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Direitos Autorais

Europa chega a acordo sobre polémica lei de
copyright

MUNDO

Texto é alvo de criticas por restringir liberdade na
internet

Depois de uma longa negociagéo, o Conselho da
Unido Europeia, a Comissdo Europeia e o Par-
lamento Europeu chegaram a um acordo nesta quar-
ta-feira (13) sobre a reforma dos direitos autorais.

A medida garante mais direitos e uma remuneracgéo
mais justa para editores, artistas, autores e jornalistas
em direcdo a grandes plataformas online, como Goo-
gle, Facebook e Youtube. O acordo ainda deve ser
submetido a uma votacéo final até abril para entrar
em vigor. "Beneficios reais para todos. Direitos ga-
rantidos para 0s usuarios, remuneracdo justa para
criadores, clareza de regras para as plataformas", ex-
plicou o presidente do Parlamento Europeu, Antonio
Tajani.

Ele ainda acrescentou que com o acordo alcangado,
havera a protecdo da criatividade europeia. "MU-
sicos, atores, escritores, jornalistas e audiovisuais te-
rdo direito a uma remuneracao justa também pelos
gigantesdaweb". No entanto, adeciséo ndo foi aplau-
dida por todos. A eurodeputada Julia Reda, uma das
principais opositoras a polémica medida de defesa
dos direitos autorais, prometeu lutar no plenério do
Parlamento Europeu para que o acordo seja re-
jeitado. "Grandes plataformas terdo que usar filtros
automaticos que também apagarao o contetdo legal.
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O chamado imposto de link serd aplicado a Wiki-
pedia. Estamos preocupados com a informacao on-
line gratuita ", explicou Reda.

Proposta O texto final do projeto de lei sofreu al-
gumas alteracdes em relacdo a proposta inicial - que
foiapresentada pela Comissao Europeiaem 2016. Os
controversos artigos 11, que institui o chamado "im-
posto de link" e 0 13, que implementa o "filtro de
upload" foram alvos de modificacGes. O projeto tem
como objetivo harmonizar o quadro normativo da
Unido Europeia sobre direitos autorais, mas se tor-
nou alvo de criticas por supostamente ameacar a li-
berdade de informag&o na internet.

Um dos artigos mais polémicos (o 11°) obrigaria to-
das as plataformas online que publicassem links di-
recionados a paginas de carater jornalistico a obter
uma autorizacdo prévia. Além disso, os sites de jor-
nalismo poderiam cobrar uma taxa dessas
plataformas, o chamado "imposto do link".

Outro artigo diz respeito a paginas com contetdo ge-
rado pelos préprios usuarios, que, se carregado den-
tro do territério da UE, teria de ser verificado
preventivamente, para evitar possiveis violagdes das
normas de copyright. A proposta foi chamada de "fil-
tro de uploads™.
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Delegacédo dos EUA em dialogo comercial com a
China se reunira com Xi Jingping

ECONOMIA

Trégua na guerra comercial entre EUA e China ter-
mina em 1° de marco.

Os representantes de alto nivel dos Estados Unidos
nas negociacOes comerciais realizadas em Pequim se
reunirdo com o presidente chinés, Xi Jinping, con-
firmou um funcionério da Casa Branca nesta quin-
ta-feira (14).

Entendaaguerra comercial e seus possiveis impactos

Apesar de 'trégua’ negociada no G20, guerra co-
mercial China-EUA esta longe do fim: qual o im-
pacto para o Brasil?

Trump suspende por 3 meses plano de aumentar ta-
rifas a produtos da China

Larry Kudlow, assessor econdmico do presidente
Donald Trump, disse aimprensa em Washington que
falou com adelegacéo, que inclui o representante co-
mercial, Robert Lighthizer, e o secretario do Te-
souro, Steven Mnuchin.

"Estéo cobrindo todo o terreno. Sao duros com isso.
V&o se reunir com o presidente Xi, é um sinal muito
bom", manifestou Kudlow, acrescentando que "o
ambiente é bom".
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De qualquer forma, indicou que ainda "néo houve de-
cisdo" sobre a prorrogacao do prazo estabelecido pe-
los Estados Unidos para 1° de margo para chegaraum
acordo comercial entre as duas maiores poténcias
econémicas mundiais.

Caso contrério, Washington ameaga aumentar de
10% para 25% as tarifas sobre as importacdes chi-
nesas em um valor de US$ 200 bilhdes por ano.

O South China Morning Post havia informado an-
teriormente sobre a reunido dos representantes ame-
ricanos com Xi, o que alimentou a esperanca de um
resultado bem-sucedido para o dialogo.

Trump disse que estava aberto a prorrogar o prazo de
1° de margo para dar mais tempo as negociacoes e as-
segurou que se reunira com seu homologo chinés pa-
ra fechar qualquer acordo. Washington se queixa do
enorme excedente comercial com a China em suas
trocas bilaterais.

Também exige que Pequim ponha fim as praticas
consideradas desleais, como a transferéncia forcada
de tecnologias, 0 "roubo™ de propriedade intelectual,
a pirataria em computadores e as subvengdes ma-
cicas a empresas publicas para converté-las em li-
deres nacionais.

China e Estados Unidos ja impuseram tarifas sobre
bens por mais de 360 bilhdes de dolares, o que afetou
o setor industrial dos dois paises e abalou 0os mer-
cados financeiros.
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Shopping da 25 de marco é
fechado por pirataria

Uma operagao deflagrada pela Guarda

Civil Metropolitana de S3o Paulo interditou

0 Shopping 25 de Marco. A GCM ainda nao
informou © que foi apreendido, mas o advogado
do shopping, Miguel Pereira Neto, diz que ha
mais de 1,2 mil lojas no estabelecimento. 0
Shopping 25 de Marco foi fechado apds uma
operagdo de combate a pirataria e foi motivada
pelo fato de diversas marcas de produtos terem
entrado na Justica.
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6. ONU vé aumento dos pedidos de patentes de
Inteligéncia artificial; China e EUA lideram

A "explosdo"” em pedidos sugere que o campo pode
em breve revolucionar todas as areas da vida co-
tidiana, indo bem além do mundo tecnoldgico, se-
gundo um relatorio das Nacgdes Unidas. De acordo
com o relatério Tendéncias da Tecnologia, di-
vulgado pela Organizacdo Mundial de Propriedade
Intelectual (OMPI) em janeiro, 50% de todas as pa-
tentes para IA foram publicadas desde 2013,
somando mais de 170 mil ideias

A "explosdo" em pedidos de patentes para aparelhos
e maquinas movidos por Inteligéncia Artificial (1A)
nos ultimos cinco anos sugere que 0 campo pode re-
volucionarem breve todas as areas davida cotidiana,
indo bem além do mundo tecnol6gico, segundo um
relatorio das NagOes Unidas.

De acordo com o relatério Tendéncias da Tec-
nologia, divulgado pela Organizagdo Mundial de
Propriedade Intelectual (OMPI) em 31 de janeiro,
50% de todas as patentes para IA - areplicacdo de in-
teligéncia humana por maquinas para uso em cam-
pos como transporte e salde, por exemplo - foram
publicadas desde 2013, somando mais de 170 mil
ideias.

Isso ocorre apds um crescimento inicial em pu-
blicacGes cientificas sobre IA, que comecou em
2001.

O diretor-geral da OMPI, Francis Gurry, disse a jor-
nalistas em Genebra que o crescimento em patentes é
"Impressionante”, destacando que pesquisas sobre a
area comecaram na decada de 1950. "Mas houve um
salto quéntico desde 2013, entdo estamos lidando
com o0 que esta acontecendo agora em um campo de
rapidas transformacdes", afirmou.

"Machine learning" é pedido dominante

Em numeros, pedidos de patente para "machine lear-
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ning" (aprendizado de maquina, em portugués), que
envolve o aprendizado automatico de maquinas, in-
dicam que a area ¢ atualmente dominante em IA.

A éarea de maior crescimento de IA é a de "a-
prendizagem profunda”, usada em reconhecimento
defala. O campo teve aumento anual de 175% em pe-
didos de patentesde 2013 a2016, muito acima damé-
dia de 33% para todas as patentes no mesmo periodo.

EUA e China dominam

Os Estados Unidos e a China dominam os pedidos de
patentes, embora apenas uma parte das patentes chi-
nesas seja depositada no exterior. A gigante nor-
te-americana da tecnologia IBM lidera o nimero
pedidos de patentes (8.290), sequida pela Microsoft
(5.930).

A japonesa Toshiba fica em terceiro lugar, com
5.223, a frente da sul-coreana Samsung (5.102) e da
japonesa NEC Group (4.406).

A empresade energiachinesa State Grid Corporation
entrou no top 20, ampliando seus registros de pa-
tentes em um média de 70% ao ano de 2013 a 2016,
particularmente em técnicas de aprendizado de mé-
quinas e "bio-inspiradas"”, que se baseiam em ob-
servagles da natureza, e suporte a maquinas de
vetores, uma forma de aprendizagem su-
pervisionada.

O papel cada vez mais importante da China no setor
também ¢ ilustrado pelo fato de que organizacdes
chinesas representam 17 dos 20 maiores atores aca-
démicos em patentes de 1A, assim como dez das 20
maiores publicagdes cientificas relacionadas ao te-
ma.

Nos préximos anos, a IA deve crescer com "im-
portantes” usos militares e econdmicos, sugeriu Gur-
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Continuagéo: 6. ONU vé aumento dos pedidos de patentes de inteligéncia artificial; China e EUA lideram

ry, antes de destacar a importancia de propostas de
discussbes lideradas pela OMPI entre Es-
tados-membros, envolvendo questdes legais e éticas

relacionadas aos direitos de propriedade in-

telectual.

"E de se esperar que o foco estratégico de importantes
atores geopoliticos se vire para Seus po-
sicionamentos em relacdo a IA", disse.

Asgigantes das buscas na Internettambém foram im-
portantes para a revolucdo da IA, segundo relatério
da OMPI, com Google (EUA) e Baidu (China) abra-
cando o potencial datecnologia logo no inicio, assim
como a Microsoft e a Apple fizeram anteriormente.

Além das grandes populacdes dos EUA eda China, o

chefe da OMPI destacou a importancia do apoio dos
Estados para a inovacao em ambos 0s paises, que in-
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clui investimentos em centros tecnoldgicos e até
mesmo treinamento para funcionarios encarregados
de patentes.

Diante desse cenario, "é muito dificil outros paises,
até mesmo aqueles com fortes sistemas edu-
cacionais, competirem em negdcios, engenharias e
investimentos em talentos™ com China e EUA, des-
tacou Andrew Ng, especialistaem IA e CEO daLan-
ding Al e deeplearning.ai, no relatério da OMPI.

Ele acrescentou que as "maiores oportunidades” es-
tdo fora da industria de softwares, em areas que in-
cluem agricultura, satde e manufatura.

para acessar o relatério completo (em inglés).

ONU
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Ministério da Economia quer privatizar o
financiamento a inovacao

O secretario de desestatizacdes do Ministério daEco-
nomia, Salim Mattar, voltou a defender pu-
blicamente a venda de todas as estatais brasileiras,
com a possivel excecdo da Petrobras, do Banco do
Brasil e da Caixa Econémica Federal. Dai a cir-
culacdo de uma lista que inclui 131 empresas pri-
vatizdveis divulgada pela pasta, reforcada com a
apresentacéo feita navespera pelo secretario durante
evento em Brasilia.

No bolo, além de todas as empresas estatais de li-
gadas as tecnologias de informacgéo e comunicacoes,
como Serpro, Dataprev, Telebras e Ceitec, a relagéo
inclui o préprio sistema de financiamento a inovacao
brasileiro, com atransferéncia ou liquidagio do BN-
DES e especialmente da Financiadora de Inovagéo e
Pesquisa, Einep.

Ainda sem uma definicdo de como modificar o in-
centivo a pesquisa via Lei de Informatica, uma de-
terminacao da Organizacdo Mundial do Comércio, a
proposta de ficar sem o0 empurrédo publico tiraaperna
queincentivaaparcela de investimentos em pesquisa
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e inovacao feita pelo setor privado -- uma vez que no
Brasil mais da metade dos aportes em P&D s&o fei-
tos pelo Estado.

E certo que o sistema sofreu revés forte nos dltimos
anos. Se em 2014, a Finep chegou adesembolsar R$
8,7 bilhdes, em 2018 o valor ficou proximo de R$
950 milhdes. Consequéncia direta dos cortes or-
camentérios. Um ano antes, embora o Fundo Na-
cional para o Desenvolvimento Cientifico e
Tecnoldgico -- a maior fonte do pais para in-
vestimentos ndo reembolsaveis em tecnologia --
tivesse arrecadado R$ 4,4 bilhGes, s6 teve uso au-
torizado para R$ 920 milhdes.

Segundo explicou o secretario Salim Mattar, cada
ministério poderd decidir quais as empresas vin-
culadas que serdo privatizadas. "Nos chamamos de
estatais setoriais. Aquelas de outros ministérios co-
mo Correios,como aEPL,aquelado trem-bala. A de-
cisdo de privatizar essas empresas é do ministro. E eu
fico aporrinhando os ministros para poder privatizar.
Esse € o meu papel”, insistiu o secretario.
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Possibilidade de cumulacao de pedido indenizatério
em acoOes de nulidade de registro de marca

DANIEL

abpi.empauta.com

A discusséo sobre direitos de propriedade industrial,
no ambito judicial, gera, j& ha algum tempo, con-
trovérsias acerca da cumulacao de determinados pe-
didos que se destinam a competéncias diversas para
suas respectivas analises. Embora aparentemente pa-
cificado, o tema ndo deixa de receber
guestionamentos e o debate merece ser revisitado
frente aos novos entendimentos da Justica Federal do
Rio de Janeiro sobre a natureza dos direitos gerados
pelosatosdo INPI, versando tambem sobre a posi¢édo
da citada autarquia nas a¢Oes de nulidade.

Inicialmente, convém observar que o titulo (registro)

que confere exclusividade de uso as marcas € ex-

pedido pelo Instituto Nacional de Propriedade In-
dustrial - INPI, autarquia federal com finalidade
especifica para tanto, em decisdo proferida em pro-

cesso administrativo, conforme regulamentado pela

lei 9.279 de 1996 (LPI).

Entretanto, avalidade desses atosadministrativos es-
td sujeita ao controle jurisdicional do Poder Ju-
diciario, seja pela expressa previsdo da LPI, mas
também por sua propria natureza, conforme leciona
José dos Santos Carvalho Filhol, que ressalta a sub-
missao a apreciacao judicial da legalidade de atos ad-
ministrativos como o corolario do principio da
legalidade, chamando a atencédo para o fato de que
""em relacdo aos atos vinculados, ndo ha duvida de
que o controle de legalidade a cargo do Judiciario
terd muito mais efetividade™.

Alem disso, convém elucidar que a deciséo do INP1
que concede o registro de uma marca, ao contrario do
que alguns possam pensar, ndo se da por forca do po-
der discricionario do administrador, mas, segundo
entendimento da doutrina e também da mais recente
jurisprudéncia, decorre de atribuicGes de poder vin-
culado.

Jodo da Gama Cerqueira2, ao referir-se a natureza do
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Continuacéo: Possibilidade de cumulagdo de pedido indenizat6rio em ac¢des de nulidade de registro de marca

ato de concessdo, argumenta que aadministracao pa-
blica ndo pode fazé-lo ao seu arbitrio, devendo ve-
rificar as condicOes e pressupostos legais para a
pratica do ato de concessao do registro de uma mar-
ca. Justamente por isso, o citado doutrinador afirma
que "a concessdo dos privilégios e garantias in-

dustriais pertence a classe dos chamados atos
vinculados ou executivos™.

Em julgado paradigmético sobre marcas, a ministra
do STJ, Fatima Nancy Andrighi3 reafirmou a po-
sicdo de que "a analise do INPI encontra-se vin-
culadaaos parametros técnicos estabelecidos na lei
9.279/96 e em suas proprias resolucdes, sendo-lhe
em principio vedado negar registro a uma marca
que preencha os requisitos legais™. A ministra tam-
bém salienta em seu voto que "o préprio legislador
reconheceu que, embora essa decisao envolva mé-
rito administrativo, o ato deriva do exercicio deuma
discricionariedade vinculada, portanto sujeita a
controle pelo Poder Judiciario™.

Isto porque a referida autarquia, gozando de suas
prerrogativas para editar normas técnicas para preen-
cher os conceitos juridicos indeterminados contidos
na lei, se vincula, na visdo de alguns, a forca nor-
mativa de suas préprias resolucdes que com-
plementam a lei, originadas em seu poder
regulamentar (ja que o legislativo ndo poderia dispor
sobre matéria de tamanha especificidade, como é ade
uma autarquia desta natureza, aexemplodo que ocor-
re com as agéncias reguladoras), respeitado o en-
tendimento de que estas resolugdes ndo possuem a
mesma forca normativa das leis.

Portanto, dada esta vinculacdo de carater técnico,
forma-se o que é chamado pelas modernas doutrinas
administrativistas e julgados mais atualizados como
d iscricionariedade-vinculada ou, ainda, vinculacao
técnica. Isso posto, a analise do Poder Judiciario so-
bre a matéria ndo invadird o ambito da dis-
cricionariedade da administracdo publica, regido
pela oportunidade e conveniéncia (mérito ad-
ministrativo) para a pratica do ato administrativo.
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Desta forma, legitima-se a pretenséo de ver anulado,
judicialmente (sem prejuizo da andlise na via ad-
ministrativa), 0 ato administrativo que concede a pro-
priedade da marca quando eventual particular se vé
prejudicado e entende que tal decisdo administrativa
contraria as disposicdes legais ou ndo se encontraem
conformidade com as diretrizes editadas pelo
Instituto Nacional de Propriedade Industrial -
INPI.

Desse contexto surge uma problematica. A acéo uti-
lizada para reclamar judicialmente a invalidade do
ato busca uma prestacdo jurisdicional de natureza
constitutiva negativa com efeitos retroativos. Ou se-
ja, atitularidade damarca, quando cindidapelo Poder
Judiciario, é tida por invalida e seus efeitos re-
troagem até a data da contestada concessao.

Esta acdo anulatoria, conforme disposicGes da lei
9.279 de 1996, pode trazer em seu bojo pleito de an-
tecipacdo de tutela para que, desde logo, o juiz sus-
penda os efeitos do registro da marca ou da patente,
possuindo expressa previsdo legal e sem objecao dos
setores da doutrina e jurisprudéncia. Também é per-
mitida a reparacdo dos danos causados pela infragao
dos direitos de propriedade industrial, inclusive pelo
uso irregular de marca indevidamente registrada.

Entende-se, inclusive, que o dano ocorrido pela uti-
lizacdo indevida de marca equivocadamente re-
gistrada junto ao INPI incorre em in re ipsa, ou seja,
""as perdas e danos, nos casos de uso indevido de
marca, decorrem do préprio ilicito praticado pela
ré''4. Sendo assim, a propria utilizacdo da marca, por
si sO, ja gera o dano sobre quem detém, le-
gitimamente, sua titularidade.

Importante aqui salientar que o citado uso indevido
deve ser considerado mesmo quando o INPI atribuir
ao infrator o titulo sobre a marca, uma vez que o pre-
sente estudotrabalha com os casos em que havicio de
legalidade no ato da concesséo e, mais ainda, com a
natureza constitutiva negativa dadecisdao que anulao
registro de marca, possuindo efeitos retroativos.
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Por isso, dada aretroatividade dadecisdo queanulao
ato, como se nunca tivesse sido praticado, é devidaa
indenizacdo a ser arbitrada em juizo, surgindo a le-
gitimacdo para o pleito indenizatorio, que é onde sur-
ge a principal controvérsia: a possibilidade de
cumulacéo do pleito indenizatorio juntamente com o
pedido anulatério do ato com a consequente ab-
stencédo de uso da marca.

A competéncia para o pleito anulatério, por se tratar
deato administrativo praticado por autarquia federal,
devem ser processados e julgados perante juizo fe-
deral, conforme expressa previsdo do art. 109 da
Constituicdo daRepublica Federativa do Brasil - CR-
FB de 1988. Por outro lado, a competéncia para pe-
didos de abstencdo de uso e pagamento de
indenizacdo contra particular sdo de competéncia da
Justica Estadual.

No entanto, a competéncia para a acdo anulatdria
possui carater absoluto, ndo sendo admitida sua pror-
rogacao para 0s casos em que esta nao preve, pois, "'a
incompeténcia absoluta ndo admite tal pror-
rogacao. Afirme-se, desde logo, o que €é pror-
rogacao de competéncia: prorrogar a competéncia
é tornar competente um juizo originariamente in-
compet ente"'5.

Este é o grande problema da cumulacéo do pleito in-
denizatorio, pois este, como € formulado, em tese,
somente em face do particular que integraa demanda
anulatoria, encontra dbice nasua apreciacao pela jus-
tica federal, dada sua competéncia absoluta e im-
prorrogavel.

Curiosamente, a cumulacdo do pedido anulatério
com a abstencdo de uso ja foi, ha muitos anos, pa-
cificada pelos Tribunais Patrios, ndo sendo mais ob-
jeto de qualguer polémica6.

A propria LPI, ao dispor sobre a possibilidade de li-
minares em processos anulatdrios de registro (artigo
173, § Unico7), expressamente viabiliza pedidos si-
multaneos de suspenséo dos efeitos do registro im-
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pugnado e do uso da marca por seu titular, ou seja,
que no bojo daacédo anulatéria seja formulado pedido
até mesmo liminar voltado apenas contra o par-
ticular.

Sobre a cumulacdo com pedidos indenizatérios, en-
tretanto, ndo ha qualquer disposicdo legal habil a
afastar a problematica aduzida acima.

Contudo, recentes decis6es da Justica Federal do Rio
de Janeiro vém aparentemente flexibilizando o en-
tendimento que leva a tal vedacdo, inclusive para
ajustar a posicao do INP1 nas demandas anulatorias,
quando afirmam que "o titulo de propriedade de-
ferido pelo instituto assume a condicédo juridica de
bem movel do titular, ndo se confundindo com o ato
administrativo do qual se originou, de modo que
nao ha comunhéo ou afinidade de interesses com o
réu"s.

Nesse ponto, sobre o direcionamento dos pedidos e
sua influéncia na fixacao de competéncia, é relevante
analisar a posicdo processual do INPI, como li-
tisconsorte ou assistente, bem como seu interesse ju-
ridico nos pedidos contra si formulados, pois esse
talvez seja o ponto nodal em que se debruca a con-
trovérsiasobre acumulacéo do pedido indenizatdrio.

Conforme consta da recentissima portaria da Justica
Federal do Rio de Janeiro, de JF-
RJ-POR-2018/00285 de 20/9/18, ficou se-
dimentado, pelo menos por enquanto, na forma de
seu artigo 1°, o entendimento de que "*nas ac¢des que
visem anular a concessao de patente de invencéo ou
de modelo de utilidade, registro de desenho in-
dustrial ou registro de marca, o INPI, quando néo
for o autor, intervira no feito, inicialmente, na qua-
lidade de réu"".

Fabiano de Bem da Rocha9, ao discorrer sobre o te-
ma, equacionou a alocacdo processual do INPI de
forma a independer se é como assistente ou li-
tisconsorte, para fins de atracdo da competéncia fe-
deral para dirimir o pleito indenizatério cumulado,
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afirmando que "'em ambas as hipoteses estar-se-ia
obedecendo ao critério de eleicdo da competéncia
previsto no art. 109, I, da CF - interesse do INPI na
causa - decorrente de sua obrigatoria participacao
nessas acoes'’. Continua o citado autor, adentrando
na questdo da cumulacdo com o pleito indenizatério,
argumentando que "o pedido de indenizagao, mes-
mo e ainda que nado formulado contra ele, por ser
sucessivo ao de anulacéo do direito, ndo constitui
motivo por si s6 apto a implicar na incompeténcia
da Justica Federal™.

Com efeito, alguns respeitados doutrinadores en-
tendem haver, inclusive, responsabilidade do INPI
sobre danos decorrentes de atos administrativos vi-
ciados, como a concessao equivocada de registros de
marcas, inclusive sob a forma de direito de regresso
do titular do registro irregular (obviamente, quando
de boa-fé), o que corroborariacom a competéncia do
Juizo Federal para apreciar tal pedido.

Portanto, ao deixar livre ainterpretacao sobre como o
INPI participaria do feito, como se vé da redacéo ge-
néricados artigos 57,118 e 175da LPlI, o citado dou-
trinador chegou a conclusdo de que o interesse
juridico da autarquia deslocaria qualquer demanda
(inclusive indenizatoria) cumulada com o pedido
anulatorio para a esfera federal.

Nesse sentido, apesar do STJ ja ter se manifestado
sobre a questdo, sob o entendimento de ndo ca-
bimento do pleito indenizatdrio na esfera federal10,
ha divergéncias dentro do préprio Tribunal Superior
e nas instancias ordinarias, havendo recentes jul-
gados do TRF da 22regido decidindo pelo cabimento
da cumulacdo de pleito indenizat6rio mesmo quando
formulado apenas contra o particular, conforme
acordao da 2° turma especializada, sob relatoria da
desembargadora Simone Schreiberl11.

Conclui-se, entdo, que a propria divergéncia ainda
existente no STJ e naJustica Federal, em julgados re-
lativamente recentes, trazem uma necessidade de re-
visita ao tema para uma abordagem a luz dos novos
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entendimentos acerca dos pedidos envolvidos e do
direito discutido nas ac¢des de nulidade de marcas, a
fim de pacificar aquestéo e trazer maior seguranca ju-
ridicaao particular que quiser ingressar com uma uni-
ca demanda formulando os pedidos de nulidade de
registro de marca, abstencao de uso do sinal marcério
equivocadamente registrado e, logicamente, a in-
denizacéo pelos danos suportados pelo uso indevido
da marca objeto do registro anulando.

1 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de
Direito Administrativo. Riode Janeiro: Lumen Juris,
2011, p. 56.

2 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da Pro-
priedade Industrial: Da Propriedade Intelectual e do
Objeto dos Direitos. 3. ed. Riode Janeiro: Lumen Ju-
ris, 2012, p. 101.

3 BRASIL. Superior Tribunal de Justica. REs-
pl.162.281. Relatora ministra Nancy Andrighi.
Acesso em: 25 fev. 2014.

4 BRASIL, Superior Tribunal de Justica. REsp
101.118 Acesso em: 26 ago. 2014.

5 CAMARA, Alexandre Freitas. Licdes de Direito
Processual Civil - Vol. I. 24. ed. Sdo Paulo: Atlas,
2013, p. 113.

6 STJ, Segunda Secdo, Recursos Repetitivos (Tema
n® 950), REsp 1527232, Min. Rel. Luis Felipe Sa-
lomao, j. em 13/12/17.

7 Art. 173. A acdo de nulidade podera ser proposta pe-
lo INPI ou por qualquer pessoa com legitimo in-
teresse.

Paragrafo unico. O juiz podera, nos autos da acdo de
nulidade, determinar liminarmente a suspensao dos
efeitos do registro e do uso damarca, atendidos os re-
quisitos processuais proprios.
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8 REsp 1378699/PR, Rel. min. Marco Aurélio Bel-
lizze, Terceira Turma, j. 7/6/16, DJe 10/6/16; REsp
1264644/RS, Rel. min. Luis Felipe Saloméo, quarta
turma, j.  28/6/16, DJe  9/8/16; AC
0086961-47.2015.4. 02.5101, Rel. Des. Fed. Paulo
Espirito Santo, 12 turma especializada, j. 19/12/17,
e-DJF2R 19/1/18.

9 ROCHA, Fabiano de Bem da. Novos Temas de
Processo Civil na Propriedade Industrial. Clique
aqui. Acesso em 20 de ago. 2014.

10 STJ, quartaturma, REsp 1.188.105, min. rel. Luis
Felipe Salomao, j. em 5/3/13, divergindo a ministra
Maria Isabel Gallotti que entendeu caber pleito in-
denizatério deduzido em face do réu particular uma
vez que seria pretensdo legitima e consequéncia 16-
gica do acolhimento das duas primeiras pretensoes
(anulatéria e cominatoria), ndo devendo o pedido por
indenizacéo ser formulado, dadas as circunstancias,
na esfera estadual, uma vez que se estaria impondo a
Justica Estadual o papel de mero liquidante dos da-
nos resultantes do ilicito.

11 TRF/22regido, segunda turma especializada, ape-
lacdocivel 0102470-52.2014.4.02.5101, des?. rel? Si-
mone Schreiber, j. em 27/3/17, divergindo o
desembargador Abel Gomes quanto a possibilidade
de cumulacéo do pleito indenizatorio na Justica Fe-
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deral, entendendo o referido desembargador que, co-
mo o pedido de reparacdo de danos é formulado e
dirigido tdo somente ao particular, este ndo seria da
competéncia do mesmo juiz da esfera federal.

*Rafael Marques Rocha é pés-graduado em Direito
Processual Civil pela Pontificia Universidade Ca-
tolica do Rio de Janeiro (PUC/RJ). Graduado em Di-
reito pela Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro - UNIRIO. Advogado sdcio na Daniel Ad-
vogados. *Paulo Armando Innocente de Souza €
po6s-graduado em Direito Processual Civil pela Es-
cola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro -
EMERJ. Graduado em Direito pela Faculdade Na-
cional de Direito da Universidade Federal do Rio de
Janeiro - FND/UFRJ. Advogado s6cio na Daniel Ad-
vogados.

Rafael Marques Rocha e Paulo Armando Innocente
de Souza
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