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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA

RECURSO ESPECIAL N°1.184.867 - SC (2010/0041466-7)

RELATOR
RECORRENTE

: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMAO
: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI

PROCURADORES : LILIANE JACQUES FERNANDES E OUTRO(S)

RECORRIDO
ADVOGADO

SALVIO MEDEIROS COSTA FILHO
: MULTIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
: LUIZ RENAUD PINTO CUNHA E OUTRO(S)

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOME
COMERCIAL. MARCAS MISTAS. PRINCIPIOS DA TERRITORIALIDADE
E ESPECIFICIDADE/ESPECIALIDADE. CONVENCAO DA UNIAO DE
PARIS - CUP.

1. Nao se verifica a alegada violacdo do art. 535 do Cédigo de Processo
Civil, uma vez que o Tribunal de origem se pronunciou de forma clara e
suficiente sobre a questdo posta nos autos, nos limites do seu
convencimento motivado. Ademais, o magistrado ndo esta obrigado a
rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que o0s
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisao.

2. Nao ha ilegitimidade passiva do Instituto Nacional de Propriedade
Industrial-INPI  em acdo ordinaria que busca invalidar decisédo
administrativa proferida pela autarquia federal no exercicio de sua
competéncia de andlise de pedidos de registro marcario, sua concessao
e declaracéo administrativa de nulidade.

3. A tutela a0 nome comercial se circunscreve a unidade federativa
decompeténcia da junta comercial em que registrados os atos
constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o territdrio
nacional desde que seja feito pedido complementar de arquivamento nas
demais juntas comerciais. Por sua vez, a prote¢cdo a marca obedece ao
sistema atributivo, sendo adquirida pelo registro validamente expedido
pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, que assegura ao
titular seu uso exclusivo em todo o territorio nacional, nos termos do art.
129, caput, e 8 1° da Lei n. 9.279/1996. (REsp 1190341/RJ, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMAO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe
28/02/2014 e REsp 899.839/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 01/10/2010).

4. O entendimento desta Corte € no sentido de que eventual colidéncia
entre nome empresarial e marca nao é resolvido tdo somente sob a 6tica
do principio da anterioridade do registro, devendo ser levado em conta
ainda os principios da territorialidade, no que concerne ao ambito
geografico de protecdo, bem como o da especificidade, quanto ao tipo de
produto e servico. (REsp 1359666/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 10/06/2013).

5. No caso concreto, equivoca-se o Tribunal de origem ao afirmar que
deve ser dada prioridade ao nome empresarial em detrimento da marca,
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se 0 arquivamento na junta comercial ocorreu antes do deposito desta no
INPI. Para que a reprodugéo ou imitagdo de nome empresarial de terceiro
constitua 6bice a registro de marca, a luz do principio da territorialidade,
faz-se necessario que a protecdo ao nome empresarial ndo goze de tutela
restrita a um Estado, mas detenha a exclusividade sobre o uso em todo o
territério nacional. Porém, é incontroverso da moldura fética que o registro
dos atos constitutivos da autora foi feito apenas na Junta Comercial de
Blumenau/SC.

6. A Convencao da Unido de Paris de 1883 - CUP deu origem ao sistema
internacional de propriedade industrial com o objetivo de harmonizar o
sistema protetivo relativo ao tema nos paises signatarios, do qual faz
parte o Brasil (<http://www.wipo.int/treaties/en>). E verdade que o art. 8°
da dita Convencao estabelece que "O nome comercial serd protegido em
todos os paises da Unido, sem obrigacdo de depdsito ou de registro, quer
faca ou ndo parte de uma marca de fabrica ou de comércio." N&ao
obstante, o escopo desse dispositivo € assegurar a protecdo do nome
empresarial de determinada sociedade em pais diverso do de sua origem,
gue seja signatario da CUP, e ndo em seu pais natal, onde deve-se
atentar as leis locais.

7. O artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial veda o registro de
marca que reproduza outra preexistente, ainda que em parte e com
acréscimo "suscetivel de causar confusdo ou associacdo com marca
alheia". Sob o enfoque pelo angulo do direito marcério, a possibilidade de
confusdo e/ou associacdo entre as marcas € notdria, por possuirem
identidade fonética e escrita quanto ao elemento nominativo e ambas se
destinarem ao segmento mercadologico médico. Assim, é inviavel admitir
a coexisténcia de tais marcas.

8. Ainda que néao tivesse sido reconhecido o direito de precedéncia do
registro n. 816805776 para a marca mista MULTIMED, ao contrario do que
sugere o Tribunal a quo, ndo seria possivel concluir pela nulidade deste.
Isso porque tal registro foi concedido em 1994, ndo sofrendo nenhuma
impugnagéo por parte da autora, seja administrativamente no prazo de
seis meses (art. 101 da Lei n. 5.772/1971, correspondente ao atual 169 da
Lei n. 9.279/1996), seja judicialmente no prazo de 5 anos, nos termos do
art. 174 da Lei n. 9.279/1996. Desse modo, esta preclusa a possibilidade
de questionar tal registro por meio de processo administrativo de nulidade,
bem como por meio de agéo de nulidade de registro. Este sé podera ser
impugnado por meio de processo administrativo de caducidade e se
preenchidos os requisitos legais, nos termos da Lei da Propriedade
Industrial.

9. A desconstituicdo do registro por acdo prépria € necessaria para que
possa ser afastada a garantia da exclusividade em todo o territorio
nacional. (REsp 325158/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/
Acordao Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 10/08/2006, DJ 09/10/2006, p. 284 e REsp
1189022/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, QUARTA TURMA,
julgado em 25/02/2014, DJe 02/04/2014).
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10. No decorrer de processo administrativo de nulidade ja instaurado,
afigura-se temeraria a conduta do titular de marca registrada que firma
contrato de licenciamento com terceiro, tanto mais se ndo informar este
acerca do Obice sofrido pelo registro marcario. N&o h& nexo de
causalidade entre decisdo proferida pelo INPI de concessédo do registro
marcario, posteriormente invalidada por meio de regular processo
administrativo, e a desisténcia de terceiro em prosseguir com o
licenciamento desta marca, ao tomar conhecimento de que a sua titular
respondia ao referido processo administrativo de nulidade.

11. Recurso especial provido.

ACORDAO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que sdo partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justica, por unanimidade,
dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs.
Ministros Raul Araujo (Presidente), Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi
votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasilia, 15 de maio de 2014 (data do julgamento).

MINISTRO LUIS FELIPE SALOMAO

Relator
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RECURSO ESPECIAL N°1.184.867 - SC (2010/0041466-7)
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADORES : LILIANE JACQUES FERNANDES E OUTRO(S)

SALVIO MEDEIROS COSTA FILHO

RECORRIDO : MULTIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ADVOGADO . LUIZ RENAUD PINTO CUNHA E OUTRO(S)
RELATORIO

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMAO (Relator):

1. Multimed Distribuidora de Medicamentos Ltda. ajuizou acdo em face de
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI objetivando o restabelecimento de seu
registro para a marca mista MULTIMED (n. 820713473) na referida autarquia. Aduz que
efetuou o depoésito da marca em 9/6/1998 (e registro em 17/10/2000), todavia, em
decorréncia de procedimento administrativo de nulidade movido por Multiclinica Servicos de
Saude Ltda., o registro foi cancelado. Alternativamente, pretende a condenacdo do INPI a
indeniza-la, nos termos do art. 944 do Cdédigo Civil.

A tutela antecipada foi concedida.

O Juizo da 22 Vara Federal de Blumenau/SC julgou parcialmente procedente o
pedido para condenar o INPI a indenizar a autora pelos prejuizos sofridos em razéo da ruptura
de contrato de licenciamento da marca mista MULTIMED, firmado pela autora com terceiro,
motivada pelo fato de o registro marcario daquela ter sido atacado por processo
administrativo de nulidade.

Interpostas apelacdes por ambas as partes, o Tribunal Regional Federal da 42
Regido deu provimento a apelacao da Multimed Distribuidora de Medicamentos Ltda. e negou
provimento a apelacéo do INPI. A decisdo tem a seguinte ementa (fls. 1.013-1.021):

ADMINISTRATIVO. NOME COMERCIAL/EMPRESARIAL. AGENTE
ECONOMICO NO MERCADO. IDENTIFICACAO. PROTECAO. CONVENCAO
DE PARIS. REGISTRO COMERCIAL ANTERIOR AO REGISTRO
MARCARIO.

1.- O nome empresarial, que identifica o agente econdmico no mercado,
goza de ampla protegdo nos termos do art. 8° da Convengéo de Paris, da
Lei 8.934/94, art. 33 e da clausula de irregistrabilidade constante no art.
124, V, da Lei 9.279/96.

2.- A autora efetuou o registro dos seus atos constitutivos na Junta
Comercial de Blumenau/SC em 18.12.1987 e a ré Multiclinica efetuou o
depdsito do registro da marca no INPl em 1992, obtendo- o em 1994.

3.- O registro do nome comercial/lempresarial foi anterior ao registro
marcario, de modo que aquele merece ser protegido.
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Opostos embargos de declaracdo pelo INPI, foram rejeitados (fls. 1.029-1.034).

Interpds, entdo, recurso especial com fundamento no art. 105, inciso lll, alinea
"a" da Constituicdo Federal sustentando violagéo ao art. 535, Il do CPC, bem como ofensa
aos artigos 267, § 3°, do CPC, 129, caput, 174, § 1° e 168 a 175 da Lei n. 9.279/1996, 8° da
Convencéo de Paris e 33 da Lei n. 8.934/1994.

Alega que a legitimidade das partes pode ser arguida em qualquer tempo e grau
de jurisdicéo e, portanto, consigna que nao pode ser réu no processo, porguanto NAo pPossuli
interesse tutelado diretamente pela presente acéo.

Sustenta que o direito marcario se vale do sistema atributivo, 0 que significa
dizer que o signo é dado a quem primeiro o reivindicar. Ressalta que a marca registrada em
nome de Multiclinica Servicos de Saude Ltda. ndo pode mais ser questionada, pois ja
transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos para propor acdo de nulidade. Assim, teria havido
preclusédo de seu direito.

Aduz que as atividades das empresas sao afins, podendo trazer confuséo aos
consumidores.

Esclarece ser equivocada a aplicacéo do art. 8° da Convencao de Paris - CUP,
porguanto esta visa regulamentar as marcas em ambito internacional e ndo o conflito entre
marcas dentro de um pais.

Pondera néo ser o caso de aplicacdo do art. 33 da Lei n. 8.934/1994, que trata
do Registro Publico de Empresas Mercantis, matéria diversa do objeto da acao.

O recurso recebeu crivo de admissibilidade positvo na origem (fls.
1.088-1.089).

Contrarrazoes as fls. 1.052-1.086.

E o relatorio.
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RECURSO ESPECIAL N°1.184.867 - SC (2010/0041466-7)

RELATOR
RECORRENTE

: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMAO
: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI

PROCURADORES : LILIANE JACQUES FERNANDES E OUTRO(S)

RECORRIDO
ADVOGADO

SALVIO MEDEIROS COSTA FILHO
: MULTIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
. LUIZ RENAUD PINTO CUNHA E OUTRO(S)

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOME
COMERCIAL. MARCAS MISTAS. PRINCIPIOS DA TERRITORIALIDADE
E ESPECIFICIDADE/ESPECIALIDADE. CONVENCAO DA UNIAO DE
PARIS - CUP.

1. Nao se verifica a alegada violagcdo do art. 535 do Cdédigo de Processo
Civil, uma vez que o Tribunal de origem se pronunciou de forma clara e
suficiente sobre a questdo posta nos autos, nos limites do seu
convencimento motivado. Ademais, o magistrado ndo esta obrigado a
rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que 0s
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisao.

2. Nao ha ilegitimidade passiva do Instituto Nacional de Propriedade
Industrial-INPI em ac&o ordindria que busca invalidar deciséo
administrativa proferida pela autarquia federal no exercicio de sua
competéncia de analise de pedidos de registro marcéario, sua concessao
e declaracdo administrativa de nulidade.

3. A tutela ao nome comercial se circunscreve a unidade federativa de
competéncia da junta comercial em que registrados 0s atos constitutivos
da empresa, podendo ser estendida a todo o territdrio nacional desde que
seja feito pedido complementar de arquivamento nas demais juntas
comerciais. Por sua vez, a protecdo a marca obedece ao sistema
atributivo, sendo adquirida pelo registro validamente expedido pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial - INPI, que assegura ao titular seu uso
exclusivo em todo o territério nacional, nos termos do art. 129, caput, e 8§
1° da Lei n. 9.279/1996. (REsp 1190341/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMAO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 28/02/2014 e
REsp 899.839/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 17/08/2010, DJe 01/10/2010).

4. O entendimento desta Corte é no sentido de que eventual colidéncia
entre nome empresarial e marca nao é resolvido tdo somente sob a 6tica
do principio da anterioridade do registro, devendo ser levado em conta
ainda os principios da territorialidade, no que concerne ao ambito
geografico de protecdo, bem como o da especificidade, quanto ao tipo de
produto e servico. (REsp 1359666/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 10/06/2013).

5. No caso concreto, equivoca-se o Tribunal de origem ao afirmar que
deve ser dada prioridade ao nhome empresarial em detrimento da marca,
se 0 arquivamento na junta comercial ocorreu antes do depdsito desta no
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INPI. Para que a reproducéo ou imitacdo de nome empresarial de terceiro
constitua 6bice a registro de marca, a luz do principio da territorialidade,
faz-se necessario que a protecdo ao nome empresarial ndo goze de tutela
restrita a um Estado, mas detenha a exclusividade sobre o uso em todo o
territdrio nacional. Porém, é incontroverso da moldura fatica que o registro
dos atos constitutivos da autora foi feito apenas na Junta Comercial de
Blumenau/SC.

6. A Convencao da Unido de Paris de 1883 - CUP deu origem ao sistema
internacional de propriedade industrial com o objetivo de harmonizar o
sistema protetivo relativo ao tema nos paises signatarios, do qual faz
parte o Brasil (<http://www.wipo.int/treaties/en>). E verdade que o art. 8°
da dita Convencao estabelece que "O nome comercial sera protegido em
todos os paises da Unido, sem obrigacéo de depdsito ou de registro, quer
faca ou ndo parte de uma marca de fabrica ou de comeércio.”" Nao
obstante, o escopo desse dispositivo é assegurar a protecdo do nome
empresarial de determinada sociedade em pais diverso do de sua origem,
gue seja signatario da CUP, e ndo em seu pais natal, onde deve-se
atentar as leis locais.

7. O artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial veda o registro de
marca que reproduza outra preexistente, ainda que em parte e com
acréscimo "suscetivel de causar confusdo ou associagdo com marca
alheia". Sob o enfoque pelo angulo do direito marcério, a possibilidade de
confusdo e/ou associagcdo entre as marcas € notoria, por possuirem
identidade fonética e escrita quanto ao elemento nominativo e ambas se
destinarem ao segmento mercadologico médico. Assim, é inviavel admitir
a coexisténcia de tais marcas.

8. Ainda que ndo tivesse sido reconhecido o direito de precedéncia do
registro n. 816805776 para a marca mista MULTIMED, ao contrario do que
sugere o Tribunal a quo, ndo seria possivel concluir pela nulidade deste.
Isso porque tal registro foi concedido em 1994, ndo sofrendo nenhuma
impugnacdo por parte da autora, seja administrativamente no prazo de
seis meses (art. 101 da Lei n. 5.772/1971, correspondente ao atual 169 da
Lei n. 9.279/1996), seja judicialmente no prazo de 5 anos, nos termos do
art. 174 da Lei n. 9.279/1996. Desse modo, esta preclusa a possibilidade
de questionar tal registro por meio de processo administrativo de nulidade,
bem como por meio de a¢éo de nulidade de registro. Este sé podera ser
impugnado por meio de processo administrativo de caducidade e se
preenchidos os requisitos legais, nos termos da Lei da Propriedade
Industrial.

9. A desconstituicdo do registro por acdo propria € necessaria para que
possa ser afastada a garantia da exclusividade em todo o territorio
nacional. (REsp 325158/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/
Acérdao Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 10/08/2006, DJ 09/10/2006, p. 284 e REsp
1189022/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, QUARTA TURMA,
julgado em 25/02/2014, DJe 02/04/2014).
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10. No decorrer de processo administrativo de nulidade ja instaurado,
afigura-se temeraria a conduta do titular de marca registrada que firma
contrato de licenciamento com terceiro, tanto mais se ndo informar este
acerca do Obice sofrido pelo registro marcario. N&o h& nexo de
causalidade entre decisédo proferida pelo INPI de concessédo do registro
marcario, posteriormente invalidada por meio de regular processo
administrativo, e a desisténcia de terceiro em prosseguir com o
licenciamento desta marca, ao tomar conhecimento de que a sua titular
respondia ao referido processo administrativo de nulidade.

11. Recurso especial provido.

VOTO

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMAO (Relator):
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2. De plano, ndo se verifica a alegada violagdo do art. 535 do Cdédigo de
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente
sobre a questao posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado.

Ademais, o magistrado ndo esta obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pela parte, desde que os fundamentos utlizados tenham sido suficientes para
embasar a deciséo.

3. Aguestdo em exame é relativa a conflito entre as marcas mistas MULTIMED,
de titularidade da Multimed Distribuidora de Medicamentos Ltda. (Reg. sub judice n.
820713473), sociedade cujos atos constitutivos foram registrados na Junta Comercial de
Blumenau/SC em 18/12/1987 e de titularidade de Multimed Medicina do Trabalho Ltda. (Reg.
n. 816805776), transferida pela Multiclinica Servicos de Saude Ltda., sociedade cujos atos
constitutivos foram registrados em Junta Comercial no Rio Grande do Sul.

O Juizo de piso asseverou (fls. 912-923):

Em exame de cognicdo sumaria foi concedida a tutela antecipada nos
seguintes termos (fls. 385/386):
Em juizo provisério de apreciacdo, entendo assistir razdo a Autora, haja
vista que tem como objeto social a exploracdo e distribuicdo de
medicamentos e perfumarias (clausula Ill, 6.2 alteracdo contratual - f
175), sendo que a empresa MULITICLINICA SERVICOS DE SAUDE
LTDA atua com planos de saude, prestacdo de servicos em atividades
pertinentes a servicos hospitalares em geral, servicos meédicos,
ambulatoriais e fisioterapias (f 270 - alteracdo datada de 14/06/2004).
Nao ha, portanto, em uma analise superficial, a possibilidade de
confusdo entre as respectivas especialidades no que diz respeito ao seu
publico especifico. Presente, outrossim, o risco de dano de dificil
reparacdo no caso de postergacdo da decisdo apenas para o final da
instrucao.
DECISAO
Pelo exposto, DEFIRO A ANTECIPACAO DE TUTELA nos termos em que
requerida, determinando que o Reéu INPI restabeleca o registro n.°
820713473.
Citem-se. Oficie-se como requerido.
Contudo, ndo ha fundamento juridico para manter o aludido provimento
judicial, porquanto o caso dos autos demonstra clara e inequivoca
colidéncia de marcas, razdo pela qual o desfecho deve se dar de
acordo com a precedéncia do depésito da marca MULTIMED no INPI.
Isto porque, modificando o sistema adotado nas leis anteriores, a Lei
9.279/96, atualmente reguladora dos direitos e das obrigacdes
relativos a propriedade industrial do Brasil, para reforgcar a
autoridade do INPI, privilegia a data do depésito sobre a data da
criacao (ou seja, legalmente, inventor ndo é quem cria, mas quem deposita
primeiro!). Substituiu o sistema do first-to-invent (primeiro a inventar) pelo
first-to-file (primeiro a arquivar, a depositar). Nas patentes isso fica claro no
art. 7° ("Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invengao ou
modelo de utilidade, de forma independente, o direito de obter patente sera
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assegurado aquele que provar o depdsito mais antigo, independentemente
das datas de invengé&o ou criagado” - grifado).
Ja em relacdo as marcas ndo ha uma norma equivalente, mas o art. 124 da
Lei 9.279/96 traz diversas proibi¢des, inclusive invertendo o 6nus da prova
da boa-fé, no inciso XXIll (aquele que pediu o registro de marca que ja tenha
similar existente em sua atividade deve provar que nao agiu de ma-fé). De
qualquer forma, o art. 129, § 1° permite concluir pela existéncia de
direito de precedéncia, pois estabelece que:
§ 1° Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depdsito,
usava ho Pais, ha pelo menos 6 (seis) meses, marca idéntica ou
semelhante, para distinguir ou certificar produto ou servico idéntico,
semelhante ou afim, ter& direito de precedéncia ao registro.
Na espécie, a autora MULTIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTES
LTDA. efetuou o depésito da marca em 09/06/1998, sob o n°
820713473 (certificado de fl. 67), época em que a demandada
MULTICLINICA SERVICOS DE SAUDE LTDA. ja possuia inclusive o
registro da marca MULTIMED, concedido em 22/03/1994, com
depdsito em 03/07/1992 (certificado de fl. 437 e certificado do 2° decénio,
com vigéncia até 2014 na fl. 439).
Assim, por forga do art. 129 da Lei 9.279/96 a demandada
MULTICLINICA ¢é a proprietaria da marca MULTIMED, ante a
precedéncia do registro:
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 ccertificacdo o disposto nos
arts. 147 e 148 [grifado]
N&o procede a alegacdo da autora segundo a qual as marcas registradas
referem-se a classes distintas, o que permitiria o0 registro das duas, pois
ambas as sociedades atuam no ramo da prestacdo de servicos, segundo a
classificacdo adotada pelo INPI - vide tabela da Classificacdo Nacional de
Produtos e Servicos disponibilizada no endereco da rede mundial de
computadores:http://www.inpi.gov.br/menuesquerdo/marca/dirma_classificac
ao/oculto/nacional, 0 que nao autorizaria a exploracao simultanea da marca,
sob pena de afronta ao art. 124 XIX da Lei 9.279/96, ao dispor que:
Art. 124. Ndo sao registraveis como marca:
XIX - reproducdo ou imitacdo, no todo ou em parte, ainda que com
acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar
produto ou servigo idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de causar
confusdo ou associacdo com marca alheia;
E, na decisdo proferida pelo INPI no processo administrativo que nulificou o
registro da autora ficou bem demonstrado que a marca MULTIMED ja
pertencia a também prestadora de servicos médicos MULTICLINICA, que
precedeu o registro do aludido signo. Confira-se:
Assim, examinando o ato concessoério do registro de marca e as razfes
gue fundamentaram o requerimento da sua nulidade, em consonancia
com o parecer técnico exarado pela Diretoria de Marcas, concluimos pela
procedéncia destas, por entendermos, s. m.j., que o registro efetivamente
infringe o dispositivo legal argiido na nulidade, visto que o sinal
"MULTIMED" (classe 40.15) reproduz totalmente a marca "MULTIMED "
(classe 39.10/20), anteriormente registrada por terceiros, sob o n'
816.805.776, que visa distinguir servicos que guardam afinidade
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mercadologica. (fl. 152)
Tanto a autora MULTIMED quanto a requerida MULTICLINICA s&o
prestadores de servicos. A primeira tem por objeto "a distribuicdo de
medicamentos e perfumaria" (contrato social - fl. 58) e a segunda,
conforme descrito nos seus atos constitutivos, trabalha com "planos
de saude, prestacdo de servicos em atividades pertinentes e
servicos hospitalares em geral, servicos médicos e ambulatérios,
fisioterapias e odontolégicos em geral." (fl. 433)
E inegavel que ha afinidade entre os servicos prestados, pois as
duas sociedades atuam no ramo da medicina, uma prestando
servicos médicos e a outra fornecendo medicamentos. Neste
contexto, a vedagdo ao uso simultaneo da marca MULTIMED) é
importante porque a Lei 9.279/96 (no art. 124 XIX acima citado)
também procura evitar a ocorréncia de confus@o ou associagdo com
marca alheia.
Subsidiariamente, a Lei 9.279/96 ainda reprime a concorréncia
desleal (art. 2° V) e, na espécie, a finalidade em se vedar a
duplicidade de registros em relacdo a mesma marca € evitar
confusdo aos consumidores e entre as proprias sociedades
empresarias.
Assim, ao contrario da pretensdo exordial, somente seria possivel a
aplicacdo do principio da especialidade/especificidade acaso
houvesse diferenca substancial entre o objeto social das
sociedades. Vale dizer, tanto a autora como a demandada atuam no
mesmo ramo de atividade - PRESTACAO DE SERVICOS
RELACIONADOS A MEDICINA. A MULTIMED fornece medicamentos e a
MULTICLINICA presta servicos médicos. Desta forma, a utilizagéo
simultinea da marca poderia causar transtorno aos destinatarios dos
servicos (v.g. o paciente da MULTICLINICA poderia imaginar que os
medicamentos da MULTIMED também séao distribuidos ou produzidos pela
autora).
Igualmente, para fins de classificagéo, inexiste diferenga entre as atividades
prestadas pelas litigantes, pois a tabela do INPI estabelece a classe 39
(PERTENCENTE A MULTICLINICA) para "Servicos médicos, odontoldgicos,
veterinarios e de psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, assisténcia social,
biologia e auxiliares" ao passo que a classe 40 é residual - por isso
encontra-se na mesma categoria - na medida em que "compreende servicos
ndo previstos nas classes 36, 37, 38, 39 e 41 " (vide
http://www.inpi.gov.br/menuesquerdo/marca/dirma_classificacao/oculto/nacio
nal). Vale dizer, a diferengca numérica ndo altera a categoria discutida, ja
que, na espécie, tanto a autora quanto a demandada sédo de prestadores
de servicos em area afim.
Neste contexto, ndo ha como reconhecer o pedido de
restabelecimento da marca MULTIMED em favor da autora, pois fora
concedida pelo INPlI em afronta ao art. 124 XIX da Lei 9.279/96,
incidindo, na hipotese, o art. 165 do mesmo diploma legal ("E nulo o
registro que for concedido em desacordo com as disposicbes desta
Lei").
- Indenizacéao.
Sucessivamente, a autora postulou a condenacdo do INPI ao
pagamento de indenizacdo pelos danos decorrentes da nulidade do
registro, pois havia licenciado aterceiro o uso da marca MIULTIMED.
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0 pleito indenizatério foi direcionado apenas em relagdo ao INPI, conforma
se verifica na causa de pedir. Assim, tem-se, na espécie, hipétese de
responsabilidade civil do Estado, que vem assentada no art. 37, 8 6° da
Constituicao da Republica:

As pessoas juridicas de direito publico e as de direito privado

prestadoras de servicos publicos responderdo pelos danos que seus

agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de

regresso contra o responsavel nos casos de dolo ou culpa.
Costuma-se classificar a responsabilidade civil em subjetiva ou objetiva.
Nesta, como é o0 caso da responsabilidade civil das pessoas juridicas de
direito publico e as de direito privado prestadoras de servicos publicos, o
dever de reparar ndo tem como fundamento a culpa, mas o dano causado.
Arnaldo Rizzardo situa assim a responsabilidade objetiva:

[...]
A objetivacdo da responsabilidade civil tem como principio a idéia de que
todo risco deve ser garantido, enfatizando-se o carater da eqlidade que
permeia as atividades humanas, de forma que aqueles que obtém lucro em
determinadas situacdes devem responder pelos riscos e desvantagens da
atividade.
Responsabilidade objetiva é a responsabilidade sem culpa. Wilson Melo da
Silva apresenta seus elementos basilares: a paz social, a solidariedade, o
bem comum e a equidade. E objetiva porque decorre do dano e ndo exige
imputacdo. Seja com fundamento no risco, seja na atividade, seja, enfim,
por qualquer outro, a responsabilidade objetiva diferencia-se,
fundamentalmente, da subjetiva, por dispensar a ocorréncia da culpa (latu
sensu), contentando-se com a existéncia do dano.
Ndo ha como negar que a responsabilidade estatal, bem como a
responsabilidade daqueles que prestam servigcos publicos, evoluiu pari
passu com a prépria evolucdo da concepcdo de Regime Juridico
Administrativo. E, tal coincidéncia deve-se em face de que os elementos
formadores do referido regime (prerrogativas e sujeicbes) compdem, do
mesmo modo, a base tedrica do que se denomina Responsabilidade Civil do
Estado.
A Administracdo Publica atravessou estagios diversos acerca da sua
responsabilizacao civil por danos advindos da sua atividade, alcangando,
atualmente, a teoria do risco administrativo, que prevalece no direito patrio
desde a Constituicdo de 1946 e prescreve a responsabilidade pelo risco,
sendo a administragdo publica e todos aqueles que prestam servicos
publicos responsaveis objetivamente pela indenizacdo dos danos sofridos
pelo administrado, por fato do servico.
Com relacéo a teoria do risco administrativo, concebida por Leon Duguit, a
culpa exclusiva da vitima ou de terceiro, bem como, o caso fortuito ou for¢ca
maior, afasta o dever de indenizar. Assenta-se na existéncia de relacdo de
causa e efeito entre a atividade estatal e o dano causado. Sem essa
relacdo de causalidade, ndo ha como e nem por que responsabilizar o ente
publico.
Em resumo, a teoria do risco significa que as pessoas juridicas de direito
publico (tal qual o INPI) e as de direito privado prestadoras de servicos
publicos arcam com o0s riscos inerentes a atuacao, dai que a vitima, em
razao de sua presumida vulnerabilidade, esta dispensada de provar a culpa.
De outro lado, a responsabilidade objetiva ndo tem aplicacdo aos atos
omissivos estatais. Conforme licdo de Lucia Valle Figueiredo "ainda que
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consagre o texto constitucional a responsabilidade objetiva, ndo ha como
verificar a adequabilidade da imputacao ao Estado na hipétese de omissao,
a ndo ser pela teoria subjetiva. " (Curso de Direito Administrativo. 5a ed.
rev., atual. e ampl. Sdo Paulo: Malheiros, 200 1. p. 260)
A mesma autora prossegue:
[..]
O Supremo Tribunal Federal também j& consagrou o entendimento de que o
Estado responde subjetivamente nos casos de omisséo:
"[ ..] tratando-se de ato omissivo do Poder Publico, a responsabilidade
civil por tal ato € subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, numa de suas
trés vertentes: negligéncia, impericia ou imprudéncia, ndo sendo,
entretanto, necessario individualiza-la [...]" (RE 179.147-1, 22T, rel.
Min. Carlos Velloso, DJU 2 7/02/1998, p. 18)
0 Superior Tribunal de Justica, ainda, em diversas oportunidades, confirmou
essa orientacdo, cabendo aqui fazer referéncia ao REsp 418.71 3/SP, Rel.
Franciulli Netto; 22 T., unéan., julg. em 20.5.2003, DJU 8.9.2003.
- Requisitos da responsabilidade civil do Estado.
Para que haja a obrigacdo de indenizar, é necessario que estejam
presentes 0s seguintes pressupostos, na visdo de Fernando Noronha:
[...]
Adverte ainda o citado autor:
[...]
Assim, considerado a Ultima observacdo do autor acima citado, seréo
investigados no presente caso o0s trés principais elementos apontados pela
doutrina e pela jurisprudéncia como necessarios a responsabilidade civil
objetiva, quais sejam, o ato/fato ilicito ou acdo da administracéo, o dano e 0 nexo
de causalidade.
- Andlise especifica dos requisitos da responsabilidade civil.
- Acao da administracao.
Na espécie, o fato causador do dano tem por origem a acédo do INPI que
registrou indevidamente em favor da autora a marca MULTIMED), que ja
pertencia & co-demandada MULTICLINICA. Ou seja, faltou diligéncia a
autarquia demandada, porquanto deferiu equivocadamente o pedido da
autora, frustrando a expectativa decorrente do uso da marca.
- Dano.
O dano restou comprovado tdo-somente em relacdo ao contrato de
licenciamento da marca MULTIMED.
Vale dizer, a autora comprovou apenas que sofreu prejuizo com o
cancelamento do registro da marca relativamente ao contrato de fls.
354/364 em que licenciou o uso da marca em favor de MULT-EXPRESS
MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA.
Inexiste, na causa de pedir, qualquer outro dano mencionado pela parte
autora, razdo pela qual a liquidacdo do dano ficara limitada ao contrato
acima mencionado.
- Nexo de causalidade.
Para fim de determinacdo do nexo de causalidade, adota-se na ordem
juridica patria a teoria do dano direto e imediato, também denominada teoria
da interrupcdo do nexo causal - conforme art. 403 do CC/2002 - posi¢cao
adotada pelo ST17, manifestada no voto do Min. Carlos Velloso no RE n0O'
409.203/RS, noticiado no Informativo 391:
[...]

De fato, se é a teoria do dano direto e imediato a adotada no ordenamento
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juridico brasileiro ndo h& como entender que a responsabilidade estaria
presente caso se pudesse ampliar para causas secundarias ou indiretas.

Na espécie, esta claro que existiu o liame entre a acdo administrativa do INPI
e o0 dano provocado a parte autora, que certamente néo teria licenciado o
uso da marca MULTLMED acaso a autarquia ndo a tivesse registrado em
seu favor.

Neste contexto, encontram-se presentes os requisitos da responsabilidade,
devendo, portanto, o INPI indenizar o dano causado.

[...]

O quantum indenizatério deverd ser apurado na fase de liquidacdo de
sentenca.

[Il - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para
resolver o processo (art. 269 1 do CPC) e condenar o INPIl a indenizar
MULTIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. pelos
prejuizos sofridos em razdo do contrato de licenciamento da marca
MULTIMED, celebrado com MULTI-EXPRESS MEDICAMENTOS
ESPECIALIZADOS LTDA. em 03/05/2002.

O valor da indenizacao sera apurado em liquidacdo de sentenca.

Condeno a autora ao pagamento dos honorarios advocaticios do patrono
da demandada MULTICLINICA em R$ 1.500,00, observados o grau de zelo
do profissional, o lugar de prestacdo do servico, a natureza e importancia
da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
servico (art. 20 do CPC).

Tendo em vista a sucumbéncia reciproca entre a autora e o INPI determino
a compensacéo reciproca e proporcional dos honorérios advocaticios (art.
21 caput do CPC).

Custas na forma da lei. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Apés a
interposicdo de eventual recurso ou o decurso dos prazos, oficie-se ao
Juizo da la Vara Civel da Comarca de Blumenau, encaminhando copia da
sentenca.

De forma diversa, o acérdédo recorrido dispos (fls. 1.013-1.021):

Adoto a motivacdo do parecer exarado pelo Exmo. Procurador Regional da

Republica, Dr. Jodo Heliofar de Jesus Villar, como razéo de decidir, in verbis:
“(...)
Um dos fundamentos utilizados pela autora para o restabelecimento da
licenca do uso da marca Multimed, é aplicagcdo dos principios da
especialidade/especificidade, pois, ao seu ver, as empresas envolvidas-
autora e Multiclinica- desempenham suas atividades em ramos distintos.
A autora desenvolve suas atividades no ramo de "distribuicdo de
medicamentos e perfumaria ", conforme se vé do contrato social da fl. 58
e a empresa Multiclinica trabalha com "planos de saude, prestacdo de
servicos e atividades pertinentes a servicos hospitalares em geral,
servigos médicos e ambulatérios, fisioterapias e odontoldgicos em geral”
(copia do contrato social na fl. 433).
Como se percebe, embora as atividades desenvolvidas pelas
empresas ndo sejam idénticas, a atuacao se da no mesmo segmento
mercadoldgico, portanto os produtos e servi¢os distribuidos pelas
empresas apresentam determinado grau de afinidade. E evidente que
a atividade desenvolvida no mesmo segmento pode trazer confusédo
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aos consumidores. Essa possivel confusao justifica a utilizagcdo da
marca Multimed por apenas uma das empresas.

Nesse quadro e definida que a utilizacdo da marca Multimed so
podera ser realizada por uma das empresas, resta estabelecer o
critério para definir qual das empresas podera continuar com a
utilizagdo da marca.

(...)

No caso dos autos, o registro de marca da Multimed foi concedido a
empresa Multiclinica em 1994, com depésito em 1992 (fls. 437 e 439),
época em que estava em vigor a Lei n 5.772/71. Se uma outra entidade
estivesse usando a marca sem registro, poderia disputar a precedéncia
até 90 dias depois da concessao do registro a Multiclinica. Passados
estes 90 dias, preclui o direito de impugnar o registro de marca feito pelo
primeiro requerente. A autora/recorrente efetuou o depdsito da marca so
em 1998 (fl. 67) muito depois do prazo de 90 dias estabelecido no art.
79, 88 4° e 5° da Lei n® 5.772/71, razado pela qual ndo Ihe é assegurado
o direito de invocar o direito de precedéncia de uso de marca,
estabelecido no art. 129, 8 1°, da Lei n°® 9.279/96.

Mas isso nao resolve tudo. Digo isso, porque o panorama muda quando
se trata de prote¢cdo ao nome comercial/empresarial. A esse respeito,
destaco respectivamente o art. 8° da Convencado de Paris, internalizada
através do Decreto 635, de 21 de agosto de 1992, art. 33 da Lei 8.934/9
4 e art. 124, inciso V, da Lei 9.279/96 (LPI), do seguinte teor:

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

"Art. 33. A protecdo ao nome empresarial decorre automaticamente do
arquivamento dos atos constitutivos de firma individual e de sociedades,
ou de suas alteracdes. "

"Art. 124. Nao sao registraveis como marca:

(...)

V- reproducao ou imitagao de elemento caracteristico ou diferenciador de
titulo de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetivel de
causar confusdo ou associacdo com estes sinais distintivos; (..) "
Percebe-se facilmente que o nome empresarial, que identifica o agente
econdmico no mercado, goza de ampla prote¢do nos termos do art. 8° da
Convencédo Unionista de Paris (Decreto 635/92), da Lei 8.934/94, art. 33
e da clausula de irregistrabilidade constante no art. 124, V, da Lei
9.279/96.

No caso dos autos, a autora/recorrente efetuou o registro dos seus
atos constitutivos na Junta Comercial de Blumenau/SC em
18.12.1987 (fl. 56) e a Multiclinica efetuou o depdsito do registro da
marca no INPI em 1992, obtendo-o em 1994. Disso resulta que o
registro do nome comercial/lempresarial foi anterior ao registro
marcario.

Disso resulta a conclusdo de que houve a reproducédo pela ré/apelada
Multiclinica, no registro de sua marca no INPl, de elemento
caracteristico de nome empresarial pertencente a outra entidade, de
modo que o registro marcéario Multimed efetuado pela empresa
Multiclinica n&o poderia ter sido realizado, uma vez que em
desacordo com o disposto no art. 8° da Convencao de Paris, 33 da Lei
8.934/94 e 124, inciso V, da Lei 9.2 79/98.
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Nesse panorama e, considerando-se a protecdo ao nome
comercial/lempresarial, penso deva  ser reconhecido a
autora/apelante o direito de ver restabelecido o direito ao uso do
nome de sua empresa- Multimed (n° 820713473), o que, na verdade,
implica a nulidade da marca Multiclinica. A Multiclinica ndo poderia
atribuir a sua marca, o nome de uma empresa ja existente.
(..)"

Destaco que deve ser dada prioridade ao nome comercial/empresarial em

face da marca se o arquivamento ocorreu antes do depdsito da marca.

A jurisprudéncia do Superior Tribunal de Justica ratifica 0 entendimento

supra declinado, senédo vejamos:
RECURSO ESPECIAL. VIOLACAO AOS ARTS. 458 E 535 DO CODIGO
DE PROCESSO CIVIL. INOCORRENCIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
REGISTRO NO INPI, PRINCIPIO DA ESPECIFICIDADE UTILIZAC}AO DE
NOME CIVIL COMUM AOS SOCIOS DAS SOCIEDADES COMERCIAIS EM
LITIGIO ("ARMELIN")
IMPOSSIBILIDADE, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO
CONCRETO.
PREJUIZOS CAUSADOS A RECORRIDA E IMITACAO DE MARCA.
1. (..))
2. O registro da recorrida junto ao INPI na classe 38.60 - servigos de
alimentacdo - da Tabela Nacional de Classificacdo, vigente a época do
depésito, tem o conddo de proteger sua marca, pois atua no ramo de
confeitarias, o qual, quando do registro, ndo gozava de protecdo
especifica. Ha, ainda, pedido de registro, por parte da recorrida, na
Classe 30 da 70 Edicdo da Tabela Internacional de Classificacdo
(relativa, dentre outros, ao ramo de confeitaria), dependente apenas de
providéncias finais. Opera, pois, a seu favor o principio da
especificidade.
3. Ademais, esta Quarta Turma ja decidiu que "vige no Brasil o sistema
declarativo de protecdo de marcas e patentes, que prioriza aquele que
primeiro fez uso da marca, constituindo o registro no 6rgdo competente
mera presuncao, que se aperfeicoa pelo uso" (REsp 964. 7S0/SP, DJ de
24.09.200 7). Neste passo, e tendo concluido o aresto impugnado que a
recorrida foi quem primeiro iniciou as atividades no ramo de confeitaria
(conclusado inalteravel em sede especial, a teor da sumula 0 7 desta
Corte), merece esta a protecdo de seus servicos.
4. Consoante melhor doutrina, "qualquer tentativa de registro ou mesmo
da utilizacdo pelos homoénimos ou por terceiros que tenham nomes
semelhantes, devera, logicamente, ser rechacada em razdo do disposto
no artigo 65, n° 17, da Lei n°® 5. 772/71, que trata especificamente da
reproducéo e da imitacdo de marca anteriormente registrada ".
5. Assim, correto o aresto impugnado ao vedar o uso do nome "A rmelin"
pela ora recorrente no que concerne ao ramo de confeitaria, uma vez
demonstrados tanto o prejuizo sofrido pela recorrida, decorrente da
confusdo ocasionada aos consumidores, quanto a clara imitacdo de
marca (conclusbes, novamente, inalteraveis nesta sede, ut simula 07/S
TJ).
6. Recurso especial ndo conhecido.
(REsp 1034650/RS, Rel. Ministro FERNANDO GONCALVES, QUARTA
TURMA, julgado em 08/0 4/2008, DJe 22/0 4/2008)Destaquei

Destarte, acolhido o pedido principal, resta prejudicado o pedido
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indenizatdrio subsidiario.

Modificada a solucdo da lide, inverto o pagamento de honorérios
advocaticios em favor do patrono da autora, mantidos o arbitramento
constante na sentencga recorrida.

Quanto ao prequestionamento, ndo ha necessidade do julgador mencionar
os dispositivos legais e constitucionais em que fundamenta sua deciséo,
tampouco os citados pelas partes, pois o enfrentamento da matéria através
do julgamento feito pelo Tribunal justifica o conhecimento de eventual
recurso pelos Tribunais Superiores (STJ, EREsp n° 155.621 -SP, Corte
Especial, Rei. Min Sélvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 13-09-99).

Ante o exposto, voto por dar provimento a apelacdo da autora e negar
provimento a apelacao do réu.

4. Primeiramente, observo que a recorrente aduz ndo ser parte legitima para
figurar como ré em acdo em gue se busca anular um registro, sob pena de violacédo ao art.
175 da Lei n. 9.279/1996, porquanto a atuacdo do INPI é limitada a mera intervencao no feito
ou a condicéo de autor.

O dispositivo tido por violado tem a seguinte redagao:

Art. 175. A acdo de nulidade do registro sera ajuizada no foro da justica
federal e o INPI, quando nao for autor, intervird no feito.

Equivocada a argumentacdo da recorrente no ponto, observada a maxima
vénia.

Isso porque ndo se trata propriamente de acdo de nulidade de registro
marcario, mas sim de acdo em que a autora busca anular decisdo do INPI proferida em
processo administrativo em que foi declarado nulo o registro n. 820713473 para a marca
mista MULTIMED, em face da precedéncia do registro n. 816805776 para a marca mista
MULTIMED. Alternativamente, busca a autora ser indenizada pela ruptura do contrato de
licenciamento da marca firmado com terceiro, supostamente ocorrida apds este tomar
conhecimento do processo administrativo de nulidade instaurado pela Multiclinica Servigos de
Saude Ltda.

Ndo ha, pois, ilegitimidade passiva do Instituto Nacional de Propriedade
Industrial-INPI em ac&o ordinaria que busca invalidar decisdo administrativa proferida pela
autarquia federal no exercicio de sua competéncia de analise de pedidos de registro
marcario, sua concessao e declaracdo administrativa de nulidade.

A esse respeito, destaco 0 seguinte precedente em que se verifica a
legitimidade de autarquia para figurar no polo passivo de agéo que pretende a nulidade de ato
administrativo por ela exarado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - RADIO COMUNITARIA - LACRE,

PELA ANATEL - LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA.
1. A ANATEL tem legitimidade passiva para figurar no pd6lo passivo
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de demanda em que se pretende a declaracdo de nulidade do ato
administrativo que determinou o lacre de radio comunitaria.

2. Inexisténcia de litisconsorte passivo necessario da Unido na hipoétese,
pois a questao esta restrita ao exercicio da competéncia fiscalizatoria
da autarquia, consoante as disposicdes da Lei 9.472/97.

3. Recurso especial ndo provido.

(REsp 1001575/PI, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
julgado em 07/05/2009, DJe 25/05/2009)

Ainda que se tratasse de acao de nulidade de registro propriamente dito, ndo ha
como negar a legitimidade do INPI para figurar no polo passivo; porquanto, ao contrario do
gue defende a recorrente, ha interesse da autarquia na convalidacéo de sua decisdo proferida
em processo administrativo de nulidade, tendo em vista que a invalidacao implicara comando

ao INPI para que, em cumprimento a sentenca, desconstitua o registro anteriormente
proferido.

Nessa linha, José Antonio Lisboa Neiva, citando Lelio Schmidt, arremata:

Sobre o tema, ressaltou Lélio Denicoli Schmidt:

Quanto a circunstancia do INPI poder ocupar o pélo ativo ou passivo da
acdo de nulidade, isto ndo é de causar estranheza. A sua posicao
inicialmente é a de réu: foi ele quem concedeu indevidamente o registro ou
o privilégio a outrem, devendo, pois, ser necessariamente colocado no pdlo
passivo. Contudo, por imposicdo da regra segundo a qual faculta-se a
Administracdo Publica proceder a invalidacdo de seus atos (Sumula 346 do
STF), conferiu-se ao INPI legitimidade ativa para ajuizar a acdo de nulidade.
Contudo, se a autarquia nao toma essa iniciativa ( ... ) deve, portanto, ser
incluida como ré.

(NEIVA, José Antonio Lisboa. Questdes processuais envolvendo
propriedade industrial. Revista da Associa¢édo dos Juizes Federais do Brasil.
Ano 20. N. 68. Rio de Janeiro: Editora Impetus, 2001)

5. Ademais, sustenta a recorrente, ainda, violagdo aos arts. 129, caput, e 8§ 1°,
art. 174, 168 a 175 da Lei n. 9.279/1996, art. 8° da Convencédo de Paris e 33 da Lei
8.934/1994.

Para tanto, aduz que o direito marcério brasileiro se vale do sistema atributivo, o
gue significa dizer que o signo € dado a quem primeiro o vindicar, bem como argumenta que
houve preclusdo do direito da autora de combater a marca MULTIMED, registrada sob o n.
816805776, em nome de Multiclinica Servicos de Salde Ltda., posteriormente cedida a
Multimed Medicina do Trabalho Ltda. Pondera, ainda, ser equivocada a aplicacdo do art. 8° da
Convencdo de Paris - CUP, porguanto esta visa regulamentar as marcas em ambito
internacional e ndo o conflito entre marcas dentro do pais.

Sobre o assunto, verifico que o Tribunal de origem asseverou que a
autora/recorrida efetuou o registro dos seus atos constitutivos na Junta Comercial de
Blumenau/SC em 18/12/1987, tendo a Multiclinica Servicos de Saude Ltda., sociedade
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sediada no Rio Grande do Sul, efetuado depdsito para a marca MULTIMED em 1992 e obtido
0 registro marcario em 1994. Assim, no entender da instancia a quo, em face da protecéo ao
nome empresarial, haveria prioridade da autora/recorrida e em verdade, o registro precedente
para a marca MULTIMED (n. 816805776), de titularidade da Multiclinica, € que deveria ser
anulado.

5.1 A tutela ao nome comercial, no ambito da propriedade industrial, assim
como a marca, tem como fim maior obstar o proveito econdmico parasitario, 0 desvio de
clientela e a protecdo ao consumidor.

Ndo obstante, as formas de protecdo ao nome empresarial e a marca
comercial ndo se confundem.

A tutela agquele se circunscreve a unidade federativa de competéncia da junta
comercial em que registrados 0s atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a
todo o territério nacional desde que seja feito pedido complementar de arquivamento nas
demais juntas comerciais.

Por sua vez, a protecdo a marca obedece ao sistema atributivo, sendo
adquirida pelo registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial -
INPI, que assegura ao titular seu uso exclusivo em todo o territdrio nacional, nos termos do
art. 129, caput, e 8 1° da Lei n. 9.279/1996. (REsp 1190341/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMAO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 28/02/2014 e REsp 899.839/RJ, Rel.
Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 01/10/2010)

Joéo da Gama Cerqueira assim discorreu sobre os efeitos do registro marcario
(CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da propriedade industrial. Vol. 2. Tomo 2. Parte 3.
Editora Revista Forense: Rio de Janeiro, 1956. p. 76-77):

O registro torna certa a data da apropriacdo da marca e fixa 0s seus
elementos, além de fazer publico o ato da apropriacdo. Mas o seu efeito
principal, como declara a lei, é assegurar ao seu titular o direito ao uso
exclusivo da marca e, como consequencia, o direito de impedir que outros a
empreguem para o mesmo fim.

[...]

Assegurando ao proprietario da marca o direito ao seu uso exclusivo, 0
registro fixa, ao mesmo tempo, a extensado desse direito. A lei protege tudo o
que se acha compreendido no registro no que respeita a composicdo da
marca como no que se refere as suas aplicacgdes.

Ambos os institutos possuem protecdo constitucional, nos termos do art. 5°
XXIX, da Constituicdo da Republica, in verbis:
XXIX - a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio

temporario para sua utilizacdo, bem como protecédo as criagdes industriais, a
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos
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distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento
tecnoldgico e econémico do Pais;

A Lei da Propriedade Industrial, na mesma linha, previu protecdo tanto as
marcas quanto aos homes empresariais, nos seguintes termos:

Art. 124. Nao sao registraveis como marca:

[...]

V - reproducédo ou imitagdo de elemento caracteristico ou diferenciador de
titulo de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetivel de
causar confusdo ou associa¢do com estes sinais distintivos;

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

7

Nesse passo, 0 entendimento desta Corte € no sentido de que eventual
colidéncia entre nome empresarial e marca nao € resolvido tdo somente sob a 6tica do
principio da anterioridade do registro, devendo ser levado em conta ainda os principios da
territorialidade, no que concerne ao ambito geografico de protecdo, bem como o da
especificidade, quanto ao tipo de produto e servigo. (REsp 1359666/RJ, Rel. Ministra NANCY

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 10/06/2013).

Alids, conforme esclarecido pela Terceira Turma no Resp n. 1204488/RS, de
relatoria da Ministra Nancy Andrighi, "A interpretacdo do art. 124, V, da LPI que melhor
compatibiliza os institutos da marca e do nome comercial € no sentido de que, para que a
reproducdo ou imitacdo de elemento caracteristico ou diferenciado de home empresarial de
terceiros constitua Obice ao registro de marca - que possui protecdo nacional -, necessario,
nessa ordem: (i) que a protecdo ao nome empresarial ndo goze somente de tutela restrita a
alguns Estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo o territério
nacional e (i) que a reproducdo ou imitacdo seja "suscetivel de causar confusdo ou
associacdo com estes sinais distintivos". Nao sendo essa, incontestavelmente, a hipétese
dos autos, possivel a convivéncia entre o nome empresarial € a marca, cuja colidéncia foi
suscitada" (REsp 1204488/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 22/02/2011, DJe 02/03/2011).

Fabio Ulhéa Coelho, discorrendo sobre as diferencas entre marca e nome
comercial, assevera que:

[...] a protecdo conferida pela Junta Comercial ao nome se exaure nos
limites do Estado a que ela pertence, enquanto que os efeitos do registro de
marca sdo nacionais (CC, art. 1.166). Ou seja, 0 empresario sediado em
Santa Catarina tem, a partir do arquivamento do seu ato constitutivo no
registro de empresas, protegido o seu nome empresarial em todo o Estado
catarinense. Se abrir filiais no parana e no Rio Grande do Sul, tera neles a
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mesma protecdo. Nenhum outro empresério podera se estabelecer, ou abrir
filial, com nome idéntico ou semelhante, nestes trés Estados. Tais
arquivamentos, contudo, ndo impedem que, em outro Estado da Federacéo
(Rio de Janeiro, suponha-se), seja arquivado ato constitutivo com nome
empresarial colidente.

[...]

Como o registro do nome empresarial tem abrangéncia estadual, e né&o
nacional, os seus efeitos estéo restritos aos Estados em que o empresario
tem sede ou filial.Para estender a tutela ao pais todo, ele deve providenciar
0 arquivamento de pedido de protecdo ao nome empresarial, nas Juntas
dos demais Estados (CC, art. 1.166, paragrafo Unico; IN-DNRC, n. 104, art.
11, 88 1° e 2°). O mesmo n&o ocorre com a marca, que, registrada no INPI,
estara protegida em todo o territrio brasileiro (e, até mesmo, nos demais
paises unionistas, se presentes as condi¢cdes da Convencao de Paris).
(FABIO ULHOA COELHO, Curso de Direito Comercial. Direito de Empresa,
Vol. 1, 152 ed.: Saraiva, Sao Paulo, 2011, p. 201).

Assim, no caso concreto, equivoca-se o Tribunal de origem ao afirmar que deve
ser dada prioridade ao nome empresarial em detrimento da marca, se 0 arquivamento na
Junta comercial ocorreu antes do depadsito desta no INPI.

Como acima exposto, para que a reproducao ou imitacdo de nome empresarial
de terceiro constitua ébice a registro de marca, a luz do principio da territorialidade, faz-se
necessario que a protecdo ao nome empresarial ndo goze de tutela restrita a um Estado,
mas detenha a exclusividade sobre 0 uso em todo o territério nacional.

No caso, porém, € incontroverso da moldura fatica que o registro dos atos
constitutivos da autora foi feito apenas na Junta Comercial de Blumenau/SC.

5.2. Da mesma forma, penso que assiste razéo a recorrente quando assevera
gue ndo é o caso de se aplicar o art. 8° da Convencao de Paris, como fez o Tribunal de
origem.

A Convencdo da Unido de Paris de 1883 - CUP deu origem ao sistema
internacional de propriedade industrial com o objetivo de harmonizar o sistema protetivo
relatvo ao tema nos paises signatarios, do qual faz parte o Brasil
(<http://www.wipo.int/treaties/en>).

E verdade que o art. 8° da dita Convencéo estabelece que "O nome comercial
serd protegido em todos os paises da Unido, sem obrigacdo de depdsito ou de registro, quer
faca ou ndo parte de uma marca de fabrica ou de comércio."

Ndo obstante, 0 escopo desse dispositivo € assegurar a protecdo do nome
empresarial de determinada sociedade em pais diverso do de sua origem, que seja signatario
da CUP, e ndo em seu pais natal, onde deve-se atentar as leis locais.

E, nesse sentido, ndo se pode olvidar que o art. 1.166 do Cadigo Civil de 2002
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estabelece que "A inscricdo do empresario, ou dos atos constitutivos das pessoas juridicas,
Ou as respectivas averbacdes, no registro proprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos
limites do respectivo Estado”.

Sobre 0 assunto, vélida a licdo de Lélio Schmidt:

o artigo 8° da CUP é uma importante regra de protecdo contra a
pirataria de sinais distintivos, pois confere ao legitimo proprietario o
direito de invocar a anterioridade de seu nome empresarial,
protegido em seu pais de origem, para se contrapor a usurpacao
desautorizada de seu elemento caracteristico em outros paises, seja
como marca, nome empresarial ou outro sinal distintivo qualquer.
Essa protegcdo excepciona 0s principios da territorialidade e da
atributividade, pois permite que a precedéncia do depdsito ou registro feito
no Brasil por um usurpador seja elidida pela anterioridade da protecdo ao
nome empresarial no pais de origem do prejudicado.

Foi com base no artigo 8° da CUP, dentre outros fundamentos, que varias
marcas usurpadas por nacionais, como TIMBERLAND, LACOSTE,
SOTHEBY'S, DAUM, ROCHAS, HERMES, LEE, ELES SE, BURGER KING,
BBC e outras puderam ser invalidadas em favor da anterioridade da
protecao

ao home empresarial do legitimo titular no exterior.

No dizer de Stephen Ladas e Gama Cerqueira, o artigo 8°da CUP néao
se destina a regulamentar a protecdo do nome empresarial no pais
de origem (que se submete a lei local), mas sim a sua prote¢do no
exterior. Em seu pais de origem, a sociedade deve atender ao que a lei
local dispuser sobre a forma de aquisicdo de direitos sobre o nome
empresarial: se estes direitos sé forem concedidos por meio de registro nos
orgaos proprios, devera cumprir tais exigéncias para gozar da protecao.
(SCHMIDT, Lélio Denicoli. Da protecdo ao nome empresarial. Revista LEX -
Jurisprudéncia do Supremo Tribunal Federal. Ano 32. n°® 380. S&o Paulo:
Lex Editora S.A., 2010.)

Diante desse cenario, no caso concreto € indiscutivel a precedéncia do registro
marcario n. 816805776 para a marca MULTIMED, atualmente em nome de Multimed Medicina
do Trabalho Ltda

5.3. Quanto a possibilidade de coexisténcia das marcas no que concerne ao
critério da especialidade/especificidade, observo que o INPI - no processo administrativo de
nulidade -, o Juizo de piso e o Tribunal de origem foram unanimes em reconhecer que os
servicos identificados pelas marcas MULTIMED, de titularidade de Multimed Distribuidora de
Medicamentos Ltda. e de Multimed Medicina do Trabalho Ltda., guardam afinidade
mercadoldgica, podendo causar confusdo aos consumidores.

Nesse diapaséo, o acordao combatido ressaltou que, enquanto uma empresa
fornece medicamentos, a outra presta servicos meédicos, o que pode levar um paciente a
concluir que os medicamentos da autora também sao fornecidos/fabricados pela empresa
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titular do registro precedente.

Denis Borges Barbosa, em licdo adequada, e que guarda estrita sintonia com a
lei de regéncia e jurisprudéncia do STJ, afirma que a marca deve diferenciar-se daquelas que
disputam o mesmo mercado, ndo podendo, nesses casos, ser concedido registro a que
tenha potencial de causar confusdo ou associacdo com outra pré-registrada, "levando em
conta as semelhancgas do conjunto, em particular dos elementos mais expressivos, e nao as
diferencas de detalhe"; bem como o publico a que se destinam as marcas, para aferimento
da possibilidade de colidéncia:

3.3. Da distintividade relativa, ou diferencial

A questdo aqui é a do valor das marcas entre si - sua distintividade relativa.
Uma marca deve diferenciar-se das marcas que disputam mesmo mercado
de forma tal que lhe garanta a unicicidade: o reconhecimento de que a
origem indicada por uma marca se distingue da outra. Ou seja, que, entre
uma e outra, ndo exista confundibilidade em tese e, a fortiori, confusao.

[...]

3.3.1. Aanalise de mercado

Para se determinar a confusdo marcaria verifica-se, em primeiro lugar, se
existe, entre as mesmas marcas, um unico e s6 mercado real (produto ou
servigo idéntico ou semelhante), pois, como assinala a recente obra oficial
da Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual sobre o assunto,
similaridade de bens e servicos é item distinto, e prejudicial, da analise de
confuséo entre marcas.

3.3.1.1. Simultaneidade no mercado real

A simultaneidade a que se refere o inciso XIX do art. 124 do Cédigo néo é
formal, ou de parecencas ldgicas, mas pertinéncia das duas marcas ao
mesmo mercado. Ou seja, se 0s produtos ou servigos a que se referem as
marcas (e ndo as marcas em si mesmao) forem competidores num mesmo
espaco de mercado.

A concorréncia, para ser relevante para a propriedade intelectual .... é
preciso que se faca sentir em relacdo a um mesmo produto ou servico.

A identidade objetiva pressupde uma andlise de utilidade do bem
econO6mico: havera competicdo mesmo se dois produtos forem dissimilares,
desde que, na proporcdo pertinente, eles atendam a algum desejo ou
necessidade em comum. Assim, e utilizando os exemplos classicos, a
manteiga e a margarina, o café e a chicoria, o alcool e a gasolina. E
necessario que a similitude objetiva seja apreciada em face do consumidor
relevante.

[...]

O inciso XIX do art. 124 do Cddigo preceitua que (uma vez se determine a
similitude de mercado ou afinidade) deve-se proceder a comparagado entre
as marcas, para se verificar se a reproducdo (no todo ou em parte, ainda
que com acréscimo) ou imitacdo (nas mesmas condicdes), é efetivamente
suscetivel de causar confusdo ou associa¢cdo com a marca alheia.

Esse procedimento €, assim, um segundo estagio da andlise, apos se
determinar que ha competicao real ou simbdlica efetiva ou potencial, entre
os produtos e servigos assinalados.

Haverd confusdo "gquando ndo podemos reconhecer as distincbes, as
diferencas; quando as coisas se tomam uma pelas outras; quando se
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misturam umas com as outras".

Havera associacédo nas hipéteses em que, mesmo nao cabendo confusao -

0 consumidor ndo toma um signo por outro - ha intensa relacdo simbdlica

entre uma marca e outra, ou assimilacdo entre a marca e a linguagem

comum de um segmento de mercado, com risco de que o publico possa

entender que o signo tem como referéncia um produto ou servico distinto do

real, ou uma origem diversa da verdadeira.

[...]

3.3.2.1. Andlise em abstrato

Tanto no exame prévio ao registro quanto, pelas mesmas razdes, na revisao

dos atos da administracdo e juizo de argiiicdo de nulidade, a andlise é do

potencial de confusdo ou associacdo. Com efeito, ndo se tem ai juizo de

concorréncia desleal, que sempre exige analise ad hoc e fatica, nem mesmo

juizo de contrafacao.

Neste contexto de exame ou de nulidade - e s6 neste - aplica-se com

precisdo o que diz Mauricio Lopes Oliveira:
Ndo é necesséario que a confusdo efetivamente se dé, basta a
possibilidade, a qual entende-se existir sempre que as diferencas ndo se
percebam sem minucioso exame e confrontacdo da marca legitima com a
semelhante, conforme destacou Affonso Celso, in Marcas industriaes e
nome commercial, Imprensa Nacional, 1888, pp. 55-56. Idéntico é o
entendimento de Clovis Costa Rodrigues: "Bastara, tdo-s6, existir
possibilidade de confuséo, caracterizada pela davida, pela incerteza, pela
iminéncia de fraude."....

[...]

Dois principios séo capitais para a determinacdo da colidéncia. Em primeiro

lugar, a colidéncia ou anterioridade deve ser apreciada levando em conta

as semelhancas do conjunto, em particular dos elementos mais expressivos,

e nao as diferencas de detalhe:

[...]

Em segundo lugar, deve-se verificar a semelhanca ou diferenca a luz do

publico a quem a marca é destinada, em sua fungéo prépria. Tal critério que

€ particularmente valioso no caso de contrafacdo, ndo pode deixar de ser

levado em conta no pardmetro da registrabilidade. (BARBOSA, Denis

Borges. Protecao das marcas: uma perspectiva semioldgica. Rio de Janeiro:

Lumen Juris, 2008, p. 85-89)

De fato, o artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial veda o registro de
marca que reproduza outra preexistente, ainda que em parte e com acréscimo "suscetivel de
causar confusao ou associagcdao com marca alheia".

Nessa toada, conforme decidido no REsp 1.105.4222 - MG, relatado pela

Ministra Nancy Andrighi, a finalidade da protecdo ao uso das marcas € dupla: por um lado

protegé-la contra usurpacao, proveito econémico parasitario e o desvio desleal de clientela
alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido (art.4°, VI, do CDC):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

ACAO DE ABSTENCAO DE USO DE MARCA CUMULADA COM PEDIDO DE

INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSACAO POR DANOS
MORAIS. UTILIZACAO DE TERMO DESIGNATIVO DO COMPONENTE
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PRINCIPAL DO MEDICAMENTO. COEXISTENCIA. POSSIBILIDADE.
CONCORRENCIA DESLEAL. INEXISTENCIA.

[...]

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 - é dupla: por
um lado protegé-la contra usurpacao, proveito econdmico parasitario e o
desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja
confundido quanto a procedéncia do produto (art.4°, VI, do CDC).

[...]

8. Recurso especial ndo provido.

(REsp 1105422/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 10/05/2011, DJe 18/05/2011)

Ademais, sem perder de vista o enfoque pelo angulo do direito marcario, a
possibilidade de confusdo e/ou associagdo entre as marcas € notoria, por possuirem
identidade fonética e escrita quanto ao elemento nominativo e ambas se destinarem ao
segmento mercadoldgico médico.

Assim, a meu ver, é inviavel admitir a coexisténcia de tais marcas.

5.4. Por fim, ainda que este relator ndo tivesse reconhecido o direito de
precedéncia do registro n. 816805776 para a marca mista MULTIMED, ao contrario do que
sugere o Tribunal a quo, ndo seria possivel concluir pela nulidade deste.

Isso porque tal registro foi concedido em 1994, ndo sofrendo nenhuma
impugnacédo por parte da autora, seja administrativamente no prazo de 6 (seis) meses (art.
101 da Lei n. 5.772/1971 correspondente ao atual 169 da Lei n. 9.279/1996), seja
judicialmente no prazo de 5 anos, nos termos do art. 174 da Lei n. 9.279/1996.

Desse modo, correta a recorrente quando assevera estar preclusa a
possibilidade de questionar tal registro por meio de processo administrativo de nulidade, bem
como por meio de acao de nulidade de registro. Este sé podera ser impugnado por meio de
processo administrativo de caducidade e se preenchidos os requisitos legais, nos termos da
Lei da Propriedade Industrial.

Alids, a presente acdo nem seria 0 meio adequado para tanto. E o STJ ja
asseverou que a desconstituicdo do registro por acdo propria € necessaria para que possa
ser afastada a garantia da exclusividade em todo o territorio nacional. (REsp 325158/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acorddo Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES
DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2006, DJ 09/10/2006, p. 284 e REsp
1189022/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, QUARTA TURMA, julgado em
25/02/2014, DJe 02/04/2014).

6. Por outro lado, ainda que prejudicado o pedido indenizatério diante dos
fundamentos antes invocados, de qualquer modo ndo parece deva ser reconhecida
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indenizacao a ser paga pelo instituto, como o decidiu o Juizo de piso.

Devo destacar que da moldura fatica néo se infere conduta desidiosa do INPI ao
proferir - em 17/4/2001 - a deciséo de concessédo do registro n. 820713473 para a marca
mista MULTIMED de titularidade da autora. Conforme asseverou o Tribunal de origem, as
atividades desenvolvidas pelas empresas Multimed Distribuidora de Medicamentos Ltda. e
Multiclinica Servigcos de Saude Ltda. ndo s&o idénticas, a atuacdo destas apenas se da no
mesmo segmento mercadoldgico. Ressalto, ainda, que ambas as marcas sdo mistas.

N&o se pode olvidar gue em muitos casos de andlise a ser realizada pelo INPI &
muito ténue a linha que possibilita ou impede a coexisténcia pacifica de signos distintivos,
principalmente quando ndo sdo marcas exclusivamente nominativas.

A prépria Lei n. 9.279/1996 estabelece instrumentos ainda em ambito
administrativo que possibilitam as partes impugnarem um registro concedido pela autarquia,
tais como o processo administrativo de nulidade previsto nos arts. 168 a 172 e o pedido de
caducidade dos arts. 142 a 146. Em ambito judicial, a agéo de nulidade do registro pode ser
ajuizada em até 5 (cinco) anos da data de sua concesséo, nos termos do art. 174 da Lei n.
9.279/1996.

Assim, no decorrer de processo administrativo de nulidade ja instaurado,
afigura-se temeraria a conduta do titular de marca registrada que firma contrato de
licenciamento com terceiro, tanto mais se nao informar a este acerca do 6Obice sofrido pelo
registro marcario.

Dessa forma, ndo vislumbro nexo de causalidade entre a deciséo proferida pelo
INPI de concessédo do registro marcario da autora, posteriormente invalidada por meio de
regular processo administrativo instaurado pela Multiclinica Servicos de Saude Ltda., e a
desisténcia de terceiro em prosseguir com o licenciamento da marca mista MULTIMED, ao
tomar conhecimento de que a autora respondia ao referido processo administrativo de
nulidade.

Portanto, é descabida a pretensédo exposta na exordial pela autora/recorrida de
receber do INPI indenizacao referente aos "efeitos da retirada" do certificado de registro
marcario, tendo em vista o frustrado licenciamento desta (fls. 28).

7. Diante do exposto, dou provimento ao recurso especial para julgar
improcedentes os pedidos da autora. Custas e honorarios ao encargo desta. Fixo 0s
honorarios advocaticios em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 20, § 4°, do
CPC, com corre¢cdo monetéria e juros a contar deste julgamento.

E como voto.
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CERTIDAO

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, a0 apreciar o processo em epigrafe na sessdo
redlizada nesta data, proferiu a seguinte decisdo:

A Quarta Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, hos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Raul Aralljo (Presidente), Maria Isabel Gdlotti, Antonio Carlos Ferreira
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.



