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Revista ASPI - Editorial

Caros Leitores,

Dr. Marcello do Nascimento
Presidente

Estamos chegando ao final do ano de 2020 que certamente será lembrado por todos. 
Foi um ano de muitos desafios, mas também de conquistas. As adaptações necessárias 
nesse momento de pandemia trouxeram novas oportunidades, as quais foram marcadas 
principalmente pelo uso da tecnologia e dos meios de comunicação virtuais.

Após esses vários meses de distanciamento social podemos avaliar que a ASPI conseguiu 
adotar rápidas e eficazes medidas, exercendo plenamente seu funcionamento regular e 
mantendo não só uma completa grade cultural ativa, incluindo palestras, seminários e até 
mesmo cursos “on-line”. 

A recente alteração estatutária aprovada na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
realizada em 15/10/2020 veio a coroar essa nova realidade, uma vez que agora o nosso 
Estatuto Social contempla a realização das mais diversas atividades de maneira virtual, 
incluindo Assembleias e reuniões de Diretoria e Conselho.

Os preparativos para o XX Congresso Internacional a ser realizado em 15, 16 e 17 de Março 
se encontram em pleno andamento e a ASPI estará preparando a realização do Congresso 
não somente de maneira presencial como também virtualmente, utilizando-se das mais 
adiantadas tecnologias disponíveis.

Esperamos, em um futuro próximo, ter a oportunidade de encontrar todos pessoalmente, 
em um ambiente seguro e saudável!

Desejamos igualmente, desde já, Felizes Festas!
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No baixar das cortinas de 2002 
foi lançada a 5ª edição do Boletim 
ASPI, predecessor da atual re-
vista, com celebrações do então 
Presidente Dr. Alberto Camelier, 
ao empenho das Diretorias e Con-
selho da Associação no decorrer 
do ano que se encerrava. Dentre 
os inúmeros feitos alcançados, 
destacava-se o início das obras 
da atual biblioteca, que, para sua 
estreia, contou com valiosas doa-
ções de diversas obras de outras 
associações e também de gene-
rosos associados, a exemplo da 
coleção de livros e pertences do 
Dr. Sebastião Silveira, gentilmen-
te cedida pelos irmãos Newton, 
Clóvis e Wilson Silveira, bem 
como das obras de autoria do Di-

David Fernando Rodrigues
david.rodrigues@montaury.com.br

retor Jurídico à época, Dr. José 
Carlos Tinoco Soares.

A edição também dedicava-se 
à discussão do tema “Prescrição 
nas Ações de Propriedade Indus-
trial” e contava com comentários 
do saudoso Dr. Dilson Antônio da 
Costa Lobo a um acórdão profe-
rido sobre tal tema, bem como 
de artigo de autoria do Dr. José 
Carlos Tinoco Soares, que desde 
então já se dedicava ao estudo da 
matéria.

Observando tais relatos, é in-
teressante notar como o passa-
do tem a capacidade de, muitas 
vezes, manter-se de certa forma 
atual, pois ao final de um ano tão 
duro como este ano de 2020, não 

há dúvidas sobre as merecidas 
felicitações às Diretorias e Con-
selho desta Associação, que, 
mesmo diante de todas as adver-
sidades, conseguiram se reinven-
tar e manter vivas suas necessá-
rias atividades sociais e culturais. 
Da mesma forma, fascinante 
podermos desfrutar, ainda nesta 
mesma edição, de um novo artigo 
de autoria do Dr. José Carlos Ti-
noco Soares, revisitando o tema 
“Prescrição”, ao qual convidamos 
todos à leitura junto dos demais 
artigos disponíveis.

Sempre importante destacar 
que todas as edições do Boletim 
ASPI estão disponíveis para con-
sulta na biblioteca da Associação, 
sendo que folhear seus exempla-
res é certamente uma agradável 
viagem no tempo.

David do Nascimento Advogados Associados
Av. Paulista, 1294 • 16º andar • 01310 915 • São Paulo • SP • Brasil
Tel.: +55 11 3372 3766 • Fax.: + 55 11 3372 3767 / 68 / 69
mail@dnlegal.com.br • www.dnlegal.com.br

Sólida experiência em 
Propriedade Intelectual
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O Marco Civil da Internet re-
presentou importante inovação 
no ordenamento jurídico brasi-
leiro, no sentido de afirmar di-
reitos e garantias dos usuários 
e reafirmar as obrigações dos 
provedores na Internet. Naquele 
momento, dentre outros aspec-
tos, assegurou ao usuário de In-
ternet, em seu artigo 7º, incisos 
VII e IX, o direito ao “não forneci-
mento a terceiros de seus dados 
pessoais, inclusive registros de 
conexão, e de acesso a aplica-
ções de internet, salvo mediante 
consentimento livre, expresso e 
informado ou nas hipóteses pre-
vistas em lei”, bem como o direito 
ao “consentimento expresso so-
bre coleta, uso, armazenamento 
e tratamento de dados pessoais, 
que deverá ocorrer de forma 
destacada das demais cláusulas 
contratuais”. Isso, no entanto, até 
a entrada em vigor da Lei Geral 
de Proteção de Dados (LGPD), 
que, vale lembrar, se aplica a 

toda e qualquer atividade de tra-
tamento de dados pessoais, rea-
lizado por meios digitais ou não. 

A LGPD reafirmou a necessi-
dade de se identificar uma base 
legal para toda e qualquer ati-
vidade de tratamento de dados 
pessoais. Dentre as dez hipóte-
ses, ou bases legais, que autori-
zam o tratamento de dados pes-
soais elencadas em seu artigo 
7º, encontra-se o consentimento. 
Nota-se, com relação ao consen-
timento, que de acordo com o dis-
posto no Marco Civil da Internet, 
seria exigido que o mesmo fosse 
livre, informado e expresso. Já 
na LGPD, o consentimento é de-
finido como a manifestação livre, 
informada e inequívoca. Essa 
alteração quanto à exigência 
de um consentimento expresso, 
para um consentimento inequí-
voco torna-o certamente menos 
rígido. O consentimento inequí-
voco pode ser revelado por uma 
ação afirmativa que não deixe 
dúvidas sobre a intenção do titu-
lar. Já o consentimento expresso 

visa obter autorização singular. 
A adjetivação “expresso”, assim 
como “específico”, “exige a carga 
máxima de participação do cida-
dão dentro da dinâmica da prote-
ção dos dados pessoais” (BIONI, 
2019, 203).

A LGPD dispõe sobre as ati-
vidades de tratamento de dados 
pessoais de maneira geral, rea-
lizadas em todos os segmen-
tos econômicos, inclusive nos 
meios digitais, enquanto o Mar-
co Civil da Internet “estabelece 
princípios, garantias, direitos e 
deveres para o uso da internet 
no Brasil”. Consequentemen-
te, questionamentos quanto à 
prevalência do Marco Civil da 
Internet sobre a LGPD e da ne-
cessidade de obtenção de um 
consentimento expresso ao invés 
de um consentimento inequívoco 
para as atividades de tratamen-
to de dados pessoais realizadas 
por meio da Internet emergem 
nas discussões que envolvem 
o tema. Entretanto, não haveria 
sentido a exigência de um con-

Vinícius Cervantes
viniciuscervantes@hotmail.com

“LGPD e a Derrogação Tácita de  
Dispositivos do Marco Civil da Internet

Revista ASPI - Coluna Internacional

Direito & Tecnologia

Franchising Buscas no Brasil e Exterior 
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sentimento mais rígido especifi-
camente para aquelas atividades 
que, em regra, se mostram mais 
dinâmicas, desenvolvidas na In-
ternet.

Deve-se lembrar, que o Marco 
Civil da Internet pode ser com-
preendido como uma norma prin-
cipiológica. Sendo assim, disci-
plina o uso da Internet no Brasil 
mediante a observação de prin-
cípios dentre os quais se incluí 
a “proteção dos dados pessoais, 
na forma da lei”. Não fosse tal in-
terpretação suficiente, o artigo 1º 
da LGPD indica sua aplicação no 
“tratamento de dados pessoais, 
inclusive nos meios digitais”, em 
consonância com o previsto no 
Marco Civil da Internet. Verifica-
-se, assim, a derrogação tácita 
do artigo 7º, incisos VII e IX do 
Marco Civil da Internet no qual 
se encontra a exigência de um 
consentimento expresso para 
tratamento de dados pessoais, 
prevalecendo o conceito apre-
sentado pela LGPD, ou seja, o 
consentimento deve ser livre, 
informado e inequívoco, exigin-
do-se a manifestação expressa, 
ou específica, como disposto na 
LGPD, apenas excepcionalmen-
te, como no caso de tratamento 
de dados pessoais sensíveis e 
de crianças. 

 Tal entendimento, encon-
tra amparo jurídico no artigo 2º, 
parágrafo 1º da Lei de Introdução 
às Normas do Direito Brasileiro, 
o que pode ser compreendido em 

pelo menos duas perspectivas. A 
primeira delas, pela incompati-
bilidade entre as normas, espe-
cificamente no que se refere ao 
consentimento como base legal, 
ou seja, não haveria sentido para 
que as operações de tratamento 
de dados realizadas na Internet 
exigissem um consentimento 
mais rígido do que aquelas rea-
lizadas fora da rede. A segunda 
perspectiva, consiste na inteira 
regulação das atividade de tra-
tamento de dados pessoais pela 
LGPD, enquanto o Marco Civil da 
Internet se restringe à regular o 
uso da Internet no Brasil, esta-
belecendo princípios, garantias, 
direitos e deveres para tanto.

BRASIL E EXTERIOR

                 WhatsApp.: (11) 97970-6559
                             tel.: (11) 5070-0633 

www.sulamericamarcas.com.bratendimento@sulamericamarcas.com.br

MARCAS - PATENTES - DESENHO INDUSTRIAL
DIREITOS AUTORAIS - REGISTRO DE SOFTWARE
ASSESSORIA JURÍDICA - CONTRATOS - PESQUISAS
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Revista ASPI - Coluna Internacional

Enquanto Isso...

...no Reino Unido. O período de 
transição do Brexit expirará em 31 
de dezembro de 2020 e o gover-
no local tem publicado estatutos 
e orientações nas mais diversas 
áreas regulamentadas que deve-
rão ser observados, tanto no Rei-
no Unido, quanto na União Euro-
peia, tendo em vista mudanças na 
legislação. No âmbito da PI, desta-
ca-se algumas das orientações do 
IPO para o final da transição, que 
determinam que: (i) Os advogados 
do Reino Unido não poderão re-
presentar novos clientes em novos 
pedidos ou procedimentos no EUI-
PO; (ii) os pedidos de patentes eu-
ropeias podem continuar a ser fei-
tos através do IPO ou diretamente 
ao Instituto Europeu de Patentes. 
As patentes europeias existentes 
cobrindo o Reino Unido também 
não serão afetadas, Os advogados 
de patentes europeias apresenta-
das no Reino Unido continuarão 
a representar os requerentes pe-
rante o EPO, uma vez que não é 
uma organização da EU; (iii) os 

direitos de PI sobre bens coloca-
dos no mercado do Reino Unido 
por ou com o consentimento do 
detentor do direito após o período 
de transição não podem mais ser 
considerados esgotados no Es-
paço Econômico Europeu (EEE). 
Portanto, as empresas que ex-
portam paralelamente esses bens 
protegidos por PI do Reino Unido 
para o EEE podem necessitar do 
consentimento do titular do direito. 
Os direitos de PI sobre bens co-
locados no mercado do EEE por 
ou com o consentimento do titular 
do direito após o período de tran-
sição continuarão a ser conside-
rados esgotados no Reino Unido, 
de modo que as importações pa-
ralelas do EEE para o Reino Unido 
não serão afetadas; (iv) A maioria 
das obras com direitos autorais do 
Reino Unido ainda estará prote-
gida na UE e no Reino Unido. A 
portabilidade transfronteiriça de 
serviços de conteúdo online, a li-
beração de direitos autorais para 
transmissões via satélite, a prote-
ção recíproca de direitos de banco 
de dados e a exceção de obras ór-
fãs terminarão no final do período 
de transição.

...ainda no Reino Unido. E so-
bre o fim do período de transição 
do Brexit, também foram publica-

das orientações sobre as regras 
para transmissão e vídeo sob de-
manda (vod) após o seu fim. Em 1 
de janeiro de 2021, a Diretiva de 
Serviços de Comunicação Social 
Audiovisual (AVMSD) e o princípio 
do país de origem deixarão de se 
aplicar aos serviços sob jurisdição 
do Reino Unido transmitidos para 
a UE. No entanto, a estrutura da 
Convenção Europeia sobre Televi-
são Transfronteiriça (ECTT) ainda 
será aplicável. Isso significa que 
os 20 países da UE que assinaram 
a ECTT devem permitir a liberda-
de de recepção de serviços sob 
jurisdição do Reino Unido. A forma 
como esse direito é efetivado em 
cada país pode depender da legis-
lação nacional e de como a ECTT 
foi implementada localmente e 
em alguns casos será necessária 
a obtenção da chamada “licença 
ofcom” concedida pelo Office of 
Communications, o órgão regula-
dor das comunicações no Reino 
unido. O Reino Unido, por outro 
lado, deverá permitir a liberdade 
de recepção de serviços origina-
dos de todos os países signatários 
do ECTT.

...no México. Entrou em vigor, 
no último dia 05 de novembro, a 
nova Lei Federal de Proteção à 
Propriedade Industrial. Aperfei-

Luiza Prado
luiza.prado@splaw.com.br
Benny Spiewak
benny.spiewak@splaw.com.br
Lorena Garrido
lorena.garrido@splaw.com.br
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çoada em muitos aspectos, a nova 
Lei formaliza grande parte da prá-
tica comum que havia sido tratada 
anteriormente no Instituto Mexica-
no de Propriedade Industrial. Na 
área de patentes, por exemplo, os 
principais destaques são: (i) o re-
conhecimento da nulidade parcial 
de uma patente; (ii) Certificados 
Complementares, para permitir a 
extensão de sua validade para até 
5 anos devido a atrasos injustifica-
do pelo Instituto; e os pedidos de 
(iii) renúncia, retificação e limitação 
de direitos de forma voluntária, os 
quais serão rejeitados se houver 
procedimento pendente quanto 
à validade da patente ou modelo. 
Além disso, destaques importan-
tes mostrarão efeitos significativos 
nas invenções biológicas, como 
(iv) o reconhecimento explícito da 
patenteabilidade de segundas uti-
lizações de qualquer substância, 
composto ou composição previa-
mente conhecida. Também, a nova 
Lei contém diversas alterações im-
portantes que deverão ser especi-
ficadas em um novo Regulamento, 
ainda não disponível, que deverá 
visar especificamente esclarecer 
os detalhes de como as novas dis-
posições serão cumpridas.

...na China. A Lei de Patentes 
foi revisada e aprovada. Em 17 
de outubro de 2020, a 22ª reu-
nião da Comissão Permanente do 
13º Congresso Nacional do Povo 
aprovou a decisão sobre a revisão 
da Lei de Patentes. O trabalho, 
considerou principalmente, três 
aspectos principais: fortalecer a 
proteção dos direitos e interesses 

dos titulares da patente, promover 
a implementação e aplicação das 
patentes e melhorar o sistema de 
licenciamento de patentes. No âm-
bito do fortalecimento da proteção 
dos direitos dos titulares, dentre 
outras, destaca-se o aumento da 
indenização pela infração de pa-
tente: na prática, a proteção do 
direito de patente tem como pro-
blemas dificuldade de comprova-
ção, alto custo e baixa indeniza-
ção. A revisão da Lei adiciona um 
sistema de compensação punitiva. 
Ou seja, para uma violação in-
tencional de patente, quando as 
circunstâncias são graves, o tri-
bunal popular pode determinar o 
valor da indenização no prazo de 
uma a cinco vezes o valor calcu-
lado com base no prejuízo sofrido 
pela parte obrigada, o benefício 
obtido pelo infrator, ou o múltiplo 
do valor de licença de patente. No 
âmbito da implementação e apli-
cação das patentes, a lei adicio-
na um sistema de licenciamento 
aberto de patentes, que estipula 
uma declaração de licenciamento 
aberto e seus elementos de pro-
cedimento de validação, proce-
dimentos para o licenciado obter 
uma licença aberta, com direitos 
e obrigações, e correspondentes 
resoluções de controvérsias, de 
forma a solucionar o problema 
da assimetria de informação en-
tre o fornecedor e o requisitante 
das tecnologias patenteadas por 
meio dos serviços públicos gover-
namentais. Finalmente, no âmbito 
do sistema de licenciamento de 
patentes, a lei aumenta as cir-
cunstâncias aplicáveis ao período 

de carência de novidade. A fim de 
melhor lidar com as condições de 
emergência, como a prevenção e 
controle de epidemias, promover 
as aplicações oportunas de in-
venções e criações relacionadas 
no tratamento de doenças e ou-
tros aspectos, resolver o proble-
ma de saúde pública, e responder 
à necessidade de exceções para 
ampliar as entidades inovadoras 
sem perda de novidade, a Lei de 
Patentes acrescenta o item “divul-
gado para uma finalidade de inte-
resse público quando um estado 
de emergência ou uma situação 
extraordinária ocorrer no país” nas 
circunstâncias aplicáveis excep-
cionais sem perda de novidade. 
Isso pode não apenas atender às 
necessidades práticas atuais de 
combate à epidemia, mas também 
deixar espaço para futuras aplica-
ções em caso de emergência. A 
nova Lei de Patentes entrará em 
vigor em 1º de junho de 2021.

...na Rússia. A indicação geo-
gráfica se tornou um novo assunto 
passível de proteção, recentemen-
te, em conjunto com a denomina-
ção de origem. Conforme a cláusu-
la 1 do artigo 1516 do Código Civil 
da Rússia, a indicação geográfica 
foi definida como “a designação 
que identifica bens originários da 
localização geográfica, desde sua 
qualidade, reputação ou outras ca-
racterísticas que estejam ampla-
mente relacionadas à sua origem 
geográfica”, e a denominação de 
origem como “um nome moderno 
ou histórico, oficial ou não oficial, 
completo ou abreviado de um país, 
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assentamento urbano ou rural, lo-
calidade ou qualquer outra locali-
zação geográfica, que incorpora 
esse nome ou seu derivado e se 
tornou conhecido como resultado 
de a sua utilização em relação aos 
bens, cujas propriedades espe-
ciais são exclusivamente determi-
nadas pelas condições ambientais 
e/ou fatores humanos peculiares 
a esta localização geográfica”. As 
indicações geográficas e denomi-
nações de origem das mercado-
rias poderão ser registradas por 
uma ou mais pessoas físicas ou 
jurídicas, bem como por associa-
ção (sindicato) ou qualquer outro 
organismo de pessoas. Adicional-
mente, também foram tratadas as 
condições de registro, na Rússia, 
de indicações geográficas e deno-
minações de origem que tenham 
proteção no exterior, no sentido de 
que: (i) apenas uma pessoa cujo 
direito a uma indicação geográfica 
ou qualquer outro meio de indivi-
dualização de mercadorias esteja 
protegido no país de origem das 
mercadorias tem o direito de ser 
titular do direito exclusivo a essa 
indicação geográfica na Rússia; e 
(ii) o registro de um nome de uma 
localização geográfica em um país 
estrangeiro como uma denomina-
ção de origem de mercadorias é 
permitido se o nome dessa loca-
lização geográfica for protegido 
como uma denominação de ori-
gem de mercadorias no país de 
origem das mercadorias. Apenas 
uma pessoa cujo direito a uma 
denominação de origem das mer-
cadorias seja protegido no país 
de origem das mercadorias tem 
o direito de ser o titular do direito 
exclusivo a essa denominação de 
origem das mercadorias. Também, 
uma denominação de origem de 
bens e um pedido de denomina-
ção de origem de bens podem ser 
convertidos em indicação geográ-
fica e um pedido de indicação geo-
gráfica, em conformidade, e vice-
-versa, observadas as exigências 
do Código Civil. O procedimento 
para essa conversão é estabe-

lecido pela autoridade executiva 
federal responsável pela regula-
mentação legal no campo da pro-
priedade intelectual. Finalmente, 
O mesmo regime jurídico se aplica 
à proteção de indicações geográfi-
cas e denominações de origem de 
mercadorias, incluindo o período 
de validade do direito exclusivo a 
esses objetos de propriedade in-
telectual (10 anos a partir da data 
de depósito do pedido de indica-
ção geográfica / denominação de 
origem de mercadorias com a sua 
possível extensão a pedido do titu-
lar do direito).

...a União Europeia. Por meio 
de uma nova diretiva internacional, 
impulsiona esforços internacionais 
para promover acessibilidade. A di-
retiva assegurará que as pessoas 
com deficiência (bem como mui-
tas pessoas idosas) beneficiem 
de uma maior oferta de produtos 
e serviços acessíveis e, assim, 
possam participar mais ativamen-
te na sociedade e na economia. A 
diretiva também contribui para a 
implementação do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais, uma iniciati-
va a nível da UE para proporcionar 
direitos novos e mais eficazes aos 
cidadãos - e, em particular, a inclu-
são das pessoas com deficiência. 
Ademais, a lei complementa o Tra-
tado de Marrakesh. Seu objetivo é 
garantir que, desde sua criação, 
novos livros eletrônicos (e-books) 
sejam acessíveis, e exige que as 
informações sobre os recursos 
de acessibilidade desses e-books 
estejam disponíveis para que os 
clientes com deficiência saibam o 
que estão comprando. Os estados 
membros da EU terão até 28 de ju-
nho de 2022 para transpor as dis-
posições da Diretiva para a legis-
lação nacional, e mais três anos 
para efetivamente aplicar essas 
disposições. Isso implica dizer que 
a partir de 28 de junho de 2025, 
empresas, incluindo fabricantes e 
editores, só poderão fornecer ao 
mercado europeu produtos e servi-
ços que estejam em conformidade 
com os requisitos de acessibilida-

de previsto pela Diretiva. As em-
presas também terão que cumprir 
certas obrigações de relatórios. 
Por exemplo, eles terão que infor-
mar os consumidores sobre os re-
cursos de acessibilidade de seus 
produtos e serviços. Sem prejuízo, 
foram introduzidas várias medidas 
transitórias. Por exemplo, produtos 
que já estão em uso e contratos 
de serviços celebrados antes de 
28 de junho de 2025 podem des-
frutar de cinco anos adicionais 
(até 28 de junho de 2030), antes 
que o cumprimento seja exigido. 
Especificamente para Terminais 
de Autoatendimento, o período de 
transição é de 20 anos após sua 
entrada em uso. No entanto, na 
maioria dos casos, o cumprimen-
to da diretiva será efetivamente 
exigido a partir de junho de 2025. 
A diretiva não especifica nenhum 
formato particular a ser persegui-
do, e somente descreve os requi-
sitos de acessibilidade funcional 
que podem ser cumpridos através 
de vários formatos. No entanto, a 
diretiva inclui um processo através 
do qual a Comissão pode identi-
ficar normas e adotar especifica-
ções técnicas, o que confere uma 
presunção de conformidade com 
os requisitos de acessibilidade da 
diretiva. Produtos e serviços im-
portados também deverão atender 
aos novos requisitos. Mas, existem 
exceções ao abrigo da diretiva. Mi-
croempresas não são obrigadas a 
cumpri-la. Pequenas e médias es-
tão obrigadas, mas não se subme-
te a todas as previsões em termos 
de requisitos de relatórios. Várias 
outras salvaguardas foram previs-
tas, tal como a implementação de 
requisitos de acessibilidade, que 
é obrigatória apenas na medida 
em que não imponha um encargo 
desproporcional ou não resulte na 
alteração fundamental do produto 
ou serviço. O assunto merece es-
pecial atenção, de fato.
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A Publicidade

e a Covid-19

A pandemia causada pelo novo 
Coronavírus movimentou diver-
sos segmentos que encontraram, 
nessa oportunidade, uma forma 
de anunciar iniciativas institucio-
nais e chamar a atenção quanto 
a determinados atributos de seus 
produtos ou serviços que, de al-
guma forma, poderiam oferecer 
algum benefício aos consumido-
res nessa nova realidade.

Atento a essa questão, o Con-
selho Nacional de Autorregula-
mentação Publicitária – CONAR 
apresentou recomendações pre-
ventivas focadas no tema e re-
forçou os cuidados necessários 

através de Nota Técnica datada 
de 01 de julho de 2020 e publica-
da em seu website:2

(...)

É momento de dúvidas e 
angústias de consumidores, 
naturalmente fragilizados e 
comprometidos no entendi-
mento de apelos e mensa-
gens de toda natureza, in-
clusive e especialmente os 
publicitários, notadamente 
na área de produtos rela-
cionados à saúde, higiene 
e bem estar pessoal o que 
recomenda maior atenção 
e cuidados de anunciantes 
e suas agências de publici-
dade, evitando tudo o que 

possa gerar ansiedade e 
medo como argumentos na 
divulgação de produtos e 
serviços, recomendando-se 
anúncios que assegurem a 
confiança do público.

Vale lembrar que, além da 
observância das exigências re-
gulatórias de cada categoria de 
produto, regulamentações de de-
terminados setores e cumprimen-
to das indicações das autoridades 
competentes, que devem ser ob-
servadas na íntegra pelo Anun-
ciante, a peça publicitária deve 
atender as normas legais e éticas 
de maneira que a mensagem seja 
transmitida da forma adequada, 
honesta e verdadeira ao público-
-alvo.

Em linhas gerais, o Código Na-
cional de Defesa do Consumidor3, 
em seu teor, prevê a proibição de 
prática de publicidade enganosa 
e de publicidade abusiva, como 
uma forma de proteção do consu-
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midor, através da definição abai-
xo mencionada:    

Art. 37. É proibida toda pu-
blicidade enganosa ou abu-
siva.

§ 1° É enganosa qualquer 
modalidade de informação 
ou comunicação de cará-
ter publicitário, inteira ou 
parcialmente falsa, ou, por 
qualquer outro modo, mes-
mo por omissão, capaz de 
induzir em erro o consumi-
dor a respeito da natureza, 
características, qualidade, 
quantidade, propriedades, 
origem, preço e quaisquer 
outros dados sobre produ-
tos e serviços.

§ 2° É abusiva, dentre ou-
tras a publicidade discrimi-
natória de qualquer nature-
za, a que incite à violência, 
explore o medo ou a su-
perstição, se aproveite da 
deficiência de julgamento 
e experiência da criança, 
desrespeita valores am-
bientais, ou que seja capaz 
de induzir o consumidor a 
se comportar de forma pre-
judicial ou perigosa à sua 
saúde ou segurança.

§ 3° Para os efeitos deste 
código, a publicidade é en-
ganosa por omissão quan-
do deixar de informar sobre 
dado essencial do produto 
ou serviço.

§ 4° (Vetado).

De maneira complementar o 
Código Nacional de Autorregula-
mentação Publicitária dispõe so-
bre diretrizes para a construção 
de mensagens que tenham como 
premissa o mesmo princípio.

Dentre as regras que merecem 
atenção no âmbito da apresenta-
ção de produtos e serviços, des-
taca-se que, no anúncio, todas as 
descrições, alegações e compa-
rações que se relacionem com 
fatos ou dados objetivos são pos-
síveis, desde que passíveis de 
comprovação.4

Nesse caminho, caso deter-
minada pesquisa ou estatística 
sirva de respaldo para atestar a 
comunicação, a forma adotada 
para transmitir essa informação 
deverá representar com clareza 
o resultado disponível, devendo a 
fonte ser identificável e responsá-
vel. Dessa forma, “o uso de dados 
parciais de pesquisa ou estatísti-
ca não deve levar a conclusões 
distorcidas ou opostas àquelas a 
que se chegaria pelo exame do 
total da referência”5.

Recomenda-se também cau-
tela ao transmitir informação de 
texto ou conteúdo visual que di-
vulgue características de pro-
dutos ou serviços, de modo que 
o consumidor não seja levado a 
erro ou a engano, seja direta ou 
indiretamente, quanto ao produto 
ou serviço divulgado. Tal cuidado 

deve ser considerado também ao 
expor dados sobre natureza do 
produto, procedência, composi-
ção ou finalidade6.

A mesma orientação de cuida-
dos se aplica a iniciativas institu-
cionais e anúncios de produtos e 
serviços que busquem oferecer 
vantagem financeira no contexto 
decorrente das dificuldades cau-
sadas pelo isolamento social, 
como medida preventiva à disse-
minação da doença.

Diante disso, o conteúdo publi-
citário deverá ser claro ao expor 
preço, condições promocionais, 
isenção de taxas, redução de va-
lores, condições e restrições para 
oferta, dentre outros aspectos re-
lacionados, devendo comprová-
-los quando necessário.

A divulgação de gratuidade, ou 
expressão similar, poderá ser uti-
lizada somente quando não hou-
ver realmente qualquer custo ao 
consumidor com relação ao pro-
metido7.

No período de incertezas ge-
radas pela pandemia e a sensi-
bilidade vivida pela sociedade, 
a publicidade, embora retrate o 
momento vivido e tenha por inten-
ção anunciar vantagens ao con-
sumidor, deve ser desenvolvida e 
criada com responsabilidade de 
forma a impactar corretamente e 
com segurança o seu público.
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Inicialmente, um agradecimen-
to especial para a Diretoria da 
ASPI, pelo honroso convite para 
idelizarmos (juntos) uma nova 
coluna para discutirmos “inova-
ção”.

O espaço é livre e fértil, em 
linha com o próprio conceito de 
inovação, sem, necessariamente 
o rigor técnico dos artigos cientí-
ficos, cabendo discussões sobre 
aspectos legais, estratégicos, 
mercadológicos, inclusive con-
tando com a elaboração de en-
trevistas e participações de co-
laboradores (dos mais diversos 
segmentos), que, por certo, con-
tribuirão com o enriquecimento 
cultural dos associados. 

De forma quase que simultâ-
nea à inauguração da presente 
Coluna, o Governo Federal lan-
çou mão do Decreto 10.534 de 
28 de outubro de 2020 que ins-
titui a Política Nacional de Inova-
ção (PNI) e dispõe sobre a sua 
governança.

Este, seguramente é um tema 
estratégico e providencial, razão 
pela qual faremos um breve apa-
nhado sobre a PNI e o contexto 
que ela se insere no ambiente 

de inovação do país, observando 
as seguintes premissas: I) matriz 
constitucional e Lei de inovação 
federal; II) Política Nacional de 
Inovação – Decreto 10.534/20; e 
III) Conclusões.

I) Matriz Constitucional e Lei 
de Inovação Federal.

Os artigos 218 e 219 da Cons-
tituição Federal disciplinam as li-
nhas gerais para a ciência, tecno-
logia e inovação (embora o tema 
seja multidisciplinar e encontre 
guarida em diversas passagens 
da Carta Magna, inclusive nos 
Capítulos que tratam sobre Prin-
cípios Fundamentais, Garantias 
Individuais e Ordem Econômica 
e Financeira).

Através destes dispositivos, o 
legislador constituinte (com o re-
forço da Emenda Constitucional 
85 de 2015) definiu que o Esta-
do deverá promover e incentivar 
o desenvolvimento científico, a 
pesquisa, a capacitação científi-
ca e tecnológica e a inovação.

São diversas ações que estão 
comprendidas neste “guarda-
-chuva”, mas uma delas é a or-
ganização e gestão das ações 

voltadas para inovação, notada-
mente quando o legislador defi-
ne, através dos dispositivos abai-
xo, que funcionam como grandes 
diretrizes, a serem concretizadas 
através de uma política industrial:

A pesquisa tecnológica voltar-
-se-á preponderantemente para 
a solução dos problemas brasi-
leiros e para o desenvolvimento 
do sistema produtivo nacional e 
regional (Art. 218, § 2°);

O Estado apoiará a formação 
de recursos humanos nas áreas 
de ciência, pesquisa, tecnologia 
e inovação, inclusive por meio do 
apoio às atividades de extensão 
tecnológica, e concederá aos que 
delas se ocupem meios e condi-
ções especiais de trabalho (Art. 
218, § 3°);

A lei apoiará e estimulará as 
empresas que invistam em pes-
quisa, criação de tecnologia 
adequada ao País, formação e 
aperfeiçoamento de seus recur-
sos humanos e que pratiquem 
sistemas de remuneração que 
assegurem ao empregado, des-
vinculada do salário, participação 
nos ganhos econômicos resultan-
tes da produtividade de seu tra-

Luiz Ricardo Marinello
luiz.marinello@marinello.adv.br

Direito & 
Inovação
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balho (Art, 218,  § 4°).

Por outro lado, a própria Lei 
10.973/04 (severamente modifi-
cada pela Lei 13.243/16) conheci-
da como Lei de Inovação (em âm-
bito federal) também define, em 
diversas passagens, a necessi-
dade de detalhamento das ações 
voltadas à inovação por meio de 
políticas industriais, em especial 
pelo parágrafo primeiro do artigo 
19, que assim disciplina:

§ 1º As prioridades da política 
industrial e tecnológica nacional 
de que trata o caput1 deste artigo 
serão estabelecidas em regula-
mento. 

Assim, ainda que a legislação 
(constitucional e infraconstitucio-
nal) tenha sido direcionada ao 
incentivo à inovação, restava ao 
Estado a elaboração de uma po-
lítica voltada ao tema, a fim esta-
belecer como, por quais meios e 
áreas prioritárias de atuação.

A Política Nacional de Inova-
ção é um dos vetores deste pro-
cesso.

II) Política Nacional de Inova-
ção (Decreto 10.534/20). 

Em 28 de outubro de 2020 foi 
então instituído o Decreto 10.534, 
que institui a Política Nacional de 
Inovação (PNI) e dispõe sobre 
sua governança. Trata-se de um 
Decreto curto (contendo 18 ar-
tigos) e um anexo contendo as 
diretrizes para as ações da estra-
tégia nacional de inovação e dos 
planos setoriais e temáticos de 
inovação.

No âmbito da administração 
pública federal, a PNI possui a 
finalidade de orientar, coordenar 
e articular as estratégias, os pro-
gramas e as ações de fomento 

à inovação no setor produtivo (e 
social), para estimular o aumento 
da produtividade e da competiti-
vidade das empresas e demais 
instituições que gerem inovação 
no País, em linha com o que dis-
põe a Lei 10.973/04, além de es-
tabelecer mecanismos de coope-
ração entre os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios para pro-
mover o alinhamento das inicia-
tivas e das políticas federais de 
fomento à inovação com as ini-
ciativas e as políticas formuladas 
e implementadas pelos outros 
entes federativos.

De forma sumária, alguns as-
pectos bastante relevantes e, de 
certa forma, inéditos, trazidos 
pela PNI são os seguintes: esta-
belecimento de princípios gerais; 
eixos para a sua implementação; 
objetivos; instrumentos; regras 
de governança e monitoramento.

Segundo a Política, alguns 
importantes princípios devem 
nortear as ações voltadas a ino-
vação: integração, cooperação 
e intercomunicação entre os ór-
gãos e entidades públicas da 
União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios; trans-
versalidade na implementação 
dos programas e das ações de 
fomento à inovação entre os ór-
gãos e as entidades públicas 
da União, dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Municípios; 
observância das desigualdades 
regionais e da sustentabilidade 
ambiental na formulação e na im-
plementação de políticas de ino-
vação e apoio ao gestor público 
com vistas a evitar a sua respon-
sabilização em situações em que 
há risco tecnológico envolvido.

Para a implementação da PNI, 
o Governo definiu, através do De-
creto, os eixos pelos quais serão 

realizados: ampliação da quali-
ficação profissional por meio da 
formação tecnológica de recur-
sos humanos de empresas, de 
ICT e de entidades privadas sem 
fins lucrativos; o alinhamento en-
tre os programas e as ações de 
fomento à inovação promovidas 
pelos órgãos e pelas entidades 
públicas da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municí-
pios; o estímulo a investimentos 
privados, de acordo com as prio-
ridades definidas pela Câmara de 
Inovação; o estímulo da base de 
conhecimento tecnológico para a 
inovação que gere soluções tec-
nológicas; disseminação da cul-
tura de inovação empreendedora 
e estímulo ao desenvolvimento 
de mercados para produtos e 
serviços inovadores brasileiros.

Um eixo que chama bastante 
atenção e pode ter reflexo em 
maior investimento para o INPI 
e incentivos para depósitos de 
patentes e outros direitos de pro-
priedade industrial está mencio-
nado no item IV do artigo 5° do 
Decreto (meios de proporcionar 
ao titular da criação intelectual a 
defesa de seu direito de proprie-
dade, o uso e exploração)2.

Por outro lado e no mesmo 
sentido, o Anexo da Política (que 
define as diretrizes para a ações 
estratégicas da Estratégia Nacio-
nal de Inovação e dos Planos Se-
toriais e Temáticos de Inovação) 
estabeleceu uma diretriz bastan-
te contundente para o eixo de 
proteção do conhecimento (eixo 
IV), determinando que seja: es-
tabelecido um  sistema nacional 
de propriedade intelectual como 
estímulo ao desenvolvimento de 
ciência, tecnologia e inovação 
no País; a reavaliação da regula-
mentação da propriedade intelec-
tual do País; a formulação de uma 

1 Art. 19. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, as ICTs e suas agências de fomento promoverão e incentivarão a pesquisa e o desenvolvi-
mento de produtos, serviços e processos inovadores em empresas brasileiras e em entidades brasileiras de direito privado sem fins lucrativos, mediante a 
concessão de recursos financeiros, humanos, materiais ou de infraestrutura a serem ajustados em instrumentos específicos e destinados a apoiar atividades 
de pesquisa, desenvolvimento e inovação, para atender às prioridades das políticas industrial e tecnológica nacional. (Redação pela Lei nº 13.243, de 2016)
2 Art. 5º Os eixos para a implementação da Política Nacional de Inovação são: IV - a proteção do conhecimento adquirido pela inovação, de modo a propor-
cionar ao titular da criação intelectual: a) os meios de defesa do direito de propriedade contra a apropriação indevida do conhecimento por parte de terceiros; 
e b) o direito de uso ou de exploração de sua criação;
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estratégia nacional de proprie-
dade intelectual para estimular 
novos negócios; estímulo à inter-
nacionalização do conhecimento 
patenteável produzido no País e 
simplificação do processo de pe-
didos e concessões de patentes 
no País e incentivo aos pedidos 
de patentes no País e no exterior.

Definiu ainda o Decreto, que 
a PNI contará com os seguintes 
instrumentos: Estratégia Nacio-
nal de Inovação e Planos seto-
riais e temáticos. Segundo a mi-
nuta da Estratégia Nacional de 
Inovação, este é o desenho da 
“anatomia da Política Nacional de 
Inovação”:

  A Estratégia Nacional de Ino-
vação, com o advento do Decreto, 
passou a ser de competência da 
recém-criada Câmara de Inova-
ção, tendo como escopo mínimo, 

definir a prioridade do País para o 
fomento à inovação no setor pro-
dutivo, iniciativas estratégicas, os 
objetivos e as metas quadrienais 
mensuráveis.

Os planos setoriais e temáti-
cos, por sua vez, definirão mini-
mamente: o alinhamento da pro-
posta com a Estratégia Nacional 
de Inovação; a forma de imple-
mentação das iniciativas estraté-
gicas para consecução dos obje-
tivos e das metas, acompanhada 
da definição dos responsáveis 
pela implementação e da siste-
mática de acompanhamento pe-
riódico durante sua execução e a 
metodologia de monitoramento e 
de avaliação de resultados e de 
impactos, acompanhada da de-
finição de indicadores quantitati-
vos mensuráveis.

A Câmara de Inovação é um 

órgão deliberativo que tem a mis-
são de estruturar e orientar a ope-
racionalização dos instrumentos 
e dos processos necessários 
para a implementação da Política 
Nacional de Inovação. Além dis-
so, lhe compete a formulação da 
Estratégia Nacional de Inovação; 
a definição de prioridade no trata-
mento dos temas relacionados à 
Política Nacional de Inovação; a 
promoção, articulação, a integra-
ção e o alinhamento dos atores, 
dos sistemas e dos instrumentos 
de políticas públicas aos progra-
mas e às ações de inovação dos 
órgãos da administração pública 
federal; avaliação e revisão da 
Política, dentre outras compe-
tências voltadas a execução de 
sua atuação. Será presidida pela 
Casa Civil da Presidência da Re-
pública e secretariada pelo MCTI 
(o que representa um sinal claro 
de que o próprio Poder Executivo 

3 Imagem - CGEE – Centro de Gestão de Estudos Estratégicos.
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avocou para si a responsabilida-
de sobre a gestão em rede dos 
temas relacionados a inovação) e 
contará em sua composição com 
diversos outros representantes 
de órgãos governamentais4.

Sob nossa ótica e crítica se tor-
nou ausente desta composição o 
MMA – Ministério do Meio Am-
biente. O MMA, costumeiramen-
te, coordena os temas relaciona-
dos a bioeconomia (seguramente 
é um dos temas de maior poten-
cial e envergadura para o país). 
A ausência do MMA na Câmara 
de Inovação pode ser prejudicial 
para a coordenação do tema.

Importante notar que o Presi-
dente da Câmara de Inovação, 
ou a Secretaria-Executiva, po-
derá convidar representantes de 
outros órgãos e entidades, pú-
blicos e privados, para participar 
de suas reuniões (sem direito a 

voto) e, além disso, poderá insti-
tuir  grupos consultivos temáticos 
com o objetivo de assessorá-la 
na implementação da Política Na-
cional de Inovação. 

III) Conclusões.

Qualquer nação que deseja 
atingir indicadores de sucesso no 
seu desenvolvimento econômico 
e social deve ter um olhar estra-
tégico sobre os aspectos relacio-
nados à inovação. A formulação 
de uma Política, nada mais é do 
que o começo desta estratégia. 
É através da Política que são de-
finidas as diretrizes e os meios, 
para que se alcance resultado 
efetivo nos seus objetivos. 

A visão holística e harmônica 
dos mais diversos processos de 
inovação, sob a coordenação do 
Executivo Federal é um passo 
importante e que merece crédi-

tos, uma vez que o olhar costu-
meiramente fragmentado é uma 
das razões do fracasso das políti-
cas construída nos últimos anos.

Por outro lado, é prejudicial a 
ausência do Ministério do Meio 
Ambiente na composição da Câ-
mara de Inovação, além do que 
a mera intenção de se reavaliar 
a regulamentação de proprieda-
de intelectual do País (apontado 
com um dos eixos estratégicos) é 
preocupante e merece acompa-
nhamento cuidadoso.

4 MD, MRE, ME, MAPA, MEC, MS, MME, MC, MCTI e MDR.
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Artigos

a) Prescrição - Doutrina  

  1. O termo “PRESCRIÇÃO” 
vem do latim “praescriptione” e  
tem  o  sentido  de:- “o ato ou efei-
to de prescrever. Ordem formal e 
escrita. Meio legal de adquirir a 
propriedade pela posse contínua 
(prescrição positiva), ou de extin-
guirem-se obrigações pelo fato 
de não ser exigido o seu cumpri-
mento (prescrição negativa”.  (Cf. 
Lello Universal, V. III, pag. 630). 
Segundo Barros Monteiro:- “Foi 
JUSTINIANO quem refundiu com-
pletamente o instituto, destacan-
do sua dupla face, “aquisitiva e 
distintiva”, sendo o primeiro modo 
de adquirir a propriedade pela 
posse prolongada, e o segundo 
meio pelo qual alguém se liberta 
de uma obrigação pelo decurso 
do tempo”. Para CLÓVIS BEVI-
LACQUA “a prescrição é a perda 

da ação atribuída a um direito, e 
de toda a sua capacidade defen-
siva, em consequência do não 
uso delas, durante um determi-
nado espaço de tempo”. E, para 
ORLANDO GOMES “a prescrição 
é o modo pelo qual um direito se 
extingue, em virtude da inércia, 
durante certo lapso de tempo, do 
seu titular que, em consequência 
fica sem ação para assegurá-lo”.                

2. Como   corolário   de   to-
das   essas   assertivas   tem-
-se   como   certo    que    se    a 
“prescrição” é o  limite do  tempo 
preestabelecido em Lei;  se é o 
modo de adquirir a propriedade;  
se a prescrição é a instituição 
necessária para a salvaguar-
da do direito, e, finalmente, se 
a nossa Lei estabelece prazos 
para o prejudicado  agir contra  
os contrafatores, NÃO se tem 

que falar, em hipótese alguma, 
em “imprescritibilidade”, porque a 
PRESCRIÇÃO  é a maior  insti-
tuição do Direito reconhecida em 
praticamente todos os Países, e 
a partir de JUSTINIANO, isto é, 
desde o ano 500 D.C.        

 b) Primórdios

 3. Tudo começou e se de-
senvolveu sem conflitos duran-
te “oito  décadas”  sob  a  égide 
do Código Civil, sancionado pela 
Lei nº 3071 de 1916.  As ações 
cominatórias, ordinárias, de não 
fazer, para a abstenção de USO 
de marca ou nome comercial com 
pedido de indenização, perdas e 
danos” eram processadas pe-
rante o Juízo Civil da localidade, 
onde se encontrava a “sede” do 
estabelecimento do réu.  O Re-
curso de Apelação se destinava 
ao Tribunal de Justiça Estadual 
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e o derradeiro recurso que era o 
“extraordinário” destinava-se ao 
Supremo Tribunal Federal.

4. Longos anos depois, com 
a instalação do Superior  Tribu-
nal  de  Justiça  os  últimos re-
cursos, divididos em razão da 
matéria, foram transformados em 
“Recurso Especial” com destino 
ao Superior Tribunal de Justiça 
e em casos especiais de ofensa 
à Constituição em “Recurso Ex-
traordinário” perante o Supremo 
Tribunal Federal.

5. O texto básico sobre a “pres-
crição” estava contido no Código 
Civil de 1916, em seu Art. 178, § 
10, inc. IX, isto é:- “Prescreve em 
CINCO anos:-  a ação por ofen-
sa ou dano causados ao direito 
de propriedade; contado o prazo 
da data em que se deu a mesma 
ofensa ou dano”.

Chamamos a especial atenção 
para os seguintes fatos:- 

1) A prescrição ocorria 
para com o DIREITO DE 
PROPRIEDADE; 2) E ali 
estava estampado o “lapso 
do tempo” a ser observado 
que era o “quinquenal”, 
tendo numa extremidade 
o “dies a quo”, e/ou a data 
do início da prescrição e, 
por via de consequência, 
o “dies ad quem” 
correspondente ao dia da 
propositura da ação.  

6. A primeira  decisão  do  Su-
premo  Tribunal  Federal  no  Re-
curso  Extraordinário  n. 46.597, 
de 1960, tinha a seguinte EMEN-
TA:- “Ação para desfazer o mes-
mo nome registrado. Prescrição. 
Aplicação do Art.178, § 10, inc. IX 
do Código Civil, porque se apoia 
na teoria da propriedade do 
nome comercial, sustentada por 
notáveis juristas”.

A última decisão do Supremo 
Tribunal Federal foi em Recurso 
Extraordinário nº 104.497-7, com 
a seguinte EMENTA:- “Nome Co-

mercial. Prescrição.  A ação con-
tra nome comercial “prescreve 
em cinco anos” a teor do Art. 
178 § 10, inc. IX do Código Civil”, 
julgada em 1990”.

7. Durante esse longo inter-
regno todos os Tribunais de 
Justiça de todas as Unidades 
da Federação proferiram “cente-
nas” de decisões à unanimidade 
pela aplicação da “prescrição 
quinquenal”. Dentre todas so-
bressai a memorável decisão 
do Ex-Ministro do Supremo Tri-
bunal Federal – CESAR PELU-
SO – em Embargos Infringentes 
nº 236.278.1/0-01, julgado em 
1996. Depois de citar a doutrina 
de JOÃO DA GAMA CERQUEI-
RA, LUIZ LEONARDOS e PON-
TES DE MIRANDA, culmina o 
seu voto nestes termos:- “No 
mundo moderno, onde é larga a 
disponibilidade das informações, 
lhe chegam de folga cinco anos 
para, se tem interesse na preser-
vação da exclusividade de seu di-
reito impedir o uso de marca ou 
nome comercial”.

8. Todas essas decisões foram 
proferidas sob o entendimento 
de que  tanto  a  “marca” como o 
“nome comercial”, se constituem 
em um  DIREITO DE PROPRIE-
DADE. E, sobre esse particular 
assim atesta a “doutrina estran-
geira” de:- MOISE AMAR e UM-
BERTO PIPIA, da Itália; EUGÈNE 
POUILLET, YVES SAINT GAL, 
da França; AGUSTIN RAMELLA 
da Espanha, e os “nacionais”:- 
AFONSO CELSO, BENTO DE 
FARIA, ALMEIDA NOGUEIRA, 
JOÃO DA GAMA CERQUEIRA, 
PONTES DE MIRANDA, etc.          

E, nessas condições NÃO se 
pode admitir, em hipótese algu-
ma, que o “nome comercial” se 
enquadre como sendo um DIREI-
TO DE PERSONALIDADE, como 
admitem alguns poucos.

c) Superior Tribunal de Jus-
tiça

9.  Tomando  lugar  do   então  

Tribunal   Federal   de   Recursos,   
foi  instalado   em 1989 em Brasí-
lia, o Superior Tribunal de Justiça 
e, houve apenas uma decisão que 
manteve o entendimento anterior 
sobre a prescrição quinquenal. 
Trata-se do Recurso Especial n. 
4055 julgado pela 4ª. Turma em 
1991 e fixando-se a EMENTA: 
Nome Comercial.  Ação comina-
tória  cumulada  com Perdas e  
danos.   Direito de Propriedade. 
Aplicação do Art. 178,   § 10, inc. 
IX do Código Civil”.       

10. Anos depois foram, en-
tão, estabelecidas duas súmu-
las, quais  sejam:-  “Súmula  nº  
142 – Prescreve em VINTE ANOS 
a ação para exigir a abstenção 
de uso de marca comercial” e a 
“Súmula n. 143 – Prescreve em 
CINCO ANOS a ação de perdas e 
danos pelo   uso de marca comer-
cial”.

Com a Lei da Propriedade In-
dustrial n. 9279 de 1996, foi es-
tabelecida mais uma prescrição 
pelo seu Art. 225, isto é:- “Pres-
creve em CINCO ANOS a ação 
para a reparação de dano cau-
sado ao direito de propriedade 
industrial.”

11. No ano de  1990,  iniciou-se  
a balburdia perante os  julgado-
res do citado  Superior Tribunal 
de Justiça e mercê da decisão 
em Recurso Especial nº 3.185, 
pela 3ª. Turma com a seguin-
te EMENTA:-  Marca.  Violação.  
Prescrição.  “O prazo prescricio-
nal de que cuida o Art.  178, § 10, 
inc. IX do CC é aplicável quando 
se trata de direito à reparação 
do dano, NÃO A AÇÃO QUE O 
INTENTE”.

Outras decisões que se lhe se-
guiram esclareceram um pouco 
mais as duas prescrições e sin-
tetizaram:- “O lapso quinquenal 
previsto no Art. 178, § 10, inc. IX 
do CC., somente se aplica nas 
ações de “reparação de dano”. 
Aquelas ações que se pretende 
a abstenção do USO, porque em 
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essência ações reais, se sujeitam 
à disciplina do Art. 177 do CC, 
isto é, em vinte anos”.     

Para uma melhor orientação 
vejamos o que preconiza o Art. 
177 do Código Civil, ou seja:- “As 
ações pessoais prescrevem, or-
dinariamente, em VINTE ANOS 
os reais em DEZ ANOS, entre 
presentes, e, entre ausentes em 
QUINZE ANOS, contados da 
data em que poderiam ter sido 
propostas”.

12. Não podendo aceitar essas 
e outras mais decisões inconse-
quentes, posto  que  uma nossa 
cliente havia sido prejudicada 
pela decisão da 4ª. Turma do 
Superior Tribunal de Justiça em 
Recurso Especial n. 23.732-8 de 
1994, não  vacilamos em  propor 
a Ação  Rescisória nº 512,  em 
1996, enfocando, dentre outros 
o DIREITO DE PROPRIEDADE,  
O DIREITO REAL e o DIREITO 
PESSOAL, que é o Direito ligado 
à PESSOA FÍSICA, isto é, ao HO-
MEM. 

Como tanto a “marca” como o 
“nome comercial” se enquadram 
no âmbito do  DIREITO DE PRO-
PRIEDADE a aplicação do dis-
posto no  Art. 177 constitui uma  
anomalia!!!    Tanto constitui uma 
anomalia que a nossa primeira 
Lei sobre as MARCAS de n. 2682 
de 1875, já amparava a “proprie-
dade exclusiva da marca”, e, a 
Constituição de 1891, já consa-
grava no seu parágrafo n. 27 que: 
“A lei assegurará também a pro-
priedade das marcas de fábri-
ca.” Saliente-se que todas as de-

cisões proferidas pelo Superior 
Tribunal de Justiça diziam res-
peito à violação de uma “marca” 
e/ou de um “nome comercial” 
que, por mais absurdo que seja, 
ambos NÃO podem ser enqua-
drados nos “direitos pessoais”.               

A Segunda Sessão do Superior 
Tribunal de Justiça por decisão 
de 1999, determinou o “cancela-
mento da Súmula nº 142, e, era 
de se esperar que retornasse ao 
“status quo ante”, ou seja, à con-
sagrada prescrição quinquenal.        

d) Decisões incompreensí-
veis do STJ

   13. A despeito dessa sobera-
na decisão por “oito” votos  con-
tra  “um”,  não  tiveram  os jul-
gadores o cuidado de fixar que, 
como resultado do cancelamento 
da mencionada súmula, deveria 
o prazo de prescrição retornar à 
“tradicional quinquenal”.

Em dando liberdade às Turmas 
para julgar ao seu bel prazer, nas 
subsequentes decisões do Supe-
rior Tribunal de Justiça a “confu-
são” voltar a reinar. 

Com efeito e no julgamento 
do Recurso Especial nº 207.052, 
de 2001 foi decidido pela sua 3ª. 
Turma, que:- “A ação que objeti-
va tutela em relação a nome co-
mercial, sem objetivo de reparar 
o dano, prescreve em VINTE 
ANOS”. 

Diante de todo o exposto, este 
último julgamento “data máxima 
venia” foi proferido   de maneira 

equivocada e inaceitável !!!   

14. Daí por diante, as incon-
gruências foram se sucedendo  
de  maneira  lastimável  em “sete 
decisões”, tais como, no Recur-
so Especial nº 418.580, de 2003, 
que fixou a EMENTA:- Nome Co-
mercial. Abstenção de Uso. Pres-
crição. “Com o cancelamento da 
Súmula n. 142 a Corte afastou o 
prazo de prescrição de vinte anos 
que tinha por objeto a abstenção 
do uso da marca ou nome co-
mercial; a anterior jurisprudência 
fazia a incidência no Art. 178, § 
10, inc. IX, do CC., isto é, o prazo 
quinquenal; em conclusão apli-
cável o Art. 177, segunda parte, 
sendo de DEZ ANOS entre PRE-
SENTES e QUINZE ANOS entre 
AUSENTES”.                  

Se os julgamentos, “antes do 
cancelamento da Súmula n. 142”, 
já eram incongruentes e incon-
sequentes, por compreenderem, 
apenas, os “direitos PESSOAIS”, 
agora FICOU MUITO PIOR, ou 
seja, mais extravagantes e INA-
CREDITÁVEIS, porque passaram 
a englobar os   PRESENTES em 
“dez anos” e os AUSENTES em 
“quinze anos”. Sim, por demais 
inacreditáveis, porque os julga-
dores olvidaram que os citados 
“presentes” e “ausentes” dizem 
respeito exclusivamente às 
pessoas físicas e, jamais à uma 
MARCA ou NOME COMERCIAL.                   

Diante da “igualdade” de julga-
mentos, todos no mesmo senti-
do e com as “mesmas palavras” 
chega-se a triste conclusão que 
um Ministro profere a “decisão” e 
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os outros julgadores simplesmen-
te COPIAM as “ementas” sem se 
preocupar com o seu “conteúdo”. 

e) Novo Código Civil – Lei n. 
10.406 de 10-01-2002

  15. Não obstante todos os 
problemas surgidos em razão 
das  decisões  que  mereceram 
as nossas críticas linhas acima, 
com a sanção do Novo Código 
Civil  os  problemas se tornaram 
mais evidentes e originando uma 
insegurança jurídica pelo fato de 
NÃO ter disposto especificamen-
te sobre a PRESCRIÇÃO pela 
“ofensa ou dano” causados ao 
Direito de Propriedade Industrial. 

Com efeito, no Capítulo dos 
Prazos de Prescrição, silenciou 
sobre o que diz respeito à pro-
priedade intelectual (marcas, 
patentes, modelos, direitos auto-
rais). Deu, no entanto, uma alter-
nativa pela generalidade do Art. 
205, ou melhor:- “A prescrição 
ocorre em DEZ anos, quando 
não haja fixado prazo menor”.  
E, na falta de prazo específico 
vem sendo adotado por “alguns 
julgados” nas Ações de Absten-
ção de Uso, o prazo DECENAL.

Outros julgamentos, no entan-
to, levando em consideração que 
ainda estão vigentes, de um lado, 
a Súmula n. 143 e de outro lado, 
a Lei nº 9279 de 1996, tem opta-
do pela junção dos dois, ou seja, 
para a “abstenção do uso”, como 
também, para o a “reparação do 
dano” o prazo quinquenal. 

16. No nosso entender aqueles 

julgadores que vem  aplicando,  
no  geral,  a  prescrição “quinque-
nal” é que em verdade, estão in-
teiramente certos. E, não pade-
ce a menor dúvida quanto a essa 
afirmação, posto que toda a ação 
judicial proposta visa, automati-
camente, a ABSTENÇÃO do USO 
do ato incriminado e o HAVER 
INDENIZAÇÃO PELAS PERDAS 
E DANOS. Não existe, podemos 
afirmar com toda a segurança, 
NENHUMA ação que tenha sido 
proposta e que foi limitada às 
perdas e danos.

Por outro lado é incontestável 
que NÃO existirá nenhum prejuí-
zo monetário (perdas e danos) 
se, ao mesmo tempo, não estiver 
sendo praticado um Crime Con-
tra a Propriedade Industrial posto 
que “um ato”, o da “ofensa” está 
integralmente ligado ao “outro 
ato”, dos “danos” que lhe é con-
sequente.  

Com efeito e   se observarmos 
o preconizado pelo Art. l78, § 10, 
inc. IX do Código Civil anterior, 
vamos constatar que assim se 
enunciava:- “Prescreve em CIN-
CO anos a ação por OFENSA 
ou DANO causados ao direito 
de propriedade”. São portanto, 
dois atos totalmente ligados e 
indestacáveis, uma vez que a 
OFENSA é igual a:- “Ultraje, le-
são, ato de ofender alguém, etc.”. 
Enfim a OFENSA é igual a VIO-
LAÇÃO que é o ato ou o efeito 
de VIOLAR.  Sim, de “violar” um 
direito de propriedade industrial. 
Por outro lado, o DANO é o pre-
juízo ou a deterioração de bens. 

Como a “reparação do dano” 
está ligada à “ofensa” e esta cor-
responde à prática de um “ato ilí-
cito” segundo o disposto no Art. 
186 do Código Civil, temos que 
um “ato” (OFENSA) não se sepa-
ra, em hipótese alguma, do “ou-
tro” (DANOS). 

  17. Impõe-se, portanto,  para  
com  as  ações  por  abstenção  
de  uso  de  direitos  da proprie-
dade industrial, a prescrição 
quinquenal, pelo que acabamos 
de discorrer. 

Saliente-se que as decisões 
sobre a “prescrição decenal são 
esporádicas, porém, no que con-
cerne à prescrição quinquenal, 
para os dois atos, isto é, o de 
“abstenção do uso”, e dos con-
seqüentes “danos”, pelos prejuí-
zos causados, a nosso ver são 
expressivas, específicas e itera-
tivas, visto que o Tribunal de Jus-
tiça do Estado do Rio Grande do 
Sul já decidiu sobre as mesmas 
nos anos de 2008, 2011 2013 e 
2014,  por CINCO VEZES.

É de se propugnar, portanto, 
por este entendimento da pres-
crição quinquenal, condizente 
com o que ocorreu durante os OI-
TENTA E SEIS ANOS de vigência 
do Código Civil anterior.   
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A POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE
NULIDADE INCIDENTAL DE DIREITOS DE PROPRIEDADE 

INDUSTRIAL COMO MATÉRIA DE DEFESA
APONTAMENTOS SOBRE A NOVA INTERPRETAÇÃO TRAZIDA 
PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP Nº. 1.843.507-SP

Fabiano de Bem da Rocha1

Márcio Junqueira Leite2

No dia 6.10.2020, a Terceira 
Turma do Superior Tribunal de 
Justiça - STJ, ao julgar o Resp 
nº. 1.843.507-SP, sob relatoria 
do Ministro Paulo de Tarso San-
severino, proferiu decisão alte-
rando orientação anteriormente 
firmada a respeito da possibili-
dade de arguição de nulidade 
incidental de direitos de direitos 
de propriedade industrial como 
matéria de defesa em ações de 
contrafação em trâmite perante a 
Justiça Estadual. 

Até a decisão supramenciona-
da, a biblioteca jurisprudencial 
daquela Turma compreendia que 
a nulidade incidental de direitos 
de propriedade industrial só po-
deria ser arguida perante a Justi-
ça Federal, diante da necessida-

de de intervenção obrigatória do 
INPI – Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial, a despeito 
da literalidade do Art. 56, § 1º da 
Lei nº 9.276/96 (“Lei da Proprie-
dade Industrial” ou “LPI”). Desde 
a promulgação da LPI, é segun-
da mudança de entendimento do 
STJ a respeito da matéria, que, 
pode-se dizer, passou a ter uma 
interpretação “intermediária” à 
jurisprudência predominante na 
3ª Turma desde 2012. 

1) Da arguição de nulidade 
incidental como matéria de de-
fesa na LPI

A LPI prevê a possibilidade de 
suscitação da nulidade incidental 
como matéria de defesa em três 
oportunidades:

“Art. 56. A ação de nulida-
de poderá ser proposta a 
qualquer tempo da vigên-
cia da patente, pelo INPI 
ou por qualquer pessoa 
com legítimo interesse.

§ 1º A nulidade da patente 
poderá ser argüida, a qual-
quer tempo, como matéria 
de defesa. 

(...)

Art. 118. Aplicam-se à ação 
de nulidade de registro de 
desenho industrial, no  
que couber, as disposições 
dos arts. 56 e 57.

(...)

Art. 205. Poderá constituir 
matéria de defesa na ação 

1 Advogado. Graduado em Direito pela PUC-RS e Especialista em Direito Processual Civil pela mesma instituição. Especialista em Propriedade Industrial 
pela Universidade de Buenos Aires – UBA. Conselheiro Honorário e Ex-Presidente da ABAPI – Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial. 
Delegado Suplente do Brasil para a ASIPI – Associação Interamericana da Propriedade Intelectual. Sócio do escritório Leão Propriedade Intelectual. 
2 Advogado. Graduado em Direito pela PUC-SP e Especialista em Direito Processual Civil pela mesma instituição. Mestre em Direito Comercial pela FA-
DUSP. Diretor Editorial da ASPI. Consultor do escritório Pinheiro Neto Advogados. 

Oficina principal: Torre 1492 Av. 12 de Octubre y Lincoln, piso 16. Quito- Ecuador (+593) 2 2986 570/ (+593) 2 2986 575
quepon@quevedo-ponce.com Quevedo & Ponce www.quevedo-ponce.com

Propiedad Intelectual 
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3 STJ, ROMS 625-RJ, 4ª Turma, rel. Min. Athos Carneiro, j. 04/02/1990; AgRg no AI 20.385-7, 3ª Turma, rel. Min. Dias Trindade, j. 19.05.1992; Resp 237.954/
RJ, 3ª Turma, rel. Min. Ari Pargendler, j. 04/12/2003. Vide também: LOUREIRO, Luiz G. de A. V. A lei de propriedade industrial comentada. São Paulo: Lejus, 
1999, p. 303. DI CATALDO, V. I segni distintivi. Milão: Giuffrè, 1985, p. 63. CHAVANNE, A.; BUSRST, J.J. Droit de la propriété industrielle. Paris: Dalloz, 
1976, p. 296 et seq.
4 STJ, Resp 1.132.449/PR, 3ª Turma, rel. Min. nancy Andrighi, j. 13.03.2012; Resp 1.251.646/RJ, 3ª Turma, Min. Nancy Andrighi, j. 11.12.2012.

penal a alegação de nuli-
dade da patente ou regis-
tro em que a ação se fun-
dar. A absolvição do réu, 
entretanto, não importará 
a nulidade da patente ou 
do registro, que só poderá 
ser demandada pela ação 
competente.”

Com base na interpretação 
literal desses dispositivos, o en-
tendimento predominante, tanto 
na doutrina, quanto na jurispru-
dência, era o de que o réu em 
uma ação de contrafação de pa-
tente ajuizada perante a Justiça 
Estadual – foro competente para 
tanto –, seja na esfera cível, seja 
no âmbito criminal, poderia arguir 
a nulidade do privilégio como ma-
téria de defesa, independente-
mente da data do ajuizamento da 
ação, orientação que se aplicava 
também  para registros de dese-
nho industrial, cuja ação de nuli-
dade e defesa incidental seguiam 
o mesmo rito das patentes, a teor 
do mencionado Artigo 118. 

A divergência remanescia 
em relação à nulidade inciden-
tal como matéria de defesa em 
ações de contrafação de mar-
ca no âmbito cível, já que o Ar-
tigo 205 da LPI seria restrito às 
ações penais. LÉLIO DENÍCOLI 
SCHMIDT descreve bem a con-
trovérsia:

“No Brasil, há basicamente 
2 (duas) posições diversas 
sobre o tema:

(a) a corrente liberal3 ad-
mite o reconhecimento in-
cidental, pois a resolução 
dada à questão prejudicial 
por juiz incompetente para 
julgá-la em ação própria 
não faz coisa julgada, nem 
gera litisconsórcio neces-
sário que obrigue à par-
ticipação do INPI, sendo 
etapa para convencimento 
necessário ao julgamento 
da lide;

(b) já a corrente restritiva a 
entende que o vício de nu-
lidade só pode ser suscita-
do em ação própria perante 
a Justiça Federal4, mas ad-
mite que, no caso de mar-
cas fracas ou vulgarizadas, 
o juiz estadual mitigue a 
exclusividade do registro 
para atenuar sua eficácia 
e permitir o uso de outras 
marcas similares.”

O mesmo autor também traz 
interessante reflexão sobre a au-
sência de previsão do reconheci-
mento da nulidade incidental das 
marcas nas ações cíveis: 

“Há uma razão para a LPI 
não ter previsto expressa-
mente o reconhecimento 
incidental da nulidade de 

registro de marca, salvo em 
processo criminal (art. 205 
da LPI). Diversamente do 
que ocorre com os vícios 
da patente ou do desenho 
industrial, que podem ser 
suscitados a qualquer tem-
po de sua vigência, a nuli-
dade do registro de marca 
se sujeita a prazo deca-
dencial (art. 174 da LPI). A 
prescrição ou decadência 
extinguem tanto a ação 
quanto a exceção (art. 190 
do Código Civil). Por conta 
disso, os registros conce-
didos há mais de 5 (cinco) 
anos se estabilizam e não 
podem mais ter sua vali-
dade questionada, seja em 
caráter principal, seja de 
forma incidental, a não ser 
que se verifique uma das 
hipóteses excepcionais 
que permitem que a nulida-
de seja suscitada a qual-
quer tempo. Assim, caso 
se permitisse que a nuli-
dade do registro de marca 
pudesse ser questionada 
incidentalmente a qualquer 
tempo, isso conflitaria com 
as regras gerais que regem 
o instituto da decadência. 
No processo criminal, o in-
teresse prevalente na defe-
sa da liberdade justifica a 
inobservância dessa regra 
e autoriza que a nulidade 
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do registro de marca que 
fundamenta a queixa-crime 
seja reconhecida a qual-
quer tempo, como faculta o 
art. 205 da LPI5.

E, de fato, esse raciocínio pa-
rece fazer sentido, permanecen-
do, contudo, a dúvida quanto à 
possibilidade da nulidade inci-
dental durante os cinco primeiros 
anos da vigência do registro da 
marca. 

2) A Jurisprudência da 3ª 
Turma do STJ firmada a partir 
de 2012 sobre a matéria

No ano de 2012, a partir de 
uma discussão a respeito da nu-
lidade incidental encetada em 
ação de abstenção de uso de 
desenho industrial e marca, a 3ª 
Turma do STJ alterou a posição 
até então firmada, passando a 
repelir a arguição incidental de 
nulidade de quaisquer direitos de 
propriedade industrial perante a 
Justiça Estadual:

PROCESSO CIVIL E DI-
REITO DE PROPRIEDADE 
INTELECUTAL. REGISTRO 
DE DESENHO INDUS-
TRIAL E DE MARCA. ALE-
GADA CONTRAFAÇÃO. 
PROPOSITURA DE AÇÃO 
DE ABSTENÇÃO DE USO. 
NULIDADE DO REGISTRO 
ALEGADO EM MATÉRIA 
DE DEFESA. RECONHE-
CIMENTO PELO TRIBU-
NAL, COM REVOGAÇÃO 

DE LIMINAR CONCEDIDA 
EM PRIMEIRO GRAU. IM-
POSSIBILIDADE. REVE-
SÃO DO JULGAMENTO. 
NULIDADE DE PATENTE, 
MARCA OU DESENHO 
DEVE SER ALEGADA EM 
AÇÃO PRÓPRIA, PARA A 
QUAL É COMPETENTE A 
JUSTIÇA FEDERAL. RE-
CURSO PROVIDO.

1. A alegação de que é 
inválido o registro, obtido 
pela titular de marca, pa-
tente ou desenho industrial 
perante o INPI, deve ser 
formulada em ação pró-
pria, para a qual é compe-
tente a Justiça Federal. Ao 
juiz estadual não é possí-
vel, incidentalmente, con-
siderar inválido um registro 
vigente, perante o INPI. 
Precedente. 

2. A impossibilidade de 
reconhecimento inciden-
tal da nulidade do registro 
não implica prejuízo para o 
exercício do direito de de-
fesa do réu de uma ação 
de abstenção. Nas hipó-
teses de registro irregular 
de marca, patente ou de-
senho, o terceiro interes-
sado em produzir as mer-
cadorias indevidamente 
registrada deve, primeiro, 
ajuizar uma ação de nu-
lidade perante a Justiça 
Federal, com pedido de 
antecipação dos efeitos da 

tutela. Assim, todo o peso 
da demonstração do direi-
to recairia sobre o supos-
to contrafator que, apenas 
depois de juridicamente 
respaldado, poderia iniciar 
a comercialização do pro-
duto.

3. Autorizar que o produto 
seja comercializado e que 
apenas depois, em matéria 
de defesa numa ação de 
abstenção, seja alegada a 
nulidade pelo suposto con-
trafeitor, implica inverter a 
ordem das coisas. O peso 
de demonstrar os requi-
sitos da medida liminar 
recairia sobre o titular da 
marca e cria-se, em favor 
do suposto contrafeitor, um 
poderoso fato consumado: 
eventualmente o prejuí-
zo que ele experimentaria 
com a interrupção de um 
ato que sequer deveria ter 
se iniciado pode impedir a 
concessão da medida limi-
nar em favor do titular do 
direito.

4. Recurso especial provi-
do, com o restabelecimen-
to da decisão proferida em 
primeiro grau.

(REsp 1132449/PR, Rel. Mi-
nistra NANCY ANDRIGHI, 
TERCEIRA TURMA, jul-
gado em 13/03/2012, DJe 
23/03/2012)

5 Idem. P. 255
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Esse entendimento, repetido 
pela 3ª Turma desde então em 
diversos acórdãos6, foi objeto de 
duras críticas da doutrina, que 
apontou, dentro outros, o esva-
ziamento do parágrafo primeiro 
do Artigo 56 da LPI – que prevê 
expressamente essa possibilida-
de – e a violação ao direito cons-
titucional de ampla defesa:

A interpretação encontra-
da nas decisões criticadas 
quanto à aplicação do dis-
posto no artigo 56, §1º da 
Lei 9.279/96, faz exigência 
que não encontra guarida 
no texto legal, qual seja, o 
necessário ajuizamento de 
ação autônoma perante a 
Justiça Federal. Não resta 
dúvida que esse posicio-
namento viola, ao mesmo 
tempo, expresso texto de 
lei, bem como a garantia 
constitucional da ampla 
defesa.

No entendimento de 
Eduardo da Gama Câmara 
Júnior23:

"Assim, ao obrigar o réu da 
ação de contrafação a pro-
por uma nova demanda, 
perante outro juízo, apenas 
para se defender nessa 
ação de infração, quando 
a lei não faz essa exigên-
cia, ou seja, a lei permite 
ao réu calcar sua defesa 
apenas na nulidade da pa-

tente, sem a necessidade 
de uma nova ação, põe 
uma limitação adicional 
nas possibilidades de de-
fesa do réu, que o viola o 
princípio constitucional da 
ampla defesa."

Assim, a questão da nuli-
dade de patentes pode e 
deve ser obrigatoriamente 
considerada e apreciada 
– mesmo que incidenter 
tantum e não principaliter 
– pelo Juízo Estadual no 
julgamento da ação de in-
fração patentária, sob pena 
de inegável negativa de ju-
risdição, com gravíssimo 
prejuízo ao direito de defe-
sa do réu da ação7. 

3) A nova interpretação trazi-
da pelo julgamento do Resp. nº 
1.843.507-SP

No recente julgamento, toda-
via, a 3ª Turma do STJ proferiu 
uma interpretação intermediária 
sobre a questão, entendendo 
pela possibilidade de arguição 
de nulidade incidental em ações 
envolvendo contrafação de pa-
tentes e desenhos industriais - 
onde há expressa previsão legal 
– não estendida, porém, para as 
ações envolvendo marcas, sob a 
alegação de ausência de amparo 
legal: 

“Nesse contexto, havendo, 
lege fata, a possibilidade 
inequívoca de se arguir a 

nulidade de patentes e de 
desenhos industriais como 
matéria de defesa, seu 
afastamento, de encontro à 
redação clara da lei, pode 
ensejar uma restrição inde-
vida o direito fundamental 
do réu à ampla defesa.

(...)

Portanto, reexaminando 
a questão, entendo que, 
quanto às marcas, deve 
prevalecer o entendimen-
to firmado neste Superior 
Tribunal acerca da impos-
sibilidade de arguição da 
nulidade como matéria de 
defesa em ação de infra-
ção. Porém, quanto a pa-
tentes e a desenhos indus-
triais, diferentemente do 
quanto já decidido por esta 
Terceira Turma em alguns 
casos (REsp 1132449/PR, 
julgado em 13/03/2012; 
AgRg no REsp 254.141/
SP, julgado em 21/06/2012; 
REsp 1281448/SP, julga-
do em 05/06/2014; e REsp 
1558149/SP, julgado em 
26/11/2019), passo a en-
tender que, diante da reda-
ção clara dos arts. 56, § 1º, 
e 118 da Lei n. 9.279/96, 
mostra-se possível a argui-
ção incidental de sua nuli-
dade pelo réu.”

O acórdão, ao final, foi assim 
ementado:

6 REsp 1251646/RJ, relatora Min. NANCY ADNRIGHI, 3ª Turma, DJe de 04/02/2013; AgRg no REsp 254141/SP, relator Min. RICARDO VILLAS BÔAS 
CUEVA, 3ª Turma, DJe de 28/06/2012 e Resp 1322718/SP, relatora Min. NANCY ANDRIGHI, 3ª Turma, DJe de 11/12/2012. 
7 GUSMÃO, José R. D’Affonseca; PHILLIP, Fernando Eid. A declaração incidental de nulidade de patente – interpretação do art. 56, §1º da Lei 9.279/1996. 
In: Revista da ABPI. Vol. 134, Rio de Janeiro, jan./fev 2015, p. 50-56. 
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“RECURSO ESPECIAL. DI-
REITO DA PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL. PATENTE E 
DESENHO INDUSTRIAL. 
ALEGAÇÃO DE POSSIBI-
LIDADE DE RECONHECI-
MENTO INCIDENTAL DA 
NULIDADE DOS DIREI-
TOS DE PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL NO CURSO 
DE AÇÃO DE INFRAÇÃO 
EM TRÂMITE NA JUSTIÇA 
ESTADUAL. ARTS 56, § 1º, 
E 118 DA LEI N. 9.279/96. 
REDAÇÃO CLARA DA LEI 
NO SENTIDO DA POSSI-
BILIDADE DE ARGUIÇÃO 
DE NULIDADE COMO 
MATÉRIA DE DEFESA. 
RESSALVA APLICÁVEL 
APENAS A PATENTES E A 
DESENHOS INDUSTRIAIS. 
RESSALVA NÃO APLICÁ-
VEL A MARCAS. 1. A Lei 
n. 9.279/96 – Lei de Pro-
priedade Industrial - exige, 
como regra, a participação 
do INPI, autarquia fede-
ral, nas ações de nulidade 
de direitos da propriedade 
industrial. 2. Nos termos 
dos arts. 57, 118 e 175 da 
Lei n. 9.279/96, as ações 
de nulidade de patentes, 
desenhos industriais e de 
marcas devem ser propos-
tas perante a Justiça Fede-
ral. 3. Esse mesmo diploma 
legal, no entanto, faz uma 
ressalva expressa no que 
diz respeito às patentes e 
aos desenhos industriais, 
ao possibilitar a arguição 

de sua nulidade pelo réu, 
em ação de infração, como 
matéria de defesa, dispen-
sando, excepcionalmente, 
portanto, a participação do 
INPI. 4. Essa ressalva não 
é aplicável às marcas. 5. 
O reconhecimento da nu-
lidade de patentes e de 
desenhos industriais pelo 
juízo estadual, por ocorrer 
apenas "incidenter tantum", 
não faz coisa julgada e não 
opera efeitos para fora do 
processo, tendo apenas o 
condão de levar à improce-
dência do pedido veiculado 
na ação de infração. 6. RE-
CURSO ESPECIAL PROVI-
DO.”

Pois bem. Das primeiras im-
pressões nos foros de discussão 
especializados, esse acórdão 
parece ter sido bem recebido no 
tocante a patentes e desenhos 
industriais, por recepcionar um 
argumento de defesa expressa-
mente previsto na LPI e oportuni-
zar uma possibilidade de defesa 
sem a necessidade do ajuizamen-
to de uma nova ação na Justiça 
Federal. 

De toda sorte, o novo prece-
dente poderá influenciar o en-
tendimento da 4ª Turma sobre o 
tema, que ainda parece ser objeto 
de posições divergentes em senti-
dos diametralmente opostos: 

EMENTA – DECIÇÃO MO-
NOCRÁTICA. RECURSO 
ESPECIAL. AÇÃO COMI-

NATÓRIA C/C INDENIZA-
TÓRIA. PATENTE. PEDIDO 
DE NULIDADE DE TODO 
O PROCESSO TÉCNICO. 
REEXAME DO ACERVO 
FÁTICO - PROBATÓRIO. 
SÚMULA Nº 7/STJ. ALE-
GAÇÃO DE NULIDADE DA 
PATENTE. MATÉRIA DE 
DEFESA. POSSIBILIDADE. 
EFEITOS MERAMENTE 
INTER PARTES. ART. 56, 
§ 1º, DA LPI. DECLARA-
ÇÃO DE NULIDADE COM 
EFEITOS ERGA OMNES E 
EFICÁCIA EX TUNC. COM-
PETÊNCIA FEDERAL E 
PARTICIPAÇÃO DO INPI. 
AÇÃO AUTÔNOMA. 

ORIGATORIEDADE. ART. 
57 DA LPI. SÚMULA Nº 83/
STJ. RECURSO ESPECIAL 
NÃO PROVIDO.

(...)

2. A nulidade de patente 
com efeitos ex tunc e eficá-
cia erga omnes exige ação 
própria - Ação de Nulidade 
de Patente - ajuizada pe-
rante Juízo Federal e contar 
com a participação do INPI, 
nos termos do art. 57 da Lei 
nº 9.279/96 - Lei de Proprie-
dade Industrial.

3. É possível a alegação 
de nulidade da patente 
como matéria de defesa em 
qualquer juízo, cujo reco-
nhecimento somente terá 
efeitos inter partes, no que 
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se refere àquela específica 
relação processual. Art. 56, 
§ 1º, da LPI. Súmula nº 83/
STJ.

 (REsp 1.522.339/PR, Rel. 
Ministro Luis Felipe Salo-
mão, Decisão Monocrática, 
julgado em 30/06/2018, pu-
blicado em 01/08/2018)

AGRAVO INTERNO NO 
RECURSO ESPECIAL - 
AÇÃO ORDINÁRIA - DECI-
SÃO MONOCRÁTICA QUE 
NEGOU PROVIMENTO AO 
RECLAMO. INSURGÊNCIA 
DAS RÉS.

2. A atual jurisprudência do 
STJ firmou entendimento 
segundo o qual, embora o 
art. 56, § 1º, da Lei 9.279/96 
preveja a possibilidade de 
se alegar, em matéria de 
defesa, a nulidade da pa-
tente, a melhor interpreta-

ção a ser dada ao aludido 
dispositivo legal é no sen-
tido de que essa alegação 
deve se dar em ação autô-
noma a ser ajuizada peran-
te a Justiça Federal. Prece-
dentes. 

2.1. A discussão sobre a 
validade de um registro de 
marca, patente ou dese-
nho industrial, nos termos 
da LPI, tem de ser travada 
administrativamente ou, 
caso a parte opte por re-
correr ao judiciário, deve 
ser empreendida em ação 
proposta perante a Justiça 
Federal, com a participação 
do INPI na causa.

(AgInt no REsp Nº 1433855 
- MG (2014/0026504-4) RE-
LATOR: MINISTRO MAR-
CO BUZZI)

4) Conclusão

Ao sentir da nova posição da 
Corte, é provável que a jurispru-
dência das Turmas de Direito 
Privado do STJ se consolide, so-
bretudo em relação a patentes e 
desenhos industriais, a teor dos 
dispositivos da LPI, o que é extre-
mamente salutar diante do dever 
de uniformização previsto no Art. 
926 do CPC. 

Ainda assim, parece que a dis-
cussão em relação a marcas, a 
despeito da ausência de previ-
são legal expressa, comportaria 
maior aprofundamento, especial-
mente nos cinco primeiros anos 
da vigência do registro, o que 
também poderá ser objeto de 
enfrentamento em todos os tri-
bunais do país e, finalmente, na 
Corte de uniformização do direito 
federal.
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THE USE OF PATENTS IN THE MICRO 
AND SMALL COMPANIES OF PERU

Lucero Ticona  – IP Lawyer
OMC Abogados & Consultores

Micro and Small companies 
must keep in mind that patents 
can be a powerful commercial 
tool for their business growth. 
Innovation and entrepreneurship 
are factors that can determine 
productivity, competitiveness 
and increased profits of 
companies in a country with high 
growth and development of new 
technologies.

A patent is a property right 
granted by the State for an 
invention that is new, involves 

an inventive activity and is 
liable of industrial application. 
The patent gives its owner, for 
a period of time, the exclusive 
right to prevent third parties from 
manufacturing, using, selling or 
importing a product or process 
based on the patented invention 
without his or her authorization.

On the other hand, micro 
and small companies in 
Peru are those made up of 
businessmen dedicated to the 
commercial or industrial area, 

and other businesses that have 
a small number of workers and 
moderate incomes. In Peru, 
MYPEs (Small and micro-sized 
enterprises) constitute 98.3% of 
the country's economy and are 
the main source of employment 
generation in the private sector, 
since they provide abundant 
jobs, contribute to national 
income and the country's 
economic growth.

Nowadays, when a company 
develops a product it is 
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important that they request its 
proper registration before the 
Peruvian Patent Office. It is 
important that they are aware of 
the intellectual property system, 
because in addition to providing 
a positive image of the company, 
patents are useful tools that help 
MYPEs to be more productive 
and competitive. Patents, as 
instruments of protection, can 
improve profit opportunities 
by providing exclusivity for 
the commercialization of an 
innovation.

Likewise, by making use of 
the exclusive property right of a 
patent, they can avoid engaging 
in illegal commercial activities or 
prevent third parties from trying 
to benefit from the development 
of their creations.

For example, if a small 
business owner develops 
an invention or a procedure 
that helps improve their fruit 
production and it is successful 
in the market, but does not 
arrange for its registration with 
the Peruvian Patent Office, it is 
likely that other companies will 
try to manufacture products with 
identical technical characteristics 
or very similar to those of their 
product, taking advantage of 
the effort that the employer and 
the workers developed for its 
elaboration and use it for their 
own benefit.

The exclusive rights granted 

by a patent to its owner give 
him the possibility of preventing 
competitors from developing 
products or using processes 
that infringe their rights, as well 
as, the possibility to request 
compensation for the damages 
suffered. For this, it is important 
that all kinds of innovation 
or novel processes that the 
entrepreneur is using are 
registered.

For example, an agricultural 
trader who is familiar with the 
intellectual property system may 
work with new species, varieties 
or in the improvement of aspects 
in farming or animal husbandry 
methods by applying for the 
respective exploitation licenses 
of each variety or genetic 
resources that is protected.

Given that innovation in 
the agricultural sector is 
characterized in large part by 
the permanent introduction of 
new varieties, as well as by the 
techniques of crop management 
and livestock farms, having 
knowledge of the intellectual 
property system will help avoid 
possible legal problems that may 
arise.

If a MYPE puts a patented 
invention on the market, it gains 
various economic benefits, such 
as; selling the patent to another 
person or company; assigning 
the patent to third parties 
under license or other strategic 

alliances with other companies.

To sell a patent, the patent 
owner must assign all rights 
of the invention to a company 
through a sales contract between 
both parties for the exploitation 
of the patent in exchange for 
an amount of money. On the 
other hand, through a license 
agreement, the licensor grants 
only some rights in order to 
authorize a third party (the 
Licensee) to use the patented 
invention for mutually agreed 
purposes. The agreements of 
transfer and exploitation of 
patents allow a company to 
obtain more income, and are 
quite useful if the company to 
which the invention belongs to 
does not have the capacity to 
manufacture a product that it 
wishes to commercialize or that 
its quantity in the market is not 
sufficient to cover a certain need.

On the other hand, through the 
use of patents, companies can 
also access new markets; For 
example, if a MYPE is considering 
to export any type of service or 
product, and possesses a patent 
of invention, then it can generate 
additional economic benefits 
through the transfer of patents 
under operating licenses. It 
is important to note that the 
invention must also be protected 
in the corresponding foreign 
markets.

Likewise, it is important to 
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highlight that for a patent to 
have commercial viability and 
generate tangible benefits in a 
company; in addition to being 
novel, having a concrete utility 
and presenting a solution to a 
need of a large group of people, 
it must be actively marketed.

A patent in itself is no guarantee 
of commercial success, but if 
it complies with the elements 
above, a company’s ability to 
benefit from its inventions would 
be increased, the company’s 
bargaining power would be 
enhanced, and this way, the 
success of the company would 
be almost guaranteed to result 
in a high economic benefit.

Following the same line, 
as indicated by the World 
Intellectual Property Agency 
in one of its newsletters on 
innovation “the commercial 
success of a new product in the 
market does not depend solely 
on its technical characteristics. 
No matter how good an invention 
is from a technical point of 
view, if there is no effective 
demand for it or if the product 
is not marketed correctly, it is 
not likely to attract consumers. 
Therefore, commercial success 
also depends on other factors, 
including product design, 
availability of financial resources, 
the development of an effective 
marketing strategy and the 
price of the product compared 
to that of competing products or 
replacement products”

On the other hand, it is 
important to highlight that in 
Peru many MYPEs have a low 
tendency of patenting their 
products or services, since 
they believe that their creations 
developed are not inventions that 
can be protected. Likewise, many 
businessmen affirm that carrying 
out the process of registering an 
invention in Peru is difficult and 
expensive. The foregoing does 
not necessarily imply that there 
have been no attempts to obtain 
a patent; there is a significant 
number of applications that for 
different reasons are rejected or 
remain unfinished at some stage 
of the process.

For example, some of the 
applications for a patent of 
invention don’t make it because 
they fall into the examination 
stage in a way that means that 
the applicant did not correct 
observations made by the 
Peruvian Patent Office, within the 
period established by Law. Other 
requests are withdrawn, since 
the applicant voluntarily requests 
not to continue processing the 
invention or, in most cases, fall 
into abandonment, which is an 
administrative instance where 
an application is submitted but 
the applicant does not respond 
to any of the requirements or 
observations established within 
the deadlines.

The lack of advice and 
adequate preliminary searches 
to determine the feasibility of 

patentability, is explaining a high 
rejection of applications, once 
they are subject to advanced 
explorations on the state of the 
art.

A Peruvian company that 
has one or more patents will 
be more likely to increase its 
profits by having better market 
dominance, generating interest 
from potential investors, and 
even internationally, it will be 
able to expand and generate 
new market opportunities.

Finally, it is important to 
highlight that the Peruvian 
Patent Office is playing an 
active role in the implementation 
of the use of the intellectual 
property system in MYPEs. 
Through various programs, it 
provides advice and support 
in the protection of inventions, 
innovations or product designs 
of small entrepreneurs so that 
they can protect their economic 
interests and generate more 
growth opportunities.

Likewise, through its programs, 
protectable material is identified 
in inventions, innovations 
or designs, its patentability 
potential is analyzed and 
guidance and advice is provided 
for the adequate preparation of 
national applications for patents 
of invention, utility models and/
or industrial designs that emerge 
from these developments.
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Ao contrário do sistema 
positivista, o direito 
consuetudinário norte-americano 
tem uma maior possibilidade 
de alteração de acordo com 
as decisões judiciais, por isso, 
estando mais adaptável aos 
costumes e transformações do 
mercado, afetando-o em troca. 
Sem a necessidade de se passar 
por todo um processo legislativo 
para qualquer alteração na Lei, as 
decisões mais relevantes servem 
de parâmetros para as seguintes 
e refletem no mercado. Isso não 
quer dizer, claro, que não existam 
leis escritas, como a constituição 
ou codificação de Atos.

Exemplo de Ato atinente ao 
presente artigo foi o que se 
tornou um marco no Direito 
marcário, consagrando novos 
entendimentos. Trata-se do 
Lanham Act, também conhecido 
como o Trademark Act, aprovado 
pelo Congresso norte-americano 
em 05.07.1946 e vigendo a partir 
de 05.07.1947. Ele é o Estatuto 
Federal que governa o direito das 
marcas e a concorrência desleal. 
Foi codificado no título 15 do 
US Code, “uma consolidação 
e codificação por assunto das 
leis gerais e permanentes dos 
Estados Unidos”2.

Pari passo, o direito da 
concorrência desleal e o de 
marcas teve e tem sua fundação 
nos costumes e nos usos. Este 

ponto é importante diferença, 
pois, naquele país, uma marca 
de comércio (TRADEMARK), 
considerada técnica, registrada 
atualmente no principal register3, 
somente é assim considerada 
com o efetivo uso no comércio. 
Para ser registrada, deve ter um 
uso entre ou para os Estados 
(passando, pois, pela fronteira 
federal).

O Lahan Act formatou e 
possibilitou o registro federal de 
marcas comerciais, passando 
a existir assim uma proteção 
mais clara contra violações em 
toda a federação, e não mais 
apenas por Estado, muitas vezes 
com julgamentos díspares. É 
importante dizer, entretanto, 
que o registro federal não cria 
o direito, ele apenas registra o 
direito do titular (ou requerente) 
adquirido pelo uso. Tem o condão 
meramente procedimental. O 
direito nasce, como antecipado, 
com o uso. 

Quando a marca passa a 
identificar produtos ou serviços 
no comércio entre os entes da 
federação, ela é passível de 
r e g i s t r o 
federal no 
r e g i s t r o 
p r i n c i p a l , 
n a c i o n a l 
e, assim, 
poderá ser 
e x e q u í v e l 
sob a Lei 
federal. Esse 

é o motivo principal que obriga os 
solicitantes de outros países (e 
mesmo dos EUA) a demonstrar 
o uso em comércio interestadual 
nos EUA ou ao menos a intenção 
de uso (trademark registration 
based on intention to use). 

Cabe ressaltar a diferença do 
sistema de registro em um país 
como o Brasil, positivista, em que 
um registro de marca em nome 
de uma pessoa física, com uso 
apenas em um bairro, tem força 
em todo o território nacional, 
a princípio podendo proibir o 
uso em qualquer outro Estado 
brasileiro. 

Por outro lado, pode-se 
também registrar uma marca 
nos EUA sem a necessidade de 
prova de uso, com o apoio de 
Acordos Internacionais, como a 
Convenção da União de Paris e o 
TRIPS, tendo havido até mesmo 
certa discussão local quanto ao 
tratamento diferente ao nacional.

Pois bem, além do principal 
register, há o registro suplementar 
norte-americano, criado a partir 
da Convenção sobre Marcas de 

BREVE ANÁLISE SOBRE A PROTEÇÃO

DE PRODUTOS E DE DESIGNS COM A EVOLUÇÃO DA 

INTERPRETAÇÃO MARCÁRIA NOS ESTADOS UNIDOS
Mauricio Serino Lia
mauricio@liaebarbosa.com.br1

1 Advogado, Adm. de Empresas e Agente da Prop. Industrial - Sócio do 
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2 US_ United States Code_Office of the Law Revision Counsel_em: 
https://uscode.house.gov/browse.xhtml, acessado em 01.08.2020.
3 Idem, em: https://uscode.house.gov/browse/prelim@title15/chapter22/
subchapter1&edition=prelim
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Fábrica e de Comércio, assinada 
em Buenos-Aires em 20.08.1910, 
por ocasião da 4ª Conferência 
Pan-Americana, possibilitando 
a proteção de qualquer marca 
capaz de distinguir os produtos 
ou serviços do depositante e 
não registráveis sob o registro 
técnico principal, aqui, abrindo-se 
espaço para marcas de origens 
ambíguas, como embalagens, 
configurações de produtos, 
nomes, palavras, slogans, frases, 
sobrenomes, nome geográfico, 
numeral, dispositivo, ou qualquer 
matéria que no conjunto não 
seja funcional, ou qualquer 
combinação do anteriormente 
exposto, desde que a marca seja 
capaz de distinguir os produtos 
ou serviços do solicitante, mas 
ainda assim devem ser marcas 
em uso no comércio.4  

Como visto, caso não seja um 
registro federal, o direito marcário 
existe, de qualquer forma, em 
cada Estado, mas é regido 
principalmente pela concorrência 
desleal. O direito marcário é 
considerado, portanto, parte de 
uma lei maior, a da concorrência 
desleal, que objetiva prevenir 
o desvio no comércio de forma 
enganosa, o passing off dos 
produtos de um como se os de 
outro fossem.

De acordo com James Love 
Hopkins,5 :

Unfair Competition consists 

in passing off one´s goods 
as the goods of another 
or in otherwise securing 
patronage that should 
go to another, by false 
representations that lead 
the patron to believe that 
he is patronizing the other 
person…

Por outro lado, teoricamente, 
nem sempre que existe a 
concorrência desleal há a 
questão marcária, já que aquela 
pode acontecer com relação a 
nomes comerciais, embalagens 
de produtos e outras práticas 
desleais. Por sua abrangência 
e, para facilitar, classicamente 
se fala em concorrência desleal 
quando não há marca envolvida, 
deixando-se a questão marcária 
no direito de marca. Ou pelo 
menos a questão era assim 
tratada.

Com a evolução do Direito 
nos EUA, hoje comumente se diz 
que um direito complementa o 
outro e que a infração a ambos 
configura passing off, mas, em 
que pese o assunto estar sendo 
tradado de forma mais conjunta, 
o entendimento de que a marca 
comercial (TRADEMARK – 
Marca federal) é uma fonte não 
ambígua, da qual se presumem 
direitos sem a necessidade de 
tanta comprovação (no que 
se refere à necessidade de 
confusão ou dano, por exemplo), 

e de que a concorrência desleal 
trata de sujeitos de direitos mais 
distintivos e ambíguos, ainda 
permanece.

Por um lado, a lei federal nos 
EUA entrega ao titular força 
executória, com possibilidade 
de ações judiciais perante a 
corte federal. Por outro, no caso 
de concorrência desleal, há a 
necessidade de mais provas, 
como a competição injusta, 
ambiguidade, decepção etc., 
abraçada pelas Cortes Estaduais.

Um tema interessante que 
abrange concorrência desleal 
e direito marcário, ou o passing 
off por sua complexidade, 
incidente diretamente no design 
de produtos, é o trade dress, 
conhecido como o visual total de 
um produto (inclusive o formato 
e desenho do produto em si), de 
uma embalagem ou de ambos. 
As decisões acerca do assunto 
nos EUA também foram se 
desenvolvendo com base no uso 
e seus efeitos.

Exemplo emblemático é o do 
caso Pepperidge Farm vs. Trader 
Joe´s.6 A Pepperidge Farm é 
conhecida por seus biscoitos 
Milano com formato oval e recheio 
de chocolate belga envolvidos 
em cestinhas de papel manteiga, 
vendidos em embalagens 
bastante trabalhadas, tonando-se 
muito popular nesse formato na 
década de 1990 nos EUA.

4 Idem: https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title15-section1091&num=0&edition=prelim
5 HOPKINS, James Love, The Law of Trademarks, Tradenames and Unfair Competition par. 1, at 1-2, (2nd edn., 1905), 
6 https://www.nytimes.com/2015/12/05/business/pepperidge-farm-files-trademark-suit-against-trader-joes-over-cookies.html https://www.confectionery-
news.com/Article/2016/04/04/Pepperidge-Farm-dismissed-lawsuit-against-Trader-Joe-s#:~:text=Pepperidge%20Farm%20has%20withdrawn%20its,Al-
vin%20Thompson%2C%20on%20March%209. https://money.cnn.com/2016/03/31/news/companies/trader-joes-milano-pepperidge-farm/index.html 
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Posteriormente, ainda com 
embalagens externas em papel 
bem trabalhadas, com abertura 
na parte superior, os biscoitos 
passaram a ser vendidos em 
cestas de plástico.

Anos depois, o Trader Joe´s 
passou a vender em suas lojas 
um biscoito com formato e 
gosto parecidos e com recheio 
de chocolate belga. Em sua 
embalagem, também mostrava 
os biscoitos em cestinhos de 
papel, fazendo alusão às antes 
utilizadas pelos biscoitos Milano. 
Na comparação dos produtos:

O Trader Joe´s é conhecido 
por vender produtos similares 
por marcas próprias, assim, o 
consumidor teoricamente sabe 
que não encontrará nas suas 
lojas marcas mais conhecidas, 
“originais”, mas produtos com 
tendência parecida.  

Entretanto, na ação movida 
pela Pepperidge Farm, 
questionou-se que havia algo 
mais que uma mera tendência, 
pois, na somatória dos detalhes 
que formavam os produtos, 
muitos elementos dos Biscoitos 
Milano estavam presentes no 
do Trader Joe´s, como o tipo de 
embalagem, cor, gosto, textura, 
ingredientes dos biscoitos e  foto 
com a famosa cestinha de papel 
que, em que pese não mais 
utilizada na atualidade.

O caso foi encerrado em 
março de 2016 através de um 
acordo mútuo em que o Trader 
Joe´s se comprometeu a diversas 
mudanças na embalagem, 
biscoito e cores, sendo a ação 
retirada pela Juíza distrital norte-
americana Alvin Thompson, em 
Connecticut.

O processo acima chamou à 
atenção a riqueza da questão 
do trade dress, influenciando 
na forma de se pensar sobre os 
limites da cópia através do uso 
dos elementos de design de um 
produto.

Outro caso que vale a pena 
ser destacado é o Hersheys Vs 
William-Sonoma8:

(Barra de Chocolate Hershey´s)

(Fôrma para Brownie da Williams Sonoma)

A barra de chocolate da 
Hershey´s, com 12 retângulos 
menores com cantos 
arredondados e seu nome escrito 
em baixo relevo no meio, é muito 
conhecida e tem mais de 100 anos 
no mercado mundial, adquirindo 
distintividade e proteção marcária 
desde pelo menos 1968 nos EUA.

A Williams Sonoma, conhecida 
por seus utensílios domésticos, 
passou a vender uma fôrma 
de brownie em formato muito 
parecido com os da famosa 
marca. Neste caso, não apenas 
a cor da fôrma, mas o formato 
e o número de retângulos (4x6) 
justificaram a demanda judicial.

O caso, de 2010, também se 

7 https://www.d[elish.com/food-news/a45081/pepperidge-farms-sues-trader-joes-over-milano-cookies/
8 https://www.sandiegouniontribune.com/sdut-hershey-sues-william-sonoma-over-baking-pan-shape-2010may19-story.html

7
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encerrou com um acordo (perante 
a Corte Federal de Harrisburg-
Pensilvânia, EUA), mas reforçou 
a discussão sobre o que pode 
ser considerado marca e os 
limites da concorrência desleal 
que são, em ambos os casos já 
expostos, assuntos delineados 
permanentemente pelas decisões 
judiciais naquele país.

Estaria o Trader Joe’s se 
aproveitando de algo maior que 
uma tendência? E a Williams 
Sonoma, poderia se utilizar, ainda 
que sem desvio de clientela, de 
um design que se tornou uma 
marca pelo uso insistente e 
eficiente por anos no mercado? 

Enquanto no primeiro caso 
vê-se clara incidência na 
concorrência desleal, no da 
Hershey’s, sem concorrência 
direta, há uma afetação do 
direito marcário, estando, no 
entanto, ambos relacionados ao 
Trade dress. Os dois são uma 
singela ilustração de como há 
uma correlação inseparável entre 
todas essas áreas e a definição 
de tendências pelo uso nos EUA.

As decisões norte-americanas 
são bons pontos de análise pois, 
em que pese as presunções de 

propriedade trazidas pelo registro 
federal da marca, as decisões 
das Côrtes daquele país são mais 
baseadas no uso, sem sofrerem 
tanta influência dos registros. 
Como o uso está em constante 
mudança, as decisões nele 
baseadas trazem material rico e 
infindável para debates. 

Os designs de Produtos não 
são marcas técnicas clássicas, 
portanto, foram trazidos pela 
Concorrência Desleal da Common 
Law, de cujas decisões houve (e 
há) grande evolução acerca da 
interpretação e ressignificação 
do que é o direito marcário. 

Os designs nos EUA também 
são protegidos pelas Patentes 
de Desenho (Design Patents), 
mas foi o trade dress que acabou 
por entregar a maior amplitude 
na proteção dos produtos e da 
forma com a qual uma empresa 
pode se “vestir” para vendê-los 
ou, conforme bem explicado por 
ABBOT, COTTIER e GURRY: 

“Trade dress” generally 
reffers to the distinctive 
appearence adopted by a 
business for its products 
or services and is a form 
of trademark and unfair 

compatition protection. 
Trade dress may take 
the form of a registered 
trademark, but it may also be 
the subject of unregistered 
common law trademark 
protection9/10.

Nos EUA tivemos importante 
evolução sobre o questionamento 
da necessidade do trade dress 
adquirir o secondary meanin para 
além da distintividade inerente 
do produto ou embalagem - que 
por suas próprias características 
pode se diferenciar das demais, 
ou, em outras palavras, não é 
meramente descritivo - para 
a proteção sob o § 43(a) do 
Trademark Act de 1946 (Lanham 
Act)11. 

Lembrando que, para que um 
sinal possa servir como marca, 
ele deve conseguir distinguir 
produtos ou serviços. Conforme 
previsto na Lei da Propriedade 
Industrial brasileira (LPI - Lei 
9.279/96, artigo 122), bem 
aplicável no presente recorte, 
deve ser um sinal distintivo 
visualmente perceptível12, assim, 
um termo genérico, descritivo, 
comumente utilizado para certo 
produto ou serviço, seria incapaz 
de distinguir um produto do outro, 

9 Abbot, F.M., Cottier, Thomas, Gurry, Francis, International Intellectual Property in an Integrated Economy, CCH Incorporated, Wolters Klumer, 2015. Pág. 
775.
10 Tradução livre ao português feita pelo autor. Trade dress geralmente se refere à aparência distintiva adotada por um negócio para os seus produtos ou 
serviços e é uma forma de marca de comércio e proteção à concorrência desleal. Trade dress pode obter a forma de uma marca de comércio registrada, mas 
ela também poderá ser objeto de proteção de marca não registrada pela common law 
11 "Any person who shall affix, apply, or annex, or use in connection with any goods or services, or any container or containers for goods, a false designation 
of origin, or any false description or representation, including words or other symbols tending falsely to describe or represent the same, and shall cause such 
goods or services to enter into commerce, and any person who shall with knowledge of the falsity of such designation of origin or description or represen-
tation cause or procure the same to be transported or used in commerce or deliver the same to any carrier to be transported or used, shall be liable to a 
civil action by any person doing business in the locality falsely indicated as that of origin or in the region in which said locality is situated, or by any person 
who believes that he is or is likely to be damaged by the use of any such false description or representation." 15 U.S.C. § 1125(a) (1982 ed.)., anteriormente à 
emenda de 1988. O título 15 do Commerce and Trade Code dos EUA, em seu parág. 1125 (a) atual diz: 15 U.S. Code § 1125.False designations of origin, false 
descriptions, and dilution forbidden.
(a)Civil action
(1)Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, 
or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which—
(A)is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to 
the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or
(B)in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person’s goods, 
services, or commercial activities,
shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act.
(2)As used in this subsection, the term “any person” includes any State, instrumentality of a State or employee of a State or instrumentality of a State acting in 
his or her official capacity. Any State, and any such instrumentality, officer, or employee, shall be subject to the provisions of this chapter in the same manner 
and to the same extent as any nongovernmental entity.
(3)In a civil action for trade dress infringement under this chapter for trade dress not registered on the principal register, the person who asserts trade dress 
protection has the burden of proving that the matter sought to be protected is not functional.
12 BRASIL,  Lei 9.279/96. Art. 122: Art. 122. “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas 
proibições legais”. Acessado em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm no dia 08/08/2020.
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suas origens ou fabricantes. Se 
uma pessoa disser que quer um 
computador, simplesmente, não 
se poderá saber qual computador 
ou de que empresa ela o deseja. 
A palavra” computador”, não 
consegue distinguir os produtos 
computadores e não poderia ser 
uma marca própria para eles. 
Poderia ser distintiva para outros 
produtos, entretanto, com os 
quais não tivesse uma conexão 
inerente, natural.  

Já uma marca é inerentemente 
distintiva quando possui 
elementos arbitrários, 
fantasiosos, ou sugestivos que 
não têm uma conexão direta com 
um produto ou serviço13. Seriam 
elementos desnecessários, que 
a enfeitam, sem uma ligação 
inerente àqueles produtos ou 
serviços. “If the mark is inherent 
distincive, the trademark holder 
does not need to prove that 
consumers indentify it with its 
product”14. 

É possível, porém, que um 
termo descritivo adquira uma 
distintividade suficiente para se 
tornar uma marca registrada. 
Neste caso não se trata de uma 
distintividade inerente (como 
acima), mas adquirida pelo 
proprietário (ou usuário) através 
de um uso de tal forma eficiente 
que aquele termo acaba por ser 
associado diretamente com os 
produtos dele apenas. Em outras 
palavras, aquele termo comum 
adquiriu uma outra significação, 
ou o secondary meaning.

Desdobramentos dessa 

discussão podem ser ilustrados 
com diversos casos, dos quais 
trazemos o TWO PESOS, INC., 
PETITIONER v. TACO CABANA, 
INC., conforme comparações a 
seguir:

(Autora Two Pesos) 

(a ré, Taco Cabana)

A detentora da cadeia 
de restaurantes Two Pesos 
processou a rede Taco Cabana por 

infração a Trade dress com base 
no parág. 43(a) do Trademark Act 
de 1946 (Lanhan Act) em abril de 
1992. 

O caso chegou à Côrte de 
Apelação do 5º. Circuito e 
trouxe aspectos relevantes em 
sua decisão, não apenas pela 
consideração do Trade dress 
para o aspecto total do comércio, 
incluindo fachada, layout, cores, 
posições etc., mas também pela 
forte comparação e aproximação 
do trade dress à marca, com o 
entendimento de que, quando 
o trade dress é inerentemente 
distintivo (como em uma marca 
registrada) não há a necessidade 
de que ele adquirira o secondary 
meaning, já que o próprio trade 
dress em si é capaz de identificar 
produtos ou serviços como 
vindos de uma fonte específica. 
Considerou a Corte, que a 
mesma função da marca de tentar 
prevenir a concorrência desleal 
se aplica ao trade dress15.  

Viu-se nos EUA, conforme 
muito brevemente ilustrado 
acima, inclusive na revisão da 
Lei de marcas de 1988 pelo 
Congresso norte-americano, 
uma codificação federal da 
interpretação legal mais ampla 
vinda da jurisprudência do parág. 
43 do Lahan Act, tendo, dentre 
outros aspectos, estendido a 
qualquer violação do parágrafo 
43(a) provisões que antes 
apenas se aplicavam a marcas 
registradas16.  

13 Abbot, F.M., Cottier, Thomas, Gurry, Francis, 
International Intellectual Property in an Integrat-
ed Economy, CCH Incorporated, Wolters Klum-
er, 2015. Pág. 354.
14 Idem.
15 Legal Information institute, Cornell Law School 
acessado em 02/08/2020, Two Pesos, Inc. vs. Taco 
Cabana Inc. (91-971), 505 U.S. 763 (1992), em 
https://www.law.cornell.edu/supct/html/91-971.
ZS.html 
16 Idem, Desembargador Stevens, seguindo o 
voto no caso TWO PESOS, INC., PETITIONER 
v. TACO CABANA, INC. em: https://www.law.
cornell.edu/supct/html/91-971.ZC1.html#FN17 
acessado em 04/08/2020
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The company

 Lacoste is a French company, 
founded in 1933 by tennis 
player René Lacoste and 
André Gillier. It sells clothing, 
footwear, sportswear, eyewear, 
leather goods, perfume, towels 
and watches. The company 
distinguishes by its green 
crocodile logo. 

Boston, 1923, a young tennis 
prodigy René Lacoste is 19 and 
likes a challenge. His team captain 
promises him the crocodile leather 
suitcase the player admired in 
a store window if he wins his 
upcoming match. René doesn’t 
win but he had the determination 
of the crocodile on court, which is 
why an American journalist gave 

him this nickname. The crocodile 
takes shape in 1927 under the 
pen of designer Robert George. 

LACOSTE
IMITATION OF THE “CROCODILE” DESIGN.

CLIENT SPORLOISIRS S.A.
Dr. Virginia Cervieri1
Dr. Natalia Paladino2

Dr. Andrea Casales3

1 Dr. Virginia Cervieri | Senior Partner at Cervieri Monsuárez
Doctor in Law and Social Sciences from the University of the Republic (1996). Postgraduate degree in Commercial Law, University of the Republic (1998). 
Master in Intellectual Property. Professor of Commercial Law, University of the Republic (2006-2009). Specialist in trademark and anti-piracy law. Trademark 
Agent. President of the Chamber for the Fight against Piracy and Smuggling. President of the Uruguayan chapter of the World Jurist Association. Expresident 
of the CERTAL Uruguay Chapter. Founding member of the Permanent Commission for the Defense of Intellectual Property Rights of the Ministry of the 
Interior. Member of the Anti-Piracy Committee MARQUES. Vice President of INTA's global committee on trademark counterfeiting for the 2016-2020 
period. Member of the Uruguayan Association of Intellectual Property Agents (AUDAPI) and currently a member of the Board for the period 2020-2023.
Recognized in the Top 250 women in IP (Managing IP - Ip Stars) 2017 and 2018. Named Leading Lawyer in Chambers Latin America 2014 - 2019, Leading 
Lawyer in Legal 500 Latin America. Outstanding as the best professional in trademark services for Uruguay in the publication WTR 1000 - Gold Category 
and recognized in Anti-Counterfeting (Top TM Professionals). Recognized by Chambers & Partners as Lawyer in Band 1 (2019). Recognized in the Leading 
Lawyer category in the "Law Firm and Leading Lawyer Ranking" of The Legal 500 (2019). Winner of the Lifetime Achievement Award- Gender Diversity 
at the Chambers Diversity & Inclusion Awards Latin America 2019. Named to the WIPR Leaders 2020 list. Listed on the IP Stars ranking for 2020-2021. 
Featured in WIPR's Influential Women in IP 2020 publication. 
2 Dr. Natalia Paladino | Senior Partner at Cervieri Monsuárez
Doctor in Law and Social Sciences, University of the Republic, Uruguay (2004). Postgraduate in Intellectual Property. Industrial Property Agent (2005). 
Member of the AUDAPI (Uruguayan Association of Industrial Property Agents), INTA, ASIPI (Inter-American Association of Intellectual Property), AIPPI 
(International Association for the Protection of Intellectual Property), ASPI (São Paulo Association of Intellectual Property). She was a speaker in various 
courses on IP at the Chamber of Industries of Uruguay, in Design Schools and in Shopping Centres in Uruguay.
Courses and Seminars: She participated as a speaker in several seminars related to the protection and defense of Intellectual Property, International Seminar 
“Intellectual Property 2.0: Changes and Applications in the Digital Era”, Cervieri Monsuárez (2016); International Seminar “Intellectual Property 2.0”, Cervieri 
Monsuárez (2017); International Seminar “Intellectual Property in Modern Times”, Cervieri Monsuárez (2018); International Seminar: “New Challenges”, 
Cervieri Monsuárez (2019).
3 Dr. Andrea Casales | Lawyer at Cervieri Monsuárez
Doctor in Law and Social Sciences, University of the Republic, Uruguay (2014). Notary Public University of the Republic, Uruguay (2016). Module of the 
Master in Intellectual Property, University of the Republic, Uruguay (2019).
Courses and Seminars: Speaker at Seminar “20 years of the Patent Law in Uruguay”, Module of Industrial Designs, CEPI, University of the Republic, 
Uruguay; Course “Administrative Procedure”, CADE; Ninth International Seminar on Administrative Law, “The Administrative Act”, Thomson Reuters; 
Seminar “Contracts on Intellectual Property”, Flacso Argentina; “XI International Conference on Consumer Relations”, University of the Republic, Uruguay; 
Conference “Reform of the General Procedural Code”, University of the Republic, Uruguay.

An early fan of customization, 
René Lacoste immediately has it 
embroidered on his blazers. 
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Backgrounds 

Mr. A.S applied for registration 
of the trademark GREEN ZONE 
(mixed) in international class 
25. This trademark had been 
contested by SPORLOISIRS S.A. 
on the grounds of confusion with 
its LACOSTE trademarks and 
crocodile design and the notoriety 
of the latter. 

First decision of the National 
Industrial Property Office 

By resolution dated 19th. 
October 2016, the National 
Directorate of Industrial Property 
of Uruguay granted the registry 
of the trademark GREEN ZONE 
No. 438314, not allowing the 
opposition filed by Sporloisirs S.A. 

In this case, the TMO understood 
that the signs analysed globally 
had particular characteristics in 
the denomination and design 
that made them different and 
therefore able to coexist. As well 
it considered that the image of 
the crocodile in the sign applied 
for was different from the design 
of the crocodile included in the 
opposing trademarks. 

Recursive instance: 
resolution in favour of 
SPORLOISIRS S.A. 

On January 23, 2017, 
SPORLOISIRS S.A. filed an 

administrative appeal against 
the resolution granting the 
GREEN ZONE trademark No. 
438314 based on the confusion 
and notoriety of its family of 
trademarks. At that instance, it 
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was argued that, notwithstanding 
the fact that the trademark 
applied for included the words 
‘GREEN ZONE’, the inclusion of 
the characteristic and well-known 
design of SPORLOISIRS would 
undoubtedly lead to confusion 
in the mind of the consumer, 
which would constitute an unfair 
advantage and detriment to their 
industrial property rights. Several 
documents were also added in the 
corresponding instance to support 
the allegations. 

By decision dated November 11, 
2019, the TMO granted the appeal 
and rejected the registration of 
the trademark GREEN ZONE in 
class 25. In the appeal instance, 
the TMO accepted the grounds 
expounded by the opponent, 
recognising that SPORLOISIRS’ 
trademarks constitute a family 
of trademarks characterised by 
the crocodile design and that the 
LACOSTE registrations, and its 
crocodile figure, are recognised 
and wellknown trademarks in the 
clothing and footwear industries 
in Class 25. Therefore, all 
these aspects may lead to the 
consumer’s confusion. 

The mentioned resolution 
became final on February 2020 
considering the applicant did not 
file further action before the High 
Administrative Court. 
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Conclusions 

The relevance of the present 
resolution relies on the fact that 
it was possible to revoke the 
previous TMO decision which had 
understood that the trademarks 
were not confusingly similar. The 
study carried out in the second 
instance exceeded the mere 
analysis of confusion between 
trademarks and took into account 
a fundamental aspect such as the 
notoriety of the trademarks. 

The notoriety of the trademarks 
on which the opposition is based 
and the ownership of a family of 
trademarks were key in this case. 
The inclusion of the characteristic 
element of the LACOSTE family of 
trademarks will lead to consumer 
confusion and consequently 
to association with well-known 
trademarks.

OS INTANGÍVEIS NA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Adquira seu exemplar no estande da ASPI ou
envie email para secretaria@interpatents.com.br

O livro apresenta umaparte dos ensaios, pareceres e
laudos elaborados por Clovis Silveira, especialista e
consultor emPropriedade Intelectual, que abordam,
numaperspectiva técnica, os bens intangíveis passíveis
das proteções conferidas pela nossa e por outras
legislações, emespecial a Lei da Propriedade Industrial,
a Lei deDireitos Autorais e a Lei do Software.

Graças ao seu variado leque de temas, interessa a todos
os quemilitamna área, apresentando casos de litígios
emquediferentes aspectos da Propriedade Intelectual
foramaplicados a bens intangíveis, tais como
invenções e programas de computador.

Contémpareceres e laudos críticos relacionados a ações de violação dedireitos de
Propriedade Intelectual, e ações de anulação de títulos de tais direitos.

São textos selecionados,muito interessantes, que suscitaramanálise e reflexão
específicas, com foco nos objetos intangíveis da Propriedade Intelectual, o que diferencia
o livro dos textos para consulta geralmente disponíveis numabiblioteca de Propriedade
Intelectual.
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PRODUÇÃO ANTECIPADA 

DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DA-
DOS DE INTERNET E CONTEÚ-
DOS DE E-MAILS.

I - Com a finalidade de fa-
zer prova para ação de indeni-
zação por concorrência desleal 
praticada por ex-sócios, a autora 
move ação de produção antecipa-
da de provas contra empresas de 
internet (Google, Amazon, NET, 
Telefonica e Claro), para que exi-
bam informações sobre transmis-
são de dados envolvendo esses 
ex-sócios e outras pessoas, bem 
como o conteúdo das mensagens 
eletrônicas.

II - Empresas que informam 
que exibiram as informações soli-
citadas (Net, Telefonica e Claro), 
não se opondo à pretensão.

III - Empresas que se opu-
seram a fornecer as informações 
requeridas (Google e Amazon), 
diante do que consta no Mar-
co Civil da Internet (Lei n. 12. 
965/2014) e apelaram da senten-
ça que impôs tal obrigação. 

IV - Legitimidade passi-
va das requeridas reconhecida, 
afastada a alegação de que não 
se confundem com as empresas 
do mesmo grupo e que têm sede 
em outro país. As estruturas so-
cietárias não podem ser utiliza-
das para estabelecer a irrespon-
sabilidade das empresas, quando 
aparecem para os seus usuários 
como um todo, um conjunto de 
pessoas que, por conveniências 
internas, se dividem. 

V -Ação de exibição de do-
cumentos que é admissível como 
produção antecipada de provas. 

VI - O art. 22 do Marco Ci-
vil da Internet não pode ser lido 
isoladamente, mas em harmonia 
com o Código de Processo Civil, 
pois, se a pretensão de provas 
tem como finalidade ser usada 
em uma demanda indenizatória, 
por exemplo, os eventuais de-
mandados devem integrar o polo 
passivo, para que a prova pro-
duzida seja válida em face de-
les. Limites subjetivos da ação. 
Inteligência do art. 382, § 1º, do 

CPC/2015. Necessidade de se 
garantir o devido processo legal. 

VII - As informações, em es-
pecial o conteúdo das conversas 
pretendidas, exigem não só a in-
clusão de quem as detém no pro-
cesso, mas das pessoas contra 
quem se pretende usá-las. 

VIII - Com relação ao mérito, 
todavia, os recursos das duas 
corrés devem ser providos. A pre-
tensão deduzida são informações 
decorrentes de fluxo de dados e 
seu armazenamento. Distinção 
das situações em que essas em-
presas de internet dão ou viabili-
zam a publicidade do ato ilícito, 
por exemplo, ofensivo à intimida-
de da pessoa, de sua moral. 

IX - Portanto, competia à 
autora incluir no polo passivo as 
pessoas contra quem pretende 
demandar por suposta concor-
rência desleal. 

X - Apelações das cor-
rés Google e Amazon providas, 
para julgar improcedente a ação.   

Jurisprudência   dos Tribunais

Márcio Junqueira Leite
mjunqueira@pn.com.br
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APELAÇÃO CÍVEL - PRO-
PRIEDADE INDUSTRIAL E 
PROCESSUAL CIVIL – COMPE-
TÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL 
PARA OS PEDIDOS DE ADJU-
DICAÇÃO, NULIDADE E ABS-
TENÇÃO DE USO DE MARCA 
– INCOMPETÊNCIA DA JUSTI-
ÇA FEDERAL PARA O PEDIDO 
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MATERIAIS E MORAIS - RE-
JEITADAS AS ALEGAÇÕES 
DE INÉPCIA DA INICIAL, ILE-
GITIMIDADE ATIVA E ILEGITI-
MIDADE PASSIVA – POSIÇÃO 
PROCESSUAL DO INSTITUTO 
NACIONAL DA PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL-INPI COMO RÉU 
– EXTINÇÃO DOS REGISTROS 
DA APELADA – INAPLICABILI-
DADE DOS ARTIGOS 124, XIX, 
XXIII, DA LEI DA PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL-LPI – VALIDADE 
DA CONCESSÃO DOS REGIS-
TROS ÀS APELANTES – IM-
PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS 
DE ADJUDICAÇÃO, NULIDADE 
E ABSTENÇÃO DE USO – APE-

LAÇÃO PROVIDA – INVERSÃO 
DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA 
- CONDENAÇÃO DA APELADA 
EM HONORÁRIOS ADVOCATÍ-
CIOS - TUTELA DE URGÊNCIA 
REVOGADA.

I - Importa ressaltar que 
a Justiça Federal é competente 
para apreciar pedido de adjudi-
cação de registro e abstenção de 
uso de marca, quando cumulados 
com pedido de nulidade de mar-
ca, de sua competência por força 
do artigo 109, I, da Constituição 
Federal, diante da presença do 
INPI no pólo passivo da deman-
da. Saliente-se, ainda, que, como 
o juiz federal é competente para 
determinar a suspensão liminar 
do uso da marca, de acordo com 
o disposto no artigo 173, parágra-
fo único, da Lei n° 9.279/1996, é 
também competente para o julga-
mento do pedido principal de abs-
tenção do uso da marca, quando 
em conjunto com o pedido de de-
claração da nulidade do registro. 
Por outro lado, quanto ao pedido 
de pagamento de indenização 
por danos materiais e morais, em 
face da absoluta ausência de inte-
resse do INSTITUTO NACIONAL 
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 
- INPI, não há competência da 
Justiça Federal para o processa-
mento e julgamento do feito, con-
forme estabelece o artigo 109, I, 
da Constituição Federal, devendo 
ser mantida a sentença quanto a 
este aspecto.

II - A empresa autora, ora 
apelada, EMS S/A., comprovou o 
uso da marca “BALSAMO BEN-

GUE”, suposta anterioridade im-
peditiva para os registros das rés, 
razão pela qual ela detém legiti-
midade ativa para o ajuizamento 
da ação, vez que possui pertinên-
cia subjetiva em relação ao obje-
to da lide.

III - As empresas rés, ora 
apelantes, GENOMMA LAB IN-
TERNACIONAL S.A.B. DE C.V. 
(“GENOMMA LAB”) e GENOM-
MA LABORATORIES DO BRASIL 
LTDA. (“GENOMMA BRASIL”) 
são titulares dos registros nº 
905.061.861, para a marca nomi-
nativa de produto “ULTRABEN-
GUE”, e nº 905.542.045, para 
a marca nominativa de produto 
“BENGUE”, ora anulandos, bem 
como do pedido de registro nº 
906.098.807, para a marca “BEN-
GUE”, do qual se requer o arqui-
vamento, em função de que elas 
detêm legitimidade passiva para 
a ação, vez que possuem perti-
nência subjetiva em relação ao 
objeto da lide.

IV - Alinho-me à jurisprudên-
cia deste Tribunal Regional Fe-
deral, no sentido de considerar o 
Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial – INPI como réu nesta 
ação, porquanto trata-se de pedi-
do de declaração de nulidade de 
ato administrativo praticado pela 
Autarquia em concessão de re-
gistro de marca.

V – O artigo 124, XXIII, da 
Lei da Propriedade Industrial - 
LPI visa à proteção da marca que 
não seria possível a alguém do 
mesmo ramo de negócios alegar 



41

Revista ASPI - Jurisprudência

desconhecimento, em razão de 
sua atividade, e que se destina a 
assinalar produtos iguais ou mui-
to semelhantes, podendo causar 
confusão ou associação indevida 
por parte do público consumi-
dor. A mens legis do supracitado 
dispositivo é a repressão de si-
tuações de fraude em registros 
marcários que não dependam de 
provas de notoriedade conclusi-
vas, diante da dificuldade, ou até 
mesmo da impossibilidade de sua 
obtenção.

VI - Embora os sinais das 
apelantes “BENGUE” e “ULTRA-
-BENGUE” reproduzam, em par-
te, a marca da apelada “BÁLSA-
MO BENGUE”, os registros que 
poderiam constituir anteriorida-
des impeditivas, nos termos do 
artigo 124, XIX e XXIII, da LPI, já 
estavam extintos, não havendo 
obstáculo para a concessão pelo 
INPI dos registros pretendidos 
pela apelante. Ademais, também 
não restou demonstrado o regis-
tro das marcas da apelada no ex-
terior.

VII – Apelação provida para 
reformar a sentença e julgar im-
procedentes os pedidos, bem 
como para condenar a apelada 
em honorários advocatícios no 
valor de 15% do valor atualizado 
da causa, em favor das empresas 
apelantes e do INPI, pro rata. Re-
vogada a tutela de urgência con-
cedida na sentença recorrida.

(TRF-2;  Apelação Cível 
0151398-97.2015.4.02.5101; 
Relator (a): Antonio Ivan Athié; 

Órgão Julgador: Turma Especia-
lidade I - Penal, Previdenciário 
e Propriedade Industrial; Seção 
Judiciária do Rio de Janeiro - 31ª 
Vara Federal do Rio de Janeiro; 
Data do Julgamento: 14/07/2020; 
Data de Registro: 03/08/2020)

----

Propriedade industrial. Marcas 
nominativa e mista. Hotel Ibis. 
Concorrência desleal. Demanda 
de obrigação de não fazer cumu-
lada com pedidos indenizatórios, 
ajuizada pela empresa estrangei-
ra titular da marca e pela subsi-
diária brasileira, fundada no uso 
alegadamente indevido da marca 
mista Big's Hotel pela ré. Ausên-
cia de reprodução indevida do 
elemento nominativo. Suficiente 
distinção, gráfica, semântica e 
fonética, entre as palavras Ibis 
e Big's. Elementos figurativos 
igualmente distintos, a despeito 
de algumas semelhanças, insus-
cetíveis contdo de provocar con-
fusão no público consumidor ou 
de propiciar desvio de clientela. 
Inexistência, tampouco, de apro-
veitamento parasitário pela ré do 
conceito da marca das autoras. 
Abrangência limitadíssima de 
atuação da empresa. Públicos-al-
vo também distintos. Autoras que 
têm cadeira de hotéis nacional, 
notoriamente conhecida, ao pas-
so que a ré explora um único es-
tabelecimento, de padrão muito 
mais modesto, em pequena cida-

de do interior do Estado. Concor-
rência desleal não caracterizada. 
Demanda improcedente. Senten-
ça em tal sentido que se confirma. 
Apelação das autoras desprovida.   
 
(TJSP;  Apelação Cível 1005253-
40.2016.8.26.0438; Relator 
(a): Fabio Tabosa; Órgão Julga-
dor: 2ª Câmara Reservada de 
Direito Empresarial; Foro de Pe-
nápolis - 1ª Vara; Data do Julga-
mento: 07/07/2020; Data de Re-
gistro: 07/07/2020)

----

Processual. Agravo retido em 
face do saneador. Reiteração 
pela ré nas razões de apelação. 
Conhecimento do recurso, com 
fundamento no art. 523, § 1º, do 
CPC. Rejeição das prelimina-
res de impossibilidade jurídica 
do pedido, bem como de pere-
cimento do objeto da demanda, 
mantida. Ofício pretendido pela 
ré impertinente em termos ins-
trutórios. Decisão integralmente 
confirmada. Agravo retido des-
provido. Propriedade industrial. 
Marcas tridimensional e nomina-
tiva para sorvetes, registradas 
pela autora quanto a dois pro-
dutos distintos. Marca tridimen-
sional, em formato de lápis, por 
ela utilizada no mercado para o 
picolé Chicabonzinho, sabor cho-
colate. Ré que produz sorvete, 
também de chocolate, com cor 
e formato praticamente idênticos 
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aos do produto da autora. Intui-
to claro de reprodução. Violação 
marcária reconhecida, bem as-
sim a possibilidade de indução 
em erro do público consumidor 
e de captação indevida de clien-
tela. Marca da autora, por outro 
lado, que constitui signo voltado 
à designação de produto espe-
cífico, não defluindo do registro 
da marca em questão proteção 
genérica quanto ao formato de lá-
pis, para todo e qualquer tipo de 
sorvete, à semelhança de autên-
tico desenho industrial. Efeitos da 
marca assim registrada que não 
impedem a comercialização de 
sorvetes de características diver-
sas com o mesmo formato, como 
o sorvete de sabor distinto e cor 
rosa produzido pela ré. Limitação 
em tais termos do alcance obje-
tivo da condenação. Expiração 
ademais da vigência do registro 
da autora, em 13/3/2017, sem 
renovação. Demanda fundada 
exclusivamente na proteção mar-
cária decorrente do registro. Al-
cance da condenação, portanto, 
limitado ao período de vigência. 
Sentença de procedência refor-
mada, com consideração desse 
fato superveniente e a restrição 
objetiva do alcance da condena-
ção. Apelação da ré parcialmente 
provida para tal fim. Reconheci-
mento, em contrapartida, do di-
reito da autora ao ressarcimento 
material pela violação. Condena-
ção da ré em tal sentido, median-
te apuração em liquidação por 
arbitramento, na forma dos arts. 
208 e 210 da LPI. Apelação da 
autora também parcialmente pro-

vida. Ré que procedeu de forma 
temerária, com tentativa de indu-
ção dos julgadores em erro, no 
tocante à notícia de registro mar-
cário por ela obtido. Imposição 
de sanção por litigância de má-
-fé. Propriedade industrial. Marca 
nominativa Tablito registrada pela 
autora para sorvete distinto. Uti-
lização pela ré da marca Skiblito 
para sorvete de características 
idênticas. Reconhecimento pela 
r. sentença de violação marcária 
também quanto a esse aspecto. 
Descabimento. Possibilidade de 
distinção clara entre os nomes, a 
despeito do sufixo comum "blito", 
desprovido de significado particu-
lar ou simbologia própria. Inexis-
tência de risco de confusão entre 
os consumidores. Ré que, além 
disso, obteve o registro de sua 
marca no curso do processo, ain-
da antes da r. sentença. Deman-
da improcedente nessa parte. 
Sentença reformada para tal fim. 
Apelo da ré provido nessa parte.   
 
(TJSP; Apelação Cível  1037404-
11.2013.8.26.0100; Relator 
(a): Fabio Tabosa; Órgão Julga-
dor: 2ª Câmara Reservada de 
Direito Empresarial; Foro Central 
Cível - 28ª Vara Cível; Data do 
Julgamento: 29/09/2020; Data de 
Registro: 29/09/2020)

___

AÇÃO COMINATÓRIA – Exis-
tência de site análogo ao oficial 
da Prefeitura de São Bernardo 
do Campo, que faz uso de co-
res identificadas e o brasão do 
Município – Determinação de 
retirada do site da rede mundial 
de computadores, abstenção de 
reativação, e outras medidas – 
Ilegitimidade passiva da NIC.br 
afastada, já que detém a capa-
cidade de mitigação dos riscos 
da atividade desempenhada, por 
exercer o controle exclusivo dos 
registros de nome de domínio no 
Brasil – Observância ao decidido 
pelo STJ, no REsp nº 1.695.778 
– RJ – Pretensa individualiza-
ção das condutas descabidas. R. 
sentença de procedência man-
tida. Recurso improvido, com 
majoração da verba honorária.   
 
(TJSP;  Apelação Cível 1023005-
64.2018.8.26.0564; Relator 
(a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão 
Julgador: 9ª Câmara de Direito 
Público; Foro de São Bernardo 
do Campo - 2ª Vara da Fazen-
da Pública; Data do Julgamento: 
03/09/2020; Data de Registro: 
03/09/2020)
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