
AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 2217427 - SP (2025/0206176-6)

RELATORA : MINISTRA DANIELA TEIXEIRA

AGRAVANTE :
ROMPLAS INDUSTRIA E  COMERCIO DE LAMINADOS
PLASTICOS LTDA 

ADVOGADOS : LUIZ AUGUSTO LOPES PAULINO - SP259722
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
DEBORAH ANALIA LIMA CAMPOS - DF074739

AGRAVADO : CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPÉIS E TECIDOS LTDA
ADVOGADOS : JACQUES LABRUNIE - RJ055594

JOÃO VIEIRA DA CUNHA - SP183403
HENRIQUE CAZERTA DE GODOY BUENO - SP373783
VICENTE DE MOURA ROSENFELD - SP286838
PEDRO MALGARINI LABRUNIE - SP488826

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
AGRAVO  INTERNO.  RECURSO  ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULA  N.  7/STJ.  DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.  MARCA  EVOCATIVA.  COMPETÊNCIA.
TEMA  REPETITIVO  N.  950/STJ.  AGRAVO  INTERNO  NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu
de recurso especial interposto no bojo de ação declaratória de
não  infração  (direito  marcário)  cumulada  com  pretensão
indenizatória,  na  qual  se  discutiu  o  uso  da  expressão
“URUGUAI®”  em  sinal  no  mercado  de  “laminado  plástico
sintético para revestimento” e a alegada concorrência desleal.
2.  O  acórdão  estadual  qualificou  a  marca  “URUGUAI®”  como
evocativa  e  restringiu  a  proteção  ao  uso  isolado  do  termo,
afastando a contrafação e concorrência desleal  em relação ao
sinal “PEVECRON AUTO URUGUAI”, por empregar a expressão
com função adjetiva.
II. Questão em discussão
3.  A  questão  em  discussão  consiste  em:  (i)  saber  se  houve
prequestionamento,  ainda que implícito,  dos dispositivos legais
apontados como violados na Lei n. 9.279/1996 (LPI) e no Código
Civil;  (ii)  saber  se  o  conhecimento  do  recurso  especial
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demandaria  reexame  de  fatos  e  provas,  atraindo  o  óbice  da
Súmula n. 7/STJ; (iii) saber se houve demonstração adequada de
dissídio  jurisprudencial,  com cotejo analítico e similitude fática,
nos  termos  do  CPC  e  do  RISTJ;  e  (iv)  saber  se  o  acórdão
recorrido contrariou a tese jurídica firmada no Tema Repetitivo n.
950/STJ  ao  supostamente  restringir  a  eficácia  do  registro
marcário federal.
III. Razões de decidir
4. O ponto central da controvérsia consiste em definir se, diante
da  existência  de  registro  válido  da  marca  nominativa
“URUGUAI®”,  é  juridicamente  admissível  restringir  a
exclusividade  assegurada  pelo  artigo  129  da  LPI  —  cujo
prequestionamento implícito se reconhece — sob o fundamento
de suposto caráter evocativo no segmento específico, permitindo
a utilização do mesmo elemento distintivo em sinal composto por
concorrente  direto,  sem  que  isso  configure  contrafação  ou
concorrência desleal.
5. O Tribunal de origem, com base na prova dos autos, chegou à
conclusão de que, inobstante a manutenção da higidez da marca
nominativa "URUGUAI" pela Justiça Federal, trata-se de marca
evocativa ou sugestiva, portanto, fraca, designativa de produtos
da  Classe  de  Nice  —  NCL(10)  17  —  cuja  especificação  diz
respeito  a  produto  "laminado  plástico  sintético  para
revestimento",  os chamados "couros ecológicos"  ou "courvins".
Concluiu a Corte local pelo reconhecimento do caráter sugestivo
do  termo,  já  que  herdada  dos  couros  que,  antigamente,
provinham de bovinos criados no país vizinho, Uruguai, e que,
com o  posterior  desenvolvimento  dos  laminados  sintéticos,  foi
replicada para o novo tipo de revestimento, que a assumiu como
padrão,  tornando  o  termo  "URUGUAI",  no  específico  contexto
mercadológico  em  que  opera  o  signo,  sinônimo  do  próprio
produto que designa.
6. Rever o juízo probatório que levou a Corte local à conclusão
adotada pelo Colegiado estadual  de que o sinal  em disputa é
fraco e que não gera prejuízo concorrencial à recorrente esbarra
no óbice da Súmula n.  7/STJ,  o qual  não restou superado no
presente caso. 
7. Tratando-se de marcas evocativas ou sugestivas, aquelas que
apresentam baixo grau de distintividade,  por  se constituírem a
partir  de  expressões  que  remetem  à  finalidade,  natureza  ou
características do produto ou serviço por elas identificado, como
ocorre no particular, esta Corte perfilha o entendimento de que a
exclusividade conferida ao titular do registro comporta mitigação,
devendo ele suportar o ônus da convivência com outras marcas
semelhantes.  Tratando-se  de  marca  fraca,  a  exclusividade
conferida pelo registro deve ser restrita ao uso literal da marca
como registrada, o que não é o caso.
8. Quanto à alegada violação ao Tema Repetitivo n. 950/STJ, a
Corte local delimitou a controvérsia no julgamento dos embargos
de  declaração,  trazendo  excerto  do  julgamento  da  ação  na
Justiça Federal, indicativa dos exatos contornos em que exercida
a jurisdição federal, isto é: discutiu-se se a marca “URUGUAI®”
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cumpre os requisitos do registro,  não se há infração marcária.
Desse  modo,  não  se  verifica  dissonância  com a  tese  jurídica
firmada  sob  a  sistemática  dos  recursos  repetitivos
representativos de controvérsia.
9.  Ainda  quanto  ao  ponto,  esta  Corte  já  estabeleceu,
em  precedentes,  que  a  exclusividade  de  uso  da  marca  não
constitui  decorrência  lógica,  direta  e  automática  do
reconhecimento da aquisição de distintividade. Deve-se ter  em
consideração  as  circunstâncias  usualmente  analisadas  para
decidir sobre a possibilidade ou não de convivência entre marcas
em aparente conflito.
10. Mantida a inviabilidade de conhecimento do recurso especial
sob o  prisma da alínea "a"  do permissivo constitucional,  resta
prejudicada a análise do recurso especial pela alínea "c".
IV. Dispositivo
11. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos  e  relatados  estes  autos  em  que  são  partes  as  acima
indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal
de Justiça, em Sessão Virtual de 18/08/2026 a 24/08/2026, por unanimidade,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. 

Os  Srs.  Ministros  Nancy  Andrighi,  Humberto  Martins,  Ricardo
Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.

Brasília, 24 de agosto de 2026.

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
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AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 2217427 - SP (2025/0206176-6)

RELATORA : MINISTRA DANIELA TEIXEIRA

AGRAVANTE :
ROMPLAS INDUSTRIA E  COMERCIO DE LAMINADOS
PLASTICOS LTDA 

ADVOGADOS : LUIZ AUGUSTO LOPES PAULINO - SP259722
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
DEBORAH ANALIA LIMA CAMPOS - DF074739

AGRAVADO : CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPÉIS E TECIDOS LTDA
ADVOGADOS : JACQUES LABRUNIE - RJ055594

JOÃO VIEIRA DA CUNHA - SP183403
HENRIQUE CAZERTA DE GODOY BUENO - SP373783
VICENTE DE MOURA ROSENFELD - SP286838
PEDRO MALGARINI LABRUNIE - SP488826

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
AGRAVO  INTERNO.  RECURSO  ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULA  N.  7/STJ.  DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.  MARCA  EVOCATIVA.  COMPETÊNCIA.
TEMA  REPETITIVO  N.  950/STJ.  AGRAVO  INTERNO  NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu
de recurso especial interposto no bojo de ação declaratória de
não  infração  (direito  marcário)  cumulada  com  pretensão
indenizatória,  na  qual  se  discutiu  o  uso  da  expressão
“URUGUAI®”  em  sinal  no  mercado  de  “laminado  plástico
sintético para revestimento” e a alegada concorrência desleal.

2.  O  acórdão  estadual  qualificou  a  marca  “URUGUAI®”  como
evocativa  e  restringiu  a  proteção  ao  uso  isolado  do  termo,
afastando a contrafação e concorrência desleal  em relação ao
sinal “PEVECRON AUTO URUGUAI”, por empregar a expressão
com função adjetiva.

II. Questão em discussão
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3.  A  questão  em  discussão  consiste  em:  (i)  saber  se  houve
prequestionamento,  ainda que implícito,  dos dispositivos legais
apontados como violados na Lei n. 9.279/1996 (LPI) e no Código
Civil;  (ii)  saber  se  o  conhecimento  do  recurso  especial
demandaria  reexame  de  fatos  e  provas,  atraindo  o  óbice  da
Súmula n. 7/STJ; (iii) saber se houve demonstração adequada de
dissídio  jurisprudencial,  com cotejo analítico e similitude fática,
nos  termos  do  CPC  e  do  RISTJ;  e  (iv)  saber  se  o  acórdão
recorrido contrariou a tese jurídica firmada no Tema Repetitivo n.
950/STJ  ao  supostamente  restringir  a  eficácia  do  registro
marcário federal.

III. Razões de decidir

4. O ponto central da controvérsia consiste em definir se, diante
da  existência  de  registro  válido  da  marca  nominativa
“URUGUAI®”,  é  juridicamente  admissível  restringir  a
exclusividade  assegurada  pelo  artigo  129  da  LPI  —  cujo
prequestionamento implícito se reconhece — sob o fundamento
de suposto caráter evocativo no segmento específico, permitindo
a utilização do mesmo elemento distintivo em sinal composto por
concorrente  direto,  sem  que  isso  configure  contrafação  ou
concorrência desleal.

5. O Tribunal de origem, com base na prova dos autos, chegou à
conclusão de que, inobstante a manutenção da higidez da marca
nominativa "URUGUAI" pela Justiça Federal, trata-se de marca
evocativa ou sugestiva, portanto, fraca, designativa de produtos
da  Classe  de  Nice  —  NCL(10)  17  —  cuja  especificação  diz
respeito  a  produto  "laminado  plástico  sintético  para
revestimento",  os chamados "couros ecológicos"  ou "courvins".
Concluiu a Corte local pelo reconhecimento do caráter sugestivo
do  termo,  já  que  herdada  dos  couros  que,  antigamente,
provinham de bovinos criados no país vizinho, Uruguai, e que,
com o  posterior  desenvolvimento  dos  laminados  sintéticos,  foi
replicada para o novo tipo de revestimento, que a assumiu como
padrão,  tornando  o  termo  "URUGUAI",  no  específico  contexto
mercadológico  em  que  opera  o  signo,  sinônimo  do  próprio
produto que designa.

6. Rever o juízo probatório que levou a Corte local à conclusão
adotada pelo Colegiado estadual  de que o sinal  em disputa é
fraco e que não gera prejuízo concorrencial à recorrente esbarra
no óbice da Súmula n.  7/STJ,  o qual  não restou superado no
presente caso. 

7. Tratando-se de marcas evocativas ou sugestivas, aquelas que
apresentam baixo grau de distintividade,  por  se constituírem a
partir  de  expressões  que  remetem  à  finalidade,  natureza  ou
características do produto ou serviço por elas identificado, como
ocorre no particular, esta Corte perfilha o entendimento de que a
exclusividade conferida ao titular do registro comporta mitigação,
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devendo ele suportar o ônus da convivência com outras marcas
semelhantes.  Tratando-se  de  marca  fraca,  a  exclusividade
conferida pelo registro deve ser restrita ao uso literal da marca
como registrada, o que não é o caso.

8. Quanto à alegada violação ao Tema Repetitivo n. 950/STJ, a
Corte local delimitou a controvérsia no julgamento dos embargos
de  declaração,  trazendo  excerto  do  julgamento  da  ação  na
Justiça Federal, indicativa dos exatos contornos em que exercida
a jurisdição federal, isto é: discutiu-se se a marca “URUGUAI®”
cumpre os requisitos do registro,  não se há infração marcária.
Desse  modo,  não  se  verifica  dissonância  com a  tese  jurídica
firmada  sob  a  sistemática  dos  recursos  repetitivos
representativos de controvérsia.

9.  Ainda  quanto  ao  ponto,  esta  Corte  já  estabeleceu,
em  precedentes,  que  a  exclusividade  de  uso  da  marca  não
constitui  decorrência  lógica,  direta  e  automática  do
reconhecimento da aquisição de distintividade. Deve-se ter  em
consideração  as  circunstâncias  usualmente  analisadas  para
decidir sobre a possibilidade ou não de convivência entre marcas
em aparente conflito.

10. Mantida a inviabilidade de conhecimento do recurso especial
sob o  prisma da alínea "a"  do permissivo constitucional,  resta
prejudicada a análise do recurso especial pela alínea "c".

IV. Dispositivo

11. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de minha relatoria

que não conheceu do recurso especial com fundamento nos óbices das Súmulas n.

282/STF e 7/STJ.

A agravante sustenta as seguintes teses recursais:

a)  o  ponto  central  da  controvérsia  consiste  em  definir  se,  diante  da

existência  de  registro  válido  da  marca  nominativa  “URUGUAI”,  é  juridicamente

admissível  restringir  a  exclusividade  assegurada  pelo  art.  129 da  LPI  sob  o

fundamento  de  suposto  caráter  evocativo  no  segmento  específico,  permitindo  a

utilização do mesmo elemento distintivo em sinal composto por concorrente direto,

sem que isso configure contrafação ou concorrência desleal;

b) a controvérsia foi expressamente construída à luz do art. 2º, V, da Lei

n.  9.279/1996 (LPI).  Ao  sustentar  que  a  utilização  do  núcleo  distintivo  da  marca
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registrada “URUGUAI®” por concorrente direto configura aproveitamento parasitário e

desvio de clientela,  a Agravante invocou diretamente o conteúdo normativo desse

dispositivo,  cuja  essência  foi  enfrentada  pelo  acórdão  recorrido  ao  afastar  a

configuração de concorrência desleal;

c)   no mesmo sentido, os arts.  208, 209 e 210 da Lei  nº  9.279/1996

foram objeto de debate ao longo da controvérsia, especialmente no que se refere à

tutela  reparatória  decorrente  da violação de direito  marcário.  Ao afastar  a  própria

ocorrência de ilícito marcário e de concorrência desleal,  o Tribunal de origem, por

consequência  lógica,  afastou  também  a  incidência  desses  dispositivos,  o  que

evidencia que a matéria foi necessariamente enfrentada. 

d) o mesmo raciocínio se aplica aos arts. 186 e 927 do Código Civil, que

consagram a responsabilidade civil subjetiva por ato ilícito, e ao art. 884, que veda o

enriquecimento sem causa. 

e)  ao afirmar que a expressão teria caráter evocativo ou sugestivo no

segmento  de  laminados  plásticos  sintéticos  e  que  sua  utilização  no  sinal

“PEVECRON AUTO URUGUAI” não geraria risco de confusão, a Corte local apreciou

diretamente a aplicação do regime jurídico previsto nos arts. 124, 129, 130, 189 e 195

da Lei nº 9.279/1996. 

f) o acórdão recorrido fixou premissas claras: (i) reconheceu a existência

de registro válido da marca nominativa “URUGUAI”; (ii) admitiu o uso do termo pela

parte  adversa  em  sinal  composto;  (iii)  qualificou  o  vocábulo  como  evocativo  no

segmento  específico;  e  (iv)  concluiu  pela  inexistência  de  risco  de  confusão  e  de

concorrência  desleal.  A  insurgência  recursal  dirige-se  exclusivamente  ao

enquadramento jurídico dessas premissas à luz da Lei n. 9.279/1996;

g) a decisão agravada afirmou que o Tribunal de origem não violou o

Tema Repetitivo n. 950/STJ, julgando apenas conflito entre particulares sem mitigar o

registro concedido pelo INPI. Contudo, ao restringir a eficácia prática do registro sob

fundamento de caráter evocativo, o Tribunal de origem reduziu, na prática, o alcance

da  exclusividade  conferida  pela  Autarquia  Federal  à  Agravante  sob  a  marca

“URUGUAI®”.

Intimada nos termos do art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, a

parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a

alteração do julgado impugnado.

É o relatório.

VOTO

Documento eletrônico VDA59167993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a):  DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA   Assinado em: 17/08/2026 15:04:24
Código de Controle do Documento: f347be1b-9b57-4e05-bdb9-364f32bee480



O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5º, do Código

de Processo Civil. 

A decisão agravada se fundamentou nos seguintes termos:

Trata-se de Recurso Especial interposto por ROMPLAS INDUSTRIA E
COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA, com fundamento no
art. 105, inciso III, alíneas “a”, e "c" da Constituição Federal, contra o
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
assim ementado (e-STJ, fls.637/650):

Apelação. Ação declaratória de não infração (direito marcário) c.
c. indenizatória (suposta prática de concorrência desleal). Parcial
procedência da ação para declarar que a utilização pela autora
da expressão “Uruguai” na veiculação de seus produtos não viola
a marca “Uruguai Romplas” pertencente à ré"; e improcedência
da  reconvenção.  Irresignação  da  autora  e  da  reconvinte.  Não
acolhimento. Justiça Federal que, em grau recursal, manteve a
higidez  do  registro  da  marca  nominativa  “Uruguai”  da  ré.
Circunstância verificada,  apenas,  neste recurso,  mas,  que não
tem  o  condão  de  reverter  o  decreto  de  improcedência  da
pretensão  reconvencional.  Marca  URUGUAI  que  é  fraca,
porquanto evocativa ou sugestiva do tipo de textura que pode ser
impressa em "laminado plástico sintético para revestimento", os
chamados “courvins”. Termo necessário, no referido ramo voltado
para  venda  e  produção  de  "couros  ecológicos".  Teoria  da
distância.  Disseminação  do  uso  da  palavra  URUGUAI,  no
mercado, a indicar baixa distintividade extrínseca da marca da ré.
Proteção  da  marca  que  deve  ficar  restrita  ao  uso  do  termo
"URUGUAI",  apenas  de  forma  isolada.  Produto  "PEVECRON
AUTO URUGUAI" da autora que não afronta a marca da ré. Uso
da expressão ora em disputa apenas com função "adjetiva",  a
ilidir  a  prática de contrafação.  Envio  pela  ré  de notificação às
concorrentes  de  mercado  que  não  se  mostrou  abusiva,
porquanto, à época do envio da missiva, já detinha o direito de
uso exclusivo dos termos da marca mista URUGUAI ROMPLAS
e  da  marca  nominativa  URUGUAI.  Mitigação  da  proteção
marcária  que  somente  se  revela,  neste  recurso.  Sentença
mantida. Recursos da autora e da ré desprovidos.

Segundo  a  parte  recorrente,  o  recurso  preenche  os  requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.

Intimada nos termos do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a parte
recorrida  afirmou a  inexistência  de  requisitos  ou  elementos  aptos  a
promover a alteração do julgado impugnado.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso especial é tempestivo e cabível, pois interposto em face de
decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto na
origem (art. 105, III, “a” e "c", da Constituição Federal).

No presente processo, a parte afirma, em suma, que estão presentes
os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.

Ocorre,  contudo,  que  a  questão  já  foi  enfrentada  pela  decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
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Na origem, afastou-se a ocorrência de contrafação e de concorrência
desleal  relativamente  ao  uso  da  expressão  “Uruguai”  em  sinais
compostos,  como  “PEVECRON AUTO URUGUAI”,  reconhecendo-se
que  a  marca  “URUGUAI”  possui  caráter  evocativo  ou  sugestivo  no
segmento de laminados plásticos sintéticos. Para tanto,  aplicou-se a
teoria da distância, restringindo a proteção ao uso isolado do termo.

A  recorrente  sustenta  violação  a  diversos  dispositivos  da  Lei  nº
9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial), notadamente os artigos 2º,
V; 124, XIX; 129; 189, I; 195, III; 208, 209 e 210, bem como aos artigos
186, 884 e 927 do Código Civil. Aponta, ainda, dissídio jurisprudencial
com acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná (Apelação
Cível  nº  0002181-42.2021.8.16.0090).  Em  preliminar,  alega
incompetência da Justiça Estadual para mitigar os efeitos de registro
concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial,  à luz do
Tema 950 do Superior Tribunal de Justiça.

A análise do teor do acórdão recorrido indica que os dispositivos tidos
por violados não foram debatidos pela Corte de origem.

A decisão recorrida concentrou sua análise nos artigos 122, 129 e 130
da Lei nº 9.279/1996, bem como no artigo 124, incisos I, IV, IX e XVIII,
da mesma Lei, além dos artigos 493, parágrafo único, e 85, § 11, do
Código de Processo Civil de 2015.

Observa-se,  contudo,  que  não  houve  enfrentamento  específico  dos
artigos 2º, inciso V; 189, inciso I; 195, inciso III; 208, 209 e 210 da Lei
nº  9.279/1996, nem dos artigos 186, 884 e 927 do Código Civil, cuja
violação foi expressamente alegada nas razões do recurso.

É certo  que,  por  força constitucional  (art.  105,  III,  da  CRFB/88),  ao
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso
especial "das causas decididas, em única ou última instância", uma vez
que, presente a finalidade revisional da insurgência recursal,  não se
mostra viável o pronunciamento originário a respeito de matérias ainda
não discutidas na origem.

Destarte,  "a  falta  de  prequestionamento  da  matéria  suscitada  no
recurso  especial  impede  seu  conhecimento,  a  teor  da  Súmula  nº
282/STF." (AgInt no AREsp n.  2.582.153/DF, relator Ministro Ricardo
Villas  Bôas  Cueva,  Terceira  Turma,  julgado  em  26/8/2024, DJe  de
29/8/2024.)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.  OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  OU
OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC/
15.  INOCORRÊNCIA.  REEXAME  DE  FATOS  E  PROVAS  E
INTERPRETAÇÃO  DE  CLÁUSULAS  CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.  SÚMULAS  5  E  7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO.  AUSÊNCIA.  SÚMULAS  282  E  356/
STF.  FUNDAMENTO  DO  ACÓRDÃO  NÃO  IMPUGNADO.
SÚMULA 283/STF. DECISÃO MANTIDA.

(...)

5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como  violados  e  dos  argumentos  invocados  pelo  recorrente
impede o conhecimento do recurso especial (súmulas 282 e 356/
STF).
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6.  A  existência  de  fundamento  do  acórdão  recorrido  não
impugnado  -  quando  suficiente  para  a  manutenção  de  suas
conclusões - impede a apreciação do recurso especial.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt  no  AREsp  n.  2.228.031/SP,  relatora  Ministra  Nancy
Andrighi,  Terceira  Turma,  julgado  em  28/8/2023, DJe  de
30/8/2023.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL.  AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  OPERAÇÃO
ENTERPRISE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. BEM QUE AINDA
INTERESSA  AO  PROCESSO.  POSSIBILIDADE  DE
PERDIMENTO.  INVIABILIDADE  DO  REEXAME  DE  FATOS  E
PROVAS. SÚMULA 7, STJ. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 49-A,
CC. FATOS CRIMINOSOS ATRIBUÍDOS AO ADMINISTRADOR
DA EMPRESA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE BENS
DE  PESSOA  JURÍDICA  SUPOSTAMENTE  UTILIZADA  NA
LAVAGEM  DE  CAPITAIS.  PRECEDENTES.  VIOLAÇÃO  AO
ART.  156, CPP.  AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 282, STF.
I  -  É  inviável  o  reexame  de  fatos  e  provas  para  afastar  as
conclusões do Tribunal a quo de que há fortes indícios de que
foram utilizados recursos decorrentes de atividades criminosas
para adquirir o veículo sobre o qual versa o pedido de restituição.
Incidência da Súmula n. 7, STJ.
II - Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível determinar
a  constrição  de  bens  de  pessoas  jurídicas  quando  houver
indícios de que elas tenham sido utilizadas para a prática delitiva
ou  para  ocultar  ativos  decorrentes  de  atividades  ilícitas.
Precedentes.
III  -  Para  que  se  configure  o  prequestionamento,  há  que  se
extrair  do  acórdão  recorrido  pronunciamento  sobre  as  teses
jurídicas em torno do dispositivo legal tido como violado, a fim de
que  se  possa,  na  instância  especial,  abrir  discussão  sobre  a
correta aplicação da lei federal.
IV - No caso sob exame, não se verificou, a partir da leitura dos
acórdãos recorridos, discussão efetiva acerca do ônus da prova
e do art. 156 do Código de Processo Penal, de modo que deve
ser mantido o óbice da Súmula n. 282, STF.
Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 2333928 /  PR, RELATOR Ministro MESSOD
AZULAY  NETO,  QUINTA  TURMA,  DATA  DO  JULGAMENTO
04/06/2024, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 07/06/2024)

Dessa  forma,  "para  que  se  tenha  por  satisfeito  o  requisito  do
prequestionamento,  "há  que  se  extrair  do  acórdão  recorrido
pronunciamento  sobre  as  teses  jurídicas  em  torno  dos  dispositivos
legais  tidos  como  violados,  a  fim  de  que  se  possa,  na  instância
especial,  abrir  discussão  sobre  determinada  questão  de  direito,
definindo-se,  por  conseguinte,  a  correta  interpretação  da  legislação
federal" (AgInt no AREsp  1.487.935/SP, 4ª Turma, DJe  04/02/2020)."
(AgInt  no  REsp  n.  1.815.548/AM,  relatora  Ministra  Nancy  Andrighi,
Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 7/5/2020.)

É  certo  que:  "Esta  Corte  admite  o  prequestionamento  implícito  dos
dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes
tenham sido expressamente discutidos no Tribunal local (...)" (AgInt no
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AREsp n. 2.423.648/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Entretanto,  para  que  se  considere  ocorrido  o  prequestionamento
implícito,  há  de  se  ter  presente,  no  caso  concreto,  a  discussão  da
temática fático-jurídica que se pretende ver revisada nesta Corte, não
se podendo cogitar de pronunciamento inaugural a respeito do enfoque
pretendido pela parte recorrente em sede especial.

Daí  por  que  se  tem  reiterado  neste  colegiado  que  "não  basta  ao
cumprimento do requisito do prequestionamento a mera oposição de
embargos de declaração na origem." (AgInt no REsp n. 1.815.548/AM,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020,
DJe de 7/5/2020.)

No  presente  feito,  a  parte  recorrente  não  logrou  comprovar  que  o
acórdão recorrido tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou da
tese  jurídica  ora  trazida  a  esta  Corte,  de  modo  que  "Ausente  o
prequestionamento,  até  mesmo  de  modo  implícito,  de  dispositivos
apontados  como violados  no  recurso  especial,  incide  o  disposto  na
Súmula  nº  282/STF.  "  (AgInt  no  AREsp  n.  1.701.763/SC,  relator
Ministro  Ricardo  Villas  Bôas  Cueva,  Terceira  Turma,  julgado  em
6/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

De outro  lado,  o  acórdão recorrido  baseou-se em premissas fáticas
específicas.  Qualificou  a  marca  “URUGUAI”  como  evocativa  ou
sugestiva  no  segmento  de  courvin,  por  indicar  padrão  de  textura
amplamente utilizado e necessário à gravação. Concluiu, ainda, que a
expressão “PEVECRON AUTO URUGUAI” não gera risco de confusão,
pois emprega o vocábulo com função adjetiva para qualificar textura,
distinta do uso isolado da marca.

Também  afastou  a  alegação  de  concorrência  desleal,  considerando
que as notificações ao mercado ocorreram quando a ré detinha registro
de  marca  mista  e  direito  decorrente  do  depósito  da  nominativa,  no
exercício regular da proteção da marca.

Por  sua  vez,  a  parte  recorrente  sustenta  que  bastaria  a  mera
possibilidade de confusão para caracterizar reprodução ou imitação da
marca,  além  de  alegar  concorrência  desleal.  Tal  tese,  contudo,
demanda revaloração do conjunto probatório sobre distinção de sinais,
uso marcário, padrão de textura e práticas comerciais, o que não se
coaduna com a via estreita do recurso especial.

Dessa  forma,  para  conhecer  da  controvérsia  apresentada  neste
recurso,  mostra-se  necessário  o  revolvimento  do  acervo  fático-
probatório dos autos, procedimento incompatível com o entendimento
firmado  pela  Súmula  nº  7  deste  Superior  Tribunal  de  Justiça,  que
estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."

De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar  de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático-probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.

Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e  provas (é)  vedado em recurso especial  pela
Súmula nº 7 do STJ."(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro
Humberto  Martins,  Terceira  Turma,  julgado  em  9/12/2024, DJEN de
12/12/2024.)

No mesmo sentido:
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PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO  NOS  EMBARGOS
DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
AÇÃO  DE  RESCISÃO  CONTRATUAL  CUMULADA  COM
RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS  E  MATERIAIS.  REEXAME  DE  FATOS  E  PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE
QUANTIA  PAGA.  CONTRATO  DE  COMPRA  E  VENDA  DE
IMÓVEL.  RESOLUÇÃO  POR  CULPA  DA  CONSTRUTORA/
VENDEDORA.  DEVOLUÇÃO  DA  COMISSÃO  DE
CORRETAGEM.  PRESCRIÇÃO.  PRAZO  TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.  VIOLAÇÃO  DO  ART.  489 DO  CPC.
INOCORRÊNCIA.

1.  Ação  de  rescisão  contratual  cumulada  com  restituição  de
valores e indenização por danos morais e materiais.

2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às
teses atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes
no  tocante  à  relação  jurídica  havida  entre  as  partes  e  à
delimitação de suposta responsabilidade, envolve o reexame de
fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula
7/STJ.

(...)

(AgInt  nos  EDcl  no  AREsp  n.  2.627.058/MG,  relatora  Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de
13/11/2024.)

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DE  PRODUÇÃO  ANTECIPADA
DE  PROVAS.  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  AOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N.º 283 DO STF, POR ANALOGIA. CERCEAMENTO
DE  DEFESA.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.  REFORMA  DO
JULGADO.  ANÁLISE  DE  MATÉRIA  FÁTICO-PROBATÓRIA.
NÃO CABIMENTO.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA Nº  7  DO STJ.
TEMA  NÃO  DEBATIDO  PELAS  INSTÂNCIAS  ORDINÁRIAS.
APLICAÇÃO  DA  SÚMULA  N.º  282  DO  STF.
PREQUESTIONAENTO.  MATÉRIA  DE  ORDEM  PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.

Inteligência da Súmula n.º 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.

2.  A  alteração  das  conclusões  do  acórdão  recorrido  exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n.º 7 do STJ.

(...)

(AgInt no AREsp n. 2.662.287/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar
da compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.

Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento  de  que:  "a  revaloração  jurídica  de  fatos  e  provas
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incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação da
Súmula nº 7 do STJ na espécie." (AgInt no AREsp n.  1.742.678/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe de 11/6/2021.)

Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se  limitar  a  afirmar  que  sua  pretensão  demanda  apenas  o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.

Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nºs 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente  a  não aplicação dos óbices,  sem explicitar,  à  luz  do
contexto  fático  delineado  no  acórdão  e  da  tese  recursal  trazida  no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame
fático-probatório  ou  da  análise  das  cláusulas  contratuais."  (AgInt  no
AREsp n.  2.250.305/DF,  relator  Ministro  Ricardo Villas  Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 6/10/2023.)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO  NCPC.  AÇÃO  DE  RESCISÃO  DE  CONTRATO  DE
PROMESSA  DE  COMPRA  E  VENDA  DE  IMÓVEL.
INDENIZAÇÃO.  DANOS  MATERIAIS.  AUSÊNCIA  DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO  DENEGATÓRIA  DE  ADMISSIBILIDADE  DE
RECURSO  ESPECIAL.  DESCUMPRIMENTO  DOS
REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, DO NCPC
(ART.  544,  §  4º,  I,  DO  CPC/73).  AGRAVO  INTERNO  NÃO
PROVIDO.

1.  Aplica-se  o  NCPC  a  este  julgamento  ante  os  termos  do
Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ
na  sessão  de  9/3/2016: Aos  recursos  interpostos  com
fundamento  no  CPC/2015 (relativos  a  decisões  publicadas  a
partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma
do novo CPC.

2.  Não  se  mostra  viável  o  agravo  em  recurso  especial  que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo
art. 932, III, do NCPC (544, § 4º, I, do CPC/73), não impugna os
fundamentos  da  respectiva  inadmissibilidade  (incidência  das
Súmulas n.ºs 5 e 7 do STJ e 284 do STF).

3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas
ou reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além
das indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal
como analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante
enfrentamento  dialético  desse  conjunto  de  permissivos
constitucionais  em  face  do  exame  soberano  do  material  de
cognição  pela  Corte  estadual,  se  chegar  ao  almejado
entendimento  de  que  a  classificação  jurídica  concluída  não
espelha o melhor direito ao caso.

4. Agravo interno não provido.
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(AgInt no AREsp n. 1.925.017/SC, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.)

No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão  do  quadro  fático-probatório  estabelecido  na  instância  de
origem, providência que, como visto, é inviável nesta sede.

Quanto  ao  apontamento  da  existência  de  dissenso  jurisprudencial,
sabe-se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c"
do permissivo constitucional  requisita  comprovação e demonstração,
esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos
que  configurem  o  dissídio,  mencionando-se  as  circunstâncias  que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo
como  bastante  a  simples  transcrição  de  ementas,  sem  realizar  o
necessário  cotejo  analítico  a  evidenciar  a  similitude  fática  entre  os
casos apontados e a divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1º,
do  CPC/2015 e 255, § 1º, do RISTJ)" (REsp n.  1.888.242/PR, relator
Ministro  Ricardo  Villas  Bôas  Cueva,  Terceira  Turma,  julgado  em
29/3/2022, DJe de 31/3/2022).

Não se verifica, nas razões recursais, o cotejo analítico exigido pelo
art.  1.029 do  CPC  e  pelo  art.  255 do  RISTJ,  pois  não  houve
demonstração  clara  da  similitude  fática  nem  da  divergência  na
interpretação da norma federal entre o acórdão recorrido e o paradigma
indicado.  A controvérsia  decidida pelas instâncias ordinárias envolve
peculiaridades do mercado, a função de termo como qualificador de
textura e a configuração específica dos sinais em confronto, elementos
que  não  foram  correlacionados  ao  paradigma  para  evidenciar
similitude.

Com efeito, a interposição do recurso especial pela alínea "c" exige do
recorrente  -  além  da  comprovação  da  alegada  divergência
jurisprudencial, por meio da juntada dos precedentes favoráveis à tese
defendida,  com  a  devida  certidão  ou  cópia  dos  paradigmas,
autenticada  ou  de  repositório  oficial  -,  a  comparação  analítica  dos
acórdãos confrontados,  nos termos dos artigos 1029,  §§1º  e  2º,  do
Código de Processo Civil, e 255, §1º, do Regimento Interno do STJ, o
que não foi feito.

Ademais,  é  certo  que:  "A  jurisprudência  desta  Corte  firmou  o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre
interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado
em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do
STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c
do permissivo constitucional." (AgInt no AREsp n. 2.662.008/BA, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em  24/2/2025, DJEN
de 28/2/2025.)

A análise das alegações recursais,  no ponto,  indica a incidência  da
Súmula nº 7 do STJ.

Assim,  não  se  mostra  viável  o  conhecimento  do  recurso  pela
divergência.

Por fim, o  Tribunal de origem aplicou corretamente a tese firmada no
Tema 950 do Superior  Tribunal  de Justiça  (REsp  1.527.232/SP),  ao
reconhecer que a abstenção de uso pelo titular do registro e a análise
da eficácia do ato concessivo constituem matérias de competência da
Justiça  Federal,  a  serem  apreciadas  em  ação  própria,  com  a
participação  do  Instituto  Nacional  da  Propriedade  Industrial  (INPI).
Ressaltou, ademais, que não houve negativa de vigência aos registros
marcários da recorrente.
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Na  apreciação  da  apelação,  a  Corte  local  considerou  fato
superveniente a decisão da Justiça Federal que manteve a higidez do
registro da marca nominativa “URUGUAI” (TRF da 2ª Região). Todavia,
limitou-se  a  definir  o  alcance  da  tutela  privada  no  conflito  entre
particulares, à luz da distintividade do sinal e do uso mercadológico,
sem restringir os efeitos do registro federal.

Nesse  contexto,  não  se  verifica  violação  direta  à  lei  federal  nem
contrariedade ao Tema 950. O acórdão recorrido apenas reconheceu a
inexistência  de  contrafação  e  de  concorrência  desleal  no  caso
concreto,  sem  usurpar  a  competência  da  Justiça  Federal  ou
desconstituir o ato administrativo do INPI.

Ante o exposto, não conheço do recurso especial.

Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis,
os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.

Com efeito, a legislação processual estabelece, no art. 932, III e IV, do

Código de Processo Civil, a faculdade de o relator julgar monocraticamente recurso

inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.  

Cuida-se de inovação legal que reflete a já consagrada jurisprudência

deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: "O relator, monocraticamente e

no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando

houver entendimento dominante acerca do tema" (Súmula nº 568 do STJ, aprovada

pela Corte Especial em 16/03/2016). 

Como  delimitado  pela  agravante,  o  ponto  central  da  controvérsia

consiste em definir se, diante da existência de registro válido da marca nominativa

“URUGUAI”,  é  juridicamente admissível  restringir  a  exclusividade assegurada pelo

art.  129 da  LPI  sob  o  fundamento  de  suposto  caráter  evocativo  no  segmento

específico, permitindo a utilização do mesmo elemento distintivo em sinal composto

por concorrente direto, sem que isso configure contrafação ou concorrência desleal.

Ao analisar a apelação interposta pela ora agravante, nos autos de uma

ação  declaratória  de  não  infração  cumulada  com  indenização,  ajuizada  pela  ora

recorrida, o Tribunal de origem, com base na prova dos autos, chegou à conclusão de

que,  inobstante  a  manutenção  da  higidez  da  marca  nominativa  "URUGUAI"  pela

Justiça Federal, trata-se de marca evocativa ou sugestiva, portanto, fraca, designativa

de produtos da Classe de Nice — NCL(10) 17 — cuja especificação diz respeito a

produto  "laminado  plástico  sintético  para  revestimento",  os  chamados  "couros

ecológicos"  ou  "courvins".  Concluiu  a  Corte  local  pelo  reconhecimento  do  caráter

sugestivo  do  termo,  já  que  herdada  dos  couros  que,  antigamente,  provinham de

bovinos criados no país vizinho, Uruguai, e que, com o posterior desenvolvimento dos
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laminados sintéticos, foi replicada para o novo tipo de revestimento, que a assumiu

como padrão, tornando o termo "URUGUAI", no específico contexto mercadológico

em que opera o signo, sinônimo do próprio produto que designa. 

É o que se colhe dos seguintes excertos tirados do acórdão recorrido

(fls. 644/645):

Contudo, em que pese a manutenção da higidez da marca nominativa
URUGUAI da ré (fls. 622/623), fato é que ela é uma marca evocativa
ou sugestiva, portanto, fraca, eis que visa distinguir produtos da Classe
de Nice – NCL(10) 17 – cuja especificação diz sobre produto "laminado
plástico sintético para revestimento", os chamados "couros ecológicos"
ou "courvins". Nesse cenário, como bem pontua a autora, não há como
não  reconhecer  o  caráter  sugestivo  do  termo  URUGUAI,  porquanto
necessário à atividade de gravação de laminados sintéticos, e que foi
herdada dos couros que, antigamente, provinham de bovinos criados,
no país vizinho – Uruguai – e, com o advento e desenvolvimento dos
laminados sintéticos, foi replicada a referida gravação para o novo tipo
de  revestimento,  que  a  assumiu  como  padrão,  tornando  o  termo
URUGUAI sinônimo do produto que designa, conforme representa a
textura URUGUAI da imagem de fls. 597. 

[...]

Inclusive,  não  é  difícil  encontrar,  na  internet,  outras  empresas  que
anunciam que "O courvin uruguai é muito mais do que uma alternativa
ao couro, é um tipo de couro sintético que se tornou muito popular na
indústria automotiva."1 ou "Uruguai: O Courvin Automotivo Uruguai é
uma variação específica desse material,  que recebe esse nome em
referência  ao  seu  estilo  ou  origem.  Pode  apresentar  Documento
recebido  eletronicamente  da  origem  características  únicas,  como
texturas, padrões ou cores específicas que remetem ao país ou a um
estilo particular."

Com base nesse contexto delineado a partir das provas dos autos e na

diferença entre distintividade intrínseca e extrínseca do signo marcário,  concluiu o

Colegiado estadual que, inobstante a manutenção do registro à recorrente da marca

"URUGUAI", em sua acepção nominativa, e diante ainda da constatação de que esse

termo é necessário e comum no nicho de mercado voltado para produção ou venda

de laminados plásticos sintéticos,  de rigor que sua proteção fosse restrita apenas

para o caso de utilização, por concorrente, do termo escrito, de forma isolada, e não

para os casos em que o concorrente se utiliza da expressão para o fim de identificar a

gravura  contida  em  seu  produto  — tal  como  ocorre  com  o  "PEVECRON  AUTO

URUGUAI"  da  recorrida,  que  faz  uso  da  expressão  apenas  com  o  escopo  de

identificar a linha uruguaia da Pevecron, nas cores concreto, chumbo, grafite, bege,

cinza e preto, numa função adjetiva, circunstância a Corte entendeu suficiente para

afastar o alegado prejuízo concorrencial. 

É o que se colhe dos seguintes excertos tirados do acórdão recorrido

(fls. 646/647):
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Logo, malgrado a manutenção do registro à ré da marca URUGUAI, na
acepção  nominativa,  ante  à  constatação  de  que  esse  termo  é
necessário e comum no nicho de mercado voltado para produção ou
venda de laminados plásticos sintéticos, de rigor que a sua proteção
fique restrita  apenas para  o  caso de utilização,  por  concorrente,  do
termo  escrito,  de  forma  isolada,  e  não  para  os  casos  em  que  o
concorrente  utiliza  da  expressão  para  o  fim  de  poder  identificar  a
gravura  contida  em  seu  produto,  tal  como  ocorre  com  o
PEVECRON AUTO URUGUAI  (fls.  580)  da  autora,  que  faz  uso  da
expressão em disputa apenas com o escopo de identificar sua linha
"Uruguai"  da  Pevecron,  nas  cores  concreto,  chumbo,  grafite,  bege,
cinza e preto (fls. 580) – logo, a utiliza com necessária função adjetiva,
circunstância que afasta a alega prática de contrafação.

Rever o juízo probatório que levou a Corte local à conclusão perfilhada

pelo Colegiado estadual de que o sinal em disputa é fraco e que não gera prejuízo

concorrencial à recorrente esbarra no óbice da Súmula n.  7/STJ, o qual não restou

superado no presente caso. 

Tratando-se, ainda, de marcas evocativas ou sugestivas, aquelas que

apresentam baixo grau de distintividade, por se constituírem a partir de expressões

que remetem à finalidade, natureza ou características do produto ou serviço por elas

identificado, como ocorre no particular, esta Corte subscreve o entendimento de que a

exclusividade  conferida  ao  titular  do  registro  comporta  mitigação,  devendo  ele

suportar  o  ônus  da  convivência  com outras  marcas  semelhantes.  Tratando-se  de

marca fraca, a exclusividade conferida pelo registro deve ser restrita ao uso literal da

marca como registrada, o que não é o caso.

Nesse sentido:

RECURSO  ESPECIAL.  DIREITO  EMPRESARIAL.  DIREITO  DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL.  MARCAS.  AÇÃO DE NULIDADE DA
MARCA NOMINATIVA VITACIN, COM PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE
USO.  ART.  124, XIX,  DA  LPI.  PRÉVIO  REGISTRO,  NA  MESMA
CLASSE,  DA MARCA VITAWIN.  ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS.
124, XIX, 129 e 130 DA LPI. NÃO OCORRÊNCIA. MARCA VITAWIN
QUE CONFIGURA MARCA ALTAMENTE SUGESTIVA DO PRODUTO
A  QUE  SE  REFERE  (SUPLEMENTO  MULTIVITAMÍNICO).  MARCA
FRACA. EXCLUSIVIDADE RESTRITA AO USO LITERAL DO SIGNO
COMO  REGISTRADO.  IMPOSSIBILIDADE  DE  APROPRIAÇÃO  DO
NOME  GENÉRICO.  ART.  124, VI,  DA  LPI.  CONSEQUENTE
INVIABILIDADE DA PROTEÇÃO ALMEJADA, QUE ACABARIA POR
CONFERIR AMPLA PROTEÇÃO A NOME PRATICAMENTE IGUAL AO
GENÉRICO.

1.  Ação  proposta  com o  objetivo  de  anulação,  com fundamento  no
art. 124, XIX, da LPI, do registro da marca VITACIN, diante do prévio
registro da marca VITAWIN na mesma classe de produtos, bem como
de condenar  a ré a se abster  de utilizar  referido nome ou qualquer
outro signo que se assemelhe à marca anteriormente registrada.
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2. A verificação da impossibilidade de registro de uma marca em razão
de possível conflito com marca anteriormente registrada, como regra,
demanda o exame (i) do grau de semelhança entre os sinais;

(ii) do grau de semelhança entre os produtos; (iii) da possibilidade de
confusão ou de associação no público consumidor.

3. Caso concreto, porém, que apresenta a peculiaridade de a marca
anterior,  VITAWIN,  ser  altamente  sugestiva  dos  produtos  a  que  se
refere (suplementos multivitamínicos), sendo quase idêntica ao nome
genérico em inglês "vitamin".

3.  Se,  de  acordo  com o  art.   124,  VI,  da  LPI,  não  é  possível  o
registro   de   sinal   genérico,   necessário,   comum,   vulgar   ou
simplesmente   descritivo   que   tenha   relação   com  o   produto   ou
serviço a que se refere, também não é possível que o registro de
marca praticamente idêntica ao nome genérico possa se valer de
ampla proteção, sob pena de se permitir, por via transversa, aquilo
que a própria lei busca evitar: a apropriação, por particulares, de
nome   comumente   utilizado   em   determinado   segmento
mercadológico.

4. Eventual semelhança fonética e gráfica entre as marcas em questão
que não se mostra relevante para fins de proteção da marca anterior,
uma vez que ambas são evocativas dos produtos a que se referem.

5.  Tratando-se  de  marca  muito   fraca,  a  exclusividade  conferida
pelo   registro   deve   ser   restrita   ao   uso   literal   da  marca   como
registrada, o que não é o caso.

6. Possibilidade de confusão ou de associação indevida que não ficou
demonstrada, sobretudo considerando a diferença ideológica existente
entre as marcas em questão. Impossibilidade de reexame dos fatos.
Súmula 7/STJ.

7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n.  1.845.508/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
Terceira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)

RECURSO  ESPECIAL.  PROPRIEDADE  INDUSTRIAL.  AÇÃO
ANULATÓRIA  DE  MARCA.  NEGATIVA  DE  PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.  QUESTÃO  PREJUDICADA.  PRIMAZIA  DA
DECISÃO  DE  MÉRITO.  COMERCIALIZAÇÃO  DE  PRODUTOS
IDÊNTICOS,  SEMELHANTES  OU  AFINS.  IMITAÇÃO  OU
REPRODUÇÃO  DE  MARCA.  IMPOSSIBILIDADE.  CONFUSÃO  OU
ASSOCIAÇÃO  INDEVIDA.  POTENCIALIDADE.  TEORIA  DA
DISTÂNCIA. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE CONCRETA. MARCA
DO RECORRIDO QUE DEVE SER INVALIDADA. ANUÊNCIA DO INPI.

1.  Ação  ajuizada  em  6/1/2014. Recurso  especial  interposto  em
3/5/2022. Autos conclusos à Relatora em 7/2/2024.

2.  O propósito recursal  consiste em (i)  definir  se houve negativa de
prestação jurisdicional e (ii) verificar a higidez do ato administrativo que
concedeu a marca DELINIA ao recorrido.

3.  Prejudicada  a  análise  da  alegação  de  negativa  de  prestação
jurisdicional,  tendo  em  vista  o  princípio  da  primazia  da  decisão  de
mérito.

4. A Lei 9.279/96 contém previsão específica que impede o registro de
marca quando se constatar a ocorrência de "reprodução ou imitação,
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no  todo  ou  em  parte,  ainda  que  com  acréscimo,  de  marca  alheia
registrada,  para  distinguir  ou  certificar  produto  ou  serviço  idêntico,
semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com
marca alheia" (art. 124, XIX).

5.  Na  espécie,  a  confrontação  das  marcas  em  litígio  (D'LINEA  x
DELINIA)  revela  a  existência  de  alto  grau  de  semelhança gráfica  e
identidade  fonética  entre  elas,  de  modo  que,  sendo  seus  titulares
sociedades  empresárias  que  atuam  no  mesmo  ramo  de  atividades
(comercialização de móveis e artigos correlatos), a potencial confusão
gerada no público consumidor, caso ambas coexistam, é evidente.

6. Para a tutela da marca, basta a possibilidade de confusão, não se
exigindo  prova  de  efetivo  engano  por  parte  de  clientes  ou
consumidores específicos. Precedentes.

7.  O próprio  INPI  manifestou-se  nos  autos  em sentido  favorável  ao
reconhecimento  da  nulidade  da  marca  do  recorrido,  uma  vez  que,
segundo  apurado  pela  autarquia,  a  semelhança  existente  entre  as
marcas é passível de causar confusão ou associação indevida.

8.  A exceção enunciada pela teoria da distância não se aplica à
hipótese dos autos, haja vista que o grau de semelhança entre as
marcas   objeto   da   controvérsia   (D'LINEA   e  DELINIA)   é,   a   toda
evidência,   muito   maior   do   que   aquele   que   se   percebe   na
comparação entre estas e as expressões invocadas pelo acórdão
recorrido.

9. Recurso especial provido.

(REsp  n.  2.120.527/RJ,  relatora  Ministra  Nancy  Andrighi,  Terceira
Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

Quanto à alegada violação ao Tema Repetitivo n. 950/STJ, a Corte local

delimitou  a  controvérsia  no  julgamento  dos  embargos  de  declaração,  trazendo

excerto do julgamento da ação na Justiça Federal, indicativa dos exatos contornos

em que  exercida  a  jurisdição  federal,  isto  é:  discutiu-se  se  a  marca  "URUGUAI"

cumpre os requisitos do registro, não se há infração marcária (fls. 672-673):

Nesta senda, não se verifica qualquer mácula às balizas fixadas pelo
C. STJ, no Tema Repetitivo 950, pois este é expresso em dizer que a
Justiça  Estadual  é  competente  para  analisar  questões  afetas  à
concorrência  desleal,  eis  que  a  Tese  firmada  diz  o  seguinte:  "As
questões acerca do trade dress dos produtos, concorrência desleal, e
outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando
de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência
da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia
federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade
de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a
abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória."1 (destaque
não original). 

Não por  outro  motivo  que  a  demanda  federal  bem estabeleceu
quais   seriam   as   balizas   do   julgamento   no   sentido   de   que   "é
essencial fixar que na presente ação não se discute se a Apelada
está infringindo a marca da Apelante. Isto é objeto de demanda já
proposta na Justiça Estadual. Neste feito, se discute apenas se a
marca URUGUAI, de titularidade da Apelante, cumpre os requisitos
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legais de registro". (fls. 34, do pedido de efeito suspensivo à apelação
n° 2129639-37.2023.8.26.0000, em apenso).

A esse respeito,  esta Corte também já consolidou o entendimento de

que a exclusividade de uso não constitui decorrência lógica, direta e automática do

reconhecimento da aquisição de distintividade, sendo necessário ter em consideração

as circunstâncias particulares do caso para decidir sobre a possibilidade ou não de

convivência entre marcas em aparente conflito.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NULIDADE DE
MARCA.  NEGATIVA  DE  PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL.  NÃO
OCORRÊNCIA.  INDICAÇÃO  DO  DISPOSITIVO  LEGAL  VIOLADO.
AUSENTE. SÚMULA 284/STF. QUEBRA DA CONFIANÇA LEGÍTIMA.
CIRCUNSTÂNCIA  NÃO  VERIFICADA.  REEXAME  DE  FATOS  E
PROVAS.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  7/STJ.  ATOS  DE
CONCORRÊNCIA  DESLEAL.  AUSÊNCIA.  SECONDARY  MEANING,
SIGNIFICAÇÃO  SECUNDÁRIA  OU  DISTINTIVIDADE  ADQUIRIDA.
FENÔMENO QUE NÃO POSSUI O ALCANCE PROPUGNADO PELA
RECORRENTE. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. MARCA
EVOCATIVA. SINAL DE USO COMUM. EMPRESAS QUE PRATICAM
ATIVIDADES  DISTINTAS.  CONFUSÃO.  NÃO  OCORRÊNCIA.
DISSÍDIO  JURISPRUDENCIAL.  SIMILITUDE  FÁTICA  NÃO
DEMONSTRADA.

1.  Ação  ajuizada  em  7/1/2008. Recurso  especial  interposto  em
18/7/2014 e concluso à Relatora em 14/3/2018.

2. O propósito recursal é verificar a higidez do ato administrativo que
concedeu o registro da marca nominativa AMERICA AIR, na classe que
assinala serviços de transporte aéreo, à empresa recorrida.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões deduzidas pelas
partes, ainda que o resultado do julgamento contrarie os interesses da
recorrente,  não  há  que  se  cogitar  de  negativa  de  prestação
jurisdicional.

4.  O  recurso  especial  não  pode  ser  conhecido  quando  a  indicação
expressa do dispositivo legal violado está ausente.

5.  A  concessão  do  registro  marcário  pelo  órgão  administrativo
competente  não  constitui  circunstância  apta  a  criar  na  recorrente  a
legítima expectativa  de que o  INPI  não iria  deferir  quaisquer  outros
pedidos de registro de sinais que, segundo a percepção particular do
detentor do direito marcário, conflitaria com o seu. Hipótese em que
não  se  verifica  a  ocorrência  de  quebra  de  confiança  legítima,
insegurança jurídica ou de má-fé dos recorridos.

6. Como regra, a utilização de sinal marcário obtido regularmente junto
ao  INPI  não  pode  ser  entendido  como  conduta  fraudulenta  ou
desonesta praticada com o intuito de angariar ou desviar, ilicitamente, a
clientela de terceiros. O sucesso de pretensão deduzida nesse sentido,
na  medida  em  que  implica  grave  restrição  ao  direito  titulado  pelo
proprietário da marca impugnada, exigiria comprovação da prática de
conduta  fraudulenta  ou  de  sua  má-fé  ao  requerer  o  registro,
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circunstâncias  cujo  exame,  consoante  entendimento  cristalizado  na
Súmula 7/STJ, é defeso em sede de recurso especial.

7.  Tratando-se de marcas evocativas ou sugestivas, aquelas que
apresentam baixo  grau  de  distintividade,  por  se  constituírem a
partir   de   expressões   que   remetem   à   finalidade,   natureza   ou
características do produto ou serviço por elas identificado, como
ocorre   no   particular,   este   Tribunal   tem   reconhecido   que   a
exclusividade conferida ao titular do registro comporta mitigação,
devendo ele suportar o ônus da convivência com outras marcas
semelhantes. Precedentes.

8. O fenômeno da distintividade adquirida (significação secundária ou
secondary  meaning)  ocorre  em  relação  a  algum  signo  de  caráter
comum,  descritivo  ou  evocativo  que,  dada  a  perspectiva  criada  no
consumidor  ao  longo  de  um  largo  tempo  de  uso,  passa  a  adquirir
eficácia distintiva suficiente, a ponto de possibilitar seu registro como
marca.

9. A exclusividade de uso pretendida nesta demanda, todavia, não
constitui   decorrência   lógica,   direta   e   automática   do
reconhecimento  da  aquisição  de  distintividade.  Deve-se   ter   em
consideração   as   circunstâncias   usualmente   analisadas   para
decidir sobre a possibilidade ou não de convivência entre marcas
em aparente conflito.

10.  Em  se  tratando  de  marcas  "fracas",  descritivas  ou  evocativas,
afigura-se descabida qualquer  alegação de anterioridade de registro
quando  o  intuito  da  parte  for  o  de  assegurar  o  uso  exclusivo  de
expressão dotada de baixo vigor inventivo. Precedente.

11.  O âmbito de proteção de uma marca é delimitado, acima de
tudo, pelo risco de confusão que o uso de outro sinal, designativo
de   serviço   idêntico,   semelhante   ou   afim,   possa   ser   capaz   de
causar perante o consumidor.

12. No particular, diante do fato de a denominação impugnada tratar-se
de expressão evocativa/sugestiva e de ambas as empresas prestarem
serviços  distintos  -  não  tendo  sido  constatada  a  possibilidade  de
confusão junto ao público - inexiste, a partir da interpretação da lei de
regência e do quanto consolidado pela jurisprudência do STJ, qualquer
razão  jurídica  apta  a  ensejar  a  declaração  de  nulidade  do  registro
marcário da recorrida.

13. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo
analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

RECURSO  ESPECIAL  PARCIALMENTE  CONHECIDO  E  NÃO
PROVIDO.

(REsp  n.  1.773.244/RJ,  relatora  Ministra  Nancy  Andrighi,  Terceira
Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 5/4/2019.)

Mantida  a  inviabilidade  de  conhecimento  do  recurso  especial  sob  o

prisma da  alínea  "a"  do  permissivo  constitucional,  resta  prejudicada  a  análise  do

recurso especial pela alínea "c".

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

Mantenho a decisão agravada quanto aos honorários.
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É o voto.
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Secretário
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AUTUAÇÃO

RECORRENTE : ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS
LTDA 

ADVOGADOS : LUIZ AUGUSTO LOPES PAULINO - SP259722
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
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HENRIQUE CAZERTA DE GODOY BUENO - SP373783
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PEDRO MALGARINI LABRUNIE - SP488826
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AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS
LTDA 

ADVOGADOS : LUIZ AUGUSTO LOPES PAULINO - SP259722
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
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DEBORAH ANALIA LIMA CAMPOS - DF074739
AGRAVADO : CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPÉIS E TECIDOS LTDA 
ADVOGADOS : JACQUES LABRUNIE - RJ055594

JOÃO VIEIRA DA CUNHA - SP183403
HENRIQUE CAZERTA DE GODOY BUENO - SP373783
VICENTE DE MOURA ROSENFELD - SP286838
PEDRO MALGARINI LABRUNIE - SP488826

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS, pela parte: AGRAVANTE: ROMPLAS
INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA.

TERMO

A  TERCEIRA  TURMA  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  em  Sessão  Virtual  de
18/08/2026 a 24/08/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do
voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs.  Ministros Nancy Andrighi,  Humberto  Martins,  Ricardo Villas  Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 24 de agosto de 2026
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