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STJ permite que a marca Visa continue sendo usada
por laticinio mineiro

A ministra Isabel Ballotti foi a relatora da agéo resciséria na 22 Se¢do do
STJ Rafael Luz/STJ
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Ap0s o vencimento da declaracdo de marcanotdria, a
empresa interessadaem se proteger de possiveis "ho-
monimos" deve dar inicio ao procedimento para ob-
ter o reconhecimento de sua marca como de alto
renome, nos termos do artigo 125 da Lei 9.279/1996,
da Resolugdo INPI/PR 107/2013 e anteriores, bem
como do Manual de Marcas do INPI.

da acdo rescisoria na 22 Se¢do do STJ

Esse entendimento foi utilizado pela 22 Se¢éo do Su-
perior Tribunal de Justica para negar o pedido da ad-
ministradora de cartdes de crédito Visa para que a
Visa Laticinios, de Minas Gerais, fosse obrigada a
mudar seu nome.

O colegiado julgou improcedente a a¢do rescisoria
ajuizadapor Visa International Service Association e
Visa do Brasil Empreendimentos Ltda. contra um
acorddo da 32 Turma da corte que negou pedido de
protecdo especial da marca Visa por entender que a
empresa ndo cumpriu o procedimento determinado
pela legislacéo.

No julgamento anterior, 0s ministros da 32 Turma,
com base no principio da especialidade, concluiram
pela possibilidade de existéncia da marca Visa La-
ticinios por néo verificarem risco de confuséo entre
0s consumidores quanto a origem dos produtos ou
Servigos.

Na acéo rescisoria, as empresas do grupo Visa ale-
garam que o acordao 32 Turmaviolou alegislagéo por
condicionar a protecao especial de sua marca a re-
novacao do registro como marca notdria, nos termos
do artigo 67 da Lei 5.772/1971 (revogada pela Lei
9.279/1996), ignorando que o artigo 233 da Lei
9.279/1996 proibiu expressamente a prorrogacédo de
registros com esse status.

Fundamento juridico

pg.3



abpi.empauta.com

Brasilia, 01 de julho de 2021
Consultor Juridico | BR
Marco regulatorio | INPI

Continuagédo: STJ permite que a marca Visa continue sendo usada por laticinio mineiro

Para a relatora do recurso, ministra Isabel Gallotti, 0
fundamento juridico do acérdao questionado foi o fa-
to de ndo ter havido renovacao do registro de marca
notoria e de ndo haver, na época, o reconhecimento
de marca de alto renome em favor daempresa de car-
tdo de crédito.

A ministra explicou que a determinacéo trazida pelo
artigo 233dalei 9.279/1996, de que os pedidos de de-
claracdo de notoriedade fossem arquivados e as de-
claracOes j& concedidas pelo INPI permanecessem
em vigor pelo prazo de vigéncia restante, fez com
que as marcas notdrias continuassem valendo até o
término do prazo que a lei anterior conferia (dez
anos), mas sem prorrogacao, "porque a nova lei ndo
permitiu”.

Segundo a ministra, as informacdes do processo dao
conta de que, durante a vigéncia do registro damarca
notoria, ndo estavam comprovadamente preenchidos
0s requisitos legais para a protecdo especial em todas
as classes. Alem disso, ao tempo da entrada em vigor
danovalei, ndohaviadeclaragdopelo INPI dealtore-
nome para a marca Visa.

Isabel Gallotti explicou que, apesar de alguns pre-
cedentesdo STJ tratarem marcanotdria e alto renome
como mera continuidade sob nova denominacédo, o
artigo 233 da Lei 9.279/1996, ao estabelecer a proi-
bicdo da prorrogacédo de declarag@o de notoriedade,
aponta para a extin¢édo do instituto antigo. Para ela,
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do mesmo modo, a retirada da ressalva an-
teriormente constante do artigo 67 também cor-
robora a diferenciacao dos institutos.

"Fosse uma mera continuidade do mesmo instituto
sob novo nome, alei novacertamente ndoimpediriaa
prorrogacao e faria a ressalva de que as marcas no-
torias passariam a viger na prorrogacdo com o es-
tatuto de marcas de alto renome", explicou ela. "Ao
contrario do que sustenta a requerente, o re-
conhecimento do alto renome exige procedimento
especifico, inicialmente incidental e posteriormente
por meio de requerimento.”

A ministrafrisou que ainterpretacdo do artigo 233 da
Lei 9.279/1996 aponta para a convivéncia, durante o
periodo de transicdo, dos dois institutos, cada qual
com seu grau de protecdo, conforme estabelecido na
lei que regula a concessdo desses status. Ela res-
salvou, no entanto, que o instituto de marca notdria
ndo pode ser prorrogado justamente porque deixou
deexistir com amudanca legislativa, devendo ser fei-
taasolicitagdopara o reconhecimento demarcadeal-
to renome, nos termos da nova lei. Com informacdes
da assessoria de imprensa do STJ.

para ler o acordao

AR 4.623
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Cesario e Barros: Como o iPhone foi parar no STF?

OPINIAO

OPINIAO

Por Kone Cesario e Alan Lopes de Barros

Era uma vez uma professora que costumava ensinar
para 0s seus estudantes, como o coautor deste artigo,
que o Superior Tribunal de Justica era, de fato, a ul-
tima instancia para as demandas sobre marcas, pa-
tentes ou desenhos industriais porque, naqueles
tempos ndo tdo longinquos, essas demandas dis-
cutiam apenas as normas de carater especial da Leida
Propriedade Industrial.

Todavia, nos ultimos anos, o Supremo Tribunal Fe-
deral vem sendo instado a analisar a cons-
titucionalidade dessa lei que esta apenas em bodas de
abpi.empauta.com

prata. A grande importancia do Supremo, ob-
viamente, nasce da sua natureza de guardido da
Constituicdo Federal, que o coloca, teoricamente, na
posicdo de Gltima instancia recursal do Poder Ju-
diciario. Assim, tecnicamente, qualquer caso de vio-
lacdo das normas constitucionais pode chegar a Corte
Suprema, incluindo os direitos industriais.

Entretanto, serd que tantos casos de Direito Em-
presarial deveriam ser levados por esse caminho? Es-
se guestionamento € feito tendo em mente o tempo
quese leva para julgar uma demanda nessa instancia,
0 custo envolvido em movimentar amaquina publica
e,em especial, porque naatividade empresarial vale a
maxima time is money como melhor caminho para se
alcancar seu objetivo primordial, qual seja, o lucro.
No entanto, para a gradiente e a Apple, a ltima ins-
tancia judicial parece ser a solugcdo para uma disputa
queduramais de uma décadasobre o termo "iPhone".

A historia é que, nos anos 2000, enquanto muitos
acreditavam no apocalipse tecnoldgico da virada do
milénio, a Gradiente deu entrada no pedido de re-
gistro damarca "G Gradiente iPhone" perante o Ins-
tituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).
Naquela mesma época, Steve Jobs, o famoso chefe
executivo de oficio (CEO) da Apple, e o possivel pai
dos smartphones, ainda estava a langar o "MAC OS
X", sistema operacional que se tornaria a base dos
MacBooks e, via de consequéncia, do primeiro apa-
relho telefénico dafamosa "maca" que so iria ser lan-
cados nos anos 2007 no mercado americano, mesma
época em que a Apple fez o seu pedido de registro da
marca nominativa iPhone perante o INPI.

Em 2007, qualquer minimo entendedor sobre pro-
tecdo marcaria diria que a Apple nunca conseguiria
ter seu pedido de registro de marca concedido pelo
INPI, tendo em vista a latente anterioridade do pe-
dido da empresa brasileira. Esse realmente seria o
destino normal daquele pleito, ndo fosse o grande su-
cesso que os aparelhos da Apple tiveram como ino-
vadores e uma estratégia de branding que levou o
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consumidor a uma idolatria da marca, tornando-o,
sem davida, um termo descritivo - "iPhone" - dis-
tintivoenotdério ao mesmo tempo. De fato, o ciclotra-
dicional levou o pedido de registro da Apple a ser
negado pelo 6rgdo, mas aquela empresa, ndo sa-
tisfeita com a decisdo, entrou com pedido de
nulidade do registro da Gradiente para que pudesse
utilizar o termo iPhone como sua marca.

A tese danotoriedade e dadistintividade adquiridade
uma marca se sobrepondo a anterioridade do registro
ja vinha sendo aplicada pelo STJ no ano de 2019, a
exemplo do caso Lojas Hering contra a Companhia
Hering no Resp. 1801881. Por isso, atualmente a Ap-
ple tem uma decisdo favoravel do STJ no Resp.
1.688.243, no qual o relator entendeu haver um "alto
grau de distintividade da marca iPhone da Apple, al-
cando até mesmo a categoria de marca notoria (ex-
cecdoao principio daterritorialidade) e, quica, de alto
renome (excecdo ao principio da especificidade)",
mas, contraditoriamente, também entendeu que o ter-
mo é descritivo ao ser composto do "i" de internet e o
"Phone" de telefone, abrindo espago para coe-
xisténcia com outras marcas similares formadas por
tal palavra.

Insatisfeita com essa deciséo, e entendendo que hou-
ve afronta aos seus direitos de propriedade in-
telectual, constitucionalmente garantidos no inciso
XXIX do artigo 5° da Constituicdo Federal, a IGB
Eletrdnica (atual Gradiente) recorreu ao STF e, ago-
ra, aguarda julgamento para saber o futuro do seu re-
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Continuagéo: Cesario e Barros: Como o iPhone foi parar no STF?

gistro marcério, uma vez que, em que pese 0S
esforgos conciliatérios do ministro Dias Toffoli, que
encaminhou o assunto para o Centro de Conciliacdoe
Mediac&o dacorte, e daministra Ellen Gracie, que foi
escalada para mediar a disputa, mesmo ap6s 20 en-
contros em fevereiro deste ano o processo foi en-
caminhando, sem prazo para ser julgado, para
deciséo da Suprema Corte.

Assim foi que o iPhone foi parar no STF. Nos acre-
ditamos que ambas as empresas possuem bons ar-
gumentos que respaldam suas pretensdes, mas na
ordem prética das coisas € dificil compreender como
esse caso foi alcancar a ctpula do Judiciario, mesmo
havendo tantas formas mais técnicas, eficientes e me-
nos custosas de resolucdo de conflitos, es-
pecialmente os da ordem empresarial. E justamente
esse aspecto dos direitos da propriedade industrial,
ramo empresarial, estar sendo atodo tempo levado ao
Supremo que nos aflige, porque parece remar contraa
ideia da livre iniciativa que norteia as relacGes e nor-
mas empresariais.

Como ensina o professor Fabio Ulhoa Coelho, haum
custo no Direito Empresarial, sendo as normas de Di-
reito Industrial as de mais facil compreensdo como
tal e de incidéncia direta sobre os custos da empresa,
que acaba por amortiza-los para tornarem-se ele-
mentos do custo da atividade econémica, portanto,
incidindo sobre o preco final dos produtos que aca-
bara sendo pago pelos consumidores.
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