, ndo se exigindo prova de

efetivo engano por parte de clientes ou consumidores especificos.

Um dos grandes problemas envolvendo a defesa das marcas esta na confusao feita, em
midia, para enganar clientes ja adeptos da marca questionada ou angariar novos clientes
diretos ou indiretos. O fato ¢ que quando uma demanda judicial é provocada em razdo da
confusdo de marca, o presente entendimento pacificou um entendimento de forma correta,
qual seja, ndo ha necessidade de demonstrar, com qualquer meio de prova licita, que o cliente
ou consumidor foram enganados.

Esta interpretagdo merece ser ovacionada, pois se fosse exigida a prova de engano por
parte de clientes ou consumidores, por vezes, restaria comprometida a materialidade da
confusdo provocada pelo autor do vicio. Acertadamente, o STJ afastou estes dois pressupostos
para a caracterizagdo do dano. Neste sentido, seguem os seguintes julgados: REsp
1450143/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI e REsp 401105/RJ Rel. Ministro HONILDO
AMARAL DE MELLO CASTRO (Desembargador convocado do TJ/AP).

Ainda bem, que a linha de raciocinio sobre a matéria, segue o mesmo entendimento
apresentado neste topico, mesmo depois de dez anos, conforme se observa no julgamento do
AREsp 2701616/DF, tendo como relator o Ministro HUMBERTO MARTINS, decisdo
publicada em 17/10/2024.

2.4.8. Para se conceder a protecao especial da marca de alto renome, em todos os ramos de

atividade, (art. 125 da LPI) € necessario procedimento administrativo junto ao INPI.

Este verbete ¢ na verdade uma ratificacdo ao que esta positivado no ambito do INPI,
porém muitas vezes as empresas recorriam ao judicidrio, suplantando o procedimento
administrativo estabelecido por aquela autarquia.

A linha de raciocinio do STJ ¢ a mesma adotada em matéria de mandado de seguranca

que exige o exaurimento das vias administrativas. Da mesma forma, também acontece em
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sede do INSS, quando uma lide em face desta entidade previdenciaria, verifica-se primeiro o
procedimento administrativo.

Basicamente ¢ exigido para este fim que a seja reconhecida por grande parte do
publico brasileiro, conforme critérios de prova a serem anexados, bem como tenha boa
reputacado e prestigio, além de ser exclusiva.

Para ratificar este entendimento, mister citar estes dois julgados: Resp 951583/MG,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI e REsp 658702/RJ, Rel. Ministro JORGE
SCARTEZZINI.

No dia 24/04/2024 foi publicada a decisdo no AREsp 1914397/MG, da relatoria do
Ministro MOURA RIBEIRO, que mostra como o entendimento continua presente nos

julgados atuais.

2.4.9. Cabe ao INPI e ndo ao Poder Judiciario analisar os requisitos necessarios a qualificagao

da marca como de alto renome.

Completando o entendimento do topico, o STJ também robusteceu a tese da anélise
dos requisitos necessarios para a qualificacdo da marca como de alto renome. Primeiro, pelo
fato de ser o INPI o 6rgdo publico criado objetivamente para este fim. Segundo, para que as
inimeras decisdes judiciais que versam sobre a propriedade intelectual ndo inovem em
requisitos. Até porque, a garantia dada a uma marca de alto renome supera, em muito, os
efeitos juridicos comerciais para o seu uso.

Acertadamente pontuou o STJ neste sentido. Alias, a fundamentagdo adotada neste
topico, segue a mesma linha de pensamento ao adotado pelas bancas de concursos publicos
quando da elaboragdo de editais. Para corroborar, mister a citacdo do exceto abaixo transcrito

da decisao no Resp 1162281/RJ, da Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI:

5. Ainda que haja inércia da Administracio Publica, o Poder
Judiciario ndo pode suprir essa omissdo e decidir o mérito do processo
administrativo, mas apenas determinar que o procedimento seja
concluido em tempo razodvel. Dessa forma, até que haja a
manifestagdo do INPI pela via direta, a tnica ilegalidade praticada
sera a inércia da Administracdo Publica, sendo incabivel, nesse
momento, a ingeréncia do Poder Judiciario no mérito do ato omissivo.

Vale registrar, que o INPI tem cumprido fielmente o seu papel como entidade publica

e escritorio internacional para os fins de registro das propriedades intelectuais das mais
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diversas espécies. Neste sentido, a decisao publicada em 06/03/2024 no AREsp 1303548/SP,

da relatoria do Ministro RAUL ARAUJO, mantem este entendimento pretérito.

2.4.10. O termo inicial da prescricio da acdo indenizatoria por uso indevido de marca
surge a partir da violacio do direito, prolongando-se no tempo nos casos de violagoes

permanentes ou continuadas.

Ao analisar este topico, mister definir algo importante, quando este foi pensado, estava
em vigor o Codigo de Processo Civil de 1973, ainda assim, em nada mudou o seu conceito
com o advento do atual Cddigo vigente de 2015. Vale acrescentar que o prazo do direito em
testilha, seria, em tese, o descrito no Codigo Civil de 2002. No entanto, pelo principio da
especialidade, como ¢ o caso da Lei 9.279/96, o prazo prescricional utilizado neste topico € o
do artigo 225 da LPI, que neste caso sdao de cinco anos.

No voto do Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, no REsp 1320842/PR, fica

explicito o fundamento do topico em questao:

1. Em que pese o artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial
vedar a reprodu¢do ou imitagdo da marca suscetivel de causar
confusido ouassociacdo com outra, para a recusa de registro, por haver
anterior de marca assemelhada, deve a autoridade administrativa
tomar em conta se ha identidade dos produtos e se pertencem ao
mesmo género de industria e comércio, consistindo a novidade
marcaria, sobretudo, na impossibilidade de confundir-se com qualquer
outra empregada para produtos ou servigos semelhantes.

2. O prazo prescricional para a a¢do de indenizagdo por violagdo ao
uso indevido de marca ¢ quinquenal. Porém, o termo a quo nasce a
cada dia em que o direito ¢ violado. De fato, se a violagdo do direito é
continuada, de tal forma que os atos se sucedam em sequéncia, a
prescricdo ocorre do ultimo deles, mas se cada ato reflete uma acao
independente, a prescricio alcanca cada um, destacadamente.
(PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituicdes de Direito Civil. 25a.
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 585) 3. No mérito, a recorrida
tem registros para a marca LARA, que explora o mesmo segmento
mercadologico da pretendida marca da recorrente DELARA e tém
grafia e pronincia bastante assemelhadas - habeis a propiciar confusio
ou associa¢do entre as marcas.

4. "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 - ¢ dupla: por um lado protegé-la contra usurpacdo, proveito
economico 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)"
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Importante frisar neste julgado € que o termo inicial de contagem da prescri¢cao nao € o
da data de conhecimento do uso indevido da marca e sim da data da viola¢ao do direito. Além
disso, prorroga-se o prazo prescricional com a constancia do uso, justamente para nao
prestigiar o causador do dano. Em recente decisdo no REsp 2083609/RS, tendo como relator

o Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, julgado este publicado em 20/12/2024.

2.4.11. A acio de nulidade de registro de marca ou patente é necessaria para que possa
ser afastada a garantia da exclusividade, devendo correr na Justica Federal ante a

obrigatoriedade de participacio do INPI.

No Brasil vige o sistema administrativo de jurisdicdo unica, ou seja, o poder judiciario
sempre serd a Ultima palavra em matéria de lide, de acordo com o artigo 5°, XXXV da
Constituicdo Federal. Isto quer dizer que mesmo havendo transito julgado em matéria
administrativa, o poder judicidrio podera reverter, quando provocado.

O INPI ¢ o 6rgdo que ird enfrentar demandas administrativas em matéria de pedidos
registros de marcas e patentes. E, tomard decisdes que terdo eficacia juridica para as partes
envolvidas. No entanto, havendo uma divergéncia em relagdo a nulidade de marca ou patente,
bem como outras espécies de propriedade intelectual, esclarece o STJ da necessidade de
ajuizamento de acdo de nulidade, justamente para evitar desgastes quanto a futuras agdes
indenizatorias.

Neste sentido, acrescenta o topico da necessidade de ajuizamento da acdo de nulidade
no ambito da Justica Federal por ser esta a competente para este fim, com fulcro no artigo
109, I da Constitui¢ao Federal, em razdo da participacao no feito da autarquia federal.

O entendimento segue o pensamento de alguns julgados, tais como: REsp
1281448/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI e REsp 1184867/SC, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMAO.

Sobre esta matéria existem varios julgados envolvendo competéncia da Justica
Federal, inclusive no ano em curso, ou seja, 2025. Apenas para ratificar o entendimento deste
topico, tem-se os seguintes julgamentos: REsp 1955797/DF, da relatoria do Ministro
HERMAN BENJAMIN, publicado em 10/01/2024; ¢ AREsp 2086799/RS, da relatoria do
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, com publicacao da decisao em 05/11/2024.
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2.4.12. Prescreve em cinco anos a acio de perdas e danos pelo uso de marca comercial.

(Simula n. 143/STJ)

Este topico difere dos demais, pois nele estd a transcricdo de uma sumula do STJ. Os
precedentes que fundamentaram esta simula sdo inumeros. Simula ¢ o resultado de uma
decisdo colegiada de um tribunal, objetivando com que os tribunais e juizes, hierarquicamente
subordinados, possa seguir, sem efeito vinculante, com a finalidade de reduzir a quantidade de
julgados que chegam ao tribunal que a publicou.

Trata-se de um atributo regimental e que hoje passou a integrar o ordenamento
juridico, que proporciona uma maior celeridade sobre os feitos. Uma vez que € publicada uma
simula, os juizes, membros do ministério publico e advogados, tomam conhecimento de
como aquela instancia superior entende da matéria e ao peticionar ou julgar sobre o tema
descrito na simula, sabem como sera decidida a lide.

No caso em questdo, o STJ tratou de confirmar o prazo quinquenal de prescricdo de
cinco anos para as acoes de perdas e danos pelo uso de marca comercial. Como precedentes

desta sumula ¢ possivel citar os seguintes excertos dos julgados:

"DIREITO DE PROPRIEDADE. DANO, PRESCRICAO.
ABSTENCAO DO USO DE MARCA. [.] A ACAO PARA
REPARACAO DO DANO PELO USO INDEVIDO DE MARCA
PRESCREVE EM CINCO ANOS; AQUELA QUE VISA A
CESSACAO DO SEU USO APLICA-SE O LAPSO PREVISTO NO
ART. 177 DO CODIGO CIVIL. [..]" (REsp 34983SP, Rel.Ministro
FONTES DE ALENCAR).

"[..] PRESCRICAO. ACAO DE ABSTENCAO DO USO DE
MARCA. ARTS. 177 E 178PAR-10 IX, CC. [..] O LAPSO
QUINQUENAL DE PRESCRICAO PREVISTO NO ART. 178,
PAR-10, IX, DO CODIGO CIVIL, SOMENTE SE APLICA, NO
AMBITO DO DIREITO COMERCIAL, AS ACOES POR MEIO
DAS QUAIS SE BUSCA REPARACAO PELO USO INDEVIDO DE
MARCA OU NOME COMERCIAL. - AQUELAS EM QUE SE
PRETENDA A MERA ABSTENCAO, A CESSACAO DO USO,
PORQUE EM ESSENCIA ACOES REAIS, SE SUJEITAM A
DISCIPLINA DO ART. 177 DO MESMO DIPLOMA LEGAL."
(REsp 26752SP, Rel. Ministro SALVIO DE FIGUEIREDO
TEIXEIRA).

"MARCA - VIOLACAO - PRESCRICAO O PRAZO
PRESCRICIONAL DE QUE CUIDA O ARTIGO 178,
PARAGRAFO 10., IX, DO CODIGO CIVIL E APLICAVEL
QUANDO SE TRATE DO DIREITO A REPARACAO DO DANO,
DECORRENTE DO DESRESPEITO AO DIREITO DO TITULAR
DA MARCA. NAO A ACAO EM QUE SE INTENTE FAZER
CESSAR A VIOLACAO." (REsp 19355MG, Rel. Ministro NILSON
NAVES)
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Apesar de continuar valida, a simula 143 do STJ, publicada em 1995, teve como
fundamento os revogados codigo civil de 1916 e o cddigo de propriedade industrial de 1971.
O entendimento desta simula ja estd superado, em razdo da base desta jurisprudéncia ter
origem em legislacdo revogada, apesar da lei atual sobre propriedade intelectual tratar do
prazo prescricional de cinco anos, em seu artigo 255.

Neste sentido, cumpre juntar o julgado: REsp 2164803/SP, do relator Ministro
FRANCISCO FALCAO, publicado em 26/11/2024 que versa sobre esta matéria.

2.4.13. O prazo prescricional para a acido de abstencdo de uso de marca, na vigéncia do
Cadigo Civil de 1916, é de 10 anos entre presentes e 15 anos entre ausentes, aplicando- se

0 prazo das acdes reais previsto no artigo 177, segunda parte, do CC/16.

Este topico estd em desuso, tendo em vista que as instrugdes se reportam para a
legislagdo ja revogada e mesmo que hoje existisse alguém com o direito de pleitear a acao de
abstencdo, esta ja estaria prescrita. Fundamentou este topico AgRg no Ag 854216/GO, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. Na legislagdo civil em vigor, ndo ha o que
diferenciar sobre ausentes e presentes. Mantendo a regra dos 10 anos para ambos os casos.
Nesse sentido, mister verificar o REsp 1851321, do relator Ministro MARCO AURELIO
BELLIZZE, julgado e posteriormente publicado em 19/08/2024.

2.4.14. A declaracao de caducidade do registro de marca tem efeitos juridicos a partir de

sua declaracio (ex nunc), e nao efeitos retroativos (ex tunc).

Inicialmente cumpre destacar que a declaracao de caducidade ¢ uma das formas de
extingdo de marca, de acordo com artigo 142, I11 da LPI. Pretende este topico informar que os
efeitos juridicos desta declaracdo comegam a contar da data da sua publicagdo e segue o curso
normal do tempo, ou seja, segue em diante (ex nunc) e ndo, com efeitos retroativos, ou seja,
desde entdo (ex tunc).

Esta definicdo faz toda a diferenca quando do ensejo do direito de novo detentor do
direito da marca, que podera usufruir sem se receio de agao indenizatéria. As decisdes que

orientaram este topico sio: REsp 1080074/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO;
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EResp 964780/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI; REsp 330175/PR, Rel. Ministro
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO.

O entendimento perdura e para ratificar, tem-se o julgado no EDcl no AREsp
1836757/RS, do relator, Ministro JOAO OTAVIO DE NORONHA, publicada a decisdo em
16/09/2024.

2.4.15. A nao observancia dos padrdes dos produtos e servicos da marca licenciada

demonstra o seu uso indevido e autoriza a tutela inibitoria para impedir a utilizacao.

A tutela inibitoria esta disciplinada no codigo de processo civil de 2015, no artigo 497

e reza o seguinte:

Art. 497. Na acdo que tenha porobjeto a prestacdo de fazer ou de ndo
fazer, o juiz, se procedente o pedido, concedera a tutela especifica ou
determinard providéncias que assegurem a obten¢do de tutela pelo
resultado pratico equivalente.

Paragrafo Unico. Para a concessdo da tutela especifica destinada a
inibir a pratica, a reiteracdo ou a continuacdo de um ilicito, ou a sua
remogao, ¢ irrelevante a demonstragao da ocorréncia de dano ou da
existéncia de culpa ou dolo.

Trata-se de uma acdo de carater preventivo e pode ser ainda acompanhada do pedido
de tutela antecipada, objetivando impedir a pratica de um ilicito, por exemplo, ou entre outras
situacdes definidas no dispositivo legal.

Virios sdo os autores que podem pleitear a inibicdo do ato ilicito em matéria de
propriedade intelectual, principalmente todos que possam sobre com os reflexos da nao
observancia dos padrdes estabelecidos, quando do registro da marca licenciada de produtos ou
Servigos.

Um outro ponto merece destaque em relagdo a este topico, o Estado e a sociedade tem
interesse em que uma marca ndo venha a causa incentivos ao crime de qualquer natureza ou
gere qualquer problema de indole religioso, moral e ético. Por isso, o controle é necessario até
neste aspecto. No REsp 1387244/DF, do, Rel. Ministro JOAO OTAVIO DE NORONHA, é
possivel identificar o norte interpretativo deste topico.

E possivel verificar a manuten¢io deste entendimento no REsp 2127039/SP, da

relatoria do Ministro MOURA RIBEIRO, com decisao publicada em 12/11/2024.
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2.4.16. Para a caracterizacao da colidéncia entre marcas, devem ser utilizados os
seguintes parametros: (i) as marcas devem ser apreciadas sucessivamente, de modo a se
verificar se a lembranc¢a deixada por uma influéncia na lembranca deixada pela outra;
(i) as marcas devem ser avaliadas com base nas suas semelhancas e nio nas suas
diferencas; e (iii) as marcas devem ser comparadas pela sua impressiao de conjunto e nao

por detalhes.

Este topico ¢ um dos mais importantes, pois ¢ fruto de um estudo apresentado pelo
proprio INPI e que, ap6s inumeros julgados, formaram um convencimento plausivel do ponto
de vista juridico de como tratar a colidéncia de marcas.

No Manual de Procedimentos de Analise de Marcas de 2010, do proprio INPI, trata de

esmiucar este tema de forma mais didatica, in verbis:

Entende-se por IMITACAO a semelhanga grafica, fonética ou visual
em relagdoa marca anterior de terceiro, suscetivel de causar confusao
ou associacdo com a mesma, seja quanto ao proprio produto ou
servigo, seja com relagdo a sua origem ou procedéncia. O conceito de
imitagdo refere-se ao sinal que “tenta reproduzir o estilo ou a
maneira”, “tem por modelo ou norma”, “arremeda.. copia”,
“falsifica”, “contrafaz”. Abrange, portanto, toda aproximacéo grafica
e/ou fonética da marca pleiteada com relagdo a anterioridade de
terceiro, podendo ser confundida ou associada por semelhanga com

essa ultima.

Nao ¢ um trabalho fécil e ndo pode deixar espaco para interpretagdes subjetivas.
Lembrado que envolve um tema que lida com grandes somas de dinheiro e pode interferir no
futuro de empresas. As colidéncias podem ocorrer de varias formas, ou seja, de forma total,
parcial ou com acréscimos. Segue um exemplo de uma colidéncia total:

Figura 2: Manual de Procedimentos de Analise de Marcas, 2010.

REGISTRO SINAL MARCARIO EM ANALISE PROCEDIMENTO (INC. XIX)

CAVALINHO BLUE ou CAVALO ) R

Indeferimento — imitagdo de marca
CAVALINHO AZUL AZULADO ou KAVALLO
) ) registrada para assinalar produtos
roupas infantis. AZULADO ) )
idénticos, semelhantes.
roupas.

REINO DO ENCANTO ou
REINO ENCANTADO ENCANTO DO REINO ou
servicos de ensino. REINADO DO ENCANTO

servicos de ensino

Indeferimento — imitagdo de marca
registrada de terceiro para assinalar

servigos idénticos e semelhantes.

Fonte: Site do INPI, 2025.
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Neste sentido, a jurisprudéncia apresentada neste topico, buscou esclarecer hipoteses

substanciais para a caracterizacao da colidéncia entre as marcas. O tema enfrentado no REsp
1342955/RS, tendo a Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, abaixo transcrito, justificou o corpo

deste topico. Segue abaixo:

Deve-se reconhecer a colidéncia na hipdtese em que houve primeiro o
registro da marca CORPELLE, para o ramo de vestuario, seguindo-se,
tempos depois, o registro da marca CORTELLE, para o mesmo
segmento de mercado. Ha clara e indiscutivel existéncia de
semelhanga grafica e fonética entre as marcas, capaz de gerar
confusdono consumidormédio. As palavras que compdem cada uma
das marcas sdo iguais em quase tudo, se diferenciando por uma tnica
letra (CORPELLE e CORTELLE), tendo a marca posterior
aproveitado inclusive a utiliza¢do repetida da letra "1" (CORPELLE e
CORTELLE). Constitui peculiaridade da espécie, ainda, o fato de que
os produtos com a marca CORPELLE eram comercializados nas
proprias lojas da recorrida, tendo, curiosamente, havido a suspensdo
desse fornecimento no exato momento em que a recorrida passou a
vender em seus estabelecimentos a sua marca propria CORTELLE. A
conduta denota a ma-fé no comportamento da recorrida,
caracterizadora de concorréncia desleal, ficando evidente que a
inten¢d o foi confundiro consumidor, causando-lhe a impressao de que
os produtos com a marca CORPELLE continuavam a ser
comercializados em suaslojas, quando na verdade houve substitui¢do
por produtos de sua marca propria CORTELLE

Neste acordao estava como parte recorrida a empresa LOJAS RENNER S/A., que
possui algumas marcas registradas em torno do seu negocio. Com o tempo, novas formas de
avaliagdo para se evitar as colidéncias serdo trazidas para o judiciario, principalmente em face
da evolugdo da inteligéncia artificial no processo de formagdo de marcas.

O tema continua bem vivo na jurisprudéncia, como ¢ possivel verificar no AREsp
2199191/SP, da relatoria do Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, com decisao
publicada em diario no dia 19/12/2024.

2.4.17. Nao ¢ possivel a prorrogacio por S (cinco) anos do prazo de protecio de 15
(quinze) anos concedido as patentes estrangeiras depositadas em data anterior a 1° de
janeiro de 2000, ante a auséncia de suporte legal e da inaplicabilidade automatica e sem

reserva do acordo internacional TRIPs.
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Para compreender este topico trazido pelo STJ, mister trazer o julgado AgRg nos
embargos do REsp 1211848/RJ, tendo como Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, a

seguir transcrita parte da ementa:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DIVERGENCIA. PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. DIREITO INTERTEMPORAL. PATENTE. PRAZO
DE  VALIDADE. LEI N. 5.772/1971 (15 ANOS).
SUPERVENIENCIA DO ACORDO TRIPS (PRAZO DE 20 ANOS).
PEDIDO DE EXTENSAO. INADMISSIBILIDADE. INCIDENCIA
DA SUMULA N. 168/STJ.

1. A jurisprudéncia desta Corte estd sedimentada no sentido da
auséncia de suporte legal ¢ de obrigagdo do Brasil de garantir as
patentes de invengdo, depositadas em data anteriora 1° de janeiro de
2000, a prorrogagdo por 5 (cinco) anos do prazo de validade
originalmente estabelecido em 15 (quinze) anos, a fim de possibilitar a
protecdo patentdria em territério nacional por 20 (vinte) anos,
mediante a aplicagdo automdatica e sem reservas do acordo
internacional TRIPs (Agreement on Trade-Related Aspects of
Intelectual Property Rights).

Imperioso destacar o acordo da TRIP’s, traduzindo para o portugués: Acordo sobre
Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (Acordo TRIPS),
que ingressou no ordenamento juridico brasileiro por meio do decreto 1.355 de 30 de
dezembro de 1994. No entanto, este mesmo instrumento legal, ndo tratou de esclarecer a
respeito da prorrogacdo de vigéncia nos paises signatarios e por esta razao, o entendimento foi
de que o decreto s6 entraria em vigor no dia 01 de janeiro de 2000.

Esta observacao foi feita por meio da decisdao no AgRg do REsp 1105155/RJ, do Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, quando assim afirmou que o siléncio no decreto, constituiu um
direito subjetivo dos paises em adiar a vigéncia dos seus efeitos do tratado, e que para tal
renuncia, esta deveria vir de forma expressa. Por esta razdo, o verbete em testilha afirma nao
ser possivel a prorrogacao.

Decisao deste sentido foi publicada em 27/06/2024, referente ao AREsp 950510, tendo
como relator o Ministro RAUL ARAUJO. Registre-se que a matéria hoje é vinculada 8 OMC.

2.4.18. A Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 230, § 4°, ¢/c o art. 40, estabelece que
a protecdo oferecida as patentes estrangeiras, chamadas patentes pipeline, vigora pelo
prazo remanescente de protecdo no pais onde foi depositado o primeiro pedido, até o
prazo maximo de protecao concedido no Brasil - 20 anos - a contar da data do primeiro

deposito no exterior, ainda que posteriormente abandonado.
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Para facilitar o entendimento deste topico, torna-se importante transcrever os artigos

citados da LPI:

Art. 40. A patente de invengdo vigorara pelo prazo de 20 (vinte) anos
e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da
data de deposito.

()

Art. 230. Podera ser depositado pedido de patente relativo as
substiancias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos
quimicos e as substdncias, matérias, misturas ou produtos
alimenticios, quimico-farmacéuticos e medicamentos de qualquer
espécie, bem como os respectivos processos de obten¢do ou
modificagdo, por quem tenha prote¢io garantida em tratado ou
convengdo em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro
depdsito no exterior, desde que seu objeto ndo tenha sido colocado em
qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com
seu consentimento,nem tenham sido realizados, por terceiros, no Pais,
sérios e efetivos preparativos para a explora¢cdo do objeto do pedido
ou da patente.

()

§ 4° Fica assegurado a patente concedida com base neste artigo o
prazo remanescente de protecdo no pais onde foi depositado o
primeiro pedido, contado da data do depésito no Brasil e limitado ao
prazo previsto no art. 40, ndo se aplicando o disposto no seu paragrafo
unico.

Sobre patente pipeline ja foi abordado quando da andlise do topico 5 deste estudo. O
interessante nesta jurisprudéncia € a vocacao para equalizar pedidos de registro de patentes,
com prazo em curso, ainda que depositados em outro pais, para que nao ocorra prejuizo ao
direito da sociedade, para aproveitamento do fruto da patente, depois que esta findar.

O AgRg no REsp 1128660/RJ, tendo como relator, o Ministro LUIS FELIPE

SALOMAO, explica melhor este entendimento, in verbis:

2. Embora ni3o haja prazo expresso no art. 230, § 3, da LPI para a
juntada do documento comprobatério da concessdo da patente
correspondente no exterior, constato que o acolhimento da pretensdo
recursal demandaria a alteragdo das premissas fatico-probatdrias
estabelecidas pelo acorddo recorrido, com o revolvimento das provas
carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos
termos do enunciado da Simula 7 do STJ.

3. Apods 20 anosdos depdsitos das patentes americanas ocorridos 1985
- as patentes pipeline da apelante ja se encontrariam extintas, caso
concedidas, desde o ano de 2005. Considerando que a decisdo de
indeferimento dos pedidos das patentes pipeline pelo Instituto
Nacional de Propriedade Industrial-INPI se deu em 2006, é
inconsistente a pretensdo da recorrente.

4. O sistema patentario de continuagdes, previsto na legislagdo dos
Estados Unidos da América sob as modalidades continuation,
divisional ou continuation-in-part, mas sem equivaléncia no Direito
Brasileiro, existe para atender as peculiaridades daquele pais,
altamente desenvolvido e gerador de tecnologia, ndo se refletindo na
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interpretagdo dada por esta Corte Superior ao art. 230, § 4°, da Lei
9.279/96, ja que prevalece, no ambito da propriedade industrial, o
principio da territorialidade, a resguardar a soberania nacional, a qual
ficaria comprometida com os alvedrios de legislacdes alienigenas.

O que se pretende ¢ verificar a data em que primeiro foi depositada o pedido de
patente, ainda que abandonado pelo postulante. Muitas vezes, os requerentes usam de
estratégias de depositos em paises diferentes, para fins de ganhar um prazo a mais no
aproveitamento das patentes no curso do prazo de direito.

Em recente julgamento sobre soja transgénica, com decisao publicada em 08/05/2024,
no AREsp 2258762, tendo como relator o Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,

foram abordados temas alusivos a este topico.

2.4.19. A legislacio observa o sistema atributivo para obtencdo do registro de
propriedade de marca, considerando-o como elemento constitutivo do direito de
propriedade (art. 129 da LPI); porém também prevé um sistema de contrapesos,
reconhecendo situacoes que originam direito de preferéncia a obtencdo do registro,

lastreadas na repressiao a concorréncia desleal e ao aproveitamento parasitario.

Importante lembrar que no ramo de registro de marcas existe um jogo muito grandes
de interesses. Uma marca por si sO, em muitos casos, vale muito mais do que a propria
empresa. Isto ¢ relevante para entender este ambiente do direito da propriedade intelectual.

Conforme o descrito neste topico, o artigo 129 da LPI descreve o seguinte:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente
expedido, conforme as disposicdes desta Lei, sendo assegurado ao
titular seu uso exclusivo em todo o territério nacional, observado
quanto as marcas coletivas e de certificagdo o disposto nos arts. 147 e
148.

§ 1° Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depésito,
usava no Pais, ha pelo menos 6 (seis) meses, marca idéntica ou
semelhante, para distinguir ou certificar produto ou servigo idéntico,
semelhante ou afim, tera direito de precedéncia ao registro.

§ 2° O direito de precedéncia somente podera ser cedido juntamente
com o negocio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relagdo
com o uso da marca, poralienagdao ou arrendamento.
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Neste caso, o registro feito junto ao INPI atribuird a quem de direito, de acordo com a
solicitagcdo. A cultura do registro de marcas ndo ¢ tdo disseminada no Brasil, por esta razao, o
legislador também tratou de tentar proteger o detentor, antes mesmo do registro.

Vemos ao seguinte excerto de jurisprudéncia:

2. Compete ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial- INPI
avaliar uma marca como notoriamente conhecida, ensejando
malferimento ao principio da separacdo dos poderes e invadindo a
seara do mérito administrativo da autarquia digressio do Poder
Judiciario a esse respeito.
3. O artigo 124, XIX, da Leida Propriedade Industrial expressamente
veda o registro de marca que imite outra preexistente, ainda que em
parte e com acréscimo "suscetivel de causar confusdo ou associagdo
com marca alheia". Todavia, o sistema de protecdo de propriedade
intelectual confere meios de prote¢do aos titulares de marcas ainda
ndo registradas perante o 6rgdo competente.

4. Conforme decidido no REsp 1.105.422 - MG, relatado pela
Ministra Nancy Andrighi, a finalidade da prote¢do ao uso das marcas
¢é dupla:

por um lado protegé-la contra usurpag¢do, proveito econdmico
parasitirio ¢ 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).

5. Tratando-se, depois da cisdo levada a efeito, de pessoas juridicas e
patrimdnios distintos, ndo hd como permitir a coexisténcia das marcas
HARRODS da recorrente e da recorrida, sem atentar contra os
objetivos da legislagio marcaria e induzir os consumidores a
confusdo.

6. A legislacdo observa o sistema atributivo para obtengdo do registro
de propriedade de marca, considerando-o como elemento constitutivo
do direito de propriedade (art. 129 da Lei n. 9.279/1996); porém
também prevé um sistema de contrapesos, reconhecendo situa¢des que
originam direito de preferéncia a obtencdo do registro, lastreadas na
repressdo a concorréncia desleal e ao aproveitamento parasitario.

7. A Lei da Propriedade Industrial reprime a concessio 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 o requerente evidentemente ndo poderia desconhecer em
razdo de sua atividade, cujo titular seja sediado em pais com o qualo
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, XXIII); c¢) marca
notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art.
6° bis (I) da Convengdo da Unido de Paris para Prote¢do da
Propriedade Industrial.

8. A Convengdo da Unido de Paris, de 1883, deu origem ao sistema
internacional de propriedade industrial com o objetivo de harmonizar
o sistema protetivo relativo ao tema nos paises signatarios, dos quais
fazem parte Brasil e Reino Unido (). O Tribunal de origem, ao
asseverarque, aposa criagdo da Harrods Buenos Aires, houve acordo,
em 1916, para que Harrods Limited atuasse como agente de compras
daquela, deixa claro que, na verdade, a pretensdo da Harrods Buenos
Aires incide na vedacdo inserta no art. 6° septies da Convengdo da
Unido de Paris.
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Neste REsp 1190341/RJ, o Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, assevera a
necessidade de aplicagdo do sistema de contrapesos, pois em muitas situacdes, ha um
descompasso entre os proponentes ao direito da marca, além da concorréncia desleal e do
aproveitamento parasitario. Estes dois ultimos casos, por vezes, sdo complexos, tendo em
vista a magnitude de empresas por tras da busca dos direitos.

Ainda hoje, apesar das tentativas de facilitar o acesso do cidaddo e de empresas ao
registro junto ao INPI, mesmo assim, a caréncia de informagdes, valores de taxas cobradas,
entre outros fatores que prejudicam o registro por parte de potenciais detentores de direito
real, distancia ainda mais brasileiros ao direito da propriedade intelectual.

O STIJ reconhece que ao ser provocado, em sede de recurso, verificard se houve ou nao
ma-fé de quem pretendeu o registro. Algumas marcas, por exemplo, nascem de autores leigos,
que, ao serem vilipendiados das suas marcas, s6 passam a tomar conhecimento quando esta ja
esta registrada, mesmo tendo havido um aproveitamento parasitario, por exemplo.

Neste sentido ¢ possivel visualizar no julgado do AREsp 2650895/RJ, tendo como
relator o Ministro MARCO BUZZI, decisdao publicada em 01/10/2024, a dificuldade na

aplicagdo e protecao deste direito.

2.4.20. Vige no Brasil o sistema declarativo de protecio de marcas e patentes, que
prioriza aquele que primeiro fez uso da marca, constituindo o registro no orgiao

competente mera presuncio, que se aperfeicoa pelo uso.

O topico 19 esclarece que o sistema atributivo esta definido no artigo 129 da LPI e isto
¢ um fato, pois esta na lei em relagdo a marca e em relacdo a patente no artigo 6° da mesma
norma. Porém, do ponto de vista doutrinario e jurisprudencial, que também sao fontes do
direito, o sistema declarativo também vige no Brasil, face a prote¢ao do detentor da marca ou
patente, mesmo antes do registro, pois o lapso temporal de uso, aperfeicoa o direito e gera
presuncdo de propriedade junto ao INPI, quando do requerimento.

E bem verdade, que para as provas e aplicagio do sistema declarativo, é necessério a
lide existente, pois caso contrario, ndo hd o que se mensurar sobre a mera declaragdo.

Neste sentido, trés acérddos robustecem a tese, sdo estes: REsp 1353531/RJ, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI; REsp 1034650/RS, Rel. Ministro FERNANDO GONCALVES; e
REsp 964780/SP, Rel. Ministro HELIO QUAGLIA BARBOSA.
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Passados mais de dez anos destes julgados citados, ¢ possivel verificar o respaldo ao
sistema declarativo no AREsp 724344/RS, tendo como relator o Ministro RAUL ARAUJO,
decisdo esta publicada em 20/02/2024.

2.4.21. A protecao relativa a designacio, por titulo genérico, de banda ou grupo musical

se adequa as regras da propriedade industrial, e nio as normas inerentes a

personalidade.

Neste caso, existe uma dualidade juridica envolvendo dois ordenamentos brasileiros.

Vejamos, através da analise de um julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOME
ARTISTICO. PROTECAO A DIREITO DA PERSONALIDADE
(CC/1916, ART. 74; CC/2002, ARTS. 11, 12 E 19). AUSENCIA DE
PREQUESTIONAMENTO (SUMULA 211/STI). GRUPO
MUSICAL. NOME ARTISTICO E TITULO GENERICO.
DISTINCAO. REGISTRO COMO MARCA. POSSIBILIDADE (LEI
9.279/96, ARTS. 122, 124, XVI, E 129). PROTECAO DEVIDA.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. AUSENCIA DE CONFRONTO
ANALITICO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A designacdo de grupo musical por titulo genérico ndo se confunde
com aquela por pseuddénimo, apelido notério ou nome artistico
singular ou coletivo, esses quatro ultimos utilizados por pessoas
fisicas para se apresentarem no meio artistico, identificando-se como
artistas. Para pseuddnimo, apelido notdrio e nome artistico singular ou
coletivo sdo assegurados atributos protetivos inerentes a
personalidade, inclusive a necessidade de prévio consentimento do
titular como requisito para o registro da marca (Lei 9.279/96, art. 124,
XVI).

2. No caso de distingdo de grupo artistico por titulo genérico, essa
designa¢do ndo identifica, nem se reporta, propriamente as pessoas
que compdem o conjunto, de modo que a impessoalidade permite até
que os integrantes facilmente possam ser substituidos por outros sem
que tal implique modificacdo essencial que prejudique a continuidade
do grupo artistico. Por isso, ndo se pode falar em direito da
personalidade nessa hipdtese, como sucede no caso em debate.

3. Nesse contexto, diversamente do que entende a recorrente, a
protecdo relativa a designacdo, por titulo genérico, de banda ou grupo
musical se subsume as regras da propriedade industrial, pois se trata
de objeto suscetivel de ampla possibilidade de registro como marca, a
teordo art. 122 da Lei 9.279/96.

Entendeu o STJ neste acordao do REsp 678497/RJ, tendo como relator o Ministro

RAUL ARAUIJO, que nesta divergéncia aparente de normas, a aplicabilidade deve ser

avocada pela LPI e ndo pelo codigo civil, em especial, nos artigos 11,12 € 19 que tratam sobre

direito da personalidade.
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Em termos praticos, a protecdo relativa garantida aos donos da banda ou grupo
musical, tem o conddo de afastar a ma-fé de possiveis interessados em registrar a marca, face
a notoriedade da banda frente ao publico e a boa-fé desta em ndo recorrer ao registro,
inclusive, muitas vezes ndo provoca a inscricdo da pessoa juridica, até pela falta de condigdo

financeira. Esta decisdo foi acertada e norteia os julgados quando ha conflitos neste sentido.

Partido nesta linha de pensamento, ¢ possivel avalizar a tematica atualizada no REsp
1944943/PB, darelatoria da Ministra REGINA HELENA COSTA, com decisao publicada em
09/09/2024.

2.4.22. O entendimento, extraido do art. 50 da Lein. 5.772/71 (antigo Cédigo de Propriedade
Industrial), de que, ndo paga a anuidade no prazo estabelecido no art. 25 do mesmo diploma
legal, isto ¢, dentro dos primeiros 180 dias do respectivo periodo anual, caduca
automaticamente a patente, mostra-se incompativel com o devido processo legal, que exige,
mesmo nos processos administrativos, a observancia dos principios do contraditorio e da

ampla defesa (CF, art. 5°, LIV e LV), fazendo-se necessdria a prévia notificacdo do titular.

Este verbete traduz em sintese da necessidade de prote¢do aos principios do
contraditorio e da ampla defesa, inseridos no devido processo legal. O STJ, de forma difusa,
afastou a aplicabilidade do artigo 50 combinado com o artigo 25, do antigo cdédigo de
propriedade industrial, face a inconstitucionalidade flagrante, uma vez que fere os principios

citados anteriormente.

O devido processo legal ¢ um principio importante ¢ ndo deve ser respeitado apenas
nos processos judiciais e sim nos administrativos também. O voto do relator Ministro RAUL
ARAUIJO, no REsp 721617/ RIJ, foi crucial para fechamento deste raciocinio coerente.

Vejamos:

3. A previsdo de caducidade, sem notificacdo, estd também em
descompasso com a propria finalidade de protecdo ao privilégio
enquanto economicamente atraente, pois, caso o prazo tenha sido
inobservado por razdo outra que ndo o desinteresse, a automatica
caducidade,aoinvésde amparo as invengdes ainda tteis e exploradas
economicamente, finalidade maxima da lei, nada mais representaria
do que pena excessivamente gravosa.

4. Dadas as nuances da legislagdo, ndo ¢é dificil ocorrer erro na
contagem do prazo para recolhimento da anuidade, o que torna mais
despropositada a caducidade automatica da patente, com a perda
desavisada do privilégio.
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5. No mais, no presente caso, o pagamento das anuidades posteriores
demonstra o interesse do inventor em continuar explorando a patente,
justamente o que se pretende constatar com a cobranca da
contribuicdo anual.

O contraditorio, ou seja, a oportunidade da parte envolvida no feito, tomar
conhecimento dos atos processuais, ¢ de suma importancia para o devido processo legal, e
posteriormente, a ampla defesa, que significa que a parte podera, depois de conhecer dos atos
processuais, adotar as providéncias que entender necessarias, inclusive a de ndo exercer este

direito e/ou deixar precluir.

Associado a este entendimento, ¢ possivel verificar o direito do contraditério no REsp
2136980/SP, da relatoria do Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TIJRS), com decisdo publicada em 20/12/2024.

3 METODOLOGIA

Para um trabalho académico, mister inicialmente planejar e executar uma pesquisa
exploratoria, ndo so6 bibliografica, como também documental, objetivando uma maior
compreensdo sobre a matéria a ser estudada e conhecida.

No caso em tela, o levantamento do acervo foi feito em bibliotecas como as da
Universidade Tiradentes e da Universidade Federal de Sergipe. Foram adquiridos também
livros que foram importantes para a constru¢do do pensamento desta pesquisa.

Além destas fontes de pesquisa foi realizada a netnografia face a busca de informagdes
pela internet, principalmente pelo objeto principal desta pesquisa, qual seja, a jurisprudéncia
em tese, n° 24, do STJ.

A pesquisa central deste estudo foi dividida em dois. A primeira, pela pesquisa
quantitativa da jurisprudéncia, por meio de um levantamento de decisdes das mais variadas
espécies, sumulas, acordaos, precedentes repetitivos, entre outros, para fundamentar o corpo
central da pesquisa, além das normas que foram utilizadas para justificar todas as decisdes
colegiadas. A segunda, pela pesquisa qualitativa da jurisprudéncia, através de acessos aos
mais variados sites em matéria juridica, desde aos dos tribunais superiores, incluindo ¢ claro,
o STJ, como também os da administracdo direta e indireta para fins ter acesso ao maior

nimero de informagdes sobre o tema proposto, em especial ao site do planalto e do INPI.
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O processo metodologico utilizado para a pesquisa foi dividido em duas partes:

a) primeiramente foram colacionadas, ap6s a escolha do tema proposto, todas as
legislagdes e jurisprudéncias acerca da jurisprudéncia em tese do STJ, n° 24, que
tem como foco Unico, a propriedade intelectual. Também foram identificadas toda
a doutrina na seara do direito e interdisciplinar que seriam utilizados na pesquisa.
Por ser uma pesquisa totalmente juridica e de sites que fogem um pouco da
prospecc¢ao habitual do programa, nao foi planejado o uso de graficos ou figuras
em grande escala, sendo apenas utilizados quando necessario.

b) Em segundo lugar, de posse dos dados e fontes precisas para serem usadas na
elaboragdo do trabalho, com um modelo previamente elaborado, e estas foram
sendo inseridas, principalmente as jurisprudéncias e a legislagdo que
fundamentaram a jurisprudéncia em tese.

A coleta de dados para a pesquisa se deu apds a escolha do tema. Grande parte das
jurisprudéncias citadas neste trabalho, foram retiradas do site do STJ, tribunal escolhido para
ser pesquisado e as razdes para tanto, foram fundamentadas para se fazerem presentes no
corpo da pesquisa.

O processo de revisdo da literatura, principalmente em relagdo a legislacdo e aos
julgados do STJ que culminaram na formagao da jurisprudéncia em tese, foi adotado para fins
adequacao dos objetivos com a metodologia deste trabalho. Na sequéncia, foram separados os
temas de propriedade intelectual, ou seja, suas espécies e subespécies para melhor
enquadramento com o cerne deste estudo.

No fechamento deste trabalho, uma vez separados os topicos ou itens especificos da
jurisprudéncia em tese do STJ, n° 24, ndo s6 foram trazidos ao estudo, como também
explicados pontualmente cada um deles, tragando um paralelo entre estes, para evidenciar a
importancia de cada um, além dos reflexos para o direito da propriedade intelectual, por meio
dos julgados, inclusive atualmente, em especial, até¢ o ano de 2024. Vale registrar, que a cada
ano, no periodo de 2014 (ano de publicagdo do tema central deste estudo) a 2024, foram
realizados varios julgamentos, devidamente publicados, que poderiam ser acostados a

pesquisa, no entanto, foram priorizadas as decisdes do ultimo ano deste lastro temporal.
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4 RESULTADOS

Ultrapassada a fase de pesquisa e andlise de dados do estudo em epigrafe, mister
apresentar os resultados do estudo, apos a verificagdo de todas as espécies de propriedade
intelectual, analisadas pelo STJ, compiladas na jurisprudéncia em tese. Alguns pontos
merecem citagdo, principalmente em razdo do periodo compreendido de julgados, ou seja,
desde a edi¢ao da publicacao deste apanhado jurisprudencial, no ano de 2014 até 2024.

Importante ressaltar que as questdes sociais, politicas e econdmicas possuem um fator
preponderante em qualquer andlise académica, no entanto, no caso em tela, a verificacdo de
dados se ateve as de natureza juridica.

O STIJ, pelas razdes ja tracadas anteriormente, foi o tribunal central do estudo e a
jurisprudéncia por ele fomentada. Assim, numa visdo especifica, o presente trabalho obteve os
resultados esperados face a caracteristica da formagdo deste orgdo judicante, quanto ao
quantitativo de magistrados, sua formagdo constitucional e a forma como foram elaboradas as
jurisprudéncias em face da lei 9.279/96 e legislagdes correlatas vigentes ou revogadas.

Para a apresentacdo dos resultados, foram estabelecidos subcapitulos diretivos. O
primeiro destinado a demonstrar os temas centrais da propriedade intelectual enfrentada nas

jurisprudéncias.

4.1 Os temas centrais de propriedade intelectual na jurisprudéncia em tese n° 24, do
STJ.

De acordo com o item 2.1 deste estudo, o género propriedade intelectual ¢ dividida em
trés espécies basicas: propriedade industrial, direito autoral e protecdo sui generis. Cada umas
destas espécies possuem algumas subespécies. Para o estudo em epigrafe, foram centradas as
jurisprudéncias nas marcas, patentes e direito do autor.

E compreensivel que os julgados, em sua grande maioria, girem em torno destas
formas de propriedade intelectual, uma vez que sempre estdo sendo objeto de discussdo, tanto
na seara administrativa, como na judicial.

A marca ¢ a que mais tem sido objeto de agdes judiciais, tendo em vista a
peculiaridade da matéria e da simplicidade como ¢ o processo de registro. Em tempo de
internet, principalmente na evolugdo da tecnologia da comunicagdo dos ultimos 30 anos,

marcas até entdo desconhecidas passaram a tomar uma dimensao gigantesca. O que antes era
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de conhecimento regional, em pouco tempo passou a ser conhecido em todo o planeta.
Existem empresas que vivem em razdo da marca e ndo o inverso. Assim, ¢ possivel
compreender a magnitude do tema.

Para se ter wuma ideia, muitas pessoas registraram marcas conhecidas
internacionalmente, justamente para terem o direito de propriedade aqui no Brasil. Foram
inumeras agdes judiciais objetivando a garantia do detentor da marca em seu pais. Casos
emblematicos ocorreram, como o caso da marca Google (NIEVA-FENOLL, 2023).

Empresas como a Coca-Cola também foram vitimas de pessoas que tentaram ter o
direito de propriedade da marca, uma vez que nao havia sido requerido, pela empresa
americana, o seu registro no Brasil. Ainda bem que tratados internacionais neste sentido
garantiram a seguranga juridica.

Outra propriedade intelectual de grande importancia tratada na jurisprudéncia do STJ,
foi a patente. Sem sombra de duvida, outro ponto de relevancia para a garantia do direito.
Vale recordar, que todos estes direitos possuem prazo prescricional. Porém, ndo seria justo
que o autor da patente, que muitas vezes gastou milhdes de ddlares, ndo possa usufruir do uso
patrimonial que a patente lhe garante. Neste sentido, as questdes administrativas e judiciais
sobre as patentes, sempre irdo permear o ambiente forense.

Nao menos importante, ¢ o direito do autor. No mesmo compasso da rapidez com que
as varias formas de arte ou literatura sdo produzidas atualmente, bem como com o auxilio da
inteligéncia artificial, mister garantir o direito daquele que produziu a obra, a arte, etc. Por
esta razdo, o direito do autor foi e sempre serd um tema a ser enfrentado pelos tribunais para a
solucdo do conflito da titularidade.

Estes trés elementos que compdem a propriedade intelectual e que mereceu destaque
pelo STJ, justifica-se diante da dimensdo e complexidade das demandas. E nos anos que se
seguem, novos contornos deste tema irdo fazer com que a jurisprudéncia possa evoluir ainda

mais, objetivando acompanhar as producdes em sede de propriedade intelectual.

4.2 A seguranga juridica alcangada com a jurisprudéncia em tese

Um ponto relevante apds a pesquisa que fomenta a produgdo deste trabalho
académico, diz respeito a uma conclusio de extrema importancia trazida por esta
jurisprudéncia em tese, qual seja, a seguranca juridica nas relagdes de direito envoltas no

ambito da propriedade intelectual.
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Este principio do direito ¢ um dos mais desejados na solucao dos litigios. Explico. Um
magistrado ou um colegiado de Tribunal ao analisar uma questdo processual, esta diante de
anseios opostos e, apesar de enormes diferencgas, muitas vezes existentes entre os polos da
demanda, seja de natureza social, politica e econdmica, o fato ¢ que, a decisdo terd que ser a
mais justa possivel. E isto, ndo ¢ tao simples (SANDEL, 2022).

Tanto o contraditorio, a ampla defesa, o devido processo legal, entre outros principios
que robustecem a aplicacdo correta do direito material e processual, mesmo assim, nao ¢
garantia de uma subsun¢do correta. A andlise dos autos requer, uma exegese restrita as
inimeras variantes da hermenéutica juridica (MAXIMILIANO, 2006).

Neste caso, a jurisprudéncia trazida pelo STJ possibilitou que empresas pudessem ter a
confiancga na garantia do seu direito no Brasil, ainda que por vezes, ¢ possivel perceber lobby
para favorecimento desleal, por interesses escusos (a corrup¢do que também se observa no
poder judiciario, infelizmente).

A garantia de que marcas, patentes e direitos do autor serdo preservados sdo so por
detentores no Brasil e por estrangeiros, proporciona uma estabilidade nas relacdes juridicas
oriundas da propriedade intelectual real, justamente em razdo da seguranca juridica que ¢
possivel observar nos julgados que fomentaram a formagao da jurisprudéncia em tese, como

também, nos julgados dos tltimos 10 (dez) anos.

4.3 A manutencdo do entendimento jurisprudencial até o ano de 2024

Outro aspecto relevante obtido no estudo desta jurisprudéncia em tese, n° 24, do STJ,
diz respeito aos efeitos norteadores nas decisdes nos dez anos apos a sua publicagcdo. Para
cada topico, isoladamente trazido neste estudo, num total de 22 (vinte e dois), foram
colacionadas decisdes recentes, todas do ano de 2024 e que mantém o pensamento
jurisprudencial pretérito.

Trata-se de algo de grande relevancia, pois a maturidade da matéria ¢ percebida
quando esta ¢ repetida pelos julgadores, nos anos seguintes aos da publicacdo das decisdes
primitivas. Resguardadas as devidas atualizacdes de natureza legal, convencional, judicial e
doutrindria, a manutencdo do entendimento pretérito ¢ sinal de que houve uma assertiva na
elaboracdo da jurisprudéncia.

A primeira vista pode parecer simples, no entanto, nio ¢ bem assim no ambiente
forense. O Brasil, por sinal, vem passando por iniimeras transformagdes nas mais diversas

areas da sociedade, e ter, jurisprudéncias que continuam sobrevivendo as estas mudangas, € a
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confirmagdo de que houve um cuidado inicial na elaboracao dos julgados, inseridos naquele
informativo, ndo oficial, do STJ.

Tanto ¢ verdade, que o proprio STJ, em diversos temas, seja na area penal, civil,
tributarios, reformulou suas decisdes e por conseguinte, a sua jurisprudéncia, porém, em
matéria de propriedade intelectual, ainda ndo vislumbrou a necessidade de nova publicagdo ou
edicdo de siimulas sobre este quesito.

Assim, outro dado importante na pesquisa foi a percepcdo, na manutencao do
entendimento jurisprudencial do STJ nas matérias atinentes a propriedade intelectual. Num
pais onde o judicidrio, em alguns temas, muda vertiginosamente o seu entendimento, neste
caso, a formacdo da jurisprudéncia em tese, publicada em 2014, possui grande valor e

reconhecimento nos julgados subsequentes aquele ano.

5 CONSIDERACOES FINAIS

O STJ, por meio da publicagio no ano de 2014, ndo oficial, denominada
jurisprudéncia em tese, n° 24, produziu um norte de entendimentos para futuros julgados de
grande relevancia para o tema propriedade intelectual.

Mesmo sendo hierarquicamente inferior ao STF, no entanto, o STJ, apesar de
competéncias distintas, soube trazer para o0 mundo juridico uma constru¢ao positiva, em sede
jurisprudencial, abordado temas recorrentes sobre propriedade intelectual, em especial, em
matéria de marcas, patentes e direito do autor.

Este enfrentamento foi de grande importincia, ao ponto de prevalecer o seu
entendimento até os dias de hoje. inicialmente, apos a delimitacdo dos objetivos centrais, em
conjunto com a metologia adotada, foi possivel estabelecer um direcionamento para a revisao
da literatura sobre a matéria; as espécies textualizadas nos julgados; a percepc¢ao dos reflexos
destas jurisprudéncias e como estdo estes entendimentos no decurso de dez anos.

Neste sentido, o estudo, apos apresentar as trés espécies da propriedade intelectual, ou
seja, propriedade industrial, direito autoral e protecdo sui generis, focou-se naquelas
subespécies estabelecidas nos vinte e dois topicos da jurisprudéncia em tese, pontuada
isoladamente no estudo.

Sendo necessario compreender o papel do STJ em relacdo aos demais 6rgaos do poder

judicidrio brasileiro, inclusive o STF, € possivel perceber o desvirtuamento das fungdes
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constitucionais da suprema corte e a importancia do STJ neste contexto, principalmente
quando enfrenta temas necessdrios para a aplicagdo do direito, sem se preocupar com
ativismos judiciais, na maioria dos casos.

Outro ponto de relevancia para o estudo foi a visualizacdo da legislagdo brasileira e
alienigena com aplicacdo interna, afetas ao direito da propriedade intelectual. Neste aspecto, ¢
possivel perceber que o Brasil detém uma gama de normas que regulam a matéria, além de
contar com um 0rgao estatal que funciona como escritorio de registros, o INPI. Esta autarquia
também ¢ trazida nos topicos da jurisprudéncia em tese, por varias razoes, a primeira por ser o
orgdo administrativo que inicialmente analisa o mérito das questdes de propriedade intelectual
e em segundo, por remeter para a justica federal, a competéncia no julgamento, por ser esta
uma autarquia da Unido.

Ao analisar os vinte e dois topicos da jurisprudéncia em tese do STJ, varios sdo temas
abordados ligados as marcas, patentes e direito do autor. Principios expressos e implicitos de
direito material e processual, prescrigdo, uso da legislacdo internacional, conceituagiao
doutrinaria de marcas, verificagdo de validade ou nao de direitos oriundos do momento em
que estava em vigor norma revogada, competéncia do INPI, caducidades, efeitos juridicos
quanto ao tempo, colidéncias, foram alguns dos temas enfrentados pela jurisprudéncia
apresentada no estudo.

Ap0s a andlise dos dados colhidos para este estudo, bem como, diante da verificagao
da jurisprudéncia dos ultimos 10 (dez) anos, ou seja, até 2024, ¢ possivel obter as seguintes
conclusdes: a primeira delas ¢ que a seguranca juridica garantida com os entendimentos
formados pelo STJ, possibilitaram uma estabilidade e confian¢a no Brasil em respeito ao
atendimento do direito de propriedade intelectual e estas decisdes, corroboram com estes
reflexos. Em segundo lugar € perceber que houve uma sedimentacdo da jurisprudéncia
compilada no ano de 2014, de forma que se mostrou madura e se manteve cumprindo seu
papel norteador, como se observa nas decisdes acostadas a este trabalho, todas do ano de
2024.

Assim, mesmo sendo um pais que adota o sistema civil law, como o Brasil, porém, ¢
fato que estas jurisprudéncias apresentadas pelo STJ contribuiram em muito para a boa
aplicagdo do direito de propriedade intelectual no Brasil e se projetaram para o futuro com a

sedimentacdo coerente de ideias juridicas cogentes.
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O cronograma de preparagdo para o trabalho de dissertacao tera como norte o quadro

apresentado abaixo:

1°SEMESTRE 2° SEMESTRE 1° SEMESTRE
ETAPAS
2024 2024 2025

Defini¢ao e justificativa da escolha X
do tema
Levantamento de material X
bibliografico
Revisdo de Literatura X
Pesquisa de dados para a pesquisa e

X
estudo
Coleta de dados nas bases X
Correcao da qualificagdo pelo
orientador .
Qualificacdo da dissertagcdo X
Revisdo geral da dissertacdo X
Defesa da dissertacdo X

Fonte: Elaborado pelo autor (2024)




