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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA

RECURSO ESPECIAL N° 325.158 - SP (2001/0066940-5)

RELATORA

: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

R.P/ACORDAO : MINISTRO CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO
RECORRENTE : MICROLITE S/A
ADVOGADOS : ARTHUR PINTO DE LEMOS NETTO E OUTROS

NELSON ADRIANO DE FREITAS E OUTROS
ANTONIO CARLOS ROLIM
JOSE CARLOS TINOCO SOARES

RECORRIDO : AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION
ADVOGADO : LUIZ LEONARDOS
EMENTA

Acdo cominatéria. INPI. Registro. Nulidade incidental. Marca.
Expressdo "no breaks" e sigla "UPS". Exclusividade de uso pelo
titular do registro.

1. Nao existe violacdo do art. 515, § 1°, do Cddigo de Processo Civil
guando a questéo decidida foi devolvida ao Tribunal.

2. Estando registrada a marca no INPI, ndo € possivel a sua utilizacéo por
terceiro antes de desconstituido o respectivo registro via agdo propria,
ausente no caso dos autos qualquer particularidade capaz de excepcionar
essa orientagao.

3. Recurso especial conhecido e provido.

ACORDAO

Vistos, relatados e discutidos 0os autos em que sédo partes as acima

indicadas, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justica,

prosseguindo no julgamento, apds o voto-vista do Sr. Ministro Castro Filho,

reconsiderando seu voto para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento, por

maioria, conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento. Votou vencida a Sra.

Ministra Nancy Andrighi. Votaram com o Sr. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito os

Srs. Ministros Castro Filho e Antdnio de Padua Ribeiro. Lavrara o acérdao o Sr. Ministro

Carlos Alberto Menezes Direito. Nao participou do julgamento o Sr. Ministro Humberto
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Gomes de Barros.
Brasilia (DF), 10 de agosto de 2006 (data do julgamento).

MINISTRO CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO

Relator
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RECURSO ESPECIAL N°325.158 - SP (2001/0066940-5)

RECORRENTE : MICROLITE SA

ADVOGADOS : ARTHUR PINTO DE LEMOSNETTO E OUTROS
NELSON ADRIANO DE FREITAS E OUTROS
ANTONIO CARLOS ROLIM
JOSE CARLOS TINOCO SOARES

RECORRIDO : AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION

ADVOGADO : LUIZ LEONARDOS

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

RELATORIO

Microlite YA guizou medida cautelar de busca e apreensdo com
pedido de liminar e agdo cominatéria pelo procedimento ordinério, em face
do recorrido AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION.

Aduziu que se dedica a fabricacdo e comercializacdo de pilhas,
acumuladores de energia, baterias automotivas e industriais, no-breaks;
sendo proprietaria de varias marcas famosas, e requereu gque o recorrido
fosse compelido a abster-se de utilizar em seus produtos a marca 'UPS', com
a cominagdo de R$ 10.000,00 por dia de atraso, em caso de
descumprimento; a apreensdo dos materiais relacionados com a marca'UPS'.

O juizo monocrético julgou procedentes os pedidos, porque
devidamente comprovada a titularidade da marca 'UPS', seu uso indevido
pelo recorrido, e diante darevelia, "para o fim de, na forma do artigo 287 do
Codigo de Processo Civil, compelir a ré AMERICAN POWER
CONVERS ON CORPORATION a se abster de utilizar a marca 'UPS em
seus produtos, embalagens, rotulos, folhetos, demais documentos e
publicacdes, seja isolada ou conjuntamente com outras marcas, sob pena de

multa diaria de R$ 10.000,00 por dia de atraso no caso de
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descumprimento, conforme requerido pela autora e ndo impugnado pela
re.”

Inconformado, AMERICAN POWER CONVERSON
CORPORATION apelou aegando ser descabido o decreto de revelia, houve
cerceamento de defesa e vulneracdo da regra do devido processo lega, com
citacdo nula. Asseverou que a marca registrada pelo recorrente corresponde a
expressao técnica de uso comum e ndo poderia ter isso aceita pelo INPI
para a classe 09 na medida em que significa uninterrupted power supply ou
‘fornecedores continuos de energia, constante nas marcas de varios produtos
comercializados no mundo pelo recorrido, nunca desacompanhada de
expressbes identificadoras dos produtos, porquanto insuscetivel de
exclusividade, nos termos dos arts. 10, 13, 20 e 65, item 6, da Le n.
5.772/71 edo art. 124, incs. VI e XVIII, daLe n. 9.279/96.

O TJSP afastou as preliminares de nulidade processua e
cerceamento de defesa, mas, quanto ao merito proveu o recurso, porgue nao
caberia exclusividade de expressdo técnica indicativa de fungédo do produto.
Foram opostos embargos declaratorios, que foram rejeitados por auséncia de
omissdo. O acordao recorrido teve ementa lavrada nos seguintes termos:

"Acbes cominatéria e cautelar pertinente. Inexisténcia de
irregularidade processual. Direito de marca registrada.. Preliminar rejeitada

Recurso provido.”

Dai a interposicdo do presente recurso especia fundamentado na
alinea'a’ do permissivo constitucional, apontando violagdo ao art. 515, § 1°,
do CPC, earts 129, 173, 174, 175, da Lei n. 9.279/96 - Le de Propriedade
Industrial.

Asseverou, em preliminar, que a matéia sobre o uso técnico

gené&rico da sgla'UPS' ndo foi suscitada em primera instancia, em razdo da
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decretacéo da revelia e do julgamento antecipado da lide, o que impede a
apreciacd do ponto pelo Tribuna de origem, ante a auséncia de
guestionamento anterior por parte do recorrido, entdo réu/apelante. Afirmou
gue o Tribunal a quo ultrapassou os limites da sua competéncia, ao afirmar
gue qualquer interessado poderia utilizar-se da expressao genérica, infringindo
também o seu direito a exclusividade da marca. Alegou, ainda, a prescricéo
da acdo para discusséo acerca da titularidade da marca, e a competéncia da
Justica Federal para decidir sobre a sua nulidade.

Contra-razbes, as fls. 163/172, pelo improvimento do recurso
porque envolve reexame probatério, e o e. TJISP teria observado os limites do
recurso.

O Tribunal a quo ndo admitiu o recurso especia porgque 0s
dispositivos apontados ndo foram apreciados de modo explicito, faltando,
pois, O requisito do prequestionamento; a mera oposicdo de embargos de
declaracdo nédo configura prequestionamento; a decisdo atacada decorreu da
convicgdo formada pela Turma Julgadora em face dos elementos de prova
existentes nos autos, sendo vedado o reexame na via especia em razéo da
Simula 7 do STJ. O agravo de instrumento foi convertido em recurso
especial, naformado art. 544, 8 3 do CPC.

Em peticdo de 13-08-2001, informa o recorrido que o registro n.
006836496, para a marca "UPS" foi declarado caduco pelo INPI, conforme
copia de "Despachos em Registro” que anexou.

E o relatdrio.
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RECURSO ESPECIAL N° 325.158 - SP (2001/0066940-5)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

RECORRENTE : MICROLITE SA

ADVOGADOS : ARTHUR PINTO DE LEMOS NETTO E OUTROS
NELSON ADRIANO DE FREITAS E OUTROS
ANTONIO CARLOS ROLIM
JOSE CARLOS TINOCO SOARES

RECORRIDO : AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION

ADVOGADO : LUIZ LEONARDOS

Relatoras MINISTRA NANCY ANDRIGHI

VOTO

Inicialmente, anoto que a noticia de declaracdo de caducidade da
marca, aém de ndo conter elementos suficientes para verificagcdo da sua
ocorréncia e que implicaria na converséo do julgamento em diligéncia, n&o
traz maior importancia para o deslinde da causa, uma vez que se refere a
fatos pretéritos, ocorridos no ano de 1996, e assim, naguele periodo anterior
a suscitada caducidade da marca, esta esteve protegida pela Lel n. 9.279/96.
Por outro lado, oportunizada vista a parte contra qual foi produzida o
documento, foi informado que sera aguizada acéo de anulagdo do ato
administrativo.

REJEITO a preiminar de superveniente perda do interesse

recursal.

Passo ao exame do recurso.

Segundo o acérdéo estadual:
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"Autora e requerida fabricam e comercializam
'no-breaks', a autora com a marca UPS, objeto de registro de
sua titularidade junto ao INPI desde 1979, para a classe 09 (v.
fls. 26/28). Por esta razdo o referido Instituto indeferiu pedidos
da requerida de registro das marcas indicadas, que em suas
composi¢bes contém a mesma expressdao UPS, com base no
artigo 65, item 17 do Cédigo da Propriedade Industrial”.

Concluiu o acordéao recorrido que a expressao "no-breaks' e dgla
"UPS' sd0 de uso comum para designar caracteristicas de produtos
fabricados por ambas as partes, e ndo podem ser por elas apropriadas, ainda
gue haja prévio registro junto ao INPI, tendo como adequada a defesa pela
parte contréaria, independente dos efeitos administrativos do registro, "in
verbis':

"Ocorre que a expressdo UPS é de uso técnico
genérico e designa ‘'uninterrupted power supply’ ou
'fornecedores continuos de energia’, como demonstrou a
apelante, sem contrariedade, e ndo pode ser objeto de
exclusividade. Qualquer interessado pode utiliza-la para
indicagdo da fungdo do produto, diferenciando-o dos
concorrentes por outra expressiao ou marca nominativa e/ou
figurativa acoplada. Neste sentido o disposto no artigo 65,
itens 06, 10, 13, e 20 da Lei n. 5.772/71 e no artigo 124, VI e
XVIII da Lei n. 9.279/96, como observou a apelante. As
expressoes 'no break' e UPS s&o designativas do produto e de
sua funcdo. Nenhuma delas pode ser apropriada com
exclusividade. Tais ponderacdes deixam clara a inexisténcia de
risco de confusdo para o consumidor, habituado ao uso comum
da expressdo UPS, e de concorréncia desleal, bastando a
adjuncao de expressdo marcaria capaz de individuar o produto
e seu fabricante".

O recorrente se insurge contra 0 acérdéo, com o0 argumento de
gue a matéria sobre 0 uso técnico genérico da dgla 'UPS' ndo foi suscitada
em primeira instancia, em razéo da decretacéo da revelia e do julgamento
antecipado da lide, o que impede a apreciacdo do ponto pelo Tribunal de
origem, ante a auséncia de questionamento anterior por parte do recorrido.
Dai a degada ofensa ao limite de devolucéo da apelacdo, nos termos do art.
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515, 8§ 1° do CPC, que foi enfrentado pelo acérdédo de embargos de
declaracdo, sob a assertiva de que estaria livre para apreciar o fato de ser ou
ndo a designacéo 'UPS' de uso técnico e genérico, "in verbis':

"O acordao foi claro no sentido de que a revelia
faz presumir aceitos como verdadeiros fatos que ja sdo
incontroversos, que a questdo a ser dirimida ndo depende de
gualguer outra prova e que sdo suficientes os elementos
constantes dos autos. A revelia ndo implica procedéncia
necessaria da acdo com desconsideracdo das questbes de
direito. E o recurso devolve ao conhecimento do Tribunal toda
a matéria, irrelevante que parte dela ndo tenha sido
considerada em primeiro grau de jurisdicao (v. art. 515, 8§ 1° e
2° do CPC). A propoésito, ndo houve matéria nova que nao
tivesse sido objeto do contraditério e que tenha sido aventada
apenas no acordao."

H& prequestionamento quanto aos demais artigos apontados
como violados especidmente no que tange a prescricdo da acdo para
discussdo acerca da titularidade da marca, a competéncia da Justica Federal
para decidir sobre a sua nulidade, e ofensa a exclusividade de marca -, na
medida em que assim versou o aresto:

"Ocorre gque a expressdo UPS é de uso técnico
genérico e designa "uninterrupted power supply’ ou
"fornecedores continuos de energia’, como demonstrou a
apelante, sem contrariedade, e ndo pode ser objeto de
exclusividade. Qualquer interessado pode utiliza-la para
indicagdo da fungdo do produto, diferenciando-o dos
concorrentes por outra expressao ou marca nominativa e/ou
figurativa acoplada.

(...)

O registro junto ao INPI, no caso concreto, deu-se
guando era ainda pouco conhecida a expressdo UPS e seu
sentido e nao pode prevalecer de modo a monopolizar o uso
com prejuizo para a concorréncia sadia e para o consumidor.
Sua néo prevaléncia contra a apelante pode ser reconhecida
pontualmente, em caso concreto, independentemente de acao
especifica contra o INPI, embora continue produzindo efeito
administrativo perante tal 6rgéo.
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Cabe ao interessado, se for o caso, opor-se ao
registro de qualquer marca que entenda nao passivel de
exclusividade, como indicado nas contra-razoes."

No julgamento dos embargos de declaragcdo, consignou-se:

(...)

(...). A existéncia de registro da marca no INPI
nao impede a Justica Comum de conhecer e julgar esta acao
ajuizada pela propria embargante, em que aquela entidade nao
€ parte e que envolve apenas as empresas interessadas.

N&o foi declarada a nulidade do registro, mas sua
ineficacia em relacdo a "no breaks’, porque as expressdes no
break e UPS sdo designativas do produto e de sua funcdo e
nenhuma delas pode ser apropriada com exclusividade. Nao
houve mesmo divergéncia quanto a isso. Pelas mesmas razoes
ndo se haveria de cogitar de prescricdo para defesa em agdo
gue ndo é de nulidade de registro, com o fim de declarar a
ineficacia frente a parte contréria. Assim, também, ndo ha
contradicdo quanto a aceitacdo da permanéncia do registro
administrativo com a ressalva fixada.

Como se V&, o0 acdrdao ndo desrespeitou o duplo
grau de jurisdicdo, noa houve invasdao de competéncia e
corretamente nao se reconheceu confissdo porque inexistente;
foi explicito e fundamentado quanto as questfes de fato e de
direito e ndo violou nem negou vigéncia a qualquer dispositivo
delei."

O cerne do presente recurso consiste em decidir se o Tribuna

julgou matéria ndo devolvida por meio da apelacdo; estabelecer a eficacia
juridica do registro de marca junto ao INPI; a posshbilidade de, uma vez
registrada uma marca, desconsiderar-se a eficacia juridica do registro sem a
propositura da agéo propria; e, por fim, a competéncia da Justica Federal para
decidir sobre a sua nulidade.

FEITAS ESTAS CONSIDERACOES, PASSO AO EXAME DO

RECURSO ESPECIAL, INICIANDO QUANTO A QUESTAO DE
COMPETENCIA DA JUSTICA ESTADUAL OU FEDERAL.

O acdrddo impugnado, ao declarar, incidentemente, e ndo em
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acao direta, dirigida para esse fim, a nulidade do registro, atuou nos limites de
sua competéncia. Apenas a acdo de anulacdo ou declaratoria de nulidade,
com participacdo obrigatoria do INPI, € que se processa perante a Justica
Federal; ndo aguela restrita aos limites de protecéo da propriedade industria
como a agdo de preceito cominatorio ora manejada.

Sobre o tema, a pertinente licdo de JOSE CARLOS TINOCO
SOARES:.

"Em assim decidindo a matéria de sua exclusiva
competéncia, o juiz civil nao interfere na competéncia dos
outros juizes, no caso os federais que conhecem das acles de
anulacido de patentes ou de registros de marcas, visto que,
proferida a decisao civil, a patente ou registro continua, como
sempre esteve, com sua integral validade. Validade esta que foi
objeto de discussdo em processo proprio que nao lhe retirou,
ndo cancelou e muito menos anulou o titulo habil, posto que
ndo obstante conferido pelo Instituto Nacional da Propriedade
Industrial ja era 'nulo’ de pleno direito, eis que ndo produziu
nenhum efeito”. (Ob. cit. p. 326).

Com estas razbes RECONHECO A COMPETENCIA DA
JUSTICA ESTADUAL PARA JULGAMENTO DA CAUSA, rgeitando a
preliminar de incompeténcia.

No caso ora em exame, 0 pedido foi julgado a revelia do
recorrido em razéo do reconhecimento da validade da citacéo recebida pelo
preposto do recorrido, e ndo tendo este contestado o pedido.

A primeira questéo que se apresenta a dedlinde é verificar se o
Tribunal local poderia conhecer de oficio o cardter genérico e técnico da
expressao "no breaks' e a dggla UPS, uma vez declarada a revelia, e a
auséncia de debate destas circunstancias no juizo de primeiro grau de
jurisdicdo, que surgiu, surpreendendo a autora, apenas em razbes de
apelacéo.

Embora a lide trate de direitos privados, a Lei de Propriedade
Industrial - e mesmo o antigo Codigo da Propriedade Industria -, visa
interesses individuais, coletivos e sociais, porque protege também o livre
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comeércio e incentiva-o, ao dispor sobre impossibilidade de registro de marcas
gue elenca, e conferir protecdo extraordinaria as marcas notoriamente
conhecidas.

O acance socid da norma esta disposto no art. 5, XXIX da
Constituicdo Federal e no art. 2 daLei n 9.279/96, respectivamente:

"Art. 5 ...

XXIX - A lei assegurara aos autores de inventos
industriais privilégio temporario para sua utilizacdo, bem
como protecdo as criacdes industriais, a propriedade das
marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos,
tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento
tecnoldgico e econdmico do Pais'. [Sem grifos no original].

"Art. 2 . A protecdo dos direitos relativos a
propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o
desenvolvimento tecnologico e econdémico do Pais, efetua-se
mediante:

| - concessao de patentes de invencao e de modelo
de utilidade;

Il - concessao de registro de desenho industrial;

Il - concessao de registro de marca;

... [Sem grifos no origindl].

O acdrdéo impugando, ao interpretar o alcance socia da protecéo
de marcas e patentes, e anaisar eventua risco de confusdo pelo consumidor
gue se depara com as expressdes "no breaks' e "UPS", displs que:

"A protecao legal ao consumidor poderia implicar,
ao contrario, risco de confusdo se o levasse a identificar o
género com a espécie, de modo a garantir para um fabricante
exclusividade indevida, com limitacdo da divulgacdo de
produtos concorrentes’.

O art. 124, da Le n. 9.279/96, a respeito das hipoteses de
cabimento do registro de marcas, preceitua que:
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"Art. 124. Nao sao registraveis como marca:

| - brasdo, armas, medalha, bandeira, emblema,
distintivo e monumento oficiais, publicos, nacionais,
estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva
designacao, figura ou imitagéo;

Il - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo
guando revestidos de suficiente forma distintiva;

Il - expresséo, figura, desenho ou qualquer outro
sinal contrario a moral e aos bons costumes ou que ofenda a
honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de
consciéncia, crenca, culto religioso ou idéia e sentimento
dignos de respeito e veneracao;

IV - designacdo ou sigla de entidade ou oOrgao
publico, quando ndo requerido o registro pela propria entidade
ou Orgéao publico;

V - reproducdo ou imitacdo de elemento
caracteristico ou diferenciador de titulo de estabelecimento ou
nome de empresa de terceiros, suscetivel de causar confuséo ou
associacao com estes sinais distintivos;

VI - shal de cardter genérico, necessario,
comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver
relacdo com o produto ou servigo a distinguir, ou aguele
empregado comumente para designar uma caracteristica do
produto ou servico, quanto a natureza, nacionalidade, peso,
valor, qualidade e época de producéo ou de prestacdo do
servico, salvo quando revestidos de suficiente forma
distintiva;". [Sem grifos no origind].

E o art. 205 da Lei n. 9.279/96:

"Art. 205. Podera constituir matéria de defesa na
acao penal a alegacao de nulidade da patente ou registro em
gue a acdo se fundar. A absolvicdo do réu, entretanto, ndo
importara a nulidade da patente ou do registro, que s6 podera
ser demandada pela acao competente”. [Sem grifos no origind].

Da conjugacdo dos arts. 124, VI e 205 da Lei n. 9.279/96
conclui-se que aquele que for demandado com base no direito marcario pode
invocar, em sua defesa, a nulidade da patente ou registro no INPI.
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A questdo ndo ofereceria maiores indagacOes se a declaracdo
incidental de nulidade do registro fosse feita a requerimento do réu, em sua
defesa, contudo, a hipétese € diversa, porque foi decretada a revelia e o réu
sucumbente apenas suscitou o0 tema em suas razdes recursais.

Contudo, atendendo aos fins sociais da lei, que visa a protecdo
individual do inventor, mas também o interesse social e 0 desenvolvimento
tecnol6gico e econdmico do Pais, a le excepciona, em diversos dispositivos,
o direito de propriedade de marca de produto, quando prevé a protecéo
especia a marca de ato renome (art. 125), e a marca notoriamente conhecida
(art. 126).

Em nome de um maior interesse social e do desenvolvimento
econdmico e tecnoldgico, a le elenca hipétese de vedacdo ao registro de
marcas, como a de "brasdo, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e
monumento oficiais, publicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais’, e a
de "sna de caréter genérico, necessario, comum, vulgar ou simplesmente
descritivo, quando tiver relacdo com o produto ou servigo a distinguir, ou
agquele empregado comumente para designar uma caracteristica do produto
Ou Sservico, quanto a natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época
de producéo ou de prestacdo do servico".

Dai quando a le de propriedade industrial preceitua, no seu art.
124, a néo registrabilidade de marcas, nas situagbes aventadas, atribuiu
nulidade aqueles registros feitos em desrespeito a norma legd, e faculta sua
arglicdo em sede de defesa (art. 205), que pode ser tanto aquela de defesa
civel como criminal, embora a lei so disponha sobre a defesa em acéo penal.

Sem duvida, a le especifica admite a invocacdo da nulidade do
registro em sede defesa de acdo contra a apropriacéo da marca, tendo-a como
escusa legitima, ainda que objeto de registro junto ao INPI. Importa saber,
partindo-se do pressuposto de cabimento da nulidade do registro, como
matéria de defesa, se 0 juiz pode conhecé-la de oficio, independente de

alegacdo da parte.

Diz o art. 165 daLa n. 9.279, de 14-05-1996:
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"Art. 165 - E nulo o registro que for concedido em
desacordo com as disposi¢cOes desta L ei.

Parégrafo Unico: A nulidade do registro poderd ser tota ou
parcia, sendo condicdo para a nulidade parcia o fato de a parte
subsistente poder ser considerada registravel”.

JOSE CARLOS TINOCO SOARES, quanto ao tema "Atos
nulos e 'incidenter' de nulidade”, preleciona:

"Muito embora tenhamos afirmado linhas acima
gue os registros conferidos pelo Instituto Nacional da
Propriedade Industrial sio ANULAVEIS, poderemos ir, agora,
mais longe, apregoando que ALGUNS SAO NULOS, posto que
NASCERAM MORTOS, e por via de consequéncia |6gica NAO
VALEM NADA.

Esta interpretacdo ndo € nova e ja vem sendo
adotada ha longo tempo pelos nossos Juizes Criminais e Juizes
Civis. Com efeito vgla-se 0 que comprovamos e salientamos
através de inumeras decisbes judiciais que acataram 0
preconizado pelo art. 188 do Decreto-lei n. 7.903/45 que
permite a 'alegacdo da imprestabilidade da patente de
invencdo, de modelo de utilidade, de modelo ou desenho
industrial’, levantada mediante a apresentacéo de documentos
habeis denunciadores da 'novidade das invencdes e como
matéria de defesa (cf. n. 140-supra).

Tal disposicao repetida, alias, pelo art. 205 da Lei
n. 9.279/96, que regula direitos e obrigacbes relativos a
propriedade industrial e revogou o decreto-lei precedente, foi
ainda, na vigéncia deste ultimo, objeto integral de acatamento
pelo Juizo Civil.

E em assim admitindo, nestes casos, a
'imprestabilidade da MARCA' e por via de consequéncia
decidindo o juizo singular ou o tribunal, tanto um como o
outro, ndo precisou 'dizer, acentuar ou proclamar' que a
MARCA ERA NULA. Basto apenas IGNORA-LA. Se, no
entanto, ndo chegou a ignoré-la, porque constante dos autos
mediante documentos, relatou apenas e tao-somente o fato,
DESCONS DERANDO-A.

Meditando sobre essas decisbes é que tivemos,
inclusive, a oportunidade de apregoar: 'A marca NULA vocé a
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desconhece. Se o juiz for levado a conhecé-la ou julgar, em
face da mesma, né&o a reconhece, deixa-a de lado como se
nada houvesse'.

Exatamente, por assim o ser, no passado, perante o
Juizo Civil, era costume considerar as marcas como NULAS ou
INAPROPRIAVEIS e/ou de DOMINIO PUBLICO, sem
necessidade de expressamente mencionar que ERAM.

Acrescente-se que nao obstante relevada a
existéncia da MARCA pela autora, o Juiz deixava de lado a
comprovacdo desse pretenso REGISTRO, concedido pelo
Instituto Nacional da Propriedade Industrial, porque,
evidentemente, a MARCA NULA néo representava NADA e
muito menos alterava uma deciséo final que culminava sempre
pela IMPROCEDENCIA da agio.

Eis por que dessas MARCAS tem-se 'noticia’, mas
ndo se pode atribuir e/ou reconhecer direitos’. [Sem grifos no
original].

O emérito doutrinador prossegue, em sua obra (p. 325), trazendo
a colacéo interessante julgado na Apelacdo Civel n. 106.567-1-SP, julg. em
29-11-1989, que se refere a0 uso da expressdo '“charters', em que
contendiam empresas de turismo, uma delas respaldada por registro junto ao
INPI.

O julgado teve a seguinte ementa:

"Uso exclusivo da expressio CHARTERS. Nao
cabimento. Palavra de uso comum da populagéo, que expressa
0 sentido de voo fretado”.

Para o autor, em comentario a julgados patrios:

"Como conclusdo temos para nOs que as marcas
'TANOEIRQO', para bebidas, 'DE LUXO', para perfumaria,
'‘LEITE DE AVEIA', para artigos de toucador e 'CHARTERS,
para voo e/ou transporte fretado sdo imprestaveis, ndo valem
nada, nao produzem efeitos, e os seus REGISTROS, muito
embora conferidos pelo Instituto Nacional da Propriedade
Industrial sob a peia de 'exclusividade', sO servem para ser
colocados na 'parede’, como se fossem quadros, ilustracdes ou
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‘elementos decorativos e NADA MAIS, porque NULOS DE
PELO DIREITO!

Sob essa chancela € que, de um lado, os julgadores
ndo se lhes deram o menor valor e, de outro, os prejudicados
ndo precisaram se valer de acéo ordinaria de anulacdo perante
a Justica Federal para anular o que por 6bvio NULO ja estava
de antemdo, gracas a sua obtencdo por ma-fé, por
arbitrariedade e/ou por mero fruto do equivoco, como soi

acontecer, para com 0s ‘natimortos™.

O exemplo quanto ao uso da expressdo "CHARTERS", de uso
difundido para representar a figura de "voos fretados', fornece a nocéo
necessaria para compreensao da lide em que se busca a exclusividade da sigla
UPS e a expressdo também inglesa NO-BREAKS, porgue exteriorizam a
idéia de componentes eletronicos de estabilidade e continuidade de fluxo de
eletricidade, premissa fixada pelo acérdéo estadual.

E escorreito o raciocinio tragado pelo v. acorddo recorrido, uma
vez que a apropriagdo dessas marcas, com exclusividade, favoreceria a
detencdo e exercicio do comércio de forma Unica, com preuizo a
concorréncia empresarial, impedidos que estariam os demais industriais do
ramo em divulgar a fabricac@o de produtos similares através de expressoes de
conhecimento comum, obrigadas a busca de nomes alternativos estranhos ao
dominio puablico.

Imagine-se a situacdo hipotética daquele que se estabelega,
comercialmente, no ramo de preparo instantaneo de alimentos e registrasse a
marca "Fast food". N&o se pode negar o conhecimento comum da expressao
estrangeira e difundida no ramo de comércio alimenticio, o que imporia a
conclusdo de nulidade do registro obtido, que ndo geraria nenhum efeito,
independente de declaracdo judicial, e que poderia ser tema ndo so de defesa,
como de razdes recursais, porque a liceidade do registro junto ao INPI é
condicdo especifica da acdo cominatOria para protecdo do direito de
propriedade industrial.

Cuidando-se de marca registrada com inobservancia do art.
124, da Lei n. 9.279/96, aplica-se 0 seu art. 165 que comina nulidade ao
registro que ndo atende as disposi¢cdes da lei marcaria, e, assim, ndo ha
gue se falar em prescricéo, até porque, ndo estamos diante de reconvencao,
mas de matéria de defesa suscitada em razdes de apelacéo, e que ndo violao
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art. 515, 8 1 do CPC, porque cabe ao magistrado dela conhecer em qualquer
tempo e grau de jurisdicdo, eis que a liceidade do registro junto ao INPI &
condicéo especifica da acdo cominatdria em tela.

LUIZ GUILHERME DE A. V. LOUREIRO a respeito da
"arguicdo da nulidade como matéria de defesa’ (n. 52) preleciona

"A acéo de nulidade, como toda acéo declaratéria, pode ser
proposta autonomamente (art. 4 do CPC), como também
pode ser proposta em carater incidental, quando a
controvérsia sobre a existéncia ou ndo de uma relacéo
juridica surge como questdo pregudicia a decisdo de uma
acao ja existente.

Nesse sentido, 0 8 1 do art. 56 dispde que a nulidade da
patente podera ser arglida, a qualquer tempo, como
matéria de defesa.

Assm, 0o réu numa acdo de contrafacdo ou de
indenizacdo, podera alegar na contestacdo, ou mesmo
apoés essa fase, a nulidade da patente sobre a qual se
baseia a acdo. Constituindo uma simples questéo
prejudicial, o juiz deverd necessariamente apreciar a
arglicdo antes de prolatar a sentenca final. Se €e
reconhecer que a patente € nula, a acéo de contrafacdo ou
de indenizacdo serd necessariamente julgada improcedente.
No entanto, sobre a nulidade assim reconhecida néo incide a
forca (sic) julgada e, portanto, seus efeitos ndo se projetam
para fora do processo e a questdo pode ser apreciada
novamente em outro processo”. [Sem grifos no origind].

E, a pagina 303, especificamente, quanto a "arguicéo de nulidade
como matéria de defesa” (n. 162), surgida em conflito de direito marcario:

"Estranhamente, ao contrario do que ocorre no
direito da patente (8 1 do art. 53), o legislador ndo menciona
a possibilidade de argtiicao da nulidade da marca, a qualquer
tempo, como matéria de defesa. No entanto, ndo existe razao
para que assim ndo se proceda, de forma que, ou por analogia
com o direito da patente, ou por forca dos disposto no art. 4
do Cdbdigo de Processo Civil, também deve ser aceita a
possibilidade de alegacdo da nulidade da marca como matéria
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de defesa".

O comentarista da Lel de Propriedade Industrial, repetindo (p.
304) idéntico trecho da p. 130, apenas troca a palavra "nulidade da patente”
por "nulidade da marca’, frisando a identidade de raciocinio a ser adotada
tanto na nulidade de patente como na de marca, e assevera que "o réu numa
acao de contrafacéo ou de indenizacdo, podera alegar na contestacéo,
ou mesmo apos essa fase, a nulidade da patente sobre a qual se baseia a

acao".

A nulidade do registro foi reconhecida, incidentalmente, pelo
acordao estadual, e ndo em agdo de conhecimento ajuizada com esse escopo,
dai ainaplicabilidade do art. 174 da Lei n. 9.279/96.

Quanto ao art. 174 da Lel n. 9.279/96, cabe uma breve nota de
terminologia legal, que é trazida pelo emérito doutor JOSE CARLOS
TINOCO SOARES, deixando claro que a agéo prevista no art. 174 néo é de
"nulidade do registro”, mas de sua anulagéo:

"Em se tratando, portanto, de registro concedido
em desacordo com as disposi¢cdes da Lel n 9.279, de 14.5.1996,
gue regula direitos e obrigacOes relativos a propriedade
industrial, que o considera lamentavelmente, nulo, em face do
art. 165, mas como suficientemente demonstrado €
ANULAVEL, a acdo a ser proposta é a Ordinaria (sic) de
Anulacao de Registro de Marca ...

... a anulacdo esta sujeita a observancia do prazo
de prescricdo de cinco anos, estabelecido pelo art. 174 da Lei
citada, e a anulacéo €, finalmente, pleiteada sempre atravées de
acao propria, diante de juizo competente e ndo se opera de
‘pleno iure™ (ob. cit. p. 338).

Forte nestas razdes, NAO CONHECO o recurso.

E o voto.
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RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : MICROLITE S/A
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS ROLIM
JOSE CARLOS TINOCO SOARES
RECORRIDO . AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION
ADVOGADO . LUIZ LEONARDOS
VOTO

EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO DE PADUA RIBEIRO
(PRESIDENTE): Srs. Ministros, os ilustres advogados que aqui
sustentaram, grandes expertos no tocante a matéria, trouxeram argumentos
muito bem tecidos, cada um sob a sua otica.

A eminente Ministra-Relatora proferiu um voto, também
brilhante, em que se aprofundou no exame dos temas deduzidos. O que
ficou muito bem claro, e em duas palavras apenas, segundo esclareceu o
acordao do egrégio Tribunal a quo, proferido em embargos de declaracéo,
na espécie, € que nao foi declarada a nulidade do registro, mas a sua
ineficacia em relacdo a “no breaks”, porque as expressées “no break” e
"ups” sao designativas do produto e de sua funcdo e nenhuma delas pode
ser apropriada com exclusividade. Esse tema € importante, porque a
nulidade s6 poderia, alias, ser pleiteada junto a Justica Federal e néo
perante a Justica Estadual.

Feita essa distincdo, o acorddo mostrou que, no caso, se
trata de um termo técnico genérico e que essa ineficacia haveria de ser uma
decorréncia logica, porquanto nédo € possivel registrar como marca — e ai se
depreende de varios dispositivos da lei de regéncia, inclusive daquela
anterior, a Lei n® 5.772/71, art. 65, entre outros incisos, um que é mais

especifico, o inciso Xlll, o qual dispbe que ndo pode ser registrado, como
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marca, termo técnico usado na industria, na ciéncia e na arte que tenha
relacdo com o produto, mercadoria ou servico a distinguir. Diante deste
contexto, o acérdao bem situou a matéria e o fez, a meu ver, com inteira
juridicidade.

Nao diviso ofensa, quanto ao aspecto meritério, aos textos
legais colacionados e ao tema processual, trazido como preliminar, atinente
aos efeitos da revelia. E claro que esses efeitos dizem respeito apenas aos
fatos e ndo ao direito. Os fatos sao incontroversos. A discusséo se ateve
apenas ao tema juridico, e, por isso, o Tribunal ndo violou os textos, a
propdsito, também trazidos a exame da Corte.

Concordo integralmente com o0 voto da eminente

Ministra-Relatora, no sentido de ndo conhecer do recurso.
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RELATORA - MINISTRA NANCY ANDRIGHI

RECORRENTE : MICROLITE SA

ADVOGADOS : ANTONIO CARLOSROLIM
JOSE CARLOS TINOCO SOARES

RECORRIDO . AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION
ADVOGADO : LUIZ LEONARDOS
VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO CASTRO FILHO: Sr. Presidente, ante
0 brilhentismo do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi, nada teria remente a acrescentar.

Com referéncia & conclusfo, contudo, embora néo querendo ser
monGtono, ressalvo 0 meu ponto de vidta, quanto a terminologia, Nesses casos, apesar da
antiga praxe desta Casa e do vetusto entendimento do Supremo Tribund Federd. Parece-me
que, tecnicamente, seria 0 caso de se conhecer do recurso, mas se lhe negar provimento.
Entretanto, para ndo ficar dissonante, estou plenamente de acordo com o voto da Sra
Ministra-Rdatora, indudve, quanto a conclusdo, fazendo apenas essaressalva

Também, ndo conhego do recurso especid.

Minisgro CASTRO FILHO
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CERTIDAO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Numero Registro: 2001/0066940-5 RESP 325158 / SP

NuUmeros Origem: 199900968093 246496 662814 6628199

PAUTA: 02/10/2001 JULGADO: 23/10/2001
Relatora

Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessdo
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO DE PADUA RIBEIRO

Subprocurador-Geral da Republica
Exmo. Sr. Dr. HENRIQUE FAGUNDES

Secretéria
Bda SOLANGE ROSA DOS SANTOS VELOSO
AUTUACAO

RECORRENTE : MICROLITE S/A
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOSROLIM

JOSE CARLOS TINOCO SOARES
RECORRIDO : AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION
ADVOGADO : LUIZ LEONARDOS

ASSUNTO: Civil - Propriedade Industrial - Marca - Licencade Uso

SUSTENTACAO ORAL

Sustentaram oralmente o Dr. José Carlos Tinoco Soares, pelo recorrente e, o Dr. Luiz
L eonardos pela recorrida.

CERTIDAO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA ap apreciar 0 processo em epigrafe, em
sessdo redlizada nesta data, proferiu a seguinte decisdo:

"Ap6s os votos dos Srs. Ministros Nancy Andrighi, Castro Filho e Anténio de Padua
Ribeiro, ndo conhecendo do recurso especial, pediu vista o Sr. Ministro Carlos Alberto Menezes
Direito.”

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Anténio de Padua Ribeiro.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ari Pargendler.
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O referido é verdade. Dou fé.
Brasilia, 23 de outubro de 2001

SOLANGE ROSA DOS SANTOS VELOSO
Secretaria
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RECURSO ESPECIAL N° 325.158 - SP (2001/0066940-5)

EMENTA

Acdo cominatoria. INPI. Registro. Nulidade incidental. Marca.
Expressdo "no breaks" e sigla "UPS". Exclusividade de uso pelo
titular do registro.

1. Ndo existe violagdo do art. 515, § 1° do Codigo de Processo Civil
guando a questao decidida foi devolvida ao Tribunal.

2. Estando registrada a marca no INPI, ndo é possivel a sua utilizagao por
terceiro antes de desconstituido o respectivo registro via acdo propria,
ausente no caso dos autos qualquer particularidade capaz de excepcionar
essa orientagéao.

3. Recurso especial conhecido e provido.

VOTO VENCEDOR

O EXMO. SR. MINISTRO CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO:

A empresa recorrente ajuizou acao cominatoria alegando que se dedica a
fabricar e comercializar pilhas, acumuladores de energia, baterias automotiva industriais
e "no breaks"; que a empresa ré, igualmente, fabrica "no breaks"; que é detentora de
varias marcas famosas, como "RAY-O-VAC", "SATURNIA", "HELIAR"; que o INPI negou
pedido de registro apresentado pela ré da marca "UPS", considerando ja haver seu
registro em nome da Saturnia S.A. Sistemas de Energia ha mais de 17 anos, sociedade
esta incorporada a autora; que, apesar disso, a ré continuou a usar a marca "UPS"
juntamente a outros nomes em seus equipamentos "no breaks", similares aos que
fabrica. H4, ainda, cautelar de busca e apreensao, apensada, com liminar deferida para
a apreensdo dos materiais com a marca "UPS", sendo a medida executada.

A sentenga julgou procedentes a principal e a cautelar para "compelir a ré
AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION a se abster de utilizar a marca
'UPS' em seus produtos, embalagens, rétulos, folhetos, demais documentos e

publicacfes, seja isolada ou conjuntamente com outras marcas, sob pena de multa
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didria de R$ 10.000,00 por dia de atraso no caso de descumprimento, conforme
requerido pela autora e ndo impugnado pela ré" (fl. 73). Custas e honorarios de 20%
sobre o valor atualizado da causa.

O Tribunal de Justica de Sao Paulo proveu a apelagéo. Primeiro, afirmou
gue o gerente de vendas tinha poderes para receber a citacdo, tanto que recebeu
aquela referente a cautelar, contestada sem qualquer impugnacao no ponto; segundo, a
revelia faz presumir como verdadeiros os fatos que ja sao incontroversos, sendo que,
no caso, a questao ndo depende de qualquer prova, presentes o0s elementos dos autos,
ausente, portanto, qualquer cerceamento de defesa; no mérito, sobre a utilizacdo da
marca "UPS", confirmou que a autora detém mesmo o registro no INPI desde 1979 para
a classe 9, dai o indeferimento do pedido de registro da marca feito pela ré, mas

entendeu que a expressao € de uso genérico, desenvolvendo o raciocinio que se segue:

"Ocorre que a expressdo UPS é de uso técnico genérico e
designa 'uninterrupted power supply’ ou ‘fornecedores continuos de
energia’, como demonstrou a apelante, sem contrariedade, e ndo pode ser
objeto de exclusividade. Qualquer interessado pode utiliza-la para
indicacdo da funcdo do produto, diferenciando-o dos concorrentes por
outra expressdo ou marca nominativa e/ou figurativa acoplada. Neste
sentido o disposto do artigo 65, itens 06, 10, 13 e 20 da Lei n° 5772/71 e no
artigo 124, VI e XVIII da Lei n°® 9279/96, como observou a apelante. As
expressdes 'no break' e UPS sdo designativas do produto e de sua
funcdo. Nenhuma delas pode ser apropriada com exclusividade. Tais
ponderacdes deixam clara a inexisténcia de risco de confusdo para o
consumidor, habituado ao uso comum da expressdao UPS, e de
concorréncia desleal, bastando a adjuncéo de expressdo marcaria capaz
de individuar o produto e seu fabricante.

A protegdo legal ao consumidor poderia implicar, ao
contrério, risco de confusdo se o levasse a identificar o género com a
espécie, de modo a garantir para um fabricante exclusividade indevida,
com limitac&o da divulgacéo de produtos concorrentes.

O registro junto ao INPI, no caso concreto, deu-se quando
era ainda pouco conhecida a expressdo UPS e seu sentido e ndo pode
prevalecer de modo a monopolizar 0 uso com prejuizo para a
concorréncia sadia e para o consumidor. Sua ndo prevaléncia contra a
apelante pode ser reconhecida pontualmente, em caso concreto,
independentemente de acdo especifica contra o INPI, embora continue
produzindo efeito administrativo perante tal érgao.

Cabe ao interessado, se for o caso, opor-se ao registro de
gualquer marca que entenda ndo passivel de exclusividade, como
indicado nas contra-razdes.

Ante o0 exposto, rejeita-se a preliminar e da-se provimento
ao recurso para julgar as acfes improcedentes, invertidos os 6nus da
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sucumbéncia” (fls. 26/27).

Houve embargos declaratérios apontando a ora recorrente omissao
guanto ao fato de existir a confissdo da recorrida, explicitada por oferta de cessao e uso
da marca controvertida, e, ainda, omissdo quanto a violacdo do due process of law
considerando a decretacdo da revelia da recorrida e a superacdo da fase instrutéria,
invadindo o artigo 515, § 1° do Coddigo de Processo Civil. Mencionou a peticdo de
embargos o ponto do direito de uso exclusivo diante do registro no INPL. Os
declaratorios foram rejeitados. Demonstrou o Tribunal de origem que a decretacdo da
revelia ndo implica a procedéncia do pedido, devolvendo o recurso toda a matéria,
"irrelevante que parte dela ndo tenha sido considerada em primeiro grau de jurisdicdo
(v. art. 515, § 1° e 2° do CPC). A proposito, ndo houve matéria nova que ndo tivesse
sido objeto do contraditério e que tenha sido aventada apenas no acordao” (fl. 114).
Afirmou, também, que a tentativa de acordo judicial ndo significa reconhecimento de
direito e menos ainda confisséo, reafirmando que a "existéncia de registro da marca no
INPI ndo impede a Justica Comum de conhecer e julgar esta acao ajuizada pela prépria
embargante, em que aquela entidade nédo é parte e que envolve apenas as empresas
interessadas” (fls. 114/115), advertindo que nao foi declarada a nulidade do registro,
"mas sua ineficacia em relacédo a 'no breaks', porque as expressdes no break e UPS
sdo designativas do produto e de sua funcdo e nenhuma delas pode ser apropriada
com exclusividade" (fl. 115), afastando, com isso, a cogitacdo sobre a prescricao e a
contradicdo no que concerne a permanéncia do registro administrativo com a ressalva
posta.

A eminente Relatora, Ministra Nancy Andrighi, em bem lancado voto, ndo
conheceu do especial. Para o voto da ilustre Relatora, o primeiro ponto é sobre o limite
da devolucdo, ou seja, se o Tribunal poderia conhecer de oficio o carater genérico e
técnico da expressao "no breaks" e a sigla UPS, uma vez declarada a revelia e ausente
0 debate do tema no 1° grau. E a resposta é positiva porque a "liceidade do registro
junto ao INPI é condicédo especifica da acdo cominatéria em tela", afastando, com isso,
a violacdo do art. 515, § 1° do Cddigo de Processo Civil. Para a Ministra Nancy
Andrighi, a "nulidade do registro foi reconhecida, incidentalmente, pelo acoérdéao

estadual, e ndo em acdo de conhecimento ajuizada com esse escopo, dai a
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inaplicabilidade do art. 174 da Lei n. 9.279/96", tendo o Tribunal de origem atuado no
limite de sua competéncia.

Pedi vista para examinar a questdo da nulidade incidental do registro no
INPI, considerando precedentes da Corte que privilegiam a marca registrada e sem
impugnacao.

Em primeiro lugar, deve ser considerada a adverténcia do julgado
recorrido de que nédo houve declaracdo de nulidade do registro. Este aspecto foi
mencionado no voto que proferiu o ilustre Ministro Anténio de Padua Ribeiro, o qual
acentuou que nao foi declarada a nulidade do registro e, sim, a sua ineficacia no caso
concreto. E assim é. O aco6rddo recorrido considerou, especificamente, que a
expressdo "UPS" ("uninterrupted power supply") é de uso técnico genérico, ndo
podendo ser objeto de exclusividade. Houve, portanto, de fato, uma desconstituicdo do
registro no caso dos autos.

A alegacdo de violacéo do art. 515, § 1°, do Cdédigo de Processo Civil esta
posta no especial na capa da impossibilidade de ser examinada no Tribunal matéria ndo
suscitada na primeira instancia, no caso, ndo suscitada porque reconhecida a revelia,
sobre a qual ndo se questiona, admitida como valida a citacdo. O principio que da calor
ao art. 515, § 1°, do Cédigo de Processo Civil € a vedacao de eliminar-se do julgamento
0 duplo grau de jurisdicdo. Nessa direcdo os precedentes desta Corte trazidos no
especial: REsp n° 2.973/RJ, Relator o Ministro Salvio de Figueiredo Teixeira, DJ de
18/6/90, e REsp n° 29.873/PR, Relator o Ministro Nilson Naves, DJ de 26/4/93. Nao
creio, porém, que esteja presente a violacdo. Vejamos.

A sentenca julgou procedente o pedido porque admitiu a prevaléncia do
registro no INPI e o indeferimento, pelo mesmo 6rgao, do pedido feito pela empresa ré
para registrar a marca controvertida nestes autos. O acérdao recorrido, por seu turno,
sabido que a so revelia ndo é suficiente para conduzir ao desfecho favoravel, entendeu
gue o pedido deveria ser julgado improcedente porque a expressao "UPS", objeto do
registro, € designativa da funcéo do produto, de uso técnico genérico, podendo ser por
gualquer um utilizada, insuscetivel, por isso, de exclusividade. Ora, o que foi devolvido
ao Tribunal foi o tema da procedéncia, ou ndo, do pedido de exclusividade, estando ao
alcance do 2° grau reformar a sentenca ao entendimento de que néo prevalece o

registro diante da qualificacdo conferida a expressao registrada. Nao enfrentou o
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Tribunal de origem questdo nova, mas, apenas, reverteu, reconhecendo o fato do
registro anterior, a decisdo favoravel aos direitos de exclusividade do uso da marca
registrada pela autora porque a expressao objeto do registro ndo comportava
exclusividade, fazendo a desconstituicdo do registro no caso concreto. Acolheu,
portanto, a ndo-prevaléncia pontual do registro, independentemente de acdo especifica
contra o INPI. E, desse modo, ndo ha falar em agresséo ao dispositivo de lei federal
apontado.

Em seguida, o especial aponta violacdo dos artigos 173 a 175 da Lei n°
9.279/96 ao argumento de que a decisdo implica anular o registro no INPI,
ultrapassando o Tribunal local os limites de sua competéncia, uma vez que compete a
Justica Federal processar e julgar as questdes relativas ao registro de marcas e
patentes. Nao creio que aqui, também, haja violacdo. O acordao recorrido, como ja
afirmei antes, entendeu, no caso concreto, que ndo prevalecia o direito de exclusividade
daquela marca registrada, quanto a apelante de entdo, ora recorrida. O que se vai
examinar mais adiante € exatamente se pode ser desconstituido o registro sem acao
propria. Essa a questao central.

Aponta, ainda, o especial violacdo do art. 129 da Lei n° 9.279/96 ao
fundamento de ser titular exclusiva do uso da marca registrada, sem que tenha havido,
na oportunidade, qualquer oposicao de terceiros, sendo indeferido aquele pretendido
pela ora recorrida. Aqui, na minha compreensao, € que esta o ponto central da questao.
Uma vez registrada a marca, € possivel a sua utilizacdo por terceiro antes de
desconstituido o registro no INPI? Em outras palavras, pode ser cancelada a
exclusividade sem acao para anular o registro?

A eminente Relatora, se bem alcancei o sentido do seu voto, entendeu
gue da conjugacdo dos artigos 124, VI, e 205 da Lei n° 9.279/96 aquele que for
demandado com base no direito marcario pode invocar em sua defesa a nulidade da
patente ou do registro no INPI, e, também, apoiada na doutrina, admitiu que a marca
nula ndo representa nada, podendo ser, portanto, desconsiderada pelo Juiz ou Tribunal,
sendo esse o dominio do art. 165 da mencionada lei.

Vale a pena um rapido percurso pela jurisprudéncia da Corte.

Fui Relator do REsp n°® 242.083/RJ (DJ de 5/2/01) oriundo de acédo

ordinaria ajuizada para pedir a desconstituicdo do registro da marca "Ticket", oriundo o
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acordao recorrido do Tribunal Regional Federal da 22 Regido, havendo registro prévio.
Manteve-se a decisdo das instancias ordinarias porque a marca controvertida era
expressao de uso comum, corriqueiro, incapaz de conferir exclusividade, ademais de
considerar que o registro existente em nome da empresa ré nao causava confusdo com
aquele das autoras.

Em outra oportunidade, desta feita cuidando de patentes, relatei o REsp n°®
57.556/RS (DJ de 22/4/97), em que se pOs a questdo agora sob exame, diante do
dissidio configurado: "enquanto o paradigma € no sentido de que a patente, outorgada
pela reparticdo competente, até ser anulada, deve produzir todos os seus efeitos
juridicos assegurados pelo Cdodigo de Propriedade Industrial, o paragonado, mesmo
antes de ser anulada a patente, retira-lhe os efeitos, ao argumento de suposta nulidade
em sua concessao". Entendeu esta Terceira Turma que o "recorrente tem o titulo legal,
gue lhe garante a propriedade e 0 uso exclusivo da invencao. A patente ainda nao foi
anulada, com o que, o seu legitimo titular ndo pode ser privado dos seus direitos,
principalmente, o de evitar que terceiros fagam uso de sua invengéo". Prevaleceu, por
iISso mesmo, o paradigma, provido o especial para julgar procedente o pedido.

Em outro precedente, desta feita com a relatoria do Senhor Ministro
Eduardo Ribeiro, alcangando o registro de marca, o especial foi provido, em parte,
considerando que a Terceira Turma "tem entendido que ndo se pode deixar de garantir
0 Uso da marca a quem tiver o respectivo registro, como resulta do artigo 59 do Cédigo
da Propriedade Industrial. Para impedi-lo sera necessario demandar sua anulagéo.
Enquanto subsistir aquele registro garante-se ao titular o direito ao uso. Assim se
decidiu no julgamento do REsp n. 11.767, de que fui Relator, bem como no Resp 9.415,
relatado pelo Ministro Waldemar Zveiter. Entendendo a autora que aquele registro deve
ser desconstituido havera de demanda-lo em acéo direta” (REsp n° 36.898/SP, DJ de
28/3/94).

No mesmo caminho seguiu a Corte quando do julgamento do REsp n°
60.090/SP, Relator o Ministro Eduardo Ribeiro (DJ de 17/6/96), contendo o voto

condutor as razdes gue se seguem:

"Nao h& lugar para discutir, no presente processo, se a
expressao 'tartufi' poderia ser registrada como marca para distinguir
sorvetes, entre outros produtos. Certo que a recorrente € titular dessa
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marca e, consoante tem decidido este Tribunal, enquanto subsistir o
registro haverd de ser respeitado. Sua regularidade expbe-se a ser
examinada em acédo direta, onde se pleiteie a declaracdo de nulidade.
Esse entendimento foi acolhido no julgamento do REsp 36.898, de que fui
relator, citando-se outros precedentes (RSTJ 58/373). A ser de modo
diverso, estar-se-ia desconsiderando o disposto no artigo 59 do Cédigo da
Propriedade Industrial.”

Ocorre que, posteriormente, ao julgar o REsp n°® 62.754, Relator o Ministro
Nilson Naves (DJ de 3/8/98), alcancando a marca "Delicatessen” , decidiu esta Turma
gue a expressao era de uso comum, genérica, vulgar, ndo se podendo falar no uso
exclusivo a que se refere o art. 59 do Cddigo de Propriedade Industrial. Mas, no relatério,
ha indicacdo de que o voto vencido na apelacao, que ensejou 0s embargos infringentes
gue deram origem ao especial, reconheceu "que essa marca € tanto para servicos de
hotelaria como de alimentagéo, sendo os registros deferidos pelo I.N.P.l, com a
ressalva 'sem direito ao uso exclusivo da palavra Delicatessen' (fls. 87, 88 e 89)",
destacando, ainda, o acérddo da Corte o trecho da sentenca que indica o nome
composto diferente, assim "Viena Delicatessen Ltda", "em contraposi¢ao ao da ré, que
€ Peralta Delicatessen".

H4, ainda, outro precedente, mais recente, Relator o Ministro Waldemar
Zveiter (REsp n° 128.136/RJ, DJ de 9/10/2000), decidindo a Corte, como evidenciado
na ementa, que a "marca registrada junto ao INPI de cunho genérico, estreitamente
ligada ao produto, torna possivel o uso por empresas do mesmo ramo de atividades,
desde que no sentido comum e em conjunto com outros elementos identificadores, ndo
havendo que se falar em exclusividade e anulacdo de registro por via propria”.
Disputava-se a marca "Banknote" em acéo ajuizada por Calcografia Cheques de Luxo
Banknote Ltda. em face de American Bank Note Company Gréfica e Servicos Ltda.,
demonstrando a autora possuir o certificado de registro de marca expedido pelo INPI,
tendo sido indeferido o registro pedido pela ré. A sentenca acolheu a argumentacéo da
ré de ser o nome genérico, sendo o registro indevidamente concedido. Mas o Tribunal
de Justica do Rio de Janeiro acolheu a apelagéo, em parte, entendendo ser o registro
intocavel, porque necessaria a acdo prépria perante a Justica Federal para anula-lo. O
voto do Ministro Waldemar Zveiter destacou que ndo havia duvidas sobre a

generalidade do nome, sendo o ponto nodal a questdo de saber se o0 uso pela ré
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dependia, ou ndo, da prévia anulacao, por via propria, do registro. E a decisdo foi em
favor da empresa ré, considerando, porém, algumas peculiaridades. Primeiro, destacou
o voto do Relator que a "denominacao registrada é a marca comercial da autora. No
entanto, 0 uso desta por terceiros em seu sentido comum néo gera confusao perante a
clientela do segmento negocial, pois, tratando-se justamente de nome que identifica as
atividades das pessoas juridicas do ramo, € usada juntamente com outros elementos
identificadores, ou seja, em conjunto com outro nome que a identifique e dé carater
anico a denominacgéo"; segundo, admitiu que a ré "diluiu 'BANK NOTE' em seu nome
comercial para designar seu ramo de atividades e o produto que fabrica e comercializa";
terceiro, considerou, na linha da sentenga, que a "alegada infragdo pelo uso da
expressao similar vincula-se a possibilidade de confuséo entre a clientela da autora em
nao vislumbrar os diferenciadores, o que também ndo € o caso dos autos"; quarto,
considerou que o INPI deferiu o registro da marca "American Bank Note Company",
fundamentando a sua decisdo no sentido de que o "termo BANK NOTE é expressdo
genérica utilizada na linguagem bancaria, cujo significado, entre outros, é papel especial
usado na impressdo de dinheiro, cédula ou nota promissoria bancéria, nota de banco,
etc", com o que, afirmou o voto condutor do Ministro Waldemar Zveiter, "no caso
concreto, o registro no INPI ndo impede 0 uso por outras empresas da expressao
'‘BANK NOTE', em seu sentido comum, juntamente com outros elementos
identificadores. N&o € o caso de anular o registro efetivado por via propria, mas de
emprestar-lhe uma incidéncia relativa em casos como o dos autos, em que ndo se
pode falar na exclusividade a que se refere o art. 59 do CPI", como reconheceu o
préprio INPI, que "apesar de reconhecer que a concessao do registro ndo obedeceu a
melhor técnica, ndo anulou-o, e, sim, deferiu 0 uso da expresséo a ré em conjunto com
outros elementos identificadores, in casu, AMERICAN BANK NOTE COMPANY™.
Finalmente, uma referéncia a precedente da Quarta Turma, Relator o
Ministro Barros Monteiro (REsp n° 210.076/RJ, DJ de 13/12/99). No caso, a autora
tinha o registro da marca. A sentenca julgou improcedente o pedido e o Tribunal de
Justica do Rio de Janeiro desproveu a apelacdo considerando que ndo havia confusédo
com a marca registrada da autora, realgando "evidente diferenga das duas atividades,
uma, um restaurante especializado em frutos do mar e outro um café no qual eram

vendidos mariscos". Citando precedente da relatoria do Ministro Athos Carneiro, o voto
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condutor alinhou as razdes que se seguem:

"Nesses termos, de acordo com a lei (art. 129 da Lei n°
9.279, de 14.05.96), a autora € proprietaria da marca 'Marisqueira’ em
face do registro regularmente expedido, sendo-lhe assegurado o uso
exclusivo em todo o territério nacional. E certo que a exclusividade de
utilizacdo da marca, em decorréncia do registro no INPI, se cinge a classe
para a qual foi conferida. Mas, bem de ver que na espécie ambas as
litigantes se dedicam ao comércio no setor de alimentagao,
especificamente com a venda do produto 'marisco’, prestando-se, pois, 0
emprego da palavra 'Marisqueira’ a uma confusdo que certamente a ora
recorrente quer evitar.

Tenho, pois, como contrariado no caso o referido art. 129 da
Lei n° 9.279, de 14.05.96, apenas nao se configurando o conflito
interpretativo a falta de observancia minima dos requisitos legais
imprescindiveis a sua demonstracédo. A recorrente nao identificou sequer
o precedente desta Turma carreado como paradigma.

A acdo é julgada procedente, em parte, para o fim de restar
a ré condenada a abster-se do uso da marca 'Marisqueira' e, bem assim,
a modificar o titulo de seu estabelecimento, mediante a substituicdo do
referido vocabulo por outro, sob pena de responder pela multa diaria de R$
3.000,00 (trés mil reais), a partir de 60 dias contados da intimac&o pessoal
da parte e depois do transito em julgado desta decisdo. Ficam arredados
as perdas e danos por ndo comprovados na fase cognitiva, consoante
diretriz de ha muito tracada por esta Casa.

Do quanto foi exposto, conheco do recurso pela alinea 'a’ do
admissor constitucional e dou-lhe provimento parcial, a fim de julgar
procedente, em parte, a acdo intentada, na forma acima disposta. A ré
arcard com as custas do processo (art. 21, § unico, do CPC), assim
como com os honorarios de advogado da parte contraria, estes ultimos
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.”

O que se verifica da jurisprudéncia da Corte € que a desconstituicdo do
registro, por acao propria, € necessaria para que possa ser afastada a garantia da
exclusividade em todo o territério nacional. Naqueles casos em que a Corte autorizou o
uso apesar do registro constatou-se que houve circunstancias peculiares, a partir da
condicao do registro deferido pelo proprio INPI.

E creio, com todo respeito aos votos que me precederam acompanhando
a posicao da ilustre Relatora, que os precedentes da Corte ndo merecem alterados.
Observo que o artigo 205 da Lei n° 9.279/96, mencionado pela Ministra Nancy Andrighi,
gue autoriza a invocagdo como matéria de defesa a alegacéo de nulidade da patente ou

do registro é especifico da acdo penal, ressalvando, ainda, o dispositivo que a
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absolvicdo do réu "ndo importara a nulidade da patente ou do registro, que s6 podera
ser demandada pela agédo competente”. Ora, na verdade, tanto o art. 124, VI, que veda o
registro como marca de "sinal de carater genérico, necessario, comum, vulgar ou
simplesmente descritivo, quando tiver relacdo com o produto ou servigo a distinguir, ou
aguele empregado comumente para designar uma caracteristica do produto ou servico,
guanto a natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de producéo ou de
prestacéo do servico, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva", como o
art. 165 que prescreve ser "nulo o registro que for concedido em desacordo com as
disposicBes desta Lei", na minha compreensdo, ndo desqualificam o fato de que o
deferimento do registro somente pode ser desconstituido por agéo propria, sob pena de
construir-se interpretagdo que viola o direito de exclusividade enguanto mantido o
registro em vigor. Aquele que detém o registro tem direito a opor-se ao uso da marca de
sua titularidade por qualquer outro, ndo sendo possivel a declaracdo pontual de
ineficacia do registro no INPI, como pretendeu o ac6rddo recorrido, com a consequéncia
de produzir, tdo-somente "efeito administrativo perante tal 6rgdo” (fl. 27). A meu sentir,
na linha da jurisprudéncia das Turmas que compdem a Secéo de Direito Privado, a
exclusividade esta assegurada pelo Cédigo de Propriedade Industrial, tanto o anterior,
com o art. 65, quanto o atual, com o art. 129.

E necessario, ainda, considerar que a acdo de nulidade do registro da
marca esta regulada, especificamente, nos artigos 173 a 175 da Lei n°® 9.279/96 e deve
ser ajuizada no foro da Justica Federal, devendo nela intervir o INPI, quando néo seja ele
0 autor, com prazo de prescri¢cdo proprio e com possibilidade de suspenséo liminar dos
efeitos do registro e do uso da marca.

Manter o acordao recorrido, com todo respeito aos que me antecederam,
significa violentar a disciplina propria do Cédigo da Propriedade Industrial, que néo
autoriza a desconstituicdo do registro salvo pela via do processo administrativo (artigos
168 a 172) e da acao de nulidade, ndo tendo previsdo alguma para autorizar-se a sua
declaracao incidental de ineficacia, sem que intervenha no processo o INPI e sem que
tenha sido ajuizada no foro que a lei especial de regéncia indicou competente, ou seja, a
Justica Federal.

Em concluséo, se o registro nédo foi reconhecido nulo em acgéo prépria,

com condic¢des especificas de prescricdo, de foro e, até mesmo, de prazo proprio para
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resposta do réu titular do registro, que é de 60 (sessenta) dias, o titular tem direito a

exclusividade.
Eu conheco do especial pela letra "a" e lhe dou provimento para
restabelecer a sentenca, com a devida vénia da ilustre Relatora e dos demais

eminentes Ministros que a acompanharam.
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RECURSO ESPECIAL N° 325.158 - SP (2001/0066940-5)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : MICROLITE S/A
ADVOGADOS . ANTONIO CARLOS ROLIM
JOSE CARLOS TINOCO SOARES
RECORRIDO : AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION
ADVOGADO : LUIZ LEONARDOS

ESCLARECIMENTOS

O SR. MINISTRO ANTONIO DE PADUA RIBEIRO
(PRESIDENTE): Acho que néo € bem isto, a acéo foi ajuizada na Justica
Estadual. Se a patente had de ser anulada, a competéncia é da Justica
Federal.

O SR. MINISTRO ARI PARGENDLER: O Sr. Ministro Carlos
Alberto Menzes Direito, pediu vista em caso de minha Relatoria;, naquele
meu voto, havia trés fundamentos, pois entendi que existia um precedente
do Sr. Ministro Waldemar Zveiter. A minha conviccdo, como Juiz Federal,
sempre foi essa, porque sendo entraremos no reino da anarquia.

Se ha um registro, no INPI, qualquer pessoa que entenda que
esse registro foi mal feito deve, enquanto néo for anulado, respeita-lo. Esse
€ o fundamento do registro, porque se a péssoa, simplesmente, considera-o
como res inter alios, passa por cima e vai a Justica Estadual; quer dizer,
fica |4 o registro integro e aqui fica usando a marca.

Entendi, Sr. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, que aquele
precedente do Sr. Ministro Waldemar Zveiter estava alterando a
jurisprudéncia.

Ha um segundo fundamento: a marca foi a maquina foi
registrada como offshore por categoria. No caso, foi utilizada como
denominagcao de um centro comercial, e, como denominacdo de um centro
comercial, ela ndo foi registrada.

O SR. MINISTRO CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO:
Sr. Presidente, gostaria que Vossa Exceléncia reexaminasse essa
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argumentacdo. Na realidade, o fato de a acdo ser ajuizada na Justica
Estadual, por si sO, parece-me um complicador. O voto da Sra. Ministra
Nancy Andrighi esta ancorado em antigo precedente do Supremo Tribunal
Federal que afirma que se poderia fazer dessa maneira; qual seja, se havia
nulidade, esta seria absoluta, e se desprezaria a existéncia do registro.

O SR. MINISTRO ARI PARGENDLER: E em jurisdicao
impropria.

O SR. MINISTRO CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO:
NOs temos varios casos julgados. Esse precedente a que a Sra. Ministra
Relatora se referiu € do Supremo Tribunal Federal, mas nossa
jurisprudéncia tem outra orientacéo contraria.

O SR. MINISTRO ANTONIO DE PADUA RIBEIRO
(PRESIDENTE): Nos estamos julgando do recurso especial: alegou-se a
competéncia da Justica Federal?

O SR. MINISTRO CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO:
Nao, Sr. Presidente, alegou-se a questdo do registro. Digo que este tem
gue anulado antes.

Trata-se um caso de tamanha relevancia que merece ser
reanalisado. Lembro-me até que Vossa Exceléncia, quando o advogado fez
a intervencéo, disse que achava muito estranho que o processo tivesse
vindo pela Justica Estadual; normalmente deveria vir pela Justica Federal.
Se admitirmos isso, estaremos autorizando que a Justica Estadual,
impropria, no caso, esteja passando por cima de um registro no INPI.

O SR. MINISTRO ANTONIO DE PADUA RIBEIRO
(PRESIDENTE): O registro é um direito real, oponivel erga omnes.

O SR. MINISTRO CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO:
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Sr. Presidente, quando Vossa Exceléncia destacou o aspecto da Justica
Federal, resolvi pedir vista. Se Vossa Exceléncia quiser verificar, todos os
nossos precedentes vieram pela Justica Federal.

O SR. MINISTRO ANTONIO DE PADUA RIBEIRO
(PRESIDENTE): Peco vista.
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CERTIDAO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Numero Registro: 2001/0066940-5 RESP 325158 / SP

NuUmeros Origem: 199900968093 246496 662814 6628199

PAUTA: 02/10/2001 JULGADO: 05/03/2002
Relatora

Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessdo
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO DE PADUA RIBEIRO

Subprocurador-Geral da Republica
Exmo. Sr. Dr. HENRIQUE FAGUNDES

Secretéria
Bda SOLANGE ROSA DOS SANTOS VELOSO
AUTUACAO

RECORRENTE : MICROLITE S/A
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOSROLIM

JOSE CARLOS TINOCO SOARES
RECORRIDO : AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION
ADVOGADO : LUIZ LEONARDOS

ASSUNTO: Civil - Propriedade Industrial - Marca - Licencade Uso
CERTIDAO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA a0 apreciar 0 processo em epigrafe, em
sessdo redlizada nesta data, proferiu a seguinte deciséo:

"Prosseguindo o julgamento, apos o voto-vista do Sr. Ministro Carlos Alberto Menezes
Direito, conhecendo do recurso e dando-lhe provimento, pediu vista o St. Ministro Antonio de
Padua Ribeiro."

N&o participou do julgamento o Sr. Ministro Ari Pargendler (8§ 2°, art. 162, RISTJ).

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Anténio de Padua Ribeiro.

O referido é verdade. Dou fé.
Brasilia, 05 de marco de 2002

SOLANGE ROSA DOS SANTOS VELOSO
Secretaria
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RECURSO ESPECIAL N° 325.158 - SP (2001/0066940-5)

RELATORA . MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : MICROLITE S/A
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS ROLIM
JOSE CARLOS TINOCO SOARES
RECORRIDO : AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION
ADVOGADO : LUIZ LEONARDOS
VOTO-VISTA

EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO DE PADUA RIBEIRO: Em
primeira assentada, acompanhei o voto da eminente Ministra Relatora e
observei que, na espécie, ndo foi declarada a nulidade do registro da
marca, mas sua ineficacia em relacdo a expressao “no breaks”, porquanto
designativa de produto e de sua funcao, insuscetivel, pois, de apropriacao
exclusiva.

Ressaltei, porém, a questdo relativa a competéncia da Justica
Federal para julgar o pedido de cancelamento do registro da marca perante

o INPI.

Em substancioso voto-vista, o eminente Ministro Carlos Alberto
Menezes Direito levantou a jurisprudéncia sobre o tema e assim se

pronunciou:

“Pedi vista para examinar a questdo da nulidade
incidental do registro no INPI, considerando precedentes da
Corte que privilegiam a marca registrada e sem impugnacao.

Em primeiro lugar, deve ser considerada a
adverténcia do Acoérdao recorrido no sentido de que nédo houve
declaracao de nulidade do registro. Este aspecto foi mencionado
no voto que proferiu o ilustre Ministro Padua Ribeiro, o qual
acompanhou a Relatora, mas, acentuou que néo foi declarada a
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nulidade do registro e, sim, a sua ineficacia no caso concreto. E
assim €. O Acordao recorrido considerou, especificamente, que
a expressdo "UPS" ("uninterrupted power supply) é de uso
técnico genérico, ndo podendo ser objeto de exclusividade.
Houve, portanto, de fato, uma desconstituicdo do registro no
caso dos autos.

A alegacao de violacdo ao art. 515, °, do Cdédigo de
Processo Civil esta posta no especial na capa da
impossibilidade de ser examinada no Tribunal matéria néo
suscitada na primeira instancia, no caso, ndo suscitada porque
reconhecida a revelia, sobre a qual ndo se questiona, admitida
como valida a citacdo. O principio que da calor ao art. 515, °, do
Codigo de Processo Civil é a vedacdo de eliminar-se do
julgamento o duplo grau de jurisdicdo. Nessa direcdo o0s
precedentes desta Corte trazidos no especial: REsp n.
2.973-RJ, relator o Senhor Ministro Salvio de Figueiredo
Teixeira, DJ de 18/6/90 e REsp n. 29.873-PR, relator o Ministro
Nilson Naves, DJ de 26/4/93. N&o creio, porém, que esteja
presente a violacéo. Vejamos.

A sentenca julgou procedente o pedido porque
admitiu a prevaléncia do registro no INPI e o indeferimento pelo
mesmo 0rgédo do pedido feito pela empresa ré para registrar a
marca controvertida nestes autos. O Acordéao recorrido, por seu
turno, sabido que a so revelia ndo é suficiente para conduzir ao
desfecho favoravel, entendeu que o pedido deveria ser julgado
improcedente porque a expressao "UPS", objeto do registro é
designativa da funcdo do produto, de uso técnico genérico,
podendo ser por qualquer um utilizada, insuscetivel, por isso, de
exclusividade. Ora, o que foi devolvido ao Tribunal foi a questao
da procedéncia, ou ndo, do pedido de exclusividade, estando ao
alcance do segundo grau reformar a sentenca ao entendimento
de que néo prevalece o registro diante da qualificacao conferida
a expressao registrada. Nao enfrentou o Tribunal de origem
guestdo nova, mas, apenas, reverteu, reconhecendo o fato do
registro anterior, a decisdo favoravel aos direitos de
exclusividade do uso da marca registrada pela autora porque a
expressao objeto do registro ndo comportava exclusividade,
fazendo a desconstituicdo do registro no caso concreto.
Acolheu, portanto, a nao prevaléncia pontual do registro,
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independentemente de acdo especifica contra o INPI. E, desse
modo, ndo h& falar em agressdo ao dispositivo e lei federal
apontado.

Em seguida, o especial aponta violagao aos arts. 173
e 175 da Lei n. 9.279/96 ao argumento de que a decisédo implica
anular o registro no INPI, ultrapassando o Tribunal local os
limites de sua competéncia, uma vez que € da Justica Federal
processar e julgar as questdes relativas ao registro de marcas e
patentes. Nao creio que aqui, também, haja violagcdo. O Acoérdéao
recorrido, como ja afirmei antes, entendeu, no caso concreto,
gue nao prevalecia o direito a exclusividade daquela marca
registrada, quanto a apelante de entdo, ora recorrida. Nao ha,
portanto, fundamento para deslocar-se o processo para o ambito
da Justica Federal.

Aponta, ainda, o especial violacédo ao art. 129 da Lei
n. 9.279/96 ao fundamento de ser titular exclusiva do uso da
marca registrada, sem que tenha havido, na oportunidade,
qualquer oposicdo de terceiros, sendo indeferido aquele
pretendido pela ora recorrida. Aqui, na minha compreenséo, é
gue esta o ponto central da questdo. Uma vez registrada a
marca, € possivel a sua utilizagdo por terceiro antes de
desconstituido o registro no INPI? Em outras palavras, pode ser
cancelada a exclusividade sem acao para anular o registro?

A eminente Relatora, se bem alcancei o sentido do
seu voto, entendeu que da conjugacao dos arts. 124, VI, e 205
da Lei n. 9.279/96 aquele que for demandado com base no
direito marcario pode invocar em sua defesa a nulidade da
patente ou do registro no INPI, e, também, apoiada na doutrina,
admitiu que a marca nula ndo representa nada, podendo ser,
portanto, desconsiderada pelo Juiz ou Tribunal , sendo esse o
dominio do art. 165 da mencionada lei.

Vale a pena um rapido percurso pela jurisprudéncia
da Corte.

Fui relator do REsp n. 242.083-RJ (DJ de 05/02/01)
oriundo de acédo ordinaria ajuizada para pedir a desconstituicao
do registro da marca "Ticket", oriundo o Acordéo recorrido do
Tribunal Regional Federal da 22 Regido, havendo registro
prévio. Manteve-se a decisdo das instancias ordinarias porque a



)
>

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA

L

marca controvertida era expressao de uso comum, corriqueiro,
incapaz de conferir exclusividade, ademais de considerar que o
registro existente em nome da empresa ré nao causava
confusdo com aquele das autoras.

Em outra ocasiéo, desta feita cuidando de patentes,
relatei o REsp n. 57.556-RS (DJ de 22/4/97), em que se p0s a
guestdo agora sob exame, diante do dissidio configurado:
"enquanto o paradigma é no sentido de que a patente,
outorgada pela reparticio competente, até ser anulada, deve
produzir todos os seus efeitos juridicos assegurados pelo
Codigo de Propriedade Industrial, o paragonado, mesmo antes
de ser anulada a patente, retira-lhe os efeitos, ao argumento de
suposta nulidade em sua concesséo”. Entendeu esta Terceira
Turma que o "recorrente tem o titulo legal, que lhe garante a
propriedade e o0 uso exclusivo da invencao. A patente ainda néo
foi anulada, com o que, o seu legitimo titular ndo pode ser
privado dos seus direitos, principalmente, o de evitar que
terceiros fagcam uso de sua invencao". Prevaleceu, por isso
mesmo, o paradigma, provido o especial para julgar procedente
o pedido.

Em outro precedente, desta feita com a relatoria do
Senhor Ministro Eduardo Ribeiro, alcancando o registro de
marca, o especial foi provido, em parte, considerando que esta
Turma "tem entendido que ndo se pode deixar de garantir o uso
da marca a quem tiver o respectivo registro, como resulta do
artigo 59 do Codigo da Propriedade Insustrial. Para impedi-lo
serd necessario demandar sua anulacdo. Enquanto subsistir
aquele registro garante-se ao titular o direito ao uso. Assim se
decidiu no julgamento do REsp n. 11.767, de que fui Relator,
bem como no Resp 9.415, relatada pelo Ministro Waldemar
Zveiter. Entendendo a autora que aquele registro deve ser
desconstituido havera de demanda-lo em acéo direta” (REsp n.
36.898-SP, DJ de 28/3/94).

No mesmo caminho seguiu a Corte quando do
julgamento do REsp n. 60.090-SP, relator o Ministro Eduardo
Ribeiro (DJ de 17/6/96), contendo o voto condutor as razdes
que se seguem:
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'‘Nao ha lugar para discutir, no presente
processo, se a expressdo “tartufi* poderia ser
registrada como marca para distinguir sorvetes,
entre outros produtos. Certo € que a recorrente é
titular dessa marca e, consoante tem decidido este
Tribunal, enquanto subsistir o registro havera de ser
respeitado. Sua regularidade expde-se a ser
examinada em acao direta, onde se pleiteie a
declaracdao de nulidade. Esse entendimento foi
acolhido no julgamento do Resp 36.898, de que fui
relator, citando-se outros precedentes (RSTJ
58/373). A ser de modo diverso, estar-se-ia
desconsiderando o disposto no artigo 59 do Cédigo
de Propriedade Industrial'.

Ocorre que, posteriormente, ao julgar o REsp n.
62.754, relator o Ministro Nilson Naves (DJ de 03/8/98),
alcancando a marca "Delicatessen”, decidiu esta Turma que a
expressao era de uso comum, genérica, vulgar, ndo se podendo
falar em uso exclusivo a que se refere o art. 59 do Cdédigo de
Propriedade Industrial. Mas, no Relatério, ha indicacdo de que o
voto vencido na apelacdo, que ensejou 0Ss embargos
infringentes que deram origem ao especial, reconheceu "que
essa marca € tanto para servicos de hotelaria com de
alimentacdo, sendo os registros deferidos pelo I.N.P.I, com a
ressalva 'sem direito ao uso exclusivo da palavra Delicatessen'
(fls. 87,88 e 89)", destacando, ainda, o Acoérddo da Corte o
trecho da sentenca que indica o nome composto diferente,
assim "Viena Delicatessen Ltda, "em contraposicdo ao da ré,
gue é Peralta Delicatessen”.

Ha, ainda, outro precedente, mais recente, relator o
Sr. Ministro Waldemar Zveiter (REsp n. 128.136-RJ, DJ de
09/10/00), decidindo a Corte, como evidenciado na ementa, que
a "marca registrada junto ao INPI de cunho genérico,
estreitamente ligada ao produto, torna possivel o uso por
empresas do mesmo ramo de atividades, desde que no sentido
comum e em conjunto com outros elementos identificadores, néao
havendo que se falar em exclusividade e anulacédo de registro
por via propria". Disputava-se a marca "Banknote"” em acéo
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ajuizada por Calcografia Cheques de Luxo Banknote Ltda em
face de American Bank Note Company Grafica e Servicos Ltda,
demonstrando a autora possuir o certificado de registro de
marca expedido pelo INPI, tendo sido indeferido o registro
pedido pela ré. A sentenca acolheu a argumentacao da ré de ser
0 nome genérico, sendo o registro indevidamente concedido.
Mas, o Tribunal de Justica do Rio de Janeiro acolheu a
apelacdo. em parte, entendendo ser o registro intocavel, porque
necessaria a acao propria perante a Justica Federal para
anula-lo. O voto do Ministro Zveiter destacou que nao havia
duvidas sobre a generalidade do nome, sendo o ponto nodal a
guestao de saber se o uso pela ré dependia, ou ndo, da prévia
anulacéo, por via propria, do registro. E a decisdo foi em favor
da empresa ré, considerando, porém, algumas peculiaridades.
Primeiro, destacou o voto do relator que a "denominacéo
registrada é a marca comercial da autora. No entanto, o uso
desta por terceiros em seu sentido comum n&o gera confusao
perante a clientela do segmento negocial, pois, tratando-se
justamente de nome que identifica as atividades das pessoas
juridicas do ramo, € usada juntamente com outros elementos
identificadores, ou seja, em conjunto com outro nome que a
identifique e dé carater unico a denominacgao"; segundo, admitiu
que a ré "diluiu "BANK NOTE" em seu nome comercial para
designar seu ramo de atividades e o produto que fabrica e
comercializa"; terceiro, considerou, na linha da sentenca, que a
"alegada infracdo pelo uso da expressao similar vincula-se a
possibilidade de confusédo entre a clientela da autora em néo
vislumbrar os diferenciadores, o que também n&o € o caso dos
autos"; quarto, considerou que o INPI deferiu o registro da marca
"American Bank Note Company", fundamentando a sua deciséo
no sentido de que o "termo BANK NOTE € expressao genérica
utilizada na linguagem bancéria, cujo significado, entrevoutros, é
papel especial usado na impresséao de dinheiro, cédula ou nota
promissoria bancaria, nota de banco, etc", com o que, afirmou o
voto condutor do Ministro Zveiter, "no caso concreto, 0 registro
do INPI n&o impede o0 uso por outras empresas da expressao
"BANK NOTE", em seu sentido comum, juntamente com outros
elementos identificadores. Ndo € o caso de anular o registro
efetivado por via propria, mas de emprestar-lhe uma incidéncia
relativa em casos como o dos autos, em que nao se pode falar
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na exclusividade a que se refere o art. 59 do CPI", como
reconheceu o proprio INPI, que "apesar de reconhecer que a
concessdo do registro ndo obedeceu a melhor técnica, néo
anulou-o, e, sim, deferiu 0 uso da expressédo a ré em conjunto
com outros elementos identificadores, in casu, AMERICAN
BANK NOTE COMPANY".

Finalmente, uma referéncia a precedente da Quarta
Turma, Relator o Senhor Ministro Barros Monteiro (REsp n.
210.076-RJ, DJ de 13/12/99). No caso, a autora tinha o registro
da marca. A sentenca julgou improcedente o pedido e o tribunal
de Justica do Rio de Janeiro desproveu a apelacao
considerando que ndo havia confusdo com a marca registrada
da autora, realcando "evidente diferenca das duas atividades,
uma, um restaurante especializado em frutos do mar e outro um
café no qual eram vendidos mariscos". Citando precedente da
relatoria do Senhor Ministro Athos Carneiro, o voto condutor
alinhou as razdes que se seguem:

'‘Nesses termos, de acordo com a lei (art.
129 da Lei n° 9.279, de 14.05.96), a autora €
proprietaria da marca "Marisqueira” em face do
registro regularmente expedido, sendo-lhe
assegurado o uso exclusivo em todo o territério
nacional. E certo que a exclusividade de utilizac&o
da marca, em decorréncia do registro no INPI, se
cinge a classe para a qual foi conferida. Mas, bem
de ver que na espécie ambas as litigantes se
dedicam ao comércio no setor de alimentacao,
especificamente com a venda do produto "marisco”,
prestando-se, pois, 0 emprego da palavra
"Marisqueira" a uma confusdo que certamente a ora
recorrente quer evitar.

Tenho, pois, como contrariado no caso o
referido artigo 129 da Lei n° 9.729, de 14.05.96,
apenas nao se configurando o conflito interpretativo
a falta de observancia minima dos requisitos legais
imprescindiveis a sua demonstracdo. A recorrente
nao identificou sequer o precedente desta Turma
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carreado como paradigma.

A acado é julgada procedente, em parte,
para o fim de restar a ré condenada a abster-se do
uso da marca "Marisqueira® e, bem assim, a
modificar o titulo de seu estabelecimento, mediante
a substituicdo do referido vocabulo por outro, sob
pena de responder pela multa diaria de R$3.000,00
(trés mil reais), a partir de 60 dias contados da
intimacdo pessoal da parte e depois do transito em
julgado deste a decisao. Ficam arredados as perdas
e danos por ndao comprovados na fase cognitiva,
consoante diretriz de ha muito tracada por esta
Casa.

Do quanto foi exposto, conhegco do
recurso pela alinea "a" do admissor constitucional e
dou-lhe provimento parcial, a fim de julgar
procedente, em parte, a acdo intentada, na forma
acima disposta. A ré arcard com as custas do
processo (art. 21, 8 unico, do CPC), assim como
com os honorarios de advogado da parte contréria,
estes ultimos arbitrados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.’

O que se verifica da jurisprudéncia da Corte é que a
desconstituicdo do registro, por acdo propria, € necessaria para
gue possa ser afastada a garantia da exclusividade em todo o
territério nacional. Naqueles casos em que a Corte autorizou o
uso apesar do registro constatou-se que houve circunstancias
peculiares, a partir da condi¢ao do registro deferido pelo préprio
INPI.

E creio, com todo respeito aos votos que me
precederam, acompanhando a posi¢cao da ilustre Relatora, que
os precedentes da Corte ndo merecem alterados. Observo que
o artigo 205 da Lei n. 9.279/96, mencionado pela Ministra
Nancy Andrighy, que autoriza a invocagcdo como matéria de
defesa a alegacdo de nulidade da patente ou do registro é
especifico da acédo penal, ressalvando, ainda, o dispositivo que
a absolvicdo do réu "nao importara a nulidade da patente ou do
registro, que soO podera ser demandada pela acdo competente”.
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Ora, na verdade, tanto o art. 124, VI, que veda o registro como
marca de "sinal de carater genérico, necessario, comum, vulgar
ou simplesmente descritivo, quando tiver relacdo com o produto
ou servico a distinguir, ou aquele empregado comumente para
designar uma caracteristica do produto ou servico, quanto a
natureza, nacionalidade, peso, valor qualidade e época de
producao ou de prestacdo do servico, salvo quando revestidos
de suficiente forma distintiva", como o art. 165 que prescreve ser
"nulo o registro que for concedido em desacordo com as
disposicOes desta Lei", na minha compreensdo nao
desqualificam o fato de que o deferimento do registro somente
pode ser desconstituido por acdo propria, sob pena de
construir-se interpretacdo que viola o direito a exclusividade
enquanto mantido o registro em vigor. Aquele que detém o
registro tem o direito a opor-se ao uso da marca de sua
titularidade por qualquer outro, ndo sendo possivel a declaracéo
pontual de ineficacia do registro no INPI, como pretendeu o
Acorddo recorrido, com a consequéncia de produzir,
tdo-somente "efeito administrativo perante tal orgao”, A meu
sentir, na linha da jurisprudéncia das Turmas que compdem a
Secdao de Direito Privado, a exclusividade esta assegurada pelo
Caodigo de Propriedade Industrial, tanto o anterior com o art. 65
como o atual com o art. 129.

E necessario, ainda, considerar que a acdo de
nulidade do registro da marca esta regulada, especificamente,
nos arts. 173 a 175 da Lei n. 9.279/96 e deve ser ajuizada no
foro da Justica Federal, devendo nela intervir o INPI, quando
ndo seja ele o autor, com prazo de prescricdo préprio e com
possibilidade de suspensao liminar dos efeitos do registro e do
uso da marca.

Manter o Acordao recorrido, com todo respeito aos
gue me antecederam, significa violentar a disciplina prépria do
Codigo da Propriedade Industrial, que nao autoriza a
desconstituicdo do registro salvo pela via do processo
administrativo (arts. 168 a 172) e da acdo de nulidade, néo
tendo previsdo alguma para autorizar-se a sua declaracao
incidental de ineficacia, sem que intervenha no processo o INPI
e sem gque tenha sido ajuizada no foro que a Lei especial de
regéncia indicou competente, ou seja, a Justica Federal.
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Em concluséo, se o registro néo foi reconhecido nulo
em acao propria, com condi¢cdes especificas de prescricdo, de
foro e, até mesmo, de prazo proprio para resposta do réu titular
do registro, que é de 60 (sessenta) dias, o titular tem o direito a
exclusividade.

Eu conheco do especial pela letra a), e Ilhe dou
provimento para restabelecer a sentenca, com a devida vénia da
ilustre Relatora e dos demais eminentes Ministros que a
acompanharam”.

Diante de tal fundamentacéo, reconsidero meu pronunciamento
anterior e peco vénia a eminente Relatora e ao eminente Ministro Castro
Filho para acompanhar a divergéncia.

E como voto.
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CERTIDAO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

NuUmero Registro: 2001/0066940-5

NuUmeros Origem: 199900968093 246496 662814 6628199
PAUTA: 02/10/2001

Relatora

Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessdo
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO DE PADUA RIBEIRO

Subprocuradora-Geral da Republica
Exma. Sra. Dra. ARMANDA SOARES FIGUEIREDO

Secretéria
Bda SOLANGE ROSA DOS SANTOS VELOSO
AUTUACAO

RECORRENTE : MICROLITE S/A
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOSROLIM

JOSE CARLOS TINOCO SOARES
RECORRIDO : AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION
ADVOGADO : LUIZ LEONARDOS

ASSUNTO: Civil - Propriedade Industrial - Marca - Licencade Uso

CERTIDAO

RESP 325158 / SP

JULGADO: 11/05/2004

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, a0 apreciar 0 processo em epigrafe na

sessdo redlizada nesta data, proferiu a seguinte deciséo:

"Prosseguindo o julgamento, apos o voto-vista do Sr. Ministro Anténio de Padua Ribeiro,
retificando o voto anteriormente proferido para conhecer do recurso especid e dar-lhe

provimento, pediu vista o Sr. Ministro Castro Filho."
O referido € verdade. Dou fé.

Brasilia, 11 de maio de 2004

SOLANGE ROSA DOS SANTOS VELOSO

Secretaria
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RECURSO ESPECIAL N° 325.158 - SP (2001/0066940-5)

RELATORA . MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : MICROLITE SA
ADVOGADOS : NELSON ADRIANO DE FREITASE OUTROS
ANTONIO CARLOSROLIM
JOSE CARLOS TINOCO SOARES

RECORRIDO : AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION
ADVOGADO : LUIZ LEONARDOS
VOTO-VISTA

O EXMO. SR. MINISTRO CASTRO FILHO: Cuida-se do recurso
especid interposto pela MICROLITE SA  contra acorddo do Tribund de Judtica do Estado
de Séo Paulo, o qud reformou sentenca que havia julgado procedentes os pedidos constantes
da acdo cominatdria de abstencdo de uso de marca e cautelar de busca e apreensio guizadas
pela ora recorrente en rdlacdo a AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION.

No recurso fundado na dinea "d' do pemissvo condituciond, indega-se a
repeito da competéncia do juizo estadud para decidir, de forma incidentd, questdo afeta a
regularidede de registro de marca devidamente processado junto ao Indituto Naciond da
Propriedade Indudtrid.

A eminente relatora do processo, minidra Nancy Andrighi, proferiu voto no
sentido de ndo conhecer do recurso especid interposto pela MICROLITE SA em rdacéo a
AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION. Na fundamentacéo centrd de
Seu voto, a iludre colega, em aticulada argumentacéo, defendeu que "apenas a acdo de
anulacdo ou declaratdria de nulidade, que tem a participacéo obrigatoria do INPI, € que se
processa perante a Judtica Federal; ndo agudla redtrita aos limites de protecéo da propriedade
indudtrid, como a ag&o de preceito cominaidrio ora mangadd'.

Redcando o interesse socid das questOes atinentes a propriedade indudrid
(artigo 5°, indso XXI1X, da Condituicdo Federd), e invocando o contelido dos artigos 124,
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VI, e 205 da Le 9.279/96, o voto condutor admite a degacdo da nulidade do regisro, em
sede de defesa, na ac8o guizada contra a apropriacdo da marca. E, a partir da redacéo do
atigo 165 da la de Propriedade Indudrid, condui pela possibilidade do reconhecimento da
nulidade apontada, pois a liceidade do regigtro é, na verdade, condicdo especifica da acéo
cominatoria, gpurada desde logo pelo juiz da causa, quaguer que sgja 0 momento e grau de
jurisdicéo.

O radiocinio desenvolvido fo o de que, se a marca fa registrada com
desatencéo ao previsto no dudido atigo 124, é perfatamente gplicavd o atigo 165, que
comina nulidade ao registro que ndo atenda as disposi¢des legals, 0 que afastaria, até mesmo,
a prescricdo quinqiend previda para o guizamento da agdo de anulacdo do regigtro, previsa
no atigo 174 da le (ressdvada a questéo terminoldgica, uma vez o referido atigo fda em
acao de "nulidade’ do regidiro, quando, naverdade, trata-se de "anulacao™).

O voto condutor fai, iniddmente, acompanhado por mim e peo minigro
Anténio de Padua Ribeiro, tendo o minigro Carlos Alberto Menezes Direito pedido viga dos
autos.

Em voto divergente, ainda que reconhecendo, na hipdtese considerada, a
desnecessidade de dedocamento da competéncia para a Judica Federd, uma vez que o
acorddo recorrido ndo teria avancado na questdo especifica do cancdamento (nulidede) do
registro, mas apenas gpontado a sua ineficadia No caso concreto, ou Ssgja, a expressao fo
consderada termo técnico, de uso genéico, 0 eminente minisro ressatou a exigéncia de
precedentes desta Corte, todos privilegiando a seguranca juridica decorrente do registro
inimpugnedo da marca. E, apesar de ter dertado para o fato de néo ter Sdo declarada a
nulidade, conduiu haver, de fato, a descondtituicéo do regidro.

Como aremate, assndou que a manutencdo do acdrddo recorrido
donificaria "videntar a disdiplina prépria do Codigo da Propriedade Indudtrid, que néo
autoriza a descondtituicéo do registro salvo pela via do processo adminidraivo (artigos 168 a
172) e da acdo de nulidade, néo tendo previsio dguma para autorizar-se a sua declaracéo
incidentd de ineficidia, sem que intervenha no processo o INPI e sam que tenha Sido guizada

no foro que ale especid de regénciaindicou competente, ou sgja, a Judtica Federd”.
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ApGs o voto discrepante, 0 minitro Anténio de Padua Ribeiro reconsiderou
Seu podcionamento e acompanhou a divergéncia, pelo que pedi vida para gorofundamento do
exame do tema

Pois bem. Cotgando os fundamentos muito bem langcados em ambos os
votos, tenho que a solugéo para a controvérsa perpassa pela mestla das teses desenvolvidas.

Com relacéo aos fundamentos estabelecidos no voto da eminente relatora,
creio que reamente € possivel a arglico, como excegdo, na defesa do réu, da questdo
concernente a nulidade do registro na propria acéo cominatoria, ou de abstencédo de uso de
marca, posto que, do contrario, estar-se-ia estabel ecendo vedagtes a edtratégia de defesa da
parte, configurando, em Utima andise, cerceamento de defesa e, conseglientemente,
fragilizacéo do contraditorio.

Entretanto, em atencéo ao que bem sdientou o ilustre minisro que inaugurou
a divergéncia, a descondtituicdo do registro de marca exige procedimento proprio e, a sua
anulacdo, a presenca necessria do Ingtituto Naciond da Propriedade Industrid, sob pena de
ferir-se, Nndo SO a seguranca juridica para o detentor da marca regulamente registrada, como
também o devido processo legd.

E de se consderar, nesses casos, que O ato adminisrativo rdativo a
concessao do registro possui contelido decisdrio e, desempenhando o INPI dividade tipica de
Estado, qua sga a de regular a propriedade indudrid em amhbito naciond, o interesse federd
no sentido de que a autarquia atue na didética estabelecida em razéo do registro de marca,
questdo de sua exdusiva atribuicdo, resta patente, especidmente por tratar-se de matéria de
extrema rdevancia socid e econdmica, como ja se observou nas razdes delineadas nos votos

predecessores.

Peo exposto, rogando desculpas a iludre relatora, reconsdero meu
poscionamento anterior para, na linha dos véarios precedentes desta Corte, acompanhar a

divergénciae dar provimento ao recurso.
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E o voto.

MINISTRO CASTRO FILHO
Rdator
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CERTIDAO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Numero Registro: 2001/0066940-5 REsp 325158 / SP

NuUmeros Origem: 199900968093 246496 662814 6628199
PAUTA: 02/10/2001 JULGADO: 10/08/2006

Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Relator para Acérdéao
Exmo. Sr. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZESDIREITO

Presidente da Sessdo
Exmo. Sr. Ministro CASTRO FILHO

Subprocurador-Geral da Republica
Exmo. Sr. Dr. JOAO PEDRO DE SABOIA BANDEIRA DE MELLO FILHO

Secretéria
Bea SOLANGE ROSA DOS SANTOS VELOSO
AUTUACAO
RECORRENTE : MICROLITE S/A
ADVOGADOS : ARTHUR PINTO DE LEMOSNETTO E OUTROS

NELSON ADRIANO DE FREITASE OUTROS
ANTONIO CARLOSROLIM
JOSE CARLOS TINOCO SOARES
RECORRIDO . AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION
ADVOGADO : LUIZ LEONARDOS

ASSUNTO: Civil - Propriedade Industrial - Marca - Licencade Uso
CERTIDAO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, a0 apreciar 0 processo em epigrafe na
sessao realizada nesta data, proferiu a seguinte decisdo:

Prosseguindo no julgamento, ap6s o voto-vista do Sr. Ministro Castro Filho,
reconsiderando seu voto para conhecer do recurso especia e dar-lhe provimento, a Turma, por
maioria, conheceu do recurso especia e deu-lhe provimento. Votou vencida a Sra. Ministra Nancy
Andrighi. Votaram com o Sr. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito os Srs. Ministros Castro
Filho e Anténio de Padua Ribeiro.

Lavrard o acorddo o Sr. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito.

N&o participou do julgamento o Sr. Ministro Humberto Gomes de Barros.
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Brasilia, 10 de agosto de 2006

SOLANGE ROSA DOS SANTOS VELOSO
Secretaria
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