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RECURSO ESPECIAL N°1.715.806 - RJ (2017/0181938-5)

RELATOR : MINISTRO MARCO AURELIO BELLIZZE

RECORRENTE : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL
ALBERT EINSTEIN

ADVOGADOS : ANDREIA SANTOS GONCALVES DA SILVA E OUTRO(S) - SP125244

RICARDO ALEXANDRE HIDALGO PACE E OUTRO(S) - SP182632
FABIANA BETTAMIO VIVONE TRAUZOLA E OUTRO(S) - SP216360

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RECORRIDO : THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM
ADVOGADOS . LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA - RJ046214
SERGIO NERY BARBALHO MAIA - RJ074595
EMENTA

DIREITO MARCARIO E DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. UTILIZACAO DE NOME CIVIL
COMO MARCA. DIREITO DE PERSONALIDADE LATENTE. NECESSIDADE DE
AUTORIZACAO EXPRESSA E LIMITADA. INEXISTENCIA. TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE
PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Recurso em que se discute ato que anulou registro de marca por falta de autorizacdo para
utilizacdo de nome civil.

2. Conquanto o nome civil consista em direito de personalidade - absoluto, obrigatério,
indisponivel, exclusivo, imprescritivel, inalienavel, incessivel, inexpropriavel, irrenunciavel e
intransmissivel -, a legislagdo nacional admite o destaque de parcela desse direito para fins
de transacao e disposicéo, tal qual se da na sua registrabilidade enquanto marca, desde que
autorizada de forma expressa e delimitada.

3. A autorizacdo de uso de nome civil ou assinatura mantém latente, na esfera juridica do
titular do direito de personalidade, o direito de defesa contra utilizacdo que desborde dos
limites da autorizacéo ou ofenda a imagem ou a honra do individuo representado.

4. Cada novo registro de signo distintivo como marca, ainda que de mesma titularidade, deve
atender todos os requisitos de registrabilidade, inclusive quanto a autoriza¢do do titular do
nome civil eventualmente utilizado.

5. No caso concreto, ainda que tenha havido o consentimento expresso para utilizacdo do
nome civil para a fundacédo da entidade recorrente, ndo ha sequer a alegacédo de autorizagéo
de utilizacdo do nome do cientista para a nova marca, objeto da anulacdo impugnada na
presente demanda.

6. Recurso especial desprovido.

ACORDAO

Vistos e relatados estes autos em que sdo partes as acima indicadas, acordam
0os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justica, por maioria, negar
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Vencido o Sr. Ministro Ricardo Villas Béas Cueva.

Votaram com o Sr. Ministro Relator os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Nancy
Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino.

Brasilia, 20 de agosto de 2019 (data do julgamento).

MINISTRO MARCO AURELIO BELLIZZE, Relator
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RECURSO ESPECIAL N°1.715.806 - RJ (2017/0181938-5)

RELATORIO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURELIO BELLIZZE:

Cuida-se de recurso especial interposto por Sociedade Beneficente Israelita

Brasileira Hospital Albert Einstein fundamentado na alinea a do permissivo constitucional.

Depreende-se dos autos que a recorrente propds, perante o Juizo da 222

Vara Federal do Rio de Janeiro, acdo declaratéria de nulidade de ato administrativo

cumulada com indenizacdo de dano material e moral contra o Instituto Nacional de

Propriedade Industrial - INPI e The Hebrew University of Jerusalem, em virtude da anulacéo

de marca mista "Unidade Diagnostica Einstein Jardins", de sua titularidade.

A sentenca de primeiro grau julgou improcedente a demanda, sobrevindo

recurso de apelacéo, o qual foi desprovido, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fl.

602):

APELACAO — PROPRIEDADE INDUSTRIAL — PEDIDO DE NULIDADE
DE ATO ADMINISTRATIVO - PEDIDO DE REGISTRO INDEFERIDO NO
INPI — USO DE NOME DE TERCEIROS A TiTULO DE MARCA - FALTA
DE AUTORIZACAO - VIOLACAO DO ARTIGO 124, XV, DA LEI DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL - RECURSO IMPROVIDO.

I- Diz 0 inciso XV, do art. 124, da LPI, que "ndo sao registraveis como
marca, nome civil ou sua assinatura, nome de familia ou patronimico e
imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros e
sucessores".

Il - Diz o Apelante que a autorizacdo para expedicdo de seu registro
decorre de consentimento dado pelo filho do cientista, Dr. Hans Albert
Einstein, que nos idos de 1958, na cerimbnia de assentamento da
pedra fundamental do Hospital Albert Einstein, doou um reldgio de
pulso, que fora de seu pai, e um cheque de U$ 500,00 (quinhentos
dolares) para ajudar nas obras do Hospital, e que através desses
atos, o herdeiro do cientista teria lhe conferido o direito de uso
exclusivo do nome do cientista, a titulo de marca, no Brasil, com
excluséo de qualquer outra pessoa ou entidade.

Il - De outro lado, alega a Universidade Hebraica de Jerusalém, ora
Apelada, que detém os direitos sobre todo o legado imaterial deixado
pelo notério e consagrado DR. Albert Einstein, em conformidade com
0 testamento deixado pelo eminente cientista, acostado aos autos e
cuja veracidade nunca foi contestada pelo Apelante.

IV - Assim cinge-se a controvérsia em saber se o consentimento
exigido pela lei tem que ser expresso e a quem caberia, no presente
caso, concedé-lo.

V - Quanto a segunda questdo, a matéria ndo é nova nesta Corte, que
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ja teve oportunidade se pronunciar sobre quem seria o0 sucessor dos
direitos relativos a propriedade intelectual do cientista Albert Einstein,
no processo n° 0034882-96.2012.4.02.5101 (2012.51.01.034882-7),
de minha relatoria, em que o Apelante pleiteava a nulidade da marca
"EINSTEIN BROS", e esta Turma manteve o registro, reconhecendo
naquele caso, por unanimidade, por forca de disposicao
testamentéria, pertencem a Universidade Hebraica de Jerusalém,
desde a morte de sua enteada Margot Einstein, conforme se extrai da
clausula décima terceira, letras (E) e (F) do testamento deixado pelo
cientista.
IV — Apelacéo improvida.
Nas razdes do recurso especial, a recorrente sustenta violacdo dos arts.
124, 129, 130 e 229 da Lei n. 9.279/1996; 65 da Lei n. 5.772/1971; arts. 16, 52, 111, 112,
113 e 1.155 do CC/2002 e 6° do Decreto-Lei n. 4.657/1942. Assevera que a legislacdo em
vigor nao especifica a forma para expressar o consentimento para utilizagdo de nome civil
como marca, de modo que o consentimento oral atenderia a vontade das partes e deve
ser observado pelo instituto para registro de marca. Acrescenta que o acordao reconheceu
0 consentimento de herdeiro para utilizagdo do nome de seu ascendente, contudo, negou
a recorrente o direito a titularidade da marca. Por fim, sustenta que os registros de marca
contavam 17 (dezessete) anos, portanto, a situacdo fatica estaria consolidada pelo
decurso do tempo, ndo sendo possivel a anulacéo do registro apds o prazo prescricional

de 5 (cinco) anos.

Contrarrazdes apresentadas pelo INPI defendem a legitimidade e legalidade
do ato administrativo que anulou o registro por auséncia de consentimento do herdeiro ou
sucessor (e-STJ, fls. 686-689).

Contrarrazbes apresentadas por The Hebrew University of Jerusalem
(e-STJ, fls. 690-697), além de impugnar o conhecimento do recurso especial — que
encontraria Obice nos enunciados n. 7/STJ e n. 283/STF —, sustentam que os direitos
patrimoniais decorrentes da utilizacdo do nome civil foram transmitidos a recorrida, a qual,

por sua vez, jamais consentiu com sua utilizacdo pela recorrente.

Inicialmente, o recurso especial ndo foi admitido pelo Tribunal de origem,
dando azo a interposicdo de agravo (AREsp n. 1.141.465/RJ), o qual foi convertido pela
Terceira Turma para posterior julgamento, independentemente de acérdao.

E o relatorio.
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RECURSO ESPECIAL N°1.715.806 - RJ (2017/0181938-5)

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURELIO BELLIZZE (RELATOR):

Pretende a recorrente devolver a esta Corte Superior 0 debate acerca do
consentimento exercido por herdeiro, bem como o prazo prescricional para questionar a

validade do registro de marca.
1. Delimitacéao fatica da controveérsia.

A disputa objeto desta demanda circunscreve-se tdo somente ao registro da
marca "Unidade Diagndstica Einstein Jardins”, cujo depésito perante o INPI ocorreu no ano
de 2000, sendo efetivamente concedido em 11/12/2007 e cancelado administrativamente
em 13/3/2012. Segundo o INPI, o cancelamento teria sido requerido por The Hebrew
University of Jeruslalem, detentora dos direitos autorais e de imagem legados por Albert

Einstein, ao argumento de que ndo haveria consentimento para sua utilizacao.

Tanto o acordao recorrido, como a sentenca de primeiro grau, reputaram
regular o ato administrativo que resultou no cancelamento da marca sub judice por
nulidade. O fundamento para tanto foi a inexisténcia de consentimento especifico para esta
nova marca, uma vez que o alegado consentimento expresso e nao escrito do filho do
cientista para a fundacéo do hospital, mesmo que valido, ndo seria extensivel para novas

utilizacoes.
2. Prazo prescricional para cancelamento de registro de marca

Acerca da alegacdo de prescricdo da pretensdo de cancelamento do
registro, deve-se assinalar que a alegacdo da recorrente se refere ao transcurso de
décadas em relacdo ao primeiro registro marcério efetivado, pretendendo alarga-lo para
proteger também o registro em julgamento. Contudo, a presente acdo ndo impugna ato
que resultasse na anulacdo de todo e qualquer registro marcario da propriedade

recorrente, mas tdo somente o registro da marca "Unidade Diagnostica Einstein Jardins”.

Isso posto, é ainda imprescindivel sublinhar que o recurso interposto nao
aponta a violacdo do art. 169 da Lei n. 9.279/1996, de modo que, no que tange a alegacao

de prescri¢édo, a pretensao recursal estd adstrita ao transcurso do prazo quinquenal para
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cancelamento de registro.

As razdes da recorrente foram assim expostas quanto ao ponto (e-STJ, fl.
637):

O consagrado direito adquirido ao nhome, ao Hospital é inquestionavel
(desde sua fundagdo em 1955) e nos registros de marca da
Consulente h& dezessete anos (desde a concessdo do primeiro
registro pelo INPI em 02/05/1989).
A situagdo é fatica e consolidada e assentada, tendo em vista o
decurso do tempo.
A seguranca juridica das relagfes sociais representa, sem sombra de
ddvida, um valor a ser perseguido com veeméncia. Os institutos da
prescricdo e decadéncia visam a assegurar aos individuos que o

decurso do tempo pacifica as relagBes sociais, convalidando-as e
tornando-as definitivas.

Muitos dos os registros de marca concedidos a Recorrente pelo INPI
contam com mais de cinco anos, estando, portanto, todos formalmente
convalidados pelo decurso do tempo, ndo mais sendo possivel arguir
sua nulidade a qualquer pretexto cu sob qualquer fundamento.
Ademais, todas as evidéncias existentes no presente caso
demonstram a boa fé da mesma quanto ao uso do nome Albert
Einstein e 0 assentimento da familia Einstein para este uso.

A despeito do esfor¢co argumentativo, contudo, cada marca somente é
adquirida por seu titular a partir do respectivo registro. Essa € a consequéncia direta da
adocdo do sistema atributivo pela legislacdo vigente e ja reconhecida reiteradamente por
esta Corte Superior (REsp n. 899.839/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe
19/10/2010; REsp n. 1.190.341/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Saloméo, Quarta Turma, DJe
28/2/2014). Desse modo, € o0 ato de deferimento do registro pelo INPI que assegura a
propriedade da marca pelo requerente e com ela o direito inerente de utilizacdo exclusiva

dentro da classe em que registrada.

Outrossim, cada marca deve ser dotada de distintividade — do contrario ndo
seria nem mesmo registravel —, de sorte que cada simbolo (textos, imagens ou sua
conjungdo), ainda que pertencentes a um mesmo titular, sdo objetos distintos e
autbnomos, devendo ter seus requisitos preenchidos para cada um dos registros

pleiteados.

Nessa ordem de ideias, a pretensédo de cancelamento ndo poderia ter outro

marco inicial que nao fosse o efetivo ato administrativo que defere o registro da marca,
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conforme efetivamente dispds o art. 174 da Lei n. 9.279/1996:

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

Assim, tendo a recorrente obtido o registro da marca em analise apenas
11/12/2007, ainda ndo havia transcorrido o prazo prescricional quinquenal a data de seu
efetivo cancelamento, ocorrido em 13/3/2012.

3. Daregistrabilidade atitulo de marca do nome civil

Logo de inicio, importa diferenciar a protecdo a marca e a protecdo ao home.
Isso porque a existéncia de sistema juridico préprio de protecdo € um dos fundamentos
pelo qual se obsta a registrabilidade de signo ou expressao visual na condicdo de marca
(BARBOSA, Denis Borges. Protecdo das Marcas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p.
324/330).

O nome civil, intimamente ligado a identidade da pessoa no meio social,
encontra protecédo legal nos termos dos arts. 16 e seguintes do Codigo Civil de 2002.
Trata-se, indubitavelmente, de espécie dos direitos de personalidade, extraindo-se dai
suas caracteristicas essenciais: absoluto, obrigatorio, indisponivel, exclusivo,

imprescritivel, inalienavel, incessivel, inexpropriavel, irrenunciavel e intransmissivel.

De fato, ligando-se a identidade da pessoa natural — visto que neste ponto o
tratamento da pessoa juridica é distinto —, 0 nome civil ndo pode mesmo ser cedido,
transferido ou comercializado, uma vez que nao é viavel apartar-se 0 nome em si da
pessoa que ele designa. Contudo, o nome civil pode ser objeto de transacéo e disposicao
parcial, tal como se da na citacdo em publicacbes ou representacdes, bem como na

extracdo de cunho econdmico da utilizacdo da imagem associada ao nome.

Ainda assim, diante da incontestavel relevancia do nome civil no sistema
juridico nacional, a utilizacdo de uma faceta relativa ao instituto deve, necessariamente, ser

consentida, de forma expressa e delimitada.

Nessa trilha, admitida a exploracdo econémica do nome em circunstancias
autorizadas, impde-se a admisséo da registrabilidade do nome como marca, como alids o
faz o art. 124, XV, da Lei n. 9.279/1996, ao excepcionar a vedacgéo do registro de nome civil

perante o INPI (sem destaques no original):

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de familia ou patronimico e
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imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros
OU sucessores;

A marca, por sua vez, tem por finalidade, reconhecida tanto na doutrina
como na jurisprudéncia desta Corte Superior, designar um produto, mercadoria ou servico,
atestando sua origem e diferenciando-o dos concorrentes. Sua protecdo €, portanto,

restrita ao segmento mercadoldgico, ou classe, em que registrada.

Desse modo, assim como 0 nome civil agrega-se essencialmente a pessoa
gue identifica, também a marca acaba por tornar-se indissociavel do objeto que designa.
Nesse contexto, a associacdo entre marca e produto acaba notabilizando-se por uma
simbiose bastante semelhante — ndo idéntica — aquela entre nome e individuo. Tem-se,
pois, que a marca agrega valor ao produto. Por sua vez, ao elemento registrado como
marca, deve-se notar, também ha a agregacdo de um valor em razao de sua associa¢cao

ao produto.

A despeito das semelhancas, a protecdo assegurada as marcas se
distancia da protecdo ao nome civil por ser aquela eminentemente patrimonial e
essencialmente vinculada a no¢do de mercado concorrencial. A marca € percebida nao
como instituto intrinseco a personalidade ou a dignidade, mas objeto sobre o qual incide o
direito constitucional de propriedade, ou, mais tecnicamente, a qual se concede direitos
exclusivos, reservando a seu titular a apropriagdo privada do uso, da fruicdo e da
disposicéo (BARBOSA, Denis Borges. Tratado da propriedade intelectual. Tomo I. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 71).

Em sintese, o registro do nome civil enquanto marca, destaca do nome
apenas uma parcela desse direito, que passa a ser vinculada ao bem ou servigco que
designara em segmento mercadoldgico especifico, o que deve atender os estritos limites

da autorizagao.

Ainda que se pretenda estender o debate destes autos a forma de expressao
do consentimento, é fato incontroverso que ndo houve nenhuma manifestacdo de ente

familiar, herdeiro ou legatario no que tange a marca "Unidade Diagndstica Einstein

Jardins".

Com efeito, a leitura das peticdes da recorrente, desde a inicial, evidencia a

pretensdo de se atribuir ao consentimento expressado a época da fundacdo da prépria
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sociedade recorrente a forca de uma autorizacdo ampla e irrestrita para utilizacdo do
nome civil do cientista homenageado. Essa ampliacéo, todavia, desborda dos limites da
protecdo do nome civil, atingindo o nucleo intangivel do direito ao nome e a imagem

vinculados a pessoa natural.

Noutros termos, o direito nacional ndo admite a cessao de uso de nome civil
de forma ampla, ela estara sempre adstrita a finalidade definida no ato do consentimento.
No caso dos autos, ainda que seja discutivel a validade ou néo do ato de consetimento, a
forma de sua manifestacéo e a legitimidade do herdeiro para a pratica desse ato, € certo
gue ndo se poderia pressupor que, aquela época, décadas antes da exploragéo do servigo

agora vinculado a nova marca, ja se estaria negociando essa nova utilizacao do nome civil.

Insiste-se que cada marca, cada signo distintivo submetido a registro, por
constituir objeto autdnomo do direito marcéario, deve preencher o0s requisitos de

registrabilidade, inclusive quanto ao consentimento para nova utilizacdo do nome civil.

Esse é o mesmo entendimento que fundamentou acérdao desta Terceira
Turma no julgamento do Recurso Especial n. 1.532.206/RJ, quando se reconheceu que a
utilizacdo da assinatura do pintor Candido Portinari como marca devia conservar seus
tracos originais, ndo podendo ser alterada, por extrapolar os limites da cessao de uso que

assegurava o registro legitimo da marca. O acérdéo foi assim ementado:

DIREITO MARCARIO E DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
UTILIZACAO DE ASSINATURA PESSOAL E ARTISTICA COMO
MARCA. DIREITO DE PERSONALIDADE LATENTE. AUTORIZACAO
EXPRESSA E LIMITADA. CONTRATO DE CESSAO DE MARCA MISTA.
TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE PROPRIEDADE. RETOMADA DE
MARCA OU PRATICA DE ATO CONTRADITORIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Recurso em que se discute os efeitos extraidos de contrato de
autorizagdo de uso de assinatura do pintor Candido Portinari na
condicdo de marca mista e a cessédo da referida marca registrada
perante o INPI, a fim de definir se o referido instrumento alcanca
também a marca nominativa associada, bem como aos direitos
remanescentes ao cedente em relacdo a exploracdo da marca.

2. Conguanto o nome civil se consista em direito de personalidade -
absoluto, obrigatorio, indisponivel, exclusivo, imprescritivel,
inalienavel, incessivel, inexpropriavel, irrenunciavel e intransmissivel -,
a legislacdo nacional admite o destaque de parcela desse direito para
fins de transacao e disposicao, tal qual se da na sua registrabilidade
enquanto marca, desde que autorizada de forma expressa e
delimitada.

3. A autorizacdo de uso de nome civil ou assinatura mantém latente,
na esfera juridica do titular do direito de personalidade, o direito de
defesa contra utilizacdo que desborde os limites da autorizacdo ou



V5
e

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA

ofenda a imagem ou a honra do individuo representado.

4. Autorizada a utilizagéo apenas na forma de assinatura - marca mista
- ndo pode o autorizatario utiliza-la por qualquer outra forma - marca
nominativa.

5. O registro da marca composta por nome civil ou assinatura, cuja
utilizacdo fora autorizada, ganha autonomia em relagdo a pessoa a
gue alude, passando a vincular-se ao bem ou servigco que denomina,
com a dupla finalidade de viabilizar a identificagdo de sua origem pelos
consumidores e resguardar a livre concorréncia.

6. Ademais, o desenvolvimento da marca no segmento de sua
exploracdo, apesar de ter em si agregado o valor da pessoa
representada pelo nome civil, vincula-se ao bem ou servigo, o qual
também agrega valor a marca.

7. Diante dessa autonomia, muito embora nao seja possivel ao
cessionario de marca mista consubstanciada na assinatura do pintor,
sua utilizacdo por qualgquer outra forma, tampouco sera possivel nova
autorizacdo para exploracdo por terceiros na mesma classe. Do
contério, ter-se-ia configurada violagcdo a protecdo marcaria resultante
na confusdo dos consumidores quanto a origem do produto, bem
como o desenvolvimento de concorréncia parasitaria.

8. A cessdo de marca € instrumento apto a transferir os direitos de
propriedade da marca transacionada, legitimando o cessionario ao
uso, fruicdo, disposicdo e reivindicacdo e, por consequéncia, a
opor-se, ainda que preventivamente, a pretensdo de registro por
terceiro, inclusive o préprio cedente.

9. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.532.206/RJ, desta relatoria, Terceira Turma, DJe
13/10/2015)

Em sintese, ndo se podendo cogitar, no caso dos autos, de nenhuma forma
de consentimento para o registro da marca especifica "Unidade Diagndstica Einstein
Jardins”, objeto exclusivo desta demanda, deve ser mantido o ato administrativo que

anulou o registro de marca, cujo elemento central incorpora nome civil.
Com esses fundamentos, nego provimento ao presente recurso especial.

E como voto.
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CERTIDAO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Numero Registro: 2017/0181938-5 PROCESSO ELETRONICO REsp 1.715.806 / RJ

Numeros Origem: 00091712120144025101 2014.51.01.009171-0 201451010091710 91712120144025101
PAUTA: 07/05/2019 JULGADO: 07/05/2019

Relator
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURELI0 BELLIZZE

Presidente da Sessdo
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Subprocurador-Geral da Republica
Exmo. Sr. Dr. OSNIR BELICE

Secretario
Bd. WALFLAN TAVARES DE ARAUJO
AUTUACAO
RECORRENTE . SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT
EINSTEIN
ADVOGADOS . JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DEARRUDA ALVIM - SP118685
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RECORRIDO . THEHEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM
REPR. POR . LEAD CHEMICAL CO, LTD.
ADVOGADOS . LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA - RJ046214

SERGIO NERY BARBALHO MAIA - RX074595

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATERIAS DE DIREITO PUBLICO - Atos
Administrativos - Registro de Marcas, Patentes ou | nvencdes

CERTIDAO

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

Apbs o voto do Sr. Ministro Marco Aurdio Belizze, negando provimento ao recurso
especia, pediu vista, antecipadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva. Aguardam os
Srs. Ministros Moura Ribeiro (Presidente), Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino.
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ADVOGADOS . JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RECORRIDO : THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM
ADVOGADOS . LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA - RJ046214
SERGIO NERY BARBALHO MAIA - RJ074595
VOTO-VISTA
VENCIDO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BOAS CUEVA: Pedi vista dos autos

para melhor exame da controvérsia.

Trata-se de recurso especial interposto por SOCIEDADE BENEFICENTE
ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, com amparo no art. 105, inciso lll, alinea
"a", da Constituicdo Federal, contra acérdao prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 22
Regido (fls. 594/503, e-STJ).

Consta dos autos que a SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA
HOSPITAL ALBERT EINSTEIN ajuizou acédo ordinaria de nulidade de ato administrativo
cumulada com indenizag&o contra o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL -
INPI objetivando anular a decisdo da ré, que em processo administrativo, anulou o registro n°
822.731.555, na classe NCL (7)42, depositado em 20.10.2000 e concedido em 11.12.2007,
referente & marca mista UNIDADE DIAGNOSTICA EINSTEIN JARDINS.

Na peticédo inicial, o autor aduziu que a escolha do nome Albert Einstein para o
hospital teve como objetivo homenagear o cientista, grande personalidade da comunidade
judaica, a qual foi aceita pela familia do homenageado, na pessoa de seu filho Hans Albert
Einstein, que esteve no Brasil em 1959 e doou a instituicdo um cheque e um relégio que
pertenceram a seu pai.

Relatou que em 26.12.1955 foram arquivados os atos constitutivos do hospital,
momento em que foram fixados seus objetivos sociais, que ndo se resumem a atividades
médico-hospitalares.

Sustentou que o consentimento para o uso do nome "Albert Einstein" foi-lhe dado
com exclusividade, inexistindo outra pessoa juridica detentora dessa autorizacdo de uso.
Salientou, além disso, que a prépria legislacdo Ihe garante o uso privativo do nome.

Entendeu que o INPI, ao anular o registro da Unidade Diagnéstica Einstein
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Jardins no ano de 2012, desconsiderou seu direito de exclusividade do uso da marca.

O autor ressaltou que ja requereu e obteve diversos registros da marca Albert
Einstein e Einstein, validos em todo o territério nacional, nos termos dos arts. 5°, XXIX, da
Constituicdo Federal de 1988 e 129 da Lei de Propriedade Industrial (LPI).

Destacou que se trata de marca desenvolvida com altos investimentos e de
grande importancia para os consumidores, motivo pelo qual sua anulacdo ap6s 5 (cinco) anos
da concesséo |Ihe causara graves transtornos e danos a serem futuramente mensurados.

Requereu, por fim, a procedéncia da acdo para que fosse anulado o ato
administrativo do INPI, que tornou nulo o registro da marca Unidade Diagnéstica Einstein
Jardins, com a condenacdo da ré ao pagamento de danos materiais.

O Juizo de piso determinou a inclusao de THE HEBREW UNIVERSITY OF
JERUSALEM no polo passivo da demanda (fl. 115, e-STJ).

O juizo de primeiro grau julgou improcedente o pedido do autor (fls. 534/539,
e-STJ), fixando honoréarios advocaticios em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Na oportunidade, o magistrado sentenciante esposou a seguinte fundamentacéao:

“(...)

Nao resta davida de que o Hospital Albert Einstein é
tradicionalissimo no Brasil, e segundo consta, este préprio nome ja é objeto de
acdo judicial por falta de autorizacdo da 22 Ré, beneficiaria dos direitos autorais
do famoso cientista. O Artigo 124, inciso XV, da LPI é claro ao exigir autorizacao
do titular, herdeiros ou sucessores para se obter registro a titulo de marca do
nome pessoal ou patronimico de terceiros, ndo deixando margem para decisao
pelo costume, tradicéo, etc.

Ora, se ja houve impugnacao quanto ao nome do préprio hospital,
nao faz nenhum sentido que se pretenda expandir servicos, com o objeto da
discuss&o. Ao que parece, a marca mista 'UNIDADE DIAGNOSTICA EINSTEIN
JARDINS' nada mais é do que uma unidade de diagndsticos laboratoriais
localizada no Bairro dos Jardins em S&o Paulo.

Como o Hospital Albert Einstein é reconhecido pela exceléncia nos
seus servicos, a colocacdo de Unidade Laboratorial do seu nome, seria um
certificado de qualidade. Logo, nada mais compreensivel que o desejo desta
ligacdo, porém, € uma nova marca, que exige autorizacédo especifica dos titulares
dos direitos autorais, 0 que ndo ocorreu no caso concreto.

Outrossim, interessante o intuito de homenagear e que deveria até
ser reconhecido por todos os interessados, contudo, se a lei exige autorizacéo e
esta ndo foi dada, ndo pode o Magistrado julgar com base na sua opinido ou
utilizar uma interpretagdo inadmissivel no caso concreto. Assim, a decisédo
administrativa que anulou o registro da marca mista UNIDADE DIAGNOSTICA
EINSTEIN JARDINS deve ser mantida, afinal apenas cumpriu a lei" (fl. 538,
e-STJ).

Inconformado, o autor interpds recurso de apelacdo, sustentando que "é a Unica

no Brasil que possui legitimidade para usar e requerer o registro do nome 'ALBERT EINSTEIN"
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(fl. 546, e-STJ). Menciona diversos outros registros que lhe foram concedidos, o que
demonstraria o preenchimento dos requisitos legais para obtencdo do registro da marca mista
Unidade Diagnéstica Einstein Jardins.

O Ministério Publico Estadual opinou pela negativa de provimento ao recurso,

destacando-se o seguinte trecho do parecer ofertado:

“(...)

O que se depreende dos documentos juntados pela Autora é que
ela ndo traz aos autos elementos que comprovem o consentimento inequivoco
dos herdeiros de Albert Einstein para que seu nome seja utilizado como marca.

O que se pode entender das alegacOes feitas pela Autora, das
fotos, documentos e até mesmo da doacao feita pelo herdeiro de Albert Einstein,
€ a satisfacdo deste pela homenagem prestada a seu pai cientista, ao fazer
constar o nome dele na identificacdo do hospital.

Tal satisfacdo nao configura ato inequivoco de autoriza¢do para o
uso exclusivo do nome civil do cientista, Unica hipétese em que poderia ser a
Autora representante exclusiva da utilizacdo do nome de Albert Einstein" (fl. 592,
e-STJ).

A Corte de origem, por sua Turma Especializada, negou provimento ao apelo em

aresto assim ementado:

"APELACAO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PEDIDO DE NULIDADE DE ATO
ADMINISTRATIVO - PEDIDO DE REGISTRO INDEFERIDO NO INPI - USO DE
NOME DE TERCEIROS A TiTULO DE MARCA - FALTA DE AUTORIZA(;AO -
VIOLACAO DO ARTIGO 124, XV, DA LElI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL -
RECURSO IMPROVIDO.

| - Diz o inciso XV, do art. 124, da LPI, que 'ndo sao registraveis com marca,
nome civil, ou sua assinatura, nome de familia ou patronimico e imagem de
terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros e sucessores'.

Il - Diz o Apelante que a autorizacdo para expedicdo de seu registro decorre de
consentimento dado pelo filho do cientista, Dr. Hans Albert Einstein, que nos idos
de 1958, na cerimdnia de assentamento da pedra fundamental do Hospital Albert
Einstein, doou um relégio de pulso, que fora de seu pai, e um cheque de U$
500,00 (quinhentos ddlares) para ajudar nas obras do Hospital, e que através
desses atos, o herdeiro do cientista teria Ihe conferido o direito de uso exclusivo
do nome do cientista, a titulo de marca, no Brasil, com exclusdo de qualquer outra
pessoa ou entidade.

lIl - De outro lado, alega a Universidade Hebraica de Jerusalém, ora Apelada, que
detém os direitos sobre todo o legado imaterial deixado pelo notério e consagrado
Dr. Albert Einstein, em conformidade com o testamento deixado pelo eminente
cientista, acostado aos autos e cuja veracidade nunca foi contestada pelo
Apelante.

IV - Assim cinge-se a controvérsia em saber se 0 consentimento exigido pela lei
tem que ser expresso e a quem caberia, no presente caso, concedé-lo.

V - Quanto a segunda questdo, a matéria ndo é nova nesta Corte, que ja teve
oportunidade de se pronunciar sobre quem seria 0 sucessor dos direitos relativos
a propriedade intelectual do cientista Albert Einstein, no processo n°
0034882-96.2012.4.02.5101 (2012.51.01.034882-7), de minha relatoria, em que
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0 Apelante pleiteava a nulidade da marca 'EINSTEIN BROS', e esta Turma

manteve o registro, reconhecendo naquele caso, por unanimidade, por for¢ca de

disposicdo testamentaria, pertencem a Universidade Hebraica de Jerusalém,
desde a morte de sua enteada Margot Einstein, conforme se extrai da clausula
décima terceira, letras (E) e (F) do testamento deixado pelo cientista.

VI - Apelacao improvida” (fl. 602, e-STJ).

Dai a interposicao do recurso especial ora em exame.

Nas presentes razbes (fls. 607/638, e-STJ), o recorrente aponta violagdo dos
seguintes dispositivos com as respectivas teses:

(i) Artigos 124, XV e XVI, e 229 da Lei n°® 9.279/1996; 65, item 12, da Lei n°
5.772/1971; 111, 112 e 113 do Cddigo Civil e 6°, 1°, do Decreto-lei n° 4.657/1942 - porque o
Tribunal de origem n&o levou em consideragéo a autorizacdo concedida pelo herdeiro de Albert
Einstein para a utilizacdo do nome do cientista. Aponta que a autoriza¢cdo dos herdeiros néo
precisa respeitar uma forma especifica, exigéncia que constava apenas da lei revogada,
inaplicavel a hipétese em exame.

Esclarece que o consentimento dos herdeiros para fins de utilizacdo do nome civil
pode ser expresso (escrito ou oral) ou tacito. Considera que o comparecimento do herdeiro de
Einstein na solenidade de fundacdo do hospital implicou na autorizagdo inequivoca para a
utilizacdo da marca e nome "Albert Einstein".

(i) Artigos 129 e 130 da Lei n® 9.279/1996 e 12, paragrafo Unico, 16, 52 e 1.155
do Cadigo Civil - afirma que, havendo o consentimento dos herdeiros, como no caso, € legitimo
o0 registro da marca no INPI, o que da ao titular o direito de seu uso exclusivo em todo o territério
nacional.

Sustenta que

"(...) ndo parece coerente que a Recorrente, que j& utiliza da marca
'‘Albert Einstein' em suas atividades desde a sua funda¢do, em 1955, conta com
tal expressdo em seu nome social e ja possui registro valido junto ao INPI - nesta
mesma classe (anterior 39 e na ncl (7) 42) e em diversas outras classes, seja
impossibilitada de protegé-la” (fl. 636, e-STJ).

Destaca que muitos dos registros que detém foram concedidos ha mais de 5
(cinco) anos, estando convalidados pelo decurso do tempo, ndo mais sendo possivel arguir sua
nulidade.

Aponta, ademais, para a boa-fé na obtencdo dos referidos registros, tendo em
vista 0 assentimento da familia de Einstein para o uso do nome.

Requer o provimento do recurso especial.

Foram apresentadas contrarrazbes pelo INPI (fls. 686/689, e-STJ) e pela
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Universidade Hebraica (fls. 690/697, e-STJ). O recurso especial ndo foi admitido na origem (fl.
710, e-STJ), tendo sido interposto agravo em recurso especial, que foi convertido em recurso
especial para permitir melhor analise da matéria (fl. 830, e-STJ).

Levado o feito a julgamento pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justica
na sessao do dia 7.5.2019, apés a prolacdo do voto do relator, Ministro Marco Aurélio Bellizze,
negando provimento ao recurso, pedi vista dos autos antecipadamente e agora apresento meu
voto.

E o relatério.

Cinge-se a controvérsia a definir se o pedido de registro de marca apresentado
pela recorrente com a utilizacdo do nome civil Albert Einstein € valida, o que torna nulo o ato do
INPI que declarou a nulidade do registro da marca mista Unidade Diagnéstica Einstein Jardins.

No laborioso voto que apresentou a esta Turma julgadora na sesséo de 7.5.2019,
o relator do feito entendeu que (i) a alegacao de prescricdo da pretensdo de cancelamento do
registro se refere ao primeiro registro efetuado pelo recorrente, enquanto a presente acao se
limita ao registro da marca Unidade Diagndstica Eisntein Jardins; (ii) o registro da marca em
analise ocorreu em 11.12.2007, tendo seu cancelamento ocorrido em 13.2.2012, ainda dentro
do prazo de 5 (cinco) anos; (iii) cada marca, por constituir objeto autbnomo do direito marcério,
somente € adquirida por seu titular com o respectivo registro, devendo ficar demonstrado o
preenchimento dos requisitos de registrabilidade em cada caso especifico, inclusive quanto ao
consentimento para nova utilizacdo do nome civil; (iv) a utilizagdo do nome civil, na parte em
gue pode ser objeto de disposicdo, deve ser consentida de forma expressa e delimitada; (v) o
registro do nome civil como marca retira do nome apenas parcela desse direito, que passa a ser
vinculada ao bem ou servico que desighard em segmento mercadoldgico especifico, o que deve
atender aos estritos limites da autorizacdo, e (vi) ndo houve manifestacdo de ente familiar,
herdeiro ou legatéario relativa & marca Unidade Diagndéstica Einstein Jardins, motivo pelo qual
deve ser mantido o ato administrativo que anulou o registro de marca, cujo elemento central
incorpora 0 nome civil.

Divirjo, com a devida venia, do eminente Relator.

E oportuno destacar que a recorrente, Sociedade Beneficente Israelita Brasileira
Hospital Albert Einstein, arquivou seus atos constitutivos em 1955, tendo como objetivo a
promocédo social ho campo da protecao, valorizacdo e defesa de salde, ndo apenas por meio
da instituicdo hospitalar, mas também através da manutencdo e funcionamento de unidades
médico-hospitalares e de ensino, pesquisa e assisténcia nessa area.

Com o desenvolvimento de suas atividades, depositou, em 1986, e obteve, em
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1989, o registro da marca Hospital Israelita Albert Einstein, época em que estava em vigor a Lei
n° 5.772/1971, que vedava o registro de nome civii como marca, salvo com expresso
consentimento do titular ou de seus sucessores diretos, requisito considerado preenchido pelo
INPI, j& que deferiu o pedido.

O registro confere a seu titular o direito de usar, licenciar ou ceder a marca (jus
utendi) e o direito de impedir que terceiros a utilizem de forma indevida (jus prohibendi), nos
termos dos artigos 129 e 130 da Lei n® 9.279/1996. Esses direitos, conquanto tenham origem
comum (o registro), tém extenséo diferente.

Com efeito, o direito de uso é definido pelo certificado de registro de marca, no
gual sdo descritos os produtos ou servigos para os quais foi outorgado. Assim, se o titular de
um registro quiser colocar sua marca em um produto ou servico semelhante ou afim, devera
requerer um novo registro.

Ja o direito de impedir o uso por terceiros é mais amplo e encontra seus limites na
lei e ndo no certificado. O artigo 124, XIX, da Lei n® 9.279/1996 veda o registro de marca que
reproduza ou imite marca registrada alheia para certificar produto ou servico idéntico,
semelhante ou afim, suscetivel de causar confusdo. Portanto, o direito de oposicdo se da
mesmo diante de produtos ou servicos de outras classes, desde que, por sua semelhanca ou
afinidade, sejam capazes de causar duvidas acerca de sua origem.

A propésito:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
DIREITO MARCARIO. VIOLAGAO DO ART. 535 DO CPC. NAO OCORRENCIA.
ART. 124, XIX, DA LEI N. 9.279/96. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO DE
MARCA IDENTICA A OUTRA JA REGISTRADA PARA PRODUTO AFIM. TIC TAC
(BOLACHA RECHEADA) CONSTITUI REPRODUQAO DA MARCA TIC TAC
(BALA). PRODUTOS QUE GUARDAM RELA(;AO DE AFINIDADE.
INDEFERIMENTO DO REGISTRO QUE DEVE SER MANTIDO.

1. Pretensdo da autora de anular o ato do INPI que indeferiu o registro da marca
TIC TAC para a distincdo de biscoitos recheados.

2. Marca nominativa que configura reproducédo de marca ja registrada, TIC TAC,
distintiva de bala.

3. Produtos que guardam relacédo de afinidade, pois se inserem no mesmo nicho
comercial, visando a um publico consumidor semelhante e utilizando os mesmos
canais de comercializacao.

4. Aplicacdo do principio da especialidade que ndo deve se ater de forma
mecanica a Classificacdo Internacional de Produtos e Servigcos, podendo
extrapolar os limites de uma classe sempre que, pela relacdo de afinidade
dos produtos, houver possibilidade de se gerar divida no consumidor.

5. Caso concreto em que a concessdo do registro pleiteado pela autora ensejaria,
no consumidor, uma provavel e inveridica associa¢cdo dos biscoitos recheados
com as pastilhas TIC TAC comercializadas pelas rés.

6. Indeferimento do registro que deve ser mantido, a luz do art. 124, XIX, da Lei n.
9.279/96.
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7. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS."

(REsp 1.340.933/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA

TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015 - grifou-se)

Essa opcdo do legislador, de elastecer a protecdo abrangendo os
produtos e servigcos semelhantes, tem duas justificativas. A primeira é a de resguardar
a ampliacao dos negdcios do titular que, assim, podera estender sua marca a produtos
e servicos afins na medida em que for se desenvolvendo. A outra, impedir que o
consumidor fiqgue em duvida acerca da origem dos produtos e servi¢os, associando

aquele recém lancado no mercado com o0 que ja conhece.
Confira-se, a proposito, a licao de Lélio Denicoli Schmidt:

"(...) Quais as razdes que levaram o legislador a optar por esse
sistema elastico de protecdo? O primeiro é destacado por ALLART, ao observar
gque a proibicdo procura criar condi¢cdes para que o titular do registro possa,
num processo de expansao natural, ampliar seus negdcios e estender 0 uso
da marca aos produtos afins ao género que explora. O segundo fundamento
consiste em preservar as fun¢des da marca como elemento de distingdo e de
indicacdo da origem do produto ou servigo. Caso o uso da marca em produtos
afins fosse feito por outrem, o consumidor tenderia a associar tais produtos
como provenientes da mesma fonte que ja conhecia". (A distintividade das
marcas: secondary meaning, vulgarizacdo e teoria da distancia. Sdo Paulo:
Saraiva, 2013, edicédo eletrbnica - grifou-se).

Com a consolidacdo da marca Hospital Israelita Albert Einstein, a expansdo dos
servigcos e o reconhecimento nacional e internacional da exceléncia dos trabalhos prestados na
area de saude, o recorrente requereu, amparado pela boa-fé, o registro de outras marcas,
relativas a servicos afins, muitos dos quais foram concedidos dentro do escopo de protecéo

pretendido pela lei (fls. 57/74, e-STJ).

Diante disso, no caso concreto, foi criada uma expectativa de que a autorizacao
ou o consentimento dado pelo filho de Einstein para a utilizacdo do nome de seu pai em projeto
gue visava promogao social no campo da defesa de saude era vélido e suficiente para abarcar

tanto o servico original quanto os afins, justificando os investimentos feitos.

Nesse contexto, negar o registro da marca Unidade Diagndstica Einstein Jardins,
na classe de servicos médicos e de filantropia, sob a alegacdo tardia de inexisténcia de
autorizacdo especifica tolhe a expansdo dos servicos do titular, incentivada pela Lei de
Propriedade Industrial, além de retirar dos consumidores a possibilidade de identificar os
servicos médicos nos quais depositam sua confianca, diante da qualidade irrecusavel dos

servicos do recorrente.
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Vale destacar, por oportuno, que a protecdo da marca, além de resguardar o
trabalho do empresario, visa permitir que o consumidor, ao decidir pela aquisi¢cdo do produto ou

do servico, faca isso de acordo com as informacdes e experiéncias que ja possui.

O caso concreto apresenta algumas peculiaridades que o tornam Unico, a saber:
(i) o comparecimento do filho de Albert Einstein no momento da construcdo do Hospital Israelita
Albert Einstein; (ii) o comparecimento e as doacodes feitas pelo filho do cientista em nome do
Hospital foram consideradas suficientes para configurar a autorizagdo ndo somente para o
registro da marca Hospital Israelita Albert Einstein, mas também de servigos afins utilizando o
nome Einstein; (iii) os consumidores adquiriram confianca nos servicos médicos prestados pela
recorrente, sendo importante garantir sua correta identificacdo, e (iv) o registro da marca
Unidade Diagnéstica Einstein Jardins j& havia sido deferido anteriormente sem oposi¢éo. Diante
disso merece provimento o pedido de nulidade do ato administrativo que tornou nulo o registro

da marca mista Unidade Diagndéstica Einstein Jardins.

Ante o exposto, divergindo do Relator, dou provimento ao recurso especial para
declarar a nulidade do ato administrativo que tornou nulo o registro da marca mista Unidade
Diagnostica Einstein Jardins.

Invertam-se os 6nus sucumbenciais, que serdo divididos igualmente entre os
recorridos.

E o voto.
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CERTIDAO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Numero Registro: 2017/0181938-5 PROCESSO ELETRONICO REsp 1.715.806 / RJ

Numeros Origem: 00091712120144025101 2014.51.01.009171-0 201451010091710 91712120144025101
PAUTA: 06/08/2019 JULGADO: 06/08/2019

Relator
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURELI0 BELLIZZE

Presidente da Sessdo
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Subprocurador-Geral da Republica
Exmo. Sr. Dr. DURVAL TADEU GUIMARAES

Secretario
Bd. WALFLAN TAVARES DE ARAUJO
AUTUACAO
RECORRENTE . SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT
EINSTEIN
ADVOGADOS : ANDREIA SANTOS GONCALVESDA SILVA EOQUTRO(S) - SP125244

RICARDO ALEXANDRE HIDALGO PACE E OUTRO(S) - SP182632
FABIANA BETTAMIO VIVONE TRAUZOLA E OUTRO(S) - SP216360

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RECORRIDO : THEHEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM
ADVOGADOS : LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA - RX046214

SERGIO NERY BARBALHO MAIA - RX074595

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATERIAS DE DIREITO PUBLICO - Atos
Administrativos - Registro de Marcas, Patentes ou | nvencdes

CERTIDAO

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

Prosseguindo no julgamento, apds o voto-vista do Sr. Ministro Ricardo Villas Béas
Cueva, divergindo do voto do Sr. Ministro Relator, dando provimento ao recurso especial, pediu
vista 0 Sr. Ministro Moura Ribeiro. Aguardam os Srs. Ministros Nancy Andrighi e Paulo de Tarso
Sanseverino.



iy
R

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA

RECURSO ESPECIAL N°1.715.806 - RJ (2017/0181938-5)

RELATOR . MINISTRO MARCO AURELIO BELLIZZE

RECORRENTE : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL
ALBERT EINSTEIN

ADVOGADOS : ANDREIA SANTOS GONCALVES DA SILVA E OUTRO(S) -
SP125244
RICARDO ALEXANDRE HIDALGO PACE E OUTRO(S) -
SP182632
FABIANA BETTAMIO VIVONE TRAUZOLA E OUTRO(S) -
SP216360

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RECORRIDO : THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM

ADVOGADOS : LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA - RJ046214
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VOTO-VISTA

O EXMO. SENHOR MINISTRO MOURA RIBEIRO:

Adoto o relatério proferido pelo eminente relator, Ministto MARCO

AURELIO BELLIZZE.

Acrescento que na sessao de julgamento realizada no dia 7 de maio do
corrente ano, 0 em. Relator negou provimento ao recurso especial manejado por
SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
(HOSPITAL ALBERT EINSTEIN), sob os argumentos de que (i) a pretensédo de anulacao
do registro da marca "Unidade Diagnéstica Einstein Jardins" ndo estava prescrita, nos
termos do art. 174 da Lei n°® 9.279/96, porgue o seu registro foi obtido aos 11/12/2007 e o
efetivo cancelamento apenas ocorreu aos 13/3/2012; e, (i) cada marca, cada signo
distintivo submetido a registro, por constituir objeto autbnomo do direito marcario, deve
preencher os requisitos de registrabilidade, inclusive quanto ao consentimento para nova
utilizacdo do nome civil e que, no caso concreto, ainda que tenha havido o consentimento
expresso para utilizacdo do nome civil para a fundacdo da entidade recorrente —
HOSPITAL ALBERT EINSTEIN —, ndo ha sequer a alegacdo de autorizacdo de utilizacao

do nome do cientista para a nova marca, objeto de anulacdo impugnada na presente
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demanda.

Na assentada do dia 6/8/2019, o em. Ministro RICARDO VILLAS BOAS
CUEVA apresentou seu voto divergente para dar provimento ao apelo nobre, defendendo
que, no caso concreto, foi criada uma expectativa de que a autorizagcdo ou O
consentimento dado pelo filho de Einstein para a utilizagdo do nome de seu pai em projeto
gue visava promocado social no campo da defesa de saude era valido e suficiente para
abarcar tanto o servico original quanto os afins e que, nesse contexto, negar o registro da
marca Unidade Diagnéstica Einstein Jardins, na classe de servicos medicos e filantropia,
sob a alegacédo tardia de inexisténcia de autorizacdo especifica tolhe a expansdo dos
servigos do titular, incentivada pela Lei de Propriedade Industrial, além de retirar dos
consumidores a possibilidade de identificar os servicos médicos nos quais depositam sua
confianca, diante da qualidade irrecusavel dos servicos do recorrente — HOSPITAL
ALBERT EINSTEIN —. Ao final de seu voto, determinou o provimento do apelo nobre para
declar a nulidade do ato administrativo que tornou nulo o registro da marca mista Unidade

Diagndstica Einstein Jardins.
Pedi vista dos autos para melhor refletir sobre o caso.

Trata-se de acdo de rito ordinario ajuizada por HOSPITAL ALBERT
EINSTEIN contra o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) e THE
HEBREW UNIVERSIT OF JERUSALEM HEBREW UNIVERSIT (HEBREW UNIVERSIT),
objetivando declarar a nulidade do ato administrativo que tornou ineficaz o registro
referente & marca mista UNIDADE DIAGNOSTICA EINSTEIN JARDINS, além de postular

indenizagéo por danos material e moral.

Constou da inicial que a escolha do nome "Albert Einstein" ocorreu apés o

consentimento expresso da familia do ilustre cientista, formalizado através de doagdes e
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do comparecimento de seu filho, Hans Albert Einstein, no momento da construcdo do
HOSPITAL ALBERT EINSTEIN. Sustentou que o uso do nome “Albert Einstein”, Ihe foi

dado com exclusividade no pais.

Informou que a marca UNIDADE DIAGNOSTICA EINSTEIN JARDINS,
registrada no ano de 2012, foi anulada em processo administrativo de nulidade e com
base na infringéncia do disposto no art. 124, inciso XV, da LPI. Ponderou que é detentora
das marcas “Einstein” e “Albert Einstein” e que utiliza a expressao patronimica ha muito

tempo.

Sustentou que vultosos investimentos foram feitos na marca para utilizagéo
e divulgacdo, e a nulidade do registro Ihe causou dano irreparavel, tanto por se tratar de

marca muito conhecida, como pelos aportes financeiros e intelectuais despendidos.

O Juizo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais e o TRF
da 22 Regido negou provimento ao apelo entdo manifestado pelo HOSPITAL ALBERT

EINSTEIN.

O cerne da controvérsia € definir se o HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
detém autorizacdo inequivoca para a utilizacdo da marca e nome civil "Albert Einstein" de
forma exclusiva, podendo, assim, registrar sua UNIDADE DIAGNOSTICA EINSTEIN

JARDINS.

Com destacada vénia ao Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA,

acompanho o em. Relator, pelos seguintes fundamentos.

Na espécie, colhe-se que as instancias ordinarias concluiram pela
auséncia de prova do consentimento dos herdeiros para a utilizagdo do nome civil do

renomado cientista (Albert Einstein) de forma exclusiva, conforme se verifica dos
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seguintes trechos da sentenca e do acordéo da apelacao:

Insurge-se a Autora contra a decisdo administrativa proferida
pelo INPI que acolheu o Processo Administrativo de Nulidade
interposto pela 22 Ré e anulou o registro concedido a Autora de
n°. 822.731.355, referente a marca mista “UNIDADE
DIAGNOSTICA EINSTEIN JARDINS”, na classe NCL (7) 42, com
base no art. 124, XV, da LPI, sob o argumento de que a marca
gue contenha nome civil ou assinatura, nome de familia ou
patronimico e imagem de terceiro deve apresentar, em cada
pedido de registro, a devida autorizacdo. Entretanto, segundo a
Autarquia tal exigéncia ndo foi cumprida no registro de marca da
Autora, ora em litigio, razdo pela qual foi corretamente decretado
nulo.

O inciso XV, do art. 124, da LIP, que versa sobre a matéria em
guestéo, dispbe que:

“Art. 124 — N&o sao registraveis como marca:

XV — nome civil ou sua assinatura, nome de familia ou
patronimico e imagem de terceiros, salvo com
consentimento do titular, herdeiros ou sucessores”. (grifei)

Nao resta duvida de que o Hospital Albert Einstein é
tradicionalissimo no Brasil, e segundo consta, este préprio nome ja
€ objeto de ac¢do judicial por falta de autorizagdo da 22 Ré,
beneficiaria dos direitos autorais do famoso cientista. O Artigo 124,
inciso XV, da LPI é claro ao exigir a autorizac¢ao do titular, herdeiros
OuU sucessores para se obter registro a titulo de marca do nome
pessoal ou patronimico de terceiros, ndo deixando margem para
deciséo pelo costume, tradicdo, etc.

Ora, se ja houve impugnacdo quanto ao nome do proprio hospital,
nao faz nenhum sentido que se pretenda expandir servicos, com 0
objeto da discussdo. Ao que parece, a marca mista “UNIDADE
DIAGNOSTICA EINSTEIN JARDINS” nada mais é do que uma
unidade de diagnoésticos laboratoriais localizada no Bairro dos
Jardins em S&o Paulo.

Como o Hospital Albert Einstein é reconhecido pela exceléncia nos
seus servi¢os, a colocacdo na Unidade Laboratorial do seu nome,
seria um certificado de qualidade. Logo, nada mais compreensivel
gue o desejo desta ligacdo, porém, é uma nova marca, que exige
autorizacao especifica dos titulares dos direitos autorais, 0 que néo
ocorreu no caso concreto.

Outrossim, interessante o intuito de homenagear e que deveria
até ser reconhecido por todos os interessados, contudo, se a lei
exige autorizacdo e esta ndo foi dada, ndo pode o Magistrado
julgar com base na sua opinido ou utilizar de uma interpretacao
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inadmissivel no caso concreto. Assim, a decisdo administrativa
que anulou o registro da marca mista UNIDADE DIAGNOSTICA
EINSTEIN JARDINS deve ser mantida, afinal apenas cumpriu a lei.

Diz o Apelante que a autorizacdo para expedicdo de seu registro
decorre de consentimento dado pelo filho do cientista, Dr. Hans
Albert Einstein, que nos idos de 1958, na cerimbnia de
assentamento da pedra fundamental do Hospital Albert Einstein,
doou um reldgio de pulso, que fora de seu pai, e um cheque de U$
500,00 (quinhentos délares) para ajudar nas obras do Hospital, e
gue através desses atos, o0 herdeiro do cientista teria Ihe conferido
o direito de uso exclusivo do nome do cientista, a titulo de marca,
no Brasil, com excluséo de qualquer outra pessoa ou entidade.

De outro lado, alega a Universidade Hebraica de Jerusalém, ora
Apelada, que detém os direitos sobre todo o legado imaterial
deixado pelo notério e consagrado Dr. Albert Einstein, em
conformidade com o testamento deixado pelo eminente cientista,
acostado aos autos e cuja veracidade nunca foi contestada pelo
Apelante.

Assim cinge-se a controvérsia em saber se 0 consentimento exigido
pela lei tem que ser expresso e a quem caberia, ho presente caso,
concedé-lo.

Por 6bvio que a resposta a primeira parte da questdo s6 pode ser
no sentido de que o consentimento tem que ser expresso, pois
precisa ser comprovado junto ao INPI, que deverd arquiva-lo
depois de devidamente analisado, posto que sem ele ndo ha
fundamento para registro.

Quanto a segunda questdo, a matéria ndo é nova nesta Corte,
gue ja teve oportunidade se pronunciar sobre quem seria o
sucessor dos direitos relativos a propriedade intelectual do
cientista Albert Einstein, no processo ne
0034882-96.2012.4.02.5101 (2012.51.01.034882-7), de minha
relatoria, em que o Apelante pleiteava a nulidade da marca
"EINSTEIN BROS", e esta Turma manteve o0 registro,
reconhecendo naquele caso, por unanimidade, o seguinte:

No caso em apreco, ao contrario do que afirma a empresa
Apelante, o documento de fls 362/368 nédo deixa duvida de que
os direitos relativos a propriedade intelectual do cientista
Albert Einstein (autorais e industriais) por forca de disposicédo
testamentéaria, pertencem a Universidade Hebraica de
Jerusalém, desde a morte de sua enteada Margot Einstein,
conforme se extrai da clausula décima terceira, letras (E) e (F)

do testamento deixado pelo cientista, que diz:
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Eu dou e lego todos os meus manuscritos, direitos autorais,
direitos de publicacdo, royalties e contratos de royalties, e
todos os outros direitos de propriedade intelectual, de todo
tipo e qualquer outra natureza, aos meus curadores a seguir
nomeados, embora, em confianga, para manter os mesmos
por um periodo calculado pelo tempo de vida de minha
secretaria, Helena Dukas e minha enteada, Margot Einstein
e, durante tal periodo para administrar o referido fundo da
seguinte maneira a saber:

(E) Apds a morte das referidas Helena Dukas e Margot
Einstein, este fundo se encerrara e, logo todos os recursos
ou propriedades, caso existam, ainda mantidos por este
fundo, incluindo todos os juros incorridos, acumulados e nao
distribuidos e todas as propriedades e direitos literarios,
passardo e serdo distribuidos para Hebrew University of
Jerusalem, sujeitos apenas aos gastos ou responsabilidade
deste fundo.

(F) Na interpretacdo dessa disposicdo de acordo com minha
vontade, € para ter em mente que meu objetivo principal é
criar mais condicfes para o cuidado, conforto e bem estar da
minha referida secretaria, Helena Dukas, durante sua vida,
meu segundo objetivo é criar tais condi¢c6es para o cuidado,
conforto e bem estar da minha referida enteada, Margot
Einstein, durante sua vida e, meu objetivo final é que qualquer
propriedade que possa permanecer (seja de manuscritos
originais, ou dos direitos de propriedade ou literarios
pertencentes a minha heranca, seja produto de alienagédo de
qgualquer propriedade ou direitos), deverdo, na medida em
gue 0s mesmos ndo tenham sido distribuidos ou repassados
para minhas referidas secretaria e enteada, passados para a
Hebrew University of Jerusalem e, que se torne
absolutamente de sua propriedade, a ser posteriormente,
mantidos ou descartados pelas mesma, de acordo com seus
melhores interesses.(...)

Disposicbes essas que legitimam o registro da marca anulanda,
decorrente do acordo firmado entre a Universidade Hebraica de
Jerusalém e a Ré, fls. 338/355, autorizando o uso do nome do
cientista a titulo de marca, conforme se confere na clausula
primeira, letra "c" (fls 343) :

Clausula 01, letra "c" ....(ili) quaisquer marcas utilizadas
atualmente ou a serem utilizadas no futuro pela ENBC
(Einstein Noah Bagel Corp.) relacionadas aos negécios da
ENBC (conforme definido abaixo), que incorporem o nome
EINSTEIN (ou variagdes do mesmo com ou sem uma logo) em
combinacdo com outra palavra que ndo seja genérica ou uma
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referéncia descritiva imediata a um produto, servico ou
localidade (e.g. RESTAURANTE, BAGELS OU CREAM
CHEESE) e que nao esteja associada imediatamente com
Albert Einstein (e.g. o nome de Albert, as Inscricdes de Albert
Einstein, ou outros Simbolos de Notoriedade de Albert
Einstein), incluindo, mas néo se limitando a combinagdes com
as palavras BROS., NOAH, MELVYN ou ELMO. As marcas da
ENBC incluirdo sem limitacdo as marcas: EINSTEIN BROS,,
EINSTEIN BROS. BAGELS, EINSTEIN/NOAH, MELVIN
EINSTEIN, ELMO EINSTEIN, A FAMILIA EINSTEIN (sujeitas
as restricbes de uso estabelecidas no paragrafo 4), e
quaisquer desenhos correspondentes, bem como quaisquer
registros e pedidos para 0os mesmos existentes agora ou no
futuro, incluindo, sem limitacdo aqueles identificados no
Anexo C.

Nesse contexto, a despeito de a Apelante fazer uso dos nomes
ALBERT EINSTEIN e EINSTEIN a titulo de marca, nada nos autos
faz prova de que sua autorizagdo foi concedida em carater
exclusivo, que permita a desconstituicdo de registro de
terceiros com a mesma denominacdo, maxime quando
designativo de produtos e/ou servicos sem nenhuma afinidade
com o ramo hospitalar, area de atuagcdo da Apelante.

De sorte que, ndo ha reparo a fazer na sentenca que aplicou o
melhor direito a espécie como se vé em seus fundamentos, verbis:

No entanto, ao contrario do defendido pela autora, a
existéncia de doacdo de um cheque de US$ 500,00
(quinhentos ddlares), pela familia, para a constru¢do do
hospital "Albert Einstein", como alegado em sua inicial, e
a presenca do filho do renomado cientista na idealizacéo
do referido hospital, ndo possuem o condao de configurar
a aplicacdo do dispositivo acima citado. Tais
manifestacdes demonstram aceitacdo da homenagem
feita a Einstein com a lembranca de seu nome para o
Hospital, e nunca como consentimento para a utilizacao
do referido nome civil de forma exclusiva.

A prova do consentimento dos herdeiros de Albert
Einstein para o uso de seu nome civil como marca ha de
ser inequivoca e indiscutivel, jA que impediria que outras
entidades utilizassem o referido nome como forma de
homenagear o ilustre cientista. E ndo h4, nos autos,
qualquer documento habil que comprove ser a
demandante uma representante exclusiva de Albert
Einstein, ou de seu filho, Hans Albert Einstein.

Ha que ser consignado também que a empresa ré trouxe aos
autos acordo celebrado entre ela e a Universidade Hebraica
de Jerusalém, que, ao que se depreende por meio da anélise
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do referido documento, é a legitima possuidora dos direitos
sobre o nome, imagem, voz e obra do Dr. Albert Einstein, e
por meio do qual foi concedida a empresa ré a licenga para
uso do termo EINSTEIN em seus signos marcérios (fls.
184/368) [e-STJ, fls. 538 e 597/603 — sem destaques no
original].

Em resumo, em que pese o HOSPITAL ALBERT EINSTEIN fazer uso dos
nomes "Albert Einstein" e "Einstein", ndo ha prova nos autos de que sua autorizacao foi
concedida a titulo exclusivo, amplo e irrestrito para utilizacdo do nome civil do respeitado

cientista como bem lhe aprouver.

Assim, consoante destacado pelo Tribunal de origem, a autorizagao para
inclusdo do nome civil do fisico alem&o na denominacdo do Hospital € ato restrito aquela
instituicdo, ndo tendo o conddo de se ampliar por si s6 para abarcar exclusividade nao

conferida e que sequer pode ser depreendida daquele ato (e-STJ, fl. 600).

Conforme bem ressaltado pelo eminente relator em seu voto, o direito
nacional ndo admite a cessao de uso de nome civil de forma ampla, ela estara sempre

adstrita a finalidade definida no ato do consentimento.

Nesse contexto, afirmou o Ministro MARCO AURELIO BELLIZZE, em
conclusdo, que cada marca, cada signo distintivo submetido a registro, por constituir
objeto autbnomo do direito marcario, deve preencher os requisitos de registrabilidade,

inclusive quanto ao consentimento para nova utilizagdo do nome civil.

Dai porgue, a existéncia de doacéo, pela familia, para a construcdo do
hospital "Albert Einstein”, e a presenca do filho do renomado cientista na idealizacdo do
HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, ndo sédo capazes, por si ss, de configurar os requisitos
exigidos pelo art. 124, XV, da Lei n°® 9.279/96 (Nao sdo registraveis como marca, nome

civil ou sua assinatura, nome de familia ou patronimico e imagem de terceiros, salvo com
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consentimento do titular, herdeiros ou sucessores).

Por conseguinte, ndo havendo nenhuma exteriorizacdo dos herdeiros ou
legatarios com relacdo a marca UNIDADE DIAGNOSTICA EINSTEIN JARDINS, no ha
como elastecer 0 uso do nome civil "Albert Einstein” ou "Einstein” pelo HOSPITAL ALBERT
EINSTEIN a fim de registrar aquela referida marca, sob pena de ofensa direta ao direito de

personalidade da HEBREW UNIVERSIT e do art. 124, XV, da Lei n® 9.279/96.

Acrescento ainda que ndo pode vingar a pretensao autoral porque, em
assim prevalecendo sua tese, haveria, de forma inconteste, a usurpacéo dos direitos de
imagem e do nome do ilustre cientista em seu favor, o que vai de encontro com toda a
prova produzida nos autos, mormente o testamento feito pelo Dr. Albert Einstein e do teor
do acordo entre os herdeiros testamentarios de 1981, que atestaram que a Universidade
Hebraica de Jerusalém é a legitima possuidora dos direitos sobre o nome, imagem, voz e

obra do mencionado cientista (e-STJ, fls. 374/393).

Desse modo, com a mais devida vénia ao colega que abriu a divergéncia,
o d. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, entendo que, no caso, o HOSPITAL
ALBERT EINSTEIN ndo detém autorizacao inequivoca para a utilizacdo da marca e nhome
civil "Albert Einstein" de forma exclusiva, ndo podendo, assim, registrar a marca UNIDADE

DIAGNOSTICA EINSTEIN JARDINS.

Nessas condigcbes, rendendo minhas reiteradas homenagens ao
eminente Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, acompanho o bem lancado voto do
eminente relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial manejado pelo

HOSPITAL ALBERT EINSTEIN.
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