PODER JUDICIARIO
JUSTICA FEDERAL

JUIZO FEDERAL DA 12 VARA DE RIBEIRAO PRETO - Sp
AGAO CONDENATORIA N° 2005.61.02.000109-4
AUTORA: JUSTINO DE MORAIS IRMAOS S/A

RE : CNH AMERICA LLC E OUTRO

JUIZ FEDERAL DAVID DINIZ DANTAS

SENTENCA TIPO A

Vistos em sentenca.

JUSTINO DE MORAIS IRMAOS S/A ajuizou a presente
AGAO ANULATORIA DE MARCA REGISTRADA COM LIMINAR DE
SUSPENSAO DE EFEITOS em face da CNH AMERICA LLC e do INSTITUTO
NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL <INPI, objetivandp, em sintese, a
suspensao dos efeitos da concessio da mar{ca MAGNUM contedida pelo INPI
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Sustenta que adota a marca Magnum desde meados da
decada de 1980 e, com o proposito de protegé-la, fez o deposito perante o INP!.
Informa que o deposito foi arquivado ou ainda n&o apreciado pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INP1). Aduz que faz 0 uso da marca Magnum
ha muitos anos e, no entanto, o INPI concadeu o registro da marca a empresa
requerida, ndo observando a anterior pretensao da requerente. Entende ter direito
de precedéncia ao registro.

Pedido de liminar indeferido (fls. 77).

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INP1) interveio
no feito alegando, preliminarmente, ndo ser parte no feito, mas assistente
especial. No mérito, alegou existir trés pedidos de registros contendo o elemento
nominativo MAGNUM, com datas de depositos posteriores a data de depdsito do
registro, bem como de 05 (cinco) processos anteriores, relativos aos sinais
‘Magnun” e “Magnum”, todos devidamente arquivados. Diante disso, entende
serem improcedentes os argumentos na presente acéo. Alega ainda que em se
tratando de direito de precedéncia (por Idgica a ser exercido antes da concesséo
do registro) para fazer prevalecer o uso anferior sobre o pedido depositado, os
documentos acostados aos autos do processo n° 821966898, pela autora, datam
de novembro/1994 e Janeiro/Fevereiro/MarQo de 1995, periodos estes, que nao
contemplam o prazo de seis meses, a ser contado retroativamente em relagdo 3
data de depésito (03/09/1999) do registro sub Judice. (v. fls. 92/102)

Regularmente citada, a ré CNH America LLC, apresentou sua
defesa, sustentando, em preliminar, a nulidade de sua citagdo e a posicdo do
INPI como litisconsoércio passivo necessario. No mérito, em sintese, alegou, com
referéncia ao direito de precedéncia, que o pedido que originou o registro da ré foi
publicado em 09/11/1999 e republicado em 27/05/2000, sendo que a peticdo
inominada do autor foi protocolada perante o INPI somente em 05 de abril de
2002, deixando transcorrer por duas vezes, o prazo legal de 60 (sessenta) dias
para impugnar a pretens&o do registro da ré e, desta forma, exercer o seu direito
de precedéncia, o fazendo somente a mais de dois anos depois da primeira
publicagéo, totaimente fora do lapso legal para impugnag&o. (v. fls 139/157).
Requereu, assim, a improcedéncia do pedido.

Réplica as fls. 258/275.
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A autora juntou novos documentos e requereu o deferimento
da tutela antecipada, pelo menos por ocasido da prolagéo da sentencga (fls.
285/348).

A ré CNH América LCC., por sua vez, juntou novos
documentos as fls. 374/695 e 701/724.

A autora se manifestou sobre os novos documentos juntados

(fls. 735/737).

E O RELATORIO.
DECIDO.
MERITO

1 -INTRODUGAO

requerida. Em termos praticos, a autora busca suspender os efeitos da
concessao da marca MAGNUM, certificado n° 821.966.898, ao argumento de que
ha muito tempo, e com boa fé, a requerente é detentora e utiliza a mencionada
marca.

2 - PRELIMINAR

a) Nulidade da Citacao

A empresa ré sustenta que:
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“Ora, tendo sido dirigida a carta & representante legal da Ré, no
Brasil, alids, como devidamente requerido pelo préprio Autor, tnica
que possui poderes para receber citagbes, apenas um dos seus
representantes legais ou procuradores, como é o caso do signatario,
poderia completar ato de inegavel altissima responsabilidade, que,
sem qualquer desrespeito a funcionaria acima indicada, ndo possui
condigbes para avaliar as conseqiiéncias da atitude que,
inconscientemente, praticou, aplicando-se, pois, na espécie,
permissa vénia, o comando do artigo 247 do Cédigo de Processo
Civil. (v. fis. 146)

De acordo com Nelson Nery Junior/Rosa Maria de Andrade
Nery (Codigo de Processo Civil Comentado, 92 Ed. Revista, Sdo Paulo, 2006:
pagina 416):

Art. 223 — Par. Un.: 3. Representagédo. A citagdo sera tida por
realizada quando feita na pessoa do citando ou de quem tenha
poderes para, em seu nome, receber citagdo. Para a pessoa
Juridica, vale a citagdo feita na pessoa do gerente ou de quem tenha
poderes de administracdo, ainda que de fato. A norma adotou,
expressamente, a teoria da aparéncia”.

Havendo dividas na real aptidao juridica daquele que recebe
0 ato citatério, o principio constitucional do devido processo legal (que inclui a
ampla defesa e contraditorio) exige que a parte ndo seja prejudicada quando
oferece argumentacéo séria em oposicéo a pretensio de tutela jurisdicional.

Portanto, consideramos oportuna e conhecemos das razdes
contidas na resposta da empresa requerida.

b) Posigao Processual do INP}

Art. 175 — A agdo de rulidade do registro sera ajuizada no

foro da Justica Federal e o INPI, quando nac for autor, intervira no feito.

Parte em um processo deve ser todo aquele que pode e deve
sofrer os efeitos juridicos da sentenca.
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Na espécie, versando a lide sobre pretensdo de nulidade de
registro de marca, ndo ha como deferir-se a tutela judicial (constitutiva Negativa)
$em que o oOrgdo administrativo autarquico (INPI) esteja presente ao feito, na
condi¢do de litisconsorte passivo necessario da empresa ré, porquanto cuida-se
de entidade cuja finalidade institucional é o registro de Mmarcas comerciais e
industriais.

Conseguintemente, determino a inclusio do INPI como
litisconsorte passivo deste feito, com remessa, oportunamente, dos autos ao
SEDI, para as providéncias administrativas;.

3 - PLANO NORMATIVO

‘Art. 124 — Nio sdo registraveis como marca:

XXIll - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em
parte, marca que o requerente evidentemente néo
poderia desconhecer em razéo de sua atividade, cujo
titular seja sediado ou domiciliado em territério nacional
Ou em pais com o qual o Brasil mantenha acordo ou
que assegure reciprocidade dwe tratamento, se a marca
se destinar a distinguir produto ou servigo idéntico,
semelhante ou afim, suscetivel de causar confusio
associagdo com aquela marca alheia.”

‘Art. 126 — A marca notoriamente conhecida em seu
ramo de atividade nos termos do art 6° bis (), da
Convengdo da Unido de Paris, para Protegdo da
Propriedade Industrial, goza de protegdo especial,
independentemente de estar previamente depositada
ou registrada no Brasil”.

Art. 129 - A propriedade da marca adquire-se pelo
registro  validamente expedido, conforme as
disposigées desta Lei, sendo assegurado ao titular seu

uso exclusivo em todo territério nacional, observado
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quanto as marcas coletivas ¢ de certificagdo o disposto
nos arts. 127 e 148”.

§ 1° - Toda pessoa que, de boa-fé, na data da
prioridade ou depdsito, usava no Pais, hé pelo menos
6 (seis) meses, marca idéntica ou semelhante, para
distinguir ou certificar produto ou  servigo idéntico,
semelhante ou afim, tera direito de precedéncia ao

registro”,
4 - ALTERNATIVAS DE INTERPRETAGCAO

A interpretacdo desse texto é o ponto fundamental acerca do
qual divergem as partes (autora, requerida e INPI). Em seu Caput fixa a regra

Por isso preceitua o paragrafo 1° do art. 129 que o direito
daquele que deposita a marca no INP| néo serd absoluto, mas cedera diante do
empresario de boa fé, que na data da pricridade ou depdsito utilizava, ha pelo
menos 6 (seis) meses, marca idéntica ou semelhante. Esse empresario de boa fé
tera direito de precedéncia ao registro €, por conseguinte, 3 aquisicdo da
propriedade da marca. O interesse do utente de boa fé concorre no mesmo nivel
do interesse do empresario que deposita a marca no INPI. Nao ha subordinagao
entre os interesses, uma vez que cada um dos seus titulares entende serem os
verdadeiros titulares da marca. Cabe ao INPI, na estancia administrativa, ou a
Justica Federal, caso a questdo se judicialize, definir qual o interesse prevalece.
Se o interveniente demonstrar boa fé, utilizazdo da marca ha pelo menos 6 (seis)
meses, para distinguir ou certificar produto ou servico idéntico, semelhante ou
afim, tera direito de Precedéncia, consequentemente devera ter seu interesse
prevalente.

O ponto de divergéncia entre as partes diz respeito aos
prazos que devem regular o exercicio do opositor (na espécie, a empresa autora)
quando alega ser utente de boa fé, nos moldes do paragrafo 1° do art, 129.

Temos trés possibilidades de interpretagéo.
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a) Aplicagao do pardgrafo 2° do art. 158, por analogia.
Reza o referido texto legal:

‘Art. 158 ~ Protocolizado, o pedido ser publicado para
apresentagdo no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 2° - Nédo se conhecers da oposi¢do, nulidade
administrativa ou de agdo de nulidade se,
fundamentada no inciso XXl do art. 124 ou no art.
126, ngo se Comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias
apos a interposigdo, o depdsito do pedido de registro
da marca na forma desta Lei.”

A norma estabelece (ue uma vez publicado o pedido de
registro, podera ser apresentada oposi¢do no prazo de 60 (sessenta) dias.

quando a oposigdo tenha sido fundamentada em marca que o requerente
nao poderia deixar de conhecer (art. 124, XXIN), ou naquela notoriamente
conhecida (art. 126). Pelag exigliidade do prazo, a finalidade dessa cautela legal

exigéncia da lei, a empresa opositora — para ter o mérito da oposigdo conhecida —
devera, em 60 (sessenta) dias, apos apresentar a oposicdo, protocolar pedido de
registro da marca. Dessa forma, acolhendo-se ou nao a oposicéo, a situagdo
juridica se estabilizard, conferindo Seguranca a todos que comercializam com a
empresa titular da marca.

Diversa a situagdo sub judice em que o fundamento da
alegagdo de nulidade ndo encontra esteio nos arts, 124, XXIll, e art. 126; porém
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no referido artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial, mais precisamente em
seu paragrafo 1°. Ndo se trata de oposiz8o com base em marca notoriamente
conhecida; mas, nessa hipétese, a lei visa proteger genericamente titulares de

exercendo praticas comerciais, usando e fluindo dos beneficios que uma marca
conhecida e boa oferece a seus titulares. Seria extremamente severo e injusto
aplicar analogia e restringir o prazo para que o inconformado providenciasse o
pedido de registro, dando-lhe apenas 60 (sessenta) dias apos a arglicao da
Oposi¢ado ou da nulidade da marca que entende ser titular. Como notamos, o
prazo exiguo conferido para o legislador, deveu-se a razges de seguranga juridica
nas relagbes entre empresas nacionais € estrangeiras quando se trata de marca
notoria, a fim de proteger o consumidor que trata com umas e outras.

S&o essas as razdes que nos levam a nos afastar dessa

primeira possibilidade interpretativa. Compreendemos como inadequada a
aplicagéo ao caso do art. 158.

b) Prazo em aberto

Uma segunda possibilijade de interpretagéo seria entender-
Se que a qualquer momento a parte poderia exercer seu direito de precedéncia.

Sucede que contraria o principio da seguranga juridica
aguardar indefinidamente oposigbes e incanformismos de pretensos titulares de
marcas.

Rejeitamos essa possibilidade, em nome da mantenca do

equilibrio e previsibilidade nas relagbes comerciais, baseadas na confianga
reciproca e na identidade que uma marca oferece ao empresario.

¢) Aplicagéo do art. 174 da Lei da Propriedade Industrial
“Art. 173 — A acdo de nulidade podera ser proposta pelo

INPI ou por qualquer pessoa com legitimo interesse.

Paragrafo tnico — O juiz podera, nos autos da acdo de
nulidade, determinar liminarmente a suspensdo dos
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efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os
requisitos processuais proprios.

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

Art. 175 ~ A agdo de nulidade do registro sera ajuizada
no foro da Justica Federal e o INPI, quando ndo for
autor, intervira no feito.

§ 1° - O prazo para resposta do réu titular do registro
sera de 60 (sessenta) dias.

§ 2° - Transitada em julgado a decisdo da agao de
nulidade, o INPI publicara anotagéo, para ciéncia de
terceiros.”

Compreendemos que enquanto nio prescrita a agao para
declarar a nulidade do registro, nos seus diversos fundamentos,
particularmente aquele no paragrafo 2° do art. 129, o direito de precedéncia
pode ser exercido pelo empresario que entenda lesado. Pode utilizar tanto da
via administrativa, requerendo junto ao INPI; como pode se socorrer da via
judicial, caso encontre resisténcia na autarquia habil a fazer nascer o interesse
processual (condigéo genérica da acdo). Néo é necessario o esgotamento da via
administrativa; 4o somente que tenha protocolado pedido e, que este tenha sido
arquivado/rejeitado.

Na espécie, a autora demonstrou que a marca MAGNUM
pretendida havia sido objeto de oposigio em novembro de 1999 (v. doc. fls.
110). Ora, como o registro objeto dessa agao de nulidade foi concedido em
dezembro de 2.004 (v. doc. fls. 110, em que consta a concessdo do registro em
21/12/2004), segue-se que o inconformismo da autora foi formalmente
manifestado antes do ato administrativo de concessdo da marca em favor da
requerida.

Ou seja, a requerente nao logrou no INPI apreciagao do
merito do seu inconformismo, veiculado por regular oposicdo. Uma das
caracteristicas de uma sociedade democratica é que os orgéos de Estado — como
o INPI, autarquia federal — justifiquem as decisdes negadoras de pretensdes dos
cidad&os.
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N&o conhecidas as razdes da requerente, na esfera
administrativa, devem ser apreciadas na Justica Federal, uma vez que a agao de
nulidade foi proposta dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Essa terceira possibilidade interpretativa leva-nos ao
conhecimento dos fundamentos da oposigao.

5 — REQUISITOS DO DIREITO DE PRECEDENCIA

Primeiramente observa-se que a empresa autora, efetiva e
concretamente, praticou atos de comércio em que utilizava a marca MAGNUM.

Essa assertiva é cabalmente demonstrada por grande
numero de documentos que foram juntados pela requerente ao longo do
processo. A esse respeito, convém ohservar que sdo provas que foram
produzidas ao longo da tramitagdo processual, e a respeito das quais tanto o INP|
quanto a empresa requerida tiveram acesso.

Vejamos os principais documentos que demonstram a
utilizagdo da marca pela autora, nio aperias nos 6 (seis) meses anteriores ao
depdsito (paragrafo 1°, art. 129) (1999), mas mesmo por varios anos:

ANO DOCUMENTO
1989 - Correspondéncia interna datada de 17/05/89 com o assunto:
LANGAMENTO DA MAGNUM (v. doc. fls. 287)

1990 - Docymento referente & maquina MAGNUM 2800 JUMIL com o titulo
OPCOES DE VENDAS datado de 20/08/1990 (v. doc. fls. 288/293)
1996 - Vejam-se as notas fiscais utilizando a sigla JM (fls. 296/301)

- Catalogo referente a Maquina MAGNUM 2850 PD datado de
25/04/96 (v. doc. fls.294)

1997 - Vejam-se as notas fiscais utilizando a sigla JM ( fis. 302/307)
1998 - Notas fiscais utilizando a sigla JM (v. fls. 308/314)
1999 - Notas fiscais utilizando a sigla JM e MG (v. fls. 315/321)

- Catdlogo referente a Maquina JM MAGNUM 2580 PD com
langamento previsto na AGRISHOW 99 (v. doc. fls. 295)

2000 - Notas fiscais utilizando a sigla JM e Magnum (v. fls. 322/330)
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@01 - Notas fiscais utilizando a sigla JM e Magnum (v. fls. 331/334)
2002 - Notas fiscais utilizando a sigla JM e Magnum (v. fls. 335/337)
2003 - Notas fiscais utilizando a sigla JM e Magnum (v. fls. 338/341)
2004 - Notas fiscais utilizando a sigla JM e Magnum (v. fls. 342/344)
2005 - Notas fiscais utilizando a sigla JM e Magnum (v. fls. 345/348)

Verifica-se, portanto, que além de a empresa autora
utilizar a marca MAGNUM, nio esporadicamente, mas como a regularidade e
continuidade tipica de uma atividade comercial, apresentou oposigio junto ao
INPI em data anterior ao fim do procedimento administrativo que adjudicou a
marca em favor da requerida. Percebe-se que no préprio ano em que ela fez
oposigao formal no INPI (e que foi rejeitada), a autora utilizava a marca MAGNUM
(como demonstra-se na tabela acima).

Em sintese, a empresa requerente logrou demonstrar
a pratica massiva de atos de comércio em que utilizava — e utiliza ~ a marca
MAGNUM. Fez essa demonstragdo alcaricando nio apenas os 6 (seis) meses
anteriores ao pedido de registro formulado pela empresa ré, como também em
periodo muito superior. De outra parte, néo ha qualquer indicio de ma fé nessa
utilizagéo, pelo contrario a adogéo e publicidade da marca ocorreram com total
transparéncia e conhecimento publico. Por essas razdes, além daquelas ja
firmadas, deve ser acolhida a pretenséo de protego jurisdicional formulada pela
autora.

6 — DISPOSITIVO

Do exposto, julyjo PROCEDENTE o pedido para o fim
de determinar a anulacdo da marca registrada MAGNUM, concedida pelo INPY,
sob n° 821.966.898, em favor da empresa requerida.

Presentes os requisitos do art. 273 do CPC,
notadamente a verossimilhanga e o periculum in mora, concedo a tutela
antecipada para o fim de determinar a imediata suspens&o dos efeitos do registro
e do uso da marca (paragrafo unico, art. 173 da Lei de Propriedade Industrial).
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Responderdo as vencidas por custas e honorarios
advocaticios que fixo, moderadamente, em R$ 1.000,00 (paragrafo 4°, art. 20

CPC), a serem suportados pelas duas em iguais partes (R$ 500,00 para cada
uma).

P.R..

Ribeirdo Preto, 11 de dezembro de 2.007.

DA DINIZ. DANTAS

Juiz Federal
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