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I Introducao

Propriedade no assunto

Nos meses em que estive a frente da producao e edi¢cao da Pro-
priedade no Assunto aprendi assuntos diversos e emergenciais
para nosso cotidiano. Chego a minha despedida, passando a res-
ponsabilidade para meu colega Ronaldo Gueraldi para as proxi-
mas edi¢des, com mais uma revista consistente, rica e interes-
sante para compartilhar com os leitores.

Por exemplo, estamos atentos e envolvidos com as questdes de
ESG e como nossa Head de Relagdes Intergovernamentais cos-
tuma dizer, saneamento é a veia dessa pauta, por isso é tao re-
levante ouvir diretamente de quem trabalha com isso sobre ini-
ciativas e desafios. Nossos entrevistados sao Péricles Weber e
André Salcedo, respectivamente COO e diretor de Transformagéao
da Igua Saneamento, uma das principais do Brasil na area.

Ainda no campo de meio-ambiente, trazemos um artigo sobre
as patentes e energia solar, uma tecnologia importantissima em
tempos de busca de alternativa para solucionar a crise da ener-
gia elétrica com fontes renovaveis.

No campo de propriedade intelectual, trazemos uma analise
aprofundada sobre o processo para comprovagao do alto reno-
me, e as duvidas sobre a Lei No. 9.279/96.

Me despego sempre curiosa para os proximos artigos e espero
que a Propriedade no Assunto colabore para discussoes e alter-
nativas para varias areas no Pais.

Até a proxima!

Ana Claudia Paixdo & Comité Editorial
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Entrevista especial

Convidado:
Péricles Weber

COO - Chief Operating Officer
Iguad Saneamento

Em julho de 2021, ap6s ampla discussao e parti-
cipacao da sociedade, o Congresso Nacional san-
cionou o Novo Marco Regulatério do Saneamento
Basico, que prevé, entre outras coisas, a universa-
lizagdo dos servigos de dgua e esgoto no Brasil
até 2033. Aqui no Di Blasi, Parente & Associados,
nos unimos ao Centro de Lideranga Publica (CLP)
e a um conjunto de entidades, para o langamento
do Guia do Saneamento Basico e da Plataforma
do Saneamento, ferramentas que reinem as prin-
cipais informacgdes sobre a lei e fornecem conhe-
cimento aos gestores publicos municipais para
diagndsticos e tomadas de decisao.

Em tempos em que o desenvolvimento sustenta-
vel do Brasil estd em pauta, Saneamento tem gran-
de destaque e por isso, para conversar mais so-
bre projetos em desenvolvimento e iniciativas, a
Propriedade no Assunto conversou com Péricles
Weber, COO da Igua Saneamento e André Salce-
do, diretor de Transformacéao da Igud, a empresa
presente em cinco estados brasileiros e que, des-
de 2017, se posiciona com a meta de ser a melhor
em saneamento no pais.

Cuidar do meio ambiente, ter responsabilidade
social e adotar melhores praticas de governan-
¢a tornou-se primordial para as empresas e com
isso, o conceito ESG vem ganhando maior proje-

Convidado:
André Salcedo

CTO - Chief Transformation Officer
Igud Saneamento

¢ao e urgéncia. Como a Igua planeja ser referén-
cia no setor na percepgao dos fatores ESG?

PERICLES: A Igua acumula iniciativas que estéo
na vanguarda do setor de saneamento, a come-
car pela propria estratégia de sustentabilidade
da empresa, orientada por padrbes de organiza-
¢oes internacionais, como Sustainability Accou-
nting Standards Board - SASB e Global Reporting
Initiative - GRI . Fomos a primeira companhia de
saneamento do pais a se comprometer com a ini-
ciativa Science Based Target - SBTi, que estimula
empresas a adotarem metas baseadas na ciéncia
para reducao de emissodes de gases de efeito es-
tufa - GEE. Neste ano, assumimos publicamente o
compromisso de zerar as emissoes de carbono do
nosso negécio até 2030.

Recentemente, passamos a integrar a Green Bond
Transparency Plataform - GBTP sendo a primeira
empresa de saneamento a divulgar seus dados na
plataforma. Lancada em abril pelo Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento - BID, a ferramenta
online permite a investidores e a sociedade acom-
panhar os principais dados e indicadores de de-
sempenho de projetos financiados por titulos ver-
des na América Latina e no Caribe. No caso da
Igud, o escopo atual sdo as operagdes de Cuiaba
(MT) e Paranaguad (PR), que ja fizeram emissdes

Propriedade no assunto
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de debéntures sustentaveis (com a classificagao
tanto de “verde” quanto “social”).

Em 2020, a Igua foi eleita pelo quarto ano conse-
cutivo uma 6tima empresa para se trabalhar pela
consultoria Great Place to Work - GPTW. No mes-
mo ano, aderimos a Rede Brasil do Pacto Global,
iniciativa da Organizagao das Nagodes Unidas -
ONU para mobilizar a comunidade empresarial na
adocao de principios universalmente aceitos nas
areas de direitos humanos, trabalho, meio am-
biente e combate a corrupgao, para atender aos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel - ODS.

Temos quatro pilares essenciais que orientam
nossas agodes socioambientais em todas as uni-
dades operacionais, constituindo o planejamen-
to estratégico SERR: Seguranga hidrica; Eficiéncia
na producao e distribuicdo de agua; Responsabi-
lidade na coleta e tratamento de esgoto; e Res-
peito as pessoas. Colocamos foco em questdes
essenciais, como conservagao de mananciais, in-
clusdo e diversidade, qualidade de vida e trabalho
dos colaboradores e, principalmente, em nossos
clientes, que sao parte integrante de comunidades
cada vez mais impactadas positivamente pelos
servicos de saneamento, com redugéo de doen-
cas de veiculagao hidrica, conservacao ambiental,
valorizagao econémica e do espago publico.

Em agosto de 2020, a Igua foi a primeira empre-
sa do pais a emitir debéntures de infraestrutura
sustentaveis (green & social). Os papéis, que to-
talizaram R$880 milhdes, receberam da SITAWI
Financas do Bem o selo de sustentabilidade, em
reconhecimento ao seu impacto socioambiental.
Por todos esses aspectos mencionados, acredita-
mos que estamos trilhando o caminho certo para

nos tornarmos a principal referéncia em ESG do
setor no Brasil.

Em outubro do ano passado foi decretada a Po-
litica Nacional de Inovagao, com o objetivo de
alinhar o fomento a inovag¢ao com o respeito ao
desenvolvimento sustentavel e ao aumento da
qualidade de vida para toda a populagao brasi-
leira. Falar de saneamento é de suma importan-
cia quando falamos de qualidade de vida, dian-
te disso, como a Igua tem investido em solugoes
inovadoras, que possam trazer ao setor de sane-
amento iniciativas cada vez mais eficientes? E
como as praticas da inovagao podem ajudar as
organizagcoes a amadurecer os indicadores rela-
cionados ao ESG?

PERICLES: Inovacgéo ainda € um tema relativa-
mente novo no Brasil e estabelecer uma politica
nacional para coordenar e articular agdes com
esse foco, sem divida, é um avancgo. No caso do
saneamento, a situagao ainda é mais desafiado-
ra e com mais oportunidades, dado que é um se-
tor com histérico de inovagao incipiente. A Igua
foi pioneira em duas frentes: a primeira no fomen-
to a inovagao no setor, por meio do Igua Lab; e no
apoio e estruturagao de startups que possibilitem
melhoria do servico e langar novos produtos para
o setor. Em média, avaliamos e conhecemos uma
startup a cada dois dias e testamos uma nova so-
lucdo por més. Hoje, ha 20 startups sob contrato
com a lgua.

No ano passado, criamos o “Grand Challenge — A
Agua como Servico’, um desafio anual para esti-
mular ainda mais o didlogo entre empresas e star-
tups interessadas em desenvolver novas tecnolo-
gias. Acabamos de conquistar o primeiro lugar no
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ranking da 100 Open Startups como a empresa de
saneamento mais engajada em iniciativas de ino-
vagao aberta do pais, uma referéncia importante
no mercado.

A lgua ja esta estruturando testes com sistemas
preditivos de gestado operacional e perdas em con-
junto com empresas de origem portuguesa e es-
panhola, além de um equipamento americano que
realiza analises de qualidade da agua online, por
exemplo. Também estamos avaliando a viabilida-
de de um produto baseado em inteligéncia artifi-
cial, que permite ao cliente acompanhar em tem-
po real seu consumo de agua, conhecendo melhor
o préprio perfil de gastos e identificando desper-
dicios. Essa tecnologia esta em fase de MVP nas
cidades de Mirassol e Andradina (SP) e, até o mo-
mento, mostrou ser possivel atingir precisao de
99,3% na medi¢gdo de consumo. Outro projeto
em andamento possibilita que cabos de fibra 6ti-
ca compartilhem a infraestrutura de saneamento,
embarcados nas redes a serem instaladas.

Pela 6tica operacional, residuos gerados no trata-
mento de agua e esgoto, como o lodo, sdo apro-
veitados em outros processos. No Agreste alago-
ano, ele é aproveitado na produgéo de tijolos e as
mantas usadas em sua secagem servem como
cobertura para hortas dos produtores locais. Ja
em Atibaia, no interior de Sdo Paulo, o lodo é usa-
do na producao como insumo para floricultura.

0 Novo Marco Do Saneamento Basico completou um
ano no més passado. Quais sao as maiores oportuni-
dades e desafios que ele trouxe para o setor?

ANDRE: O novo marco do Saneamento tem algu-
mas vertentes relevantes e que servirdo de base

para os proximos acontecimentos. O primeiro, e
mais ébvio, é reforgar o compromisso com as me-
tas de universalizagao de dgua e esgoto, fazendo
com que todos 0s municipios, titulares dos servi-
¢os, tenham de se adequar. Um aspecto muito im-
portante foi o fim dos contratos de programa e a
necessidade de licitar contratos vencidos ou ve-
nham a vencer, criando um ambiente de competi-
¢ao mais saudavel e transparente — o que de fato
permitiu o pipeline de novas concessoes.

Outro pilar ja conhecido institucionalizado pelo
novo marco € a regionalizagao, que permite um
desenho otimizado de privatizagdes e parcerias,
unindo municipios que podem se beneficiar de
uma infraestrutura Unica. O decreto de capaci-
dade econ6mica também vem na mesma esteira
para garantir que as companhias tenham as con-
dicdes necessarias para a prestagcdo adequada
dos servigos. Além disso, esperamos que a agen-
da regulatéria a ser liderada pela Agéncia Nacio-
nal de Aguas - ANA, venha proporcionar ainda
mais seguranga juridica para o setor.

Por fim, ndo podemos esquecer do ciclo virtuo-
SO que 0 saneamento traz para 0os municipios e
a vida das pessoas. Além da multiplicagdo dos
investimentos feitos pelas concessionarias em
termos de saude, geragao de emprego e renda, e
efeitos positivos ao meio ambiente, quando um
servico é licitado, os municipios sao capazes de
usar os recursos provenientes para investir em ou-
tras camadas e servigos necessarios a melhoria
de vida de todos.

A lgua tem conduzido suas agdes com protago-
nismo a partir de quatro eixos: seguranca hidri-
ca, eficiéncia na producao e distribuicao de agua,
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responsabilidade na coleta e tratamento de esgo-
to e respeito as pessoas. Vocé poderia explicar
um pouco sobre esses quatro eixos e como eles
estao atrelados aos fatores ESG?

PERICLES: Entendemos que a sustentabilidade
nao é apenas um compromisso empresarial, mas
um fator essencial do negécio, algo que permite
transformar a vida das pessoas. Quando falamos
em seguranga hidrica, significa que buscamos ga-
rantir o acesso sustentavel a dgua de qualidade,
por meio da conservacgao e preservacgao de ecos-
sistemas terrestres e aquaticos, adaptacao as
mudancas climaticas, reducao da poluigao e ou-
tras praticas que contribuem para a manter a dis-
ponibilidade desse recurso tao valioso.

Eficiéncia na gestdo do ciclo da agua quer dizer
que trabalhamos para otimizar os processos de
captacao, producéo e distribuicdo. Entre as inicia-
tivas que desenvolvemos nessa frente estdo: di-

minuir o uso de energia em toda a cadeia de distri-
buicao, otimizar a aplicagdo de produtos quimicos
no tratamento e reduzir as perdas a patamares
sustentaveis, buscando o uso racional e equilibra-
do dos recursos naturais, garantindo a regularida-
de do abastecimento.

Ser responsavel, para nds, é aperfeigcoar constan-
temente o processo de tratamento de efluentes,
contribuir para a recuperagao de cursos d’'agua
e ampliar a cobertura, visando a universalizacao
dos servicos e melhores condi¢des de saude pu-
blica. Por fim, o respeito as pessoas permite o de-
senvolvimento de uma empresa moderna e orien-
tada a inovagao. Estamos criando uma cultura
organizacional com foco na diversidade, no pro-
tagonismo de cada colaborador e em seu papel
de transformagao. Nosso sucesso é resultado do
profissionalismo e da dedicagdo dos mais de 1,5

mil colaboradores que trabalham nas operagoes
em todo o Brasil.



Energia solar e a protecao por patente no Brasil

Autor:
Marcelo Oliveira de Souza

Head de Patentes do escritério Di
Blasi, Parente & Associados

ressionado por uma redugao na oferta devi-

do, principalmente, a baixa recorde no nivel

dos reservatorios de agua, o custo da ener-
gia elétrica estd com um forte aumento em 2021,
tendo acumulado uma alta de 16,07% no ano.
Além disso, estudos realizados pela Empresa de
Pesquisa Energética - EPE indicam que o consu-
mo de energia elétrica no pais cresceu 7,7% até
agosto de 2021 sendo esse um outro fator que
contribuiu para o aumento do custo. Somando-
-se esses fatores, € muito provavel que o prego
da energia elétrica continue com sua tendéncia de
alta pelo menos até o fim de 2021.

Diante desse cenario desafiador, a demanda por
fontes de energia renovaveis em combinagado com
a geracgao distribuida fotovoltaica, que ja vinha au-
mentando sua poténcia instalada de forma expres-
siva desde 2012, vem ganhando cada vez mais es-
paco e atengao para fugir do aumento do prego da
energia elétrica. Apesar da forte reducao no cus-
to dos pregos dos equipamentos dessa tecnologia
desde 2010, cerca de 83% , o custo de instalagao
continua sendo significativo. Instalar um sistema
fotovoltaico com poténcia do gerador solar de 4
kWp para um consumo médio de aproximadamen-
te 370 KWh fica em torno de RS 23.000,00 para ins-
talagbes residenciais. No entanto, o retorno no lon-
go prazo para esse investimento é extremamente
recompensador. Aplicagdes praticas desse tipo de
geracao indicam que a reducao na conta de ener-
gia sdo substanciais, podendo chegar a cerca de

Autor:
Alexandre Carneiro Maia

Especialista em Patentes do
escritoério Di Blasi, Parente &
Associados

90-95%. Em um cenario de constante aumento na
tarifa de energia elétrica, uma redugéo dessa mag-
nitude atrai os mais diversos tipos de consumido-
res que buscam reduzir a conta de energia. Ainda,
a energia solar pode ganhar novos contornos no
Brasil com o Projeto de Lei 5.829/19, mais conhe-
cido como o Marco Legal da Geragao Distribuida,
que propde instituir normas que ajudem a demo-
cratizar o acesso a energia solar, assim como redu-
zir a conta de luz. A proposta também prevé mais
seguranca juridica para os investidores no setor.
Esse projeto foi aprovado pela Camara dos Depu-
tados em agosto de 2021.

Além disso, quando falamos em energia renovavel
gerada por meio de geragao distribuida fotovoltai-
ca no Brasil, é quase uma unanimidade a afirma-
¢ao que o pais é uma das maiores poténcias nes-
se tipo de energia. Segundo o Atlas Brasileiro de
Energia Solar, diariamente incide entre 4.444 Wh/
m? a 5.483 Wh/m?2 no pais e, para se ter uma ideia,
o local com menor incidéncia solar no Brasil tem
um valor maior que o local com a maior incidéncia
solar na Alemanha. A questao é: o Brasil aproveita
esse tipo de energia renovavel?

Ao desenvolver tecnologias, uma das ferramentas
para a protegao das mesmas € a utilizagao das
patentes, que garante ao inventor a exclusividade
dessa tecnologia por um determinado periodo de
tempo. Na grande maioria dos casos, esse perio-
do de tempo é de 20 anos. Nao existe uma prote-
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¢ao por patente mundial. Ou seja, um sistema que
daria direito ao inventor a exclusividade sobre a
sua invengao no mundo inteiro. Portanto, é neces-
sdrio que o inventor apresente a sua invengao no
escritério nacional de cada pais de interesse.

Dessa forma, se espera que uma tecnologia com
esse potencial e que aumentou tanto de importan-
cia a partir de 2012 tenha um nuamero de publica-
¢ao de documentos de patente crescentes a partir
desse ano, espelhando o aumento da sua impor-
tancia e dos investimentos realizados no Brasil.

Conforme pode ser observado na tabela abaixo,
a quantidade documentos de patente publicados
no Brasil relacionados a essa tecnologia cresceu
cerca de 12 vezes de 2012 até 2016, atingindo um
pico de 76 documentos publicados em 2016. No
entanto, de 2017 em diante o nimero apenas di-
minuiu, chegando a trés documentos em 2020, ou
seja, metade das publicagdes de 2012:

TABELA - Quantidade de Documentos Publicados
de Patentes - Brasil

Ano Documentos publicados
2012 6
2013 20
2014 9
2015 21
2016 76
2017 47
2018 16
2019

2020

2021 (até 30/08)

Fonte: INPI, 2021

Quais informacgdes podemos extrair desses da-
dos? E importante lembrar que as patentes s&o
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um investimento de longo prazo, tendo uma vali-
dade de 20 anos na maioria dos casos. Por exem-
plo, uma patente depositada em 2016 ainda pode
ser valida em 2036. Assim, o titular da patente
pode comercializar a invengao a qualquer mo-
mento durante esse tempo, seja por meio do de-
senvolvimento de produtos ou servigos que incor-
porem a tecnologia patenteada, ou por meio do
licenciamento da sua patente para terceiros.

Portanto, as invengdes relacionadas as tecno-
logias patenteadas entre 2012 e 2017 ainda po-
derdo ser vistas em produtos e servigos comer-
cializados ao longo dos préximos anos. Muita
inovacao ocorreu nesse periodo, e os frutos dos
esforgos criativos serdo colhidos por um longo
periodo em um mercado crescente de energia re-
novavel fotovoltaica.

A figura 1 ilustra os maiores paises com docu-
mentos de patente depositados e publicados no
Brasil considerando-se o periodo acima comenta-
do de 2012 a 2021:

FIGURA 1 - Maiores Paises Depositantes

Fonte: INPI, 2021
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Isso indica que, apesar da grande expansao da
tecnologia nos ultimos anos e o crescimento de
diversas empresas brasileiras, oferecendo solu-
¢oes de energia solar fotovoltaica, apenas uma
pequena parte dos documentos publicados no
Brasil é de residentes brasileiros. A maior parte
dos depositos é de origem estrangeira, com os Es-
tados Unidos e a Alemanha liderando a quantida-
de de documentos publicados. Esse pode ser con-
siderado um indicador de que o mercado externo
reconhece o potencial da energia solar fotovoltai-
ca no Brasil, e que as empresas estao dispostas
a investir na exploragao dessa tecnologia em nos-
so territorio.

Além disso, a figura 2 ilustra os maiores titulares
e sua nacionalidade com documentos de patente
depositados e publicados no Brasil no periodo de
2012 a 2021.

FIGURA 2 - Maiores Titulares

Fonte: INPI, 2021

Conforme pode ser observado nesse grafico, ape-
sar de o Brasil constar como um dos maiores pa-
ises depositantes, nenhum residente brasileiro
consta entre os maiores titulares. Isso deve ao
fato de que, historicamente, grande parte dos de-
positos de pedidos de patente de residentes brasi-
leiros é realizado por inventores pessoa fisica, os
quais dificilmente depositam mais de um pedido.
Esse cendrio s6 comegou a mudar recentemen-
te, com as empresas brasileiras aumentado sua
participagdo na quantidade de pedidos de paten-
te depositados.

Portanto, mesmo com diversas empresas brasilei-
ras no setor elétrico oferecendo solugdes de ener-
gia solar fotovoltaica, essas empresas dependem
de inovagao tecnoldgica patenteada vinda do ex-
terior para aprimorar os produtos e servicos ofe-
recidos. Os beneficios desse aprimoramento se-
rao notados ao longo dos préximos anos no setor,
com uma reducgao dos custos para instalagao e
manuten¢do dos equipamentos utilizados para
geragao solar fotovoltaica que beneficiaria a po-
pulagao que optar por implementar esse tipo de
geracao, reduzindo seus gastos com energia.

Propriedade no assunto

Pagina 10 |



Aspectos constitucionais acerca da regulamentacao do Artigo 125 da

Lei da Propriedade Industrial

Autora:
Patricia Franco

Advogada do escritério Di Blasi,
Parente & Associados

1. Introdugao e contexto histérico

O presente artigo nao objetiva tecer criticas ao ins-
tituto do alto renome por si s6, até porque devida-
mente solidificado no ordenamento juridico brasi-
leiro, apesar de sua regulamentagao, em apenas
16 anos, ter sofrido consideraveis modificagbes
tanto na forma quanto no prazo da protecao, o que
nos conduzira a levantar, adiante, algumas proble-
maticas referentes ao procedimento em si e se
este efetivamente atinge sua funcgao social e esta
em consonancia com os principios da livre inicia-
tiva, legalidade, isonomia e do livre acesso a justi-
¢a, para além de atender aos interesses juridicos
e econdmicos privados.

Antes disso, chama-se a atengao para todo o his-
torico da construgao fatica e juridica em torno de
uma suposta necessidade de regulamentagao para
tal artigo. Nesse sentido, o Artigo 125 da Lei da Pro-
priedade Industrial — LPI nasceu, a primeira vista,
sem grandes pretensdes a conflitos, como um dis-
positivo considerado autoaplicavel. A letra da lei,
rasa e firme, concede as marcas registradas con-
sideradas de “alto renome” prote¢cao em todos os
ramos de atividade. Tratamento similar em simpli-
cidade foi concedido pela legislagcao, também, as
marcas notoriamente conhecidas, garantido ao seu
titular protegao no territério nacional independente-
mente de estar previamente depositada ou registra-
da no Brasil. Os dois artigos, um seguido do outro,
constituem duas grandes exceg¢des aos principios
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Autor:
Felipe Barros Oquendo

Advogado do escritério Di Blasi,
Parente & Associados

de maior relevancia do direito marcario nacional:
especialidade, para as marcas de alto renome, ter-
ritorialidade e o principio do primeiro depositante
para as marcas notoriamente conhecidas.

Note-se que, em ambos os casos, o legislador nao
trouxe definigdes, tampouco ofereceu qualquer au-
xilio aos operadores da lei para sua correta apli-
cabilidade. Nem se diga que a mera referéncia ao
artigo 6 bis da Convencao da Unido de Paris no
texto do Artigo 126 da LPI tem cunho elucidativo,
tratando-se meramente de necessaria internaliza-
¢ao dos termos do tratado internacional na legis-
lacao patria, ausente no antigo Cédigo da Proprie-
dade Industrial.

Curioso notar, no entanto, a inquietude causada es-
pecificamente em torno do Artigo 125 desde a pro-
mulgacgao da LPI, ao passo que o Artigo 126 vem
sendo interpretado e aplicado por nossos Tribunais
e pelo préprio Instituto Nacional da Propriedade In-
dustrial (INPI) sem grandes controvérsias, apesar de
ambos constituirem, em regra, excegdes a principios
de igual relevancia para o ordenamento juridico, ndo
havendo qualquer hierarquia de valor entre eles.

Inclusive, a brevidade de informagdes contidas no
atual Manual de Marcas do INPI acerca da aplica-
bilidade do Artigo 126 ao dispor, de forma suscin-
ta, que serd verificado se o opoente “fundamentou
seu pedido e o fez acompanhar de provas suficien-
tes para caracterizar o conhecimento da marca no
segmento de mercado idéntico ou similar”.
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N&ao ha duvidas ser, a primeira vista, igualmente
interessante, sob o ponto de vista privado-eco-
ndémico, a obtencdo de um titulo que conferisse
a estes titulares prerrogativas similares, mutatis
mutantis, as marcas de alto renome, inclusive o
amplo direito de proecao do sinal, nos termos da
Constituicao Federal, justificativa muito utilizada
pelos titulares e ratificada pelo STJ para a devida
regulamentacgao do Artigo 125, bem como a apli-
cabilidade imediata do agravante disposto no Ar-
tigo 196 em caso de crimes contra marcas. Sem
mencionar, ainda, o também polémico artigo 16.3
do TRIPS" sobre cuja aplicabilidade as marcas
notoriamente conhecidas a doutrina diverge.

A despeito disso, em conflitos envolvendo mar-
cas notoriamente conhecidas, a matéria probato-
ria vem sendo analisada no caso concreto a luz da
situagao de fato da marca no tempo da prestagdo
jurisdicional a plena discricionaridade do julgador,
seja ele administrativo ou judicial.

A realidade, no entanto, ndo é equivalente com re-
lagao ao Artigo 125, haja vista que, apesar de a lei
também nao dispor expressamente acerca da ne-

cessidade de uma declaragao do reconhecimento
do alto renome para que produza os efeitos legais,
ao contrario do artigo 67 do revogado Cdédigo da
Propriedade Industrial, os operadores da lei vém,
desde a promulgac¢ao da norma em vigor, invocan-
do sua regulamentagao minuciosa.

Nesse sentido, antes mesmo da publicagédo da
Resolucao INPI n. 110/2004, titulares ja vinham
buscando, em ambito judicial, por meio de agao
declaratoria, o reconhecimento do alto renome de
determinadas marcas, algumas com sucesso, ou-
tras nao, devido a divergéncia de opinides acerca
do cabimento deste tipo de agao para o fim pre-
tendido, valendo citar os casos das marcas GOO-
DYEAR, DAKOTA, BIC e LYCRA. Com a publicacao
da Resolugao n. INPI 110/2004, seguida da Reso-
lugcdo INPI n. 121/2005, o Poder Judiciario pacifi-
cou o entendimento, sob a égide do Principio da
Separacgédo dos Poderes, de que néo lhe caberia a
pratica do ato de declarar o alto renome em subs-
tituicdo ao INPI (v. REsp n.1.162.281/RJ, AgRg no
REsp n. 1.165.653/RJ, AgRg no AgRg no REsp n.
1.116.854/RJ).

1Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - TRIPS
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0 procedimento incidental para a declaragao do
alto renome, instituido pelas referidas resolu-
¢oes?, recebeu inumeras criticas, inclusive por
parte do Poder Judiciario, valendo citar o voto da
Exma. Ministra Nancy Andrighi nos autos do REsp
1162281/RJ, afirmando que:

“(...) declaragdo essa que se constitui num direito
do titular, inerente ao direito constitucional de pro-
tecdo integral da marca, (...) porque ele pode e deve
atuar preventivamente no sentido de preservar e
proteger o seu patriménio intangivel, sendo despro-
positado pensar que o interesse de agir somente
ira surgir com a efetiva violagdo. Pior do que isso,
o reconhecimento do alto renome s6 pela via inci-
dental imporia ao titular um énus injustificado, de
constante acompanhamento dos pedidos de regis-
tro de marcas a fim de identificar eventuais ofen-
sas ao seu direito marcdrio. Ademais, ndo se pode
perder de vista que muitas vezes sequer ha a tenta-
tiva de depdsito da marca ilegal junto ao INPI, até
porque, em geral, o terceiro sabe da inviabilidade
de registro, em especial quando a colidéncia se da
com marca de alto renome. Nesses casos, a con-
trovérsia ndo chega ao INPI, impedindo que o titu-
lar da marca adote qualquer medida administrati-
va incidental visando a declaragédo do alto renome.”
(STJ - REsp: 1162281 RJ 2009/0207527-2, Relator:
Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento:
19/02/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publi-
cagdo: DJe 25/02/2013)

Em vista de todo o contexto acima resumido,
o INPI publicou, em 2013, a Resolucao INPI n.
107/2013, posteriormente alterada pela Resolu-
¢ao INPI 172/2016, regulamentando o procedi-
mento administrativo com vistas, em seus pro-
prios termos, a anotagao do reconhecimento do
alto renome de forma auténoma. O interesse pu-

blico que justifique a nova regulamentacao espe-
cifica, além de assegurar a garantia constitucional
de plena protegao a marca, conforme os anseios
do mercado e entendimento do STJ, vem, ou deve-
ria vir, do fato, em nosso sentir, de ser imperiosa a
necessidade da criagao de diretrizes para a decla-
racdo de um direito excepcionalissimo, de modo
a preservar principios constitucionais igualmente
relevantes, o da livre iniciativa e da protecao do
consumidor. No entanto, indaga-se se a regula-
mentacgao existente, ao contrario do pretendido,
nao estd, na pratica, em dissonancia com o pri-
meiro principio citado, bem como outros também
insculpidos na Carta Magna, como o da legalida-
de, da isonomia e do direito a agao.

2. Da Livre Iniciativa

No que concerne ao primeiro principio, a ponde-
ragcado que se faz é se ha, efetivamente, razoabi-
lidade na concessao de um direito de exclusiva,
em todos os segmentos de mercado, por um de-
cénio, sem a possiblidade de que tal direito venha
a ser desconstituido apés findo o prazo para re-
curso (e falaremos sobre o efeito constitutivo e
ndo declarativo de direito adiante) a ndo ser pela
extincao do registro, o que nos leva a concluir, in-
clusive, que o titular podera interromper o uso da
marca por até cinco anos sem que a condigado de
alto renome seja afetada.

O alto renome, sendo fato e fendbmeno de uma so-
ciedade que esta sempre em transformacao, é
também dinamico, fluido e, como tal, suscetivel a
transitoriedade. Sobram exemplos de marcas que

2Nesse procedimento, o titular da marca cujo alto renome se pretendia deveria arguir o alto renome em sede de oposigéo, processo de nulidade ad-

ministrativa e manifestagdo ao recurso contra indeferimento, mediante o pagamento de uma taxa extra.
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“explodiram” e “implodiram” em menos de uma
década. Assim, o Poder Publico deveria criar for-
mas de, ao menos, fiscalizar e/ou extinguir o di-
reito, de oficio ou a requerimento de parte legiti-
ma, se a situacao dos fatos se alterar, sob pena
de afronta a livre iniciativa. Ndo pode o Poder Pu-
blico se render, unicamente, a satisfacdo de um
pleito, até certo ponto legitimo, de seguranca juri-
dica por parte dos titulares, alcangada com a ou-
torga de um titulo, assinado e carimbado, estatico
no tempo, que conceda ao sinal status excepcio-
nalissimo, heranga, sem divida, do artigo 67 da
Lei No. 5.772/71 e, como nao dizer, do positivis-
mo do direito brasileiro.

3. Do Principio da Legalidade

0 ponto nevralgico da Resolugao INPI n. 107/2013
(alterada pela Resolugdo INPI 172/2016 confor-
me mencionado) em comento estd, em nossa opi-
niao, na redacao do Artigo 2°, a ver:

Art. 2° A fim de poder gozar da protegcao conferida
pelo art. 125 da LPI, o titular de marca registrada
no Brasil devera requerer ao INPI o reconhecimento
da alegada condigdo de alto renome de sua marca,
por meio de peticdo especifica, instruida com pro-
vas em idioma portugués (INPI, 2013).

Isso porque, pela norma, a anotacao da condicao
do alto renome é uma decisao constitutiva de di-
reito e nao declaratéria, com efeitos ex nunc, como
todo ato constitutivo de direitos, o que vem sendo
confirmado pelos Tribunais (v. REsp No. 1.582.179/
PR, Agint no AREsp No. 1.312.191/RJ, Agint no
Agint no AREsp No. 1.020.013/SP, EDcl no AREsp
No. 1.402.027/RJ, REsp N° 1.799.164/RJ).

Por 6bvio, a resolugdo nao pode afetar o direito
adquirido, mas curioso notar que, recentemente,
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em acordao proferido no REsp No. 1.893.426/RJ,
de relatoria do Ministro Paulo De Tarso Sanseve-
rino, a Terceira Turma do STJ ratificou o entendi-
mento da Primeira Turma Especializada do TRF
da 22 Regiao no sentido de que “o alto renome de
uma marca nao tem o condao de atingir as mar-
cas ja depositadas a data em que publicada a de-
cisdo administrativa que o reconheceu, salvo se o
depositante tiver agido de ma-fé”.

Trata-se de matéria controvertida, pois, se antes da
atual regulamentacao, a condi¢ao do alto renome
seria analisada, pelo julgador administrativo ou ju-
dicial, a data da violag@o ou do depésito do pedi-
do de registro (verificadas, também as circunstan-
cias de fato), os efeitos da protegédo do Artigo 125,
com o advento da resolugédo corrente, passaram
a ser aplicaveis somente a partir da data da publi-
cacgao da anotagao do alto renome, resguardadas,
apenas, as impugnacgoes administrativas penden-
tes de decisao nos termos do paragrafo 4° do Arti-
go 12 daresolucao, o que, a primeira vista, ja confli-
ta com decisao exarada pelo STJ.

Assim, ao constituir um direito e ndo meramen-
te declara-lo, o INPI opta por desconsiderar uma
situagdo fatica e fenomenolégica pré-existente,
pois as provas de alto renome juntadas pelo titu-
lar pleiteante sdo, por 6bvio, anteriores ao reco-
nhecimento da condigdo especial.

Mas a principal observacao que se faz é que a
anotacgao do status de alto renome pelo INPI é
condicao sine qua non para que o titular da mar-
ca registrada possa “gozar da protegéo conferida
pelo art. 125 da LPI".

Em primeiro plano, vale a indagacao se esta era,
efetivamente, a intengéo do legislador ao redigir
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o Artigo 125 e, igualmente, sua mens legis, ja que
ndo foi inserida, no texto do dispositivo, mengao
ou qualquer indicagao a obrigatoriedade da con-
cessao de um registro ou anotagao especial, ao
contrario da redacao do antigo Artigo 67 do Codi-
go da Propriedade Industrial.

A par disso, a problematica que se levanta é se
uma resolucdo pode limitar o direito conferido por
lei ou criar uma obrigagao néao prevista na legisla-
¢ao para o exercicio deste direito. Nao nos parece
possivel, até porque, nos ditames da propria legis-
lagéo (Artigo 2° da LPI), ao INPI cabe executar as
normas que regulam a propriedade industrial, sig-
nificando dizer que ndo lhe cabe ampliar, limitar
ou alterar o que esta disposto em lei por incorrer
em afronta ao principio da legalidade.

Nesse sentido, Di Pietro (2018, p. 160) susten-
ta que “o ato normativo nao pode contrariar a lei,
nem criar direitos, impor obrigagdes, proibicoes,
penalidades que nela nao estejam previstos, sob
pena de ofensa ao principio da legalidade”.

Em exame de outra resolugao do INPI, no acérdao
proferido no REsp No. 1.837.439/RJ, de relatoria
do Exmo. Ministro Villas Boas Cueva, a Terceira
Turma do STJ ratificou a sentenga e acérdao pro-
feridos em acao civil publica movida pela ABAPI
contra o INPI no sentido de que:

A Resolugdo n° 113/2013 do INPI, ao afastar a apli-
cagdo do instituto da restauragao (art. 87 da LPI)
para os casos os pedidos de patente ou as paten-
tes estiverem inadimplentes em mais de uma retri-
buicdo anual, extrapolou o poder regulamentar (STJ
- R Esp: 1837439 RJ 2017/0179090-4, Relator:
Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, Data de
Julgamento: 01/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA,
Data de Publicagéo: DJe 04/09/2020).
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0 mesmo entendimento poderia ser aplicado, ana-
logamente, a Resolucdo INPI n.107/2013, em ra-
zao da criacao, ja demonstrada, de obrigacdes e
procedimentos ndo previstos em lei.

Reitere-se, aqui, que a conclusédo pela falta de
atendimento ao principio da legalidade por parte
da Resolucao INPI 107/2013 néo afeta o reconhe-
cimento, alids bastante 6bvio, de que o procedi-
mento criado por tal norma infralegal ao menos
gera uma maior seguranca juridica dos titulares
e até mesmo de terceiros, além de incrementar a
transparéncia dos critérios aplicados. O que cabe
verificar, porém, é se o atendimento de valores
constitucionalmente protegidos, tais como a se-
guranca juridica e estabilidade dos direitos e re-
lagcdes juridicas na sociedade, justifica a extrapo-
lagdo dos limites do dispositivo legal por parte de
uma resolucao infralegal.

5. Do Principio da Isonomia

Ainda acerca dos principios constitucionais, nota-
-se que a resolugao em vigor, no mesmo artigo 2°,
condiciona a analise do requerimento de anota-
¢ao de alto renome ao recolhimento de taxas es-
pecificas. Tal condicionamento, que por si é plena-
mente justificdvel em razdo do trabalho adicional
gerado pelo exame do pleito de alto renome, pas-
sa a ser questiondvel em razdo do exorbitante
valor atual desta taxa, de aproximadamente RS
38.000,00, que, aliado a “sugestao” do Instituto de
que sejam apresentadas pesquisas de mercado,
acarretam num custo de, no minimo, RS 90.000,00

para o administrado.

Nao é por outro motivo que, em estudo publicado,
Domingos, Domingos, Carvalho (2020, p. 673-674)
chegaram a conclusao de que:
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“Considerando-se que todos os processos que obti-
veram sucesso junto @ comisséo de reconhecimen-
to de alto renome do INPI foram municiados de pes-
quisa junto ao publico em geral, é possivel inferir-se
que, apesar de a Resolugdo n. 107/2013 indicar as
pesquisas como recomendadas, na pratica, elas
s&o obrigatdrias. (...)

As marcas de alto renome no Brasil estao limitadas
a grupos de empresas nacionais e estrangeiras com
caracteristicas bem definidas. S0 empresas priva-
das de grande porte, quando se refere a faturamen-
to e numero de funcionarios, e, em sua maioria, Sdo
antigas, fundadas ha mais de 30 anos.” (DOMIN-
GOS, DOMINGOS, CARVALHO,2020, p. 673-674)

Interessante notar que nao h3, tal como em diver-
sos outros atos, o desconto destinado a pessoas
fisicas, microempresas ou sociedades sem fins
lucrativos, o que torna a obtenc¢ao do reconheci-
mento do alto renome, claramente, inviavel para a
grande maioria dos administrados, e transforma o
instituto do alto renome num potencial instrumen-
to de perpetuacgao de poderes econémicos com
tendéncia a concentragao de mercado.

Muito embora estejamos diante de um procedi-
mento ampliativo de direito, aos quais nao se apli-
ca (e nem se invoca) o principio da gratuidade
(BANDEIRA DE MELLO, 2015,p.517), o requerimen-
to de alto renome se configura, atualmente, como
unico meio de obtencao da protecao do Artigo
125, o que requer modicidade por parte da Admi-
nistracao Publica com relagdo as taxas ou, ainda,
a criacao de critérios especiais para que atendam
as diferencas e desigualdades entre os adminis-
trados, garantindo o pleno exercicio do direito, sob
pena de afronta ao principio da isonomia.
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6. Do Principio da Inafastabilidade da Jurisdi¢ao

E certo que o reconhecimento ao alto renome, até
mesmo por sua excepcionalidade, ndo é um proce-
dimento que visa a abarcar uma grande quantidade
de marcas e sempre se esperou que grandes, soli-
das e renomadas empresas viessem ser a maioria
dos pleiteantes do referido reconhecimento.

Entretanto, o que ora se pondera é se, na atual con-
juntura, ou seja, devido ao alto custo e a impossi-
bilidade de se buscar a via judicial para obtengao
deste direito (até mesmo com gratuidade de justi-
¢a em caso de pessoas fisicas ou juridicas em situ-
acgao de hipossuficiéncia) o procedimento tem sido
um privilégio, em vez de um direito, de determina-
do publico, o que constituiria ofensa ao principio
da inafastabilidade jurisdicional, haja vista clara im-
possibilidade de acesso a justiga e a obtencao do
direito por grande parte dos administrados.

Importa questionar, ainda, se a regulamentagao
de um procedimento préprio e obrigatério pelo
INPI, para o reconhecimento e atribuigao da prote-
¢ao especial das marcas de alto renome, impede
que o Poder Judiciario analise a aplicagao do Arti-
go 125 em outras oportunidades, como, por exem-
plo, em casos de infracdo de direitos em que ndo
se vise, especificamente, uma declaragao judicial
da condigao especial, mas meramente a cessa-
¢ao da infragdo entre as partes.

Em nossa opinido, a redacao dada ao Artigo 2° da
azo a interpretagao de que o Artigo 125 da LPI so-
mente sera aplicado pelos Tribunais caso o INPI
ja tenha se manifestado positivamente acerca do
alto renome. Nesse sentido, o acérdao de relatoria
da Ministra Nancy Andrighi, no REsp No. 951.583/
MG referente a agao de abstencao de uso da mar-

Pagina 16 |




ca VISA LATICINIOS, em cujo voto restou decidido
que “em face da auséncia de declaragdo do INPI
reconhecendo a marca das recorrentes como de
alto renome, ndo € possivel a protegcdo conferida
pelo art. 125 da Lei 9279/96”.

No mesmo sentido transcreve-se voto da relatoria
do Ministro Jorge Scartezzini proferido nos autos
dos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 653.609/
RJ, que concluiu pela imprescindibilidade da de-
claragao de notoriedade emitida pelo INPI, a ver:

“A proposito, atualmente, o art. 125 da Lei n°®
9.279/96, como substitutivo de mencionado art.
67, ndo aboliu, mas bem ao revés, prevé a possibili-
dade de concesséo de tutela especial a determina-
da marca comercial mediante o respectivo registro
na categoria das marcas de ‘alto renome’, tendo o
INPI, inclusive, através da Resolugdo n° 110/2004,
recrudescido o nivel de exigéncias a comprovagéo
da notoriedade marcéria” (EDcl nos EDcl no AgRg
no REsp n. 653.609/RJ, p.31).

Assim, entendemos que a Resolugao INPI 107/2013,
alterada pela Resolugao INPI 172/2016, ao determi-
nar que a anotagao do reconhecimento do alto re-
nome é atributiva de direito e ndo meramente de-
claratéria, como mencionado, tornando-lhe, acima
de tudo, uma obrigacao do titular para o gozo pri-
vilégio, extrapola o poder de regulamentacao a luz
dos termos do Artigo 125, afrontando, desse modo,
o direito de agao insculpido na norma constitucio-
nal, excluindo a possiblidade de apreciagao do Po-
der Judiciario de ameagca ou leséo a direito de pro-
priedade.

7. Conclusoes

O presente estudo nao pretendeu apreciar a con-
ceituacao legal da expressao “alto renome” adota-

da pelo INPI ou, ainda, fornecer analise mais apro-
fundada acerca dos documentos necessarios
para a comprovacgao do alto renome ou, ainda, do
procedimento administrativo em si.

Tampouco objetivamos tecer criticas a possibi-
lidade de reconhecimento da condi¢do do alto
renome por seus titulares, mas apenas ressal-
tar aspectos mais criticos da Resolucgao, espe-
cialmente, a redagao do Artigo 2°, que traz con-
sequéncias sérias ao ordenamento juridico com
afrontas, em nossa opinido, a direitos e principios
constitucionais igualmente relevantes ao da pro-
tecao da seguranca juridica e ao patriménio ima-
terial, ai incluidas, em especial, as marcas regis-
tradas.

Nos parece que solugdo bastante plausivel, que
resolveria, quase totalmente, a problematica aqui
trazida, seria transformar o requerimento de alto
renome em uma faculdade e ndo obrigatorieda-
de, haja vista a clara auséncia de imposicao legal,
solucdo esta que ainda traria a vantagem de pro-
duzir efeito erga omnes e agregar valor ao bem,
atendo aos anseios particulares.

Nesse caso, a protecao seria, ainda, garantida
aqueles que optassem por nao buscar a anotagao
pela possibilidade de propositura de agdes judi-
ciais visando a cessacao de violagdes, com a apli-
cacdo do Artigo 125 ao caso concreto (e ndo a
declaragdo incidental do alto renome), caso apre-
sentadas provas suficientes da condicao especial,
que surtirdo efeitos somente inter partes.

Em vista do anseio dos titulares por uma regula-
mentagdo minuciosa, seria interessante que a fa-
culdade (e ndo obrigagdo) da obtengdo da anota-
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¢ao fosse incorporada ao texto da lei para melhor
adequacgao ao ordenamento juridico, junto com
outras inser¢des igualmente fundamentais, como
o prazo de vigéncia da anotagao bem como os cri-
térios para avaliagdo de conflito (expressa men-
¢ao a necessidade de averiguagao — ou nao — da
possibilidade de confusao ou associacgao entre as
marcas ou, ainda, de prejuizo a reputacao da mar-
ca de alto renome ou a seu titular) sobre as quais
esse estudo nao se debrugou por ser matéria sufi-
ciente para novo artigo.

Demais disso, essa mesma modificagao legal de-
veria incluir a possibilidade de questionamento
administrativo do status de alto renome, apo6s o
decurso de determinado prazo (por exemplo, cin-
co anos), cabendo a parte legitima fornecer pro-
vas, de plano, de que a marca que recebeu tal
status deixou de ter o renome especial que a ca-

racterizava por ocasido do reconhecimento do
alto renome.

O Projeto de Lei No. 2439/2019 (N° Anterior: PL
4890/2009), que visa a alterar o texto do Artigo
125, inserindo trés novos paragrafos, atende par-
cialmente ao aqui sugerido, com excecgao dos cri-
térios para avaliagdo de conflito. O referido PL
estd pronto para pauta na Comissao de Constitui-
cdo e Justica e de Cidadania (CCJC) apds parecer
positivo de seu relator, Dep. Luiz Philippe de Orle-
ans e Bragangca.

Ainda assim, a resolugao em vigor necessitaria
de novos ajustes, se limitando a regulamentar o
procedimento administrativo previsto em possivel
nova redacao Artigo 125 — mas sem legislar so-
bre a matéria — para melhor adequacéao as nor-
mas constitucionais e ao interesse publico.



Um problema sem controle - como as “fake news” podem afetar o
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termo de lingua inglesa “fake news”, ape-

sar de aparentemente sua origem ser des-

conhecida, ficou famoso durante a corrida
presidencial dos Estados Unidos em 2016 entre
Donald Trump e Hillary Clinton, periodo em que a
propagacao de noticias falsas se tornou destaque
na midia. Para aqueles que ainda tenham duvidas
do que se trata, as “fake news” sao noticias fal-
sas divulgadas como se fossem verdadeiras, com
o0 objetivo de confundir o seu destinatario e causar
danos a honra e imagem dos envolvidos

Até a década de 2000, a produgao e veiculagao de
noticias falsas era muito limitada, haja vista que
0s meios de atingir o publico de massa eram res-
tritos as grandes midias, que nao as divulgavam
para nao prejudicar a sua reputagao. Contudo, de-
vido a globalizagao e ao desenvolvimento tecnold-
gico, as “fake news” se tornaram uma fonte impor-
tante de desinformacao “on-line” e um mercado
muito rentavel. Além daqueles que se beneficiam
direta ou indiretamente com o prejuizo da imagem
da vitima, ha a captacgao de verbas de patrocinio
“on-line” (normalmente via clique dos usudrios em
links patrocinados contidos na pdgina noticiosa),
bem como o comércio ilegal dos dados pessoais,
no qual os geradores da “fake news” enviam tais
conteudos falsos para um grande nimero de pes-
soas em varias plataformas de forma rapida e efi-
caz, para dar a aparéncia de que ela é verdadeira.
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Devido ao aumento da conectividade, o Marco Ci-
vil da Internet veio para regulamentar a liberdade
no ambiente “on-line”, o que trouxe a criminaliza-
cao de varias condutas com o intuito também de
combater as “fake news”. Entretanto, como tal me-
dida ndo foi suficiente e as “fake news” tém se in-
tensificado com o decorrer dos anos, motivou-se a
criagdo de leis e plataformas mais duras para coi-
bir a sua circulagao, em especial para as elei¢oes,
em razao dos posicionamentos da sociedade es-
tarem se tornando cada vez mais radicais.

Um dos resultados foi a alteragdo do Cédigo Elei-
toral, através da Lei n°® 13.834, de 4 de junho de
2019, que institui o crime de denunciagao calu-
niosa para fins eleitorais, cuja pena base é reclu-
sao, de dois a oito anos, e multa. Ainda no mesmo
ano, a Comissao Parlamentar Mista de Inquérito
(CPMI) das Fake News foi instaurada a pedido do
deputado Alexandre Leite (DEM-SP), cujo objeti-
Vo era investigar uma possivel rede de dissemina-
cdo de noticias falsas sobre temas como a efica-
cia das vacinas contra o coronavirus e a existéncia
de “tratamentos precoces”.

Na mesma linha, tramita no Congresso Nacional
mais de 50 projetos sobre “fake news”, dentre eles
o Projeto de Lei n° 2630, de 2020, também conhe-
cido como PL das Fake News.
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0 PL em questao vem ganhando forga e traz novos
questionamentos sobre a Lei Brasileira de Liberda-
de, Responsabilidade e Transparéncia na Internet,
conforme a disseminagao das “fake news” conti-
nua a crescer e se modificar. O texto do PL cria me-
didas de combate a disseminacao de conteudo fal-
S0 nas redes sociais e nos servicos de mensagens
privadas, excluindo-se servigos de uso corporativo
e e-mail. Entretanto, ha uma corrente contra o refe-
rido PL, por entender que tais medidas podem levar
a censura e por nao concordar com a possibilidade
de aplicagcao de sancao penal.

Mais uma vez perto das eleigdes, o assunto ga-
nha destaque. Isto porque os impactos das “fake
news” em um processo democratico como as
eleicbes causam extrema preocupacao, na medi-
da em que tais “fake news” comprometem a lisu-
ra do processo eleitoral. Essa pratica se tornou, de
forma organizada e em grande escala, um instru-
mento politico na busca pela influéncia da socie-
dade civil e acabou por nivelar diversos processos
democraticos ao redor do mundo, dado que é um
problema transversal e de dificil controle devido
ao ambiente em que se propaga.

A sociedade civil, por sua vez, acaba por rece-
ber uma enxurrada de informacgoes, de diferen-
tes vertentes e destinatarios, o que faz com que
nao passem por um crivo antes de chegar ao lei-
tor. Enquanto isso, muito ainda se discute sobre
as responsabilidades das grandes plataformas e
qual o seu papel perante a problematica.

Por ser um assunto delicado e que envolve di-
versos interesses, a propria sociedade civil tam-

bém tem se mobilizado para auxiliar as pessoas
na verificagdo das noticias compartilhadas. A pra-
tica é conhecida como “fact checking”, que con-
siste na analise da confiabilidade das fontes apu-
radas em um texto jornalistico. Alguns exemplos
dessas praticas, sdo iniciativas como: (i) Fato ou
Fake, do Grupo Globo, para verificar conteddo sus-
peito nas noticias mais compartilhadas da inter-
net; (ii) Comprova, da Exame, Folha de S. Paulo,
Nexo, Nova Escola, Estaddo, Uol e Veja; (iii) Truco,
da Agéncia Publica; (iv) Fake Check, detector de
Fake News de iniciativa de pesquisadores da Uni-
versidade de Sdo Paulo (USP) e da Universidade
Federal de Sao Carlos (UFSCar).

Nunca foi tdo complexo ter nogao da realidade
como atualmente, seja devido a pluralidade dos
discursos emitidos, nas plataformas, pelas dife-
rentes visdes de mundo, seja pela transforma-
¢do da visdo politica cada vez mais extremista.
As “fakes news” sdo um problema complexo a se
resolver, com diferentes implicacdes aos poderes
Judiciario e Legislativo. Além disso, € um tema de
grande interesse do Executivo, das empresas de-
tentoras das plataformas e principalmente da so-
ciedade civil, que pode sofrer com esse fendbme-
no enquanto ainda tem seu processo democratico
em consolidagao.

Como exposto no artigo, uma noticia falsa pode
prejudicar a vida de uma ou milhares de pessoas,
assim como influenciar o resultado das elei¢oes,
afetando ndo sé a sociedade que elegeu o seu re-
presentante, mas globalmente, devido ao mundo
estar cada vez mais conectado.

Propriedade no assunto

Pagina 20 |



Prescricao de reparacao de danos em agoes de cultivares

Autora:
Erica Tomimaru

Advogada do escritério Di Blasi,
Parente & Associados

evido ao avancgo biotecnoldgico, em espe-

cial para suprir a demanda de consumo de

alimentos mundial, verificou-se a necessi-
dade da protegao dos direitos de propriedade in-
telectual decorrentes da inovagao produzida nes-
se segmento, em especial ao desenvolvimento de
novas variedades de plantas, também conhecida
como cultivares.

Em decorréncia do interesse de se tornar mem-
bro da Organizagdo Mundial do Comércio (OMC),
o Brasil ratificou o Acordo Constitutivo da referi-
da organizacao, do qual faz parte o Agreement on
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Ri-
ghts (TRIPs), através do Decreto n°® 1.355/94, que
entrou em vigor no dia 1° de janeiro de 1995.

O TRIPs é um tratado internacional que estabe-
lece padrdes e principios adequados relativos a
existéncia, abrangéncia e exercicio de direitos de
propriedade intelectual relacionados ao comércio,
dentre os quais encontra-se a protegao dos direi-
tos relativos as cultivares?.

Autor:
Felipe Barros Oquendo

Advogado do escritério Di Blasi,
Parente & Associados

Em razdo de a Lei da Propriedade Industrial (LPI —
Lei n°® 9.279/1996) estabelecer que as variedades
vegetais “per se” ndo sao passiveis de protegao
por patentes, o Brasil promulgou a primeira legis-
lagdo que garantiu os direitos dos obtentores de
variedades vegetais, através da Lei n°® 9.456/1997
(Lei de Protecdo de Cultivares — LPC), regulamen-
tada pelo Decreto n° 2.366/1997 (Regulamento
de Protecdo de Cultivares — RPC), exigéncia pré-
via para a entrada do pais na Convencgao da Unido
Internacional para a Protegao de Obtengdes Vege-
tais (UPOV).

Ao aderir a UPQV, o governo brasileiro buscava ob-
ter a garantia de que os direitos dos obtentores
de novas cultivares fossem respeitados pelos de-
mais paises que tenham aderido ao acordo, pelo
fato de o Brasil se destacar no cendrio agricola
internacional por ser um dos maiores produtores
e exportadores de graos do mundo. Tanto que o
Brasil é atualmente o 11° pais com maior nume-
ro de cultivares depositadas no mundo, segundo
o site Statista (2019).

A protecédo para as cultivares tem como objetivo defender os interesses de seus obtentores, bem como incentivar o desenvolvimento de novas va-
riedades de plantas a serem cultivadas na agricultura, horticultura e silvicultura.

2ARTIGO 27
Matéria Patentedvel
3 - Os Membros também podem considerar como néo patenteaveis:

[3]

b) plantas e animais, exceto microorganismos e processos essencialmente biol6gicos para a produgdo de plantas ou animais, excetuando-se os pro-

cessos ndo biolégicos e microbioldgicos.

N&o obstante, os Membros concederao protecao a variedades vegetais, seja por meio de patentes, seja por meio de um sistema "sui generis" efi-
caz, seja por uma combinagao de ambos. O disposto neste subpardgrafo serd revisto quatro anos apés a entrada em vigor do Acordo Constitutivo

da OMC. (grifou-se)
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De acordo com a Lei de Protecao de Cultivares, o
titular do certificado de protecao de cultivar ndo
s6 possui direitos positivos (como os de vender,
oferecer a venda, reproduzir, importar etc.), como
também o direito negativo de excluir terceiros da
producao com fins comerciais, bem como do ofe-
recimento a venda ou comercializagao efetiva da
cultivar protegida®.

Ainda, a LPC estabelece as seguintes hipoteses
de excecgao do direito de propriedade sobre a cul-
tivar: i) o agricultor pode reservar e plantar se-
mentes para uso proprio, desde que seja em sua
propriedade ou de local que detenha posse; ii) 0
agricultor pode usar ou vender como alimento ou
matéria-prima o produto obtido do seu plantio, ex-
ceto para fins reprodutivos; iii) a utilizagédo da cul-
tivar como fonte de variagdo no melhoramento
genético ou na pesquisa cientifica; iv) o pequeno
agricultor pode multiplicar sementes para doagao
ou troca, desde que seja para ser negociado entre
outros pequenos produtores rurais, no ambito de
programas de financiamento ou de apoio a peque-
nos produtores rurais, conduzidos por 6rgaos pu-
blicos ou organizagdes ndo-governamentais, auto-
rizados pelo Poder Publico (art. 10).

Portanto, terceiros nao autorizados estao sujeitos
ao pagamento de indenizacgao e de multa equiva-
lente a vinte por cento do valor comercial do ma-
terial apreendido, além de estarem sujeitos a ou-
tras sangodes de carater civil e penal®.

Entretanto, diferentemente da Lei da Propriedade
Industrial, 0 Regulamento de Protecao de Cultiva-
res deixou de estabelecer critérios claros e objeti-
vos para a indenizagao em casos de violacao de
cultivar, apesar da previsado na Lei de Protecao de
Cultivares.

O artigo 37 da Lei de Protecao de Cultivares, re-
petido no artigo 33 do Decreto n° 2.366/97, pre-
vé apenas a aplicagdo de uma multa de 20% (vin-
te por cento) sobre o valor das unidades vegetais
apreendidas, sem, contudo, determinar os para-
metros de indenizacao pelas perdas e danos em
ressarcimento de prejuizos causados por atos de
violagao da cultivar.

Sobre os diplomas acima citados, o saudoso pro-
fessor Denis Barbosa afirma que a lei, na realida-
de, prevé uma remuneragao ao obtentor e nao um
parametro para indenizagao. Dessa forma, ante a
lacuna na referida legislagao, o doutrinador enten-
de que devem ser aplicados os critérios estabe-
lecidos na Lei da Propriedade Industrial, a saber:

“A legislagdo de cultivares (Lei no 9. 456, de 1997)
é ainda mais imperfeita neste contexto:

Art. 37. Aquele que vender, oferecer a venda, repro-
duzir, importar, exportar, bem como embalar ou ar-
mazenar para esses fins, ou ceder a qualquer ti-
tulo, material de propagagéo de cultivar protegida,
com denominagao correta ou com outra, sem au-
torizacgao do titular, fica obrigado a indeniza-lo, em
valores a serem determinados em regulamento,
além de ter o material apreendido (...)

SArt. 9° A protegdo assegura a seu titular o direito a reprodugdo comercial no territério brasileiro, ficando vedados a terceiros, durante o prazo de pro-

tegao, a produgdo com fins comerciais, o oferecimento a venda ou a comercializagdo, do material de propagagao da cultivar, sem sua autorizagao.

“Art. 37. Aquele que vender, oferecer a venda, reproduzir, importar, exportar, bem como embalar ou armazenar para esses fins, ou ceder a qualquer ti-

tulo, material de propagagao de cultivar protegida, com denominagao correta ou com outra, sem autorizagdo do titular, fica obrigado a indeniza-lo, em

valores a serem determinados em regulamento, além de ter o material apreendido, assim como pagara multa equivalente a vinte por cento do valor co-

mercial do material apreendido, incorrendo, ainda, em crime de violagdo dos direitos do melhorista, sem prejuizo das demais sangdes penais cabiveis.
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0 que ja nos fez comentar:

0 regulamento nao determinara, certamente, a in-
denizacao; poder3, talvez, indicar certos parame-
tros. Mas ainda assim, por adentrar em matéria
civel ou de processo, nem mesmo isto farg, ou, fa-
zendo-o, estard sujeito a 6bvia comparagao com
os parametros de constitucionalidade.

0 regulamento, Decreto No 2. 366, de 5 de No-
vembro de 1997, parece apontar para uma remu-
neracao e nao uma indenizagao:

Art. 33. Para os efeitos da indenizag&o prevista no
art. 37 da Lei no 9. 456, de 1997, a remuneragao do
titular sera calculada com base nos pregos de mer-
cado para a espécie, praticados a época da cons-
tatagdo da infragdo, sem prejuizo dos acréscimos
legais cabiveis.”> (BARBOSA, 2003 69)

Em complemento ao seu raciocinio, o doutrinador en-
tende que parece ser razoavel aplicar os parametros
previstos no art. 210 da LPI para evitar o enriqueci-
mento sem causa, seja do obtentor, seja do infrator®.

Tal método trinitdrio estabelece uma regra de inde-
nizagdo compreendendo tanto o danum emergens
(as perdas sofridas) quanto o damnum cessans
(inciso 1), um critério de enriquecimento sem cau-
sa — enriquecimento positivo ou negativo (o item
1) e o critério suplementar de um hipotético ganho
resultante do jus fruendi.

[..]

Assim, salvo disposicdo especial (e o art. 210 da
Lei 9.279/96 o é) sdo esses os limites e diretrizes
para a recomposic¢ao patrimonial do ato ilicito. An-
tes de tudo, ha que se distinguir entre os danos
emergentes e os lucros cessantes. Esses, sempre

razoaveis. A violagao pode causar lesdo imediata,
com perda patrimonial instantanea. A doutrina e a
jurisprudéncia apontam como exemplos dessa na-
tureza os custos pata determinar qual o violador
e o alcance da violagao, os gastos de publicidade
para informar o publico da existéncia da violagédo
e os cuidados para evita-la, e a respectiva infor-
macao direta a clientela habitual.” (BARBOSA, WA-
CHOWICZ, 2016, p. 71).

Outro problema enfrentado pelos obtentores é au-
séncia de previsao legal quanto ao prazo prescri-
cional para a reparagao de danos pelo uso indevi-
do de cultivares, acarretando uma discussao se o
prazo seria de trés anos (pelo artigo 206, §3°, inci-
so V do Caédigo Civil), de cinco anos (por regéncia
supletiva do artigo 225 da Lei da Propriedade In-
dustrial) ou 10 anos (prazo prescricional comum
quando ausente a previsao legal expressa, confor-
me definido pelo artigo 205 do Cédigo Civil).

Decisao recente do Superior Tribunal de Justica,
porém, parece ter langado alguma luz sobre essa
matéria, na medida em que estabeleceu a pre-
missa de que a regéncia suplementar da Lei de
Protecao de Cultivares é o Cédigo Civil (RESP n°
1.837.219 - SP).

No julgamento do referido recurso, o STJ afastou a
aplicagao do prazo decenal previsto no artigo 205,
em razao de seu cabimento ser possivel apenas na
hipotese de o Codigo Civil ndo prever uma discipli-

°Art. 9° A protegdo assegura a seu titular o direito a reprodugado comercial no territério brasileiro, ficando vedados a terceiros, durante o prazo de pro-

tecdo, a produgdo com fins comerciais, o oferecimento a venda ou a comercializagao, do material de propagagao da cultivar, sem sua autorizagéo.

SArt. 37. Aquele que vender, oferecer a venda, reproduzir, importar, exportar, bem como embalar ou armazenar para esses fins, ou ceder a qualquer

titulo, material de propagacédo de cultivar protegida, com denominagéo correta ou com outra, sem autorizagao do titular, fica obrigado a indeniza-lo,

em valores a serem determinados em regulamento, além de ter o material apreendido, assim como pagara multa equivalente a vinte por cento do

valor comercial do material apreendido, incorrendo, ainda, em crime de violagdo dos direitos do melhorista, sem prejuizo das demais sangdes pe-

nais cabiveis.
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na especifica. Ainda, definiu que o prazo prescricio-
nal seria quinquenal no caso de cobrancga de royal-
ties supostamente devidos a titulo de contrato de
licenga, conforme previsto no artigo 206, paragra-
fo 59,1, do Cédigo Civil’, em razao da possibilidade
de se apurar o valor devido através de célculos arit-
méticos. Em outras palavras, o STJ entendeu que
se trata de divida liquida constante de instrumento
contratual, apesar de sua apuragao ocorrer apenas
em fase de liquidagao de sentenca.

Ainda que o caso versasse sobre pagamento de
royalties e ndo de indenizagao por dano extracon-
tratual, o ponto de interesse é que o STJ determi-
nou a aplicacao supletiva do Codigo Civil ao caso.

Lamentavelmente para os obtentores de culti-
vares, o recurso especial ndo chegou a discutir
abertamente se a legislagao supletiva da Lei de
Protecao de Cultivares seria o Codigo Civil ou a
Lei da Propriedade Industrial, mas sim, apenas,
qual dispositivo do Cdédigo Civil seria aplicavel ao
caso. Dessa forma, a aplicagao do Codigo Civil
se deu de forma ndo dialética a LPI, até mesmo
porque esta ndo regula expressamente prazos
prescricionais para cobranga de royalties contra-
tualmente estabelecidos.

7Art. 206. Prescreve:

[.]

§5° Em cinco anos:

Nao obstante nao ter resolvido a questao, trata-se
de importante precedente pois, até onde foi nos-
sa pesquisa, esta é a primeira vez que o STJ defi-
ne a supléncia de um ponto da Lei de Protecao a
Cultivares.

Caso o STJ venha a manter esse entendimen-
to numa discusséao especifica de reparagao civil
por danos extracontratuais, o limite prescricional
em uma acgao de reparagao de danos decorrente
de infragdo de cultivares seria de trés anos, con-
forme dispde o art. 206, paragrafo 3°, inciso V do
Caddigo Civil® e ndo de cinco anos, como disposto
pelo artigo 225 da LPI.

De toda sorte, por se tratar de uma violagao con-
tinua, ndo ha espaco para duvida razoavel de que
o termo a quo nasce a cada dia em que o direito
é violado e, por conseguinte, a prescricao passa
a ser contada do ultimo ato de infragao, discipli-
na geral aplicavel a infragao de qualquer direito de
propriedade intelectual.

| - a pretensdo de cobranga de dividas liquidas constantes de instrumento publico ou particular;

8Art. 206. Prescreve:

§ 3 0 Em trés anos:

[.]

V - a pretensdo de reparagao civil;
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___.___. Embargos de Declaragdo do Agravo em Recurso Especial
1.402.027 - RJ.- Rio de Janeiro Trata-se de embargos de declaragédo
opostos por BRIL COMESTICOS S.A. (BOMBRIL MERCOSUL S.A.). &
decisdo proferida por esta relatoria nos termos da seguinte emen-
ta (e-STJ, f.1.584):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANALISE DE OFENSA A NORMA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DE REGISTRO DE
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http://doi.org/10.34024/978851700089

MARCA.MESMO RAMO COMERCIAL. RECONHECIMENTO DA MAR-
CA COMO DE ALTO RENOME.

EFEITO EX NUNC. MITIGAGAO DA REGRA DA EXCLUSIVIDADE DO
REGISTRO. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA. AGRAVO CONHE-
CIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DE
BOSSAN GESTAO DE ATIVOS LTDA-ME.

Em suas razdes (e-STJ, fls. 1.599-1.606), a embargante insurge-se
contra a decis&o de fls. 1.584-1.592 (e-STJ), a qual deu parcial pro-
vimento ao recurso especial de Bossan Gestdo de Ativos Ltda. - ME,
ora agravada.

Sustenta, em sintese, a existéncia de omissdo em relagdo a 2 (dois)
pontos relacionados ao direito marcério e reconhecidos a seu favor
pelo Tribunal de origem, quais sejam (e-STJ, fl. 1.600): (i) a existén-
cia de registros concedidos para a marca “BRIL" (isoladamente) em
favor da Autora, com precedéncia aos registros da marca BRIL ODOR
e na identificagdo de produtos do segmento de higiene e limpeza; e
(ii) a possibilidade de confusdo do consumidor em relagdo aos pro-
dutos contendo as marcas da notoriamente conhecida familia BRIL
da Autora e aqueles identificados com a marca BRIL ODOR da Ré
Bossan.

Alega, portanto, a necessidade de reconhecimento de alto renome
da marca “BOMBRIL, ja considerada notéria desde o ano de 1983,
além da impossibilidade de se admitir o recurso especial interpos-
to pela ré, ora embargada, em virtude da incidéncia da Simula n. 7
do STJ.

Aponta, ainda, que a decisdo monocratica foi omissa quanto a au-
séncia de cotejo analitico no tocante a divergéncia jurisprudencial
suscitada no recurso especial interposto pela ora embargada. Nao
foi apresentada impugnag&o ao recurso (e-STJ,fl.1.612).Brevemen-
te relatado, decido. De inicio, cabe rememorar que apenas sdo cabi-
veis os declaratérios quando existir no julgado omisséo, contradigdo,
obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Cédigo
de Processo Civil de 2015, situagdo que ndo se observa na espécie.

Nesse contexto, verifica-se inexistir, na decisdo monocrética, a apon-
tada necessidade de aclaramento dos pontos suscitados, tendo sido
os fundamentos apresentados, de forma clara e sélida, quanto a ma-
téria debatida no recurso especial. Cumpre salientar que, com base
nos argumentos apresentados pela parte ora embargada em seu
recurso especial (e-STJ, fls. 1.112-1.145), e, principalmente, dian-
te da apontada divergéncia em relagdo ao julgamento do REsp n.
1.582.179/PR, a questdo acerca da nulidade de registro de marca
ndo comporta reexame de provas, razdo pela qual, no ponto, ficou
afastada a aplicagdodaStmulan.7doSTJ.Nesse passo, constata-se
que a deliberagdo monocratica assentou que a Terceira Turma des-
ta Corte, apreciando situagdo andloga a dos autos, no julgamento do
REsp n. 1.582.179/PR, da relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas

Cueva, em 9/8/2016, DJe 19/8/2016, concluiu que, uma vez reco-
nhecida como marca de renome, a sua prote¢do se dard com efeitos
ex nunc. Sendo assim, havendo uma marca igual ou parecida ja re-
gistrada de boa-fé anteriormente a ela, ndo podera ser atingida pelos
efeitos do registro daquela de alto renome, como no caso dos autos.

Confira-se, a propdsito, a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. PRODU-
TOS. MESMO RAMO COMERCIAL. MARCAS REGISTRADAS. USO CO-
MUM. EXCLUSIVIDADE. NAO OCORRENCIA. ALTO RENOME. EFEITO
PROSPECTIVO.1. Visa a presente acdo ordinaria a declaragdo de nu-
lidade do registro de propriedade industrial da marca SANYBRIL, que
atua no mesmo ramo comercial da autora de marca BOMBRIL.

2. Conforme a jurisprudéncia consolidada desta Corte, marcas fra-
cas ou evocativas, que constituem expressdo de uso comum, de
pouca originalidade, atraem a mitigagdo da regra de exclusividade
decorrente do registro, admitindo-se a sua utilizagéo por terceiros
de boa-fé.

3. Tendo o Tribunal estadual concluido, diante do contexto fatico-
-probatério dos autos, que o termo BRIL seria evocativo e de uso co-
mum, e que as marcas teriam sido registradas sem a mengéo de
exclusividade dos elementos nominativos, ndo haveria como esta
Corte Superior rever tal entendimento, sob pena de esbarrar no ébi-
ce da Sumula n°® 7/STJ.

4. 0 Superior Tribunal de Justiga decidiu que, a partir do momento
que o INPI reconhece uma marca como sendo de alto renome, a sua
protegado se dard com efeitos prospectivos (ex nunc). Assim, a mar-
ca igual ou parecida que ja estava registrada de boa-fé anteriormen-
te ndo serd atingida pelo registro daquela de alto renome, como no

Caso em aprego.

5. Recurso especial parcialmente conhecido €, nessa parte, ndo pro-
vido.

Como se denota da fundamentagdo supracitada, a decisdo embarga-
da ndo possui vicio a ser sanado por meio dos embargos de decla-
ragdo, sendo a pretensdo da embargante nitidamente modificativa,
buscando a rediscussdo da matéria e ndo seu aclaramento, medida

inadmissivel nesta espécie recursal.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaragao.

Publique-se. Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, 2 de dezembro de
2019. Disponivel em:< GetInteiroTeorDoAcordao (stj.jus.br)>. Aces-
so em: 15 set. 2021.

———. ___. Embargos de Declaragdo nos Embargos de Declara-
¢do no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 653609 / RJ
(2004/0049319-0) - Rio de Janeiro. EMBARGOS DE DECLARAGAO
- OMISSAO - CARACTERIZAGAO - EFEITOSMODIFICATIVOS - POSSI-
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BILIDADE - PRIMEIROS ACLARATORIOS - OMISSAO ECONTRADIGAO
EM ARESTO DESLINDADOR DE AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO

ESPECIAL - CONFIGURAGAO - SOCIEDADES COMERCIAIS — DENO-
MINAGOES SOCIAIS - EXCLUSIVIDADE - LIMITAGAO GEOGRAFICA
- MARCAS -PATRONIMICO DOS FUNDADORES DE AMBAS AS LITI-
GANTES - PRINCIPIO DA ESPECIFICIDADE - APLICAGAO - CONFU-
SAO AO CONSUMIDOR AFASTADA PELAS INSTANCIAS ORDINARIAS
- REEXAME DE PROVAS - VALIDADE DO REGISTRO DAS MARCAS DA
EMBARGANTE - DECLARATORIOS ACOLHIDOS - RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.1. Inexisténcia de ébice ao conhecimento e acolhimen-
to destes segundos declaratérios, haja vista que o aresto impugna-
do, resolutivo dos primeiros declaratérios, incorreu em omisséo, na
medida em que se restringiu a transcrigdo integral da decisdo mo-
nocratica, reiterada quando do julgamento do regimental deslinda-
dor da via especial, ndo analisando, de forma especifica, as irregula-
ridades (omisséo e contradigdo) entdo apontadas.2. Conferéncia de
efeitos modificativos a estes declaratérios, possibilitando-se o co-
nhecimento dos primeiros, hipdteses nas quais, excepcionalmente,
passam a apresentar natureza recursal, deixando de constituir mera
providéncia destinada a corregéo formal e a integragdo do decisum,
para provocar-lhe alteragdes substanciais.

Precedentes.3. Deficiéncia de andlise da via especial interposta, veri-
ficando-se omissdo quanto a questdo tangente ao conflito das mar-
cas das empresas litigantes, vez que apreciada tdo-somente a pro-
tecdo a denominagédo da embargada, bem como contradigdo aos
ditames da Stimula 07/STJ, porquanto reconhecida a confusdo ao
consumidor mediante o reexame do conjunto fatico-probatério.4. A
protecéo legal da denominagao de sociedades empresdrias, consis-
tente na proibicéo de registro de nomes iguais ou analogos a outros
anteriormente inscritos, restringe-se ao territério do Estado em que
localizada a Junta Comercial encarregada do arquivamento dos atos
constitutivos da pessoa juridica.5. Ndo se ha falar em extenséo da
protecdo legal conferida as denominagdes de sociedades empresa-
rias nacionais a todo o territério patrio, com fulcro na Convencéo da
Unido de Paris, porquanto, conforme interpretagao sistemaética, nos
moldes da lei nacional, mesmo a tutela do nome comercial estran-
geiro somente ocorre em dmbito nacional mediante registro comple-
mentar nas Juntas Comerciais de todos os Estados-membros.6. A
analise da identidade ou semelhanca entre duas ou mais denomina-
¢Oes integradas por nomes civis (patronimicos) e expressdes e fan-
tasia comuns deve considerar a composic¢éo total do nome, a fim de
averiguar a presenca de elementos diferenciais suficientes a torna-lo
inconfundivel.7. A prote¢do de denominagao social e nome civil em
face do registro posterior de marca idéntica ou semelhante encon-
tra previsdo dentre as vedagdes legais previstas ao registro marcério
(art. 65, V e XII, da Lei n°® 5.772/71, aplicével, in casu).8. Conquanto
objetivando tais proibi¢des a protegdo de nomes comerciais ou civis,

mencionada tutela encontra-se prevista como tépico da legislagdo
marcdria, pelo que o exame de eventual colidéncia ndo pode ser diri-
mido exclusivamente com base no critério da anterioridade, subordi-
nando-se, em atengdo a interpretagdo sistematica, aos preceitos le-
gais condizentes a reprodugdo ou imitagdo de marcas, é dizer, aos
arts. 59 e 65, XVII, da Lei n° 5.772/71, consagradores do principio da
especificidade. Precedentes.9. Especificamente no que tange a utili-
zagdo de nome civil (patronimico) como marca, verifica-se a absolu-
ta desnecessidade de autorizagéo reciproca entre homénimos, além
da inviabilidade de exigéncia, ante a auséncia de previséo legal, de
sinais distintivos a marca do homoénimo que proceder posteriormen-
te ao registro, também submetendo-se eventual conflito ao princi-
pio da especificidade.10. Consoante o principio da especificidade, o
INPI agrupa os produtos ou servigos em classes e itens, segundo o
critério da afinidade, de modo que a tutela da marca registrada é Ii-
mitada aos produtos e servigos da mesma classe e do mesmo item.
Outrossim, sendo tal principio corolario da necessidade de se evitar
erro, duvida ou confusdo entre os usuarios de determinados produ-
tos ou servigos, admite-se a extensdo da analise quanto a imitagédo
ou a reprodugdo de marca alheia ao ramo de atividade desenvolvi-
da pelos respectivos titulares.11. A caracterizag&o de “marca noté-
ria” (art. 67, caput, da Lei n® 5.772/71), a gozar de tutela especial im-
peditiva do registro de marcas idénticas ou semelhantes em todas
as demais classes e itens, perfaz-se imprescindivel a declaragédo de
notoriedade pelo INPI, com a concesséo do registro em aludida ca-
tegoria especial.12. Diversas as classes de registro e o ambito das
atividades desempenhadas pela embargante (comércio e beneficia-
mento de café, milho, arroz, cereais, frutas, verduras e legumes, e ex-
portagdo de café) e pela embargada (arquitetura, engenharia, geofi-
sica, quimica, petroquimica, prospecgao e perfuragdo de petréleo),
e nao se cogitando da configuragdo de marca notéria, ndo se vis-
lumbra impedimento ao uso, pela embargante, da marca Odebrecht
como designativa de seus servigos, afastando-se qualquer afronta,
seja a denominagéo social, seja as marcas da embargada. Preceden-
tes.13. Possibilidade de confusao ao publico consumidor dos produ-
tos e servigos das litigantes expressamente afastada pelas instan-
cias ordinarias, com base no exame do contexto fatico-probatério,
do qual sdo absolutamente soberanas. Inviabilidade de revisdo de
mencionado entendimento nesta seara especial, nos termos da Su-
mula 07/STJ. Precedentes.14. Embargos de Declaragdo acolhidos,
com efeitos modificativos, para, suprindo a omisséo aventada, de-
terminar a andlise dos vicios apontados nos primeiros Embargos
Declaratérios. Acolhimento destes para, sanadas as irregularidades
(omissé&o e contradigdo) entdo apontadas, determinar-se o desprovi-
mento do Recurso Especial, afastando a nulidade dos registros das
marcas Odebrecht concedidos pelo INPI a embargante e restauran-
do, portanto, o v. acérdao de origem. Relator Min. Jorge Scartezzini,
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19 de maio de 2005. Disponivel em:< GetInteiroTeorDoAcordao (stj.
jus.br)>Acesso em: 15 set. 2021.

___.___. Petigao de Agravo Regimental no Agravo Regimental no Re-
curso Especial n. 111685 4 / RJ- RJ (2009/0007326-3) - Rio de Ja-
neiro. Agravo Regimental - Marca - Alto Renome - Declaragao Pelo
Poder Judiciario - Impossibilidade - Competéncia Do INPI — Recurso
Improvido. Relator Min. Ministro Massami Uyeda ,02 de outubro de
2012. Disponivel em:< GetInteiroTeorDoAcordao (stj.jus.br)>. Aces-
so em: 15 set. 2021.

__.___.Recurso Especial n. 1162281~ RJ (2009/0207527-2) - Rio de
Janeiro. COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. MARCA. ALTO RENOME.
DECLARAGAO. PROCEDIMENTO. CONTROLE PELO PODER JUDICIA-
RIO. LIMITES. 1. Embora preveja os efeitos decorrentes do respectivo
registro, o art. 125 da LPI ndo estabeleceu os requisitos necessdrios
a caracterizagao do alto renome de uma marca, sujeitando o dispo-
sitivo legal a regulamentagdo do INPI. 2. A sistematica imposta pelo
INPI por intermédio da Resolugdo n°® 121/05 somente admite que o
interessado obtenha o reconhecimento do alto renome de uma mar-
ca pela via incidental. 3. O titular de uma marca detém legitimo in-
teresse em obter, por via direta, uma declaracéo geral e abstrata de
que sua marca é de alto renome. Cuida-se de um direito dotitular, ine-
rente ao direito constitucional de protegéo integral da marca. 4. A la-
cuna existente na Resolugdo n°® 121/05 - que prevé a declaragdo do
alto renome apenas pela via incidental - configura omisséo do INPI
na regulamentag&o do art. 125 da LPI, situag&do que justifica a inter-
vencdo do Poder Judicidrio. 5. Ainda que haja inércia da Administra-
Géo Publica, o Poder Judiciario ndo pode suprir essa omisséo e de-
cidir o mérito do processo administrativo, mas apenas determinar
que o procedimento seja concluido em tempo razoavel. Dessa for-
ma, até que haja a manifestagdo do INPI pela via direta, a Unica ile-
galidade praticada sera a inércia da Administragao Publica, sendo in-
cabivel, nesse momento, a ingeréncia do Poder Judiciario no mérito
do ato omissivo. 6. Por outro lado, os atos do INPI relacionados com
o registro do alto renome de uma marca, por derivarem do exercicio
de uma discricionariedade técnica e vinculada, encontram-se sujei-
tos a controle pelo Poder Judicidrio, sem que isso implique violagédo
do principio da separagdo dos poderes.7. Recurso especial a que se
nega provimento. Relatora Min. Nancy Andrighi, 19 de fevereiro de
2013. Disponivel em:<https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDo-
Acordao?num_registro=200902075272>. Acesso em: 15 set. 2021.

___.___. Recurso Especial n. 1582179 / PR (- 2014/0031829-0) - Pa-
rand. RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA.
PRODUTOS. MESMO RAMO COMERCIAL. MARCAS REGISTRADAS.
USO COMUM. EXCLUSIVIDADE. NAO OCORRENCIA. ALTO RENOME.
EFEITO PROSPECTIVO. 1. Visa a presente agdo ordinaria a decla-
racdo de nulidade do registro de propriedade industrial da marca
SANYBRIL, que atua no mesmo ramo comercial da autora de marca

BOM BRIL. 2. Conforme a jurisprudéncia consolidada desta Corte,
marcas fracas ou evocativas, que constituem expressdo de uso
comum, de pouca originalidade, atraem a mitigagdo da regra de
exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilizagéo
por terceiros de boa-fé. 3. Tendo o Tribunal estadual concluido,
diante do contexto fatico-probatério dos autos, que o termo BRIL
seria evocativo e de uso comum, e que as marcas teriam sido regis-
tradas sem a mengéo de exclusividade dos elementos nominativos,
ndo haveria como esta Corte Superior rever tal entendimento, sob
pena de esbarrar no ébice da Simulan®7/STJ. 4. O Superior Tribunal
de Justiga decidiu que, a partir do momento que o INPI reconhe-
ce uma marca como sendo de alto renome, a sua protegdo se dara
com efeitos prospectivos (ex nunc). Assim, a marca igual ou pare-
cida que ja estava registrada de boa-fé anteriormente néo sera atin-
gida pelo registro daquela de alto renome, como no caso em aprego.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, ndo
provido. Relator Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA,09 de agosto
de 2016. Disponivel em:< GetInteiroTeorDoAcordao (stj.jus.br)Aces-
so em: 15 set. 2021.

. . Recurso Especial N° 1.799.164 - RJ (2018/0182702-6). RJ.
Rio de Janeiro. Cuida-se de recurso especial interposto por MCDO-
NALD’S INTERNACIONAL PROERTY COMPANY LTD fundamentado,
exclusivamente, na alinea “a” do permissivo constitucional. Recur-
so especial interposto em: 05/04/2017.Concluso ao gabinete em:
10/08/2018.Acdo: de nulidade de registro de marca proposta por
MCDONALD’S INTERNACIONAL PROERTY COMPANY LTD em face
de MAC D’'ORO COMERCIAL LTDA ME. Sentenga: julgou improceden-
te o pedido. Fixou honordrios advocaticios em 20% sobre o valor da
causa. Acérddo: deu provimento a apelagdo nos termos da seguinte
ementa: “APELAGAO CIVEL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDA-
DE DE REGISTRO DE MARCA NOMINATIVA - COLIDENCIA COM MAR-
CA DE ALTO RENOME - EXCLUSIVIDADE ASSEGURADA POR LEI - AR-
TIGOS 124, XIX, E 125 DA LPI - RECURSO PROVIDO. | - A marca “MAC
D’ORO0”, da empresa ré, se confunde sobremaneira, tanto grafica
quanto foneticamente, ndo apenas com a familia de marcas da auto-
ra, como também imita, com pequenas variagdes, a expressao “MC-
DONALD’S”, que vem a ser parte de seu home empresarial e mar-
ca anteriormente registrada para distinguir produtos que se inserem
dentro do mesmo ramo de comércio, havendo, portanto, manifesta
colidéncia impeditiva ao registro da marca da ré, ante o risco de cau-
sar confusdo e/ou associagao indevida com marca alheia, confor-
me previsto no ja citado inciso XIX, do art. 124, da Lei n° 9.279/96;

Il - A empresa autora, ha vérias décadas, vem despendendo vultosos
investimentos em publicidade para tornar a marca “MCDONALD’S”
conhecida mundialmente, a qual restou reconhecida como marca de
alto renome inclusive pelo préprio INPI, merecendo, portanto, que lhe
seja assegurada a protegdo especial de que trata o art. 125 da aludi-
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da LPI;lIl - Apelag&o provida.” (fl. 456, e-STJ) Embargos infringentes:
deu provimento aos embargos infringentes nos termos da seguinte
ementa:"EMBARGOS INFRINGENTES. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
REGISTRABILIDADE DE “MAC D’'ORO” COMO MARCA. INOPONIBILI-
DADE DO ALTO RENOME. AUSENCIA DE COLIDENCIA COM 0S SIG-
NOS “MCDONALD’S” OU COM 0OS PREFIXOS “MC-.EMBARGOS IN-
FRINGENTES A QUE SE DA PROVIMENTO. | - Discute-se na presente
demanda se a marca “MAC D'ORO” (registro 818.467.207) constitui
reproducédo, suscetivel de causar confusdo ou associagdo indevida,
das marcas contendo a expressdo “"MCDONALD’S”", o que violaria o
art. 124, XIX, da LPI.

Il - Inoponibilidade do alto renome. No caso dos autos, a marca im-
pugnada foi depositada em 04.05.1995, em momento anterior a
11.01.2005, data de publicagdo na RPI do reconhecimento por par-
te do INPI do alto renome da marca “MCDONALD'S". Ill - Estabele-
cimentos distintos e auséncia de risco de confuséo ou associagdo
indevida. Como observado pelo voto do Desembargador Federal
Paulo Espirito Santo, os produtos assinalados pelos signos em con-
flito, oferecidos pelas 12 e 22 embargada, sdo “comercializados em
locais inteiramente distintos daqueles onde a empresa autora co-
mercializa os seus, quais sejam, enquanto esta disponibiliza seus
produtos em suas lojas préprias, a empresa ré oferece os seus pro-
dutos - especificamente nozes, améndoas, castanhas e amendoins
- em mercados (grandes ou pequenos), lojas de conveniéncia ou de-
licatessen, ndo havendo, assim, risco de confusédo por parte do con-
sumidor comum”. IV - Desgaste dos signos “MAC” e “MC”, muito
comuns na lingua inglesa e que ndo possuem o minimo de distintivi-
dade necessario ao registro. V - Embargos infringentes a que se da
provimento.” (fl. 714, e-STJ) Embargos de Declaragdo: foram rejeita-
dos. Recurso especial: alega violagdo dos arts. 124, XIX e 130, llI, da
Lei 9.279/96, 514, 1I, do CPC/73 e 927, IV, do CPC/15. Insurge-se con-
tra o conhecimento dos embargos infringentes por auséncia de dia-
leticidade/fundamentagéo do recurso. Sustenta que entre os signos
marcérios utilizados para o mesmo ramo de atividade (alimenticio)
nao hé a devida distintividade, o que causa associagdo indevida pelo
consumidor e diluigdo da marca. RELATADO O PROCESSO, DECIDE-
-SE. Julgamento: aplicagdo do CPC/2015. - Da auséncia de preques-
tionamento e da fundamentagao deficiente O acérdao recorrido ndo
decidiu acerca dos dispositivos legais/dos arts. 514, Il, do CPC/73 e
927, 1V, do CPC/15, indicados como violados, apesar da oposicéo de
embargos de declaragdo. Por isso, o julgamento do recurso especial
é inadmissivel. Aplica-se, na hipétese, a Simula 211/STJ. Ademais,
os argumentos invocados pelo agravante ndo demonstram como
o acérdao recorrido violou os arts. 514, Il, do CPC/73 e 927, IV, do
CPC/15, na medida em que tratam dos requisitos da apelagao, en-
quanto a fundamentagéo diz respeito aos embargos infringentes, o
que importa na inviabilidade do recurso especial ante a incidéncia
da Simula 284/STF.

| Pagina 29

- Do reexame de fatos e provas Alterar o decidido no acérdao im-
pugnado no que se refere: 1) a existéncia de desgaste da expressdo
“MAC" ou “MC"; 2) a averiguagdo acerca da confusdo entre marcas;
e 3) a ocorréncia de diluigdo da marca por uso parasitario do nome,
exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso es-
pecial pela Simula 7/STJ. Também com relagdo a averiguagdo de
confusdo entre marcas, o STJ possui entendimento consolidado de
que tal andlise ndo é possivel em recurso especial por exigir o ree-
xame de fatos e provas. Confira-se os seguintes precedentes: Agint
no AREsp 1242572/SP, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019,
DJe 13/03/2019 e Agint no REsp 1353472/RJ, QUARTA TURMA, jul-
gado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017.- Da jurisprudéncia consoli-
dada do STJ.

Ademais, o STJ firmou entendimento no sentido de que o reconhe-
cimento de marca de alto renome pelo INPI tem efeitos prospecti-
vos (ex nunc). Confira-se os seguintes julgados: REsp 1582179/PR,
TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016 e AgRg
no REsp 1163909/RJ, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2012,
DJe 15/10/2012). Forte nessas razdes, CONHEGCO do agravo e, com
fundamento no art. 932, Il e IV, a, do CPC/2015, bem como na Su-
mula 568/STJ, CONHECO PARCIALMENTE do recurso especial e,
nessa extensdo, NEGO-LHE PROVIMENTO. Deixo de majorar os ho-
norérios fixados anteriormente, porquanto ja atingido o limite ma-
ximo previsto no art. 85, § 2°, do CPC/2015. Previno as partes que
a interposicdo de recurso contra esta decisdo, se declarado mani-
festamente inadmissivel, protelatério ou improcedente, podera acar-
retar sua condenagao as penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4°,
e 1.026, §2°,doCPC/15.Publique-se. Intimem-se. Relator Min. Mar-
co Aurélio Bellizze, 25 de margo de 2019.Disponivel em:< https://
processo.stj.jus.br/webstj/Processo/justica/jurisprudencia.asp?va-
lor=201801827026>. Acesso em: 15 set. 2021.

. ___. Recurso Especial n. 1837439 / RJ (2017/0179090-4) -
Rio de Janeiro. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
PATENTES. LEI N° 9.279/1996. ARTIGO 87 DA LPI. NOTIFICAGAO.
OBRIGATORIEDADE. RESTAURAGAO. RESOLUGAO N° 113/2013
DO INPI. RESTRIGAO. INADIMPLENCIA. MAIS DE UMA RETRIBUI-
GAO ANUAL. ILEGALIDADE. PODER REGULAMENTAR. RESTRIGAO
ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra
acérdao publicado na vigéncia do Cédigo de Processo Civil de 1973
(Enunciados Administrativos n°s 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a contro-
vérsia a discutir se um ato infralegal — o artigo 13 da Resolugdo n°®
113/2013 do INPI - pode afastar a aplicagdo do instituto da restau-
ragao, previsto no artigo 87 da Lei n® 9.279/1996, para as hipdteses
de inadimplemento superior em mais de uma retribuigdo anual. 3. 0
artigo 87 da Lei n® 9.279/1996 cria uma excegao a regra da extingdo
da patente por falta de pagamento, concedendo ao depositante do
pedido de patente e ao titular de uma patente que estejam inadim-
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plentes uma nova oportunidade para manter seu direito, mediante o
pagamento de uma retribuicdo especial. 4. O art. 87 da LPI estabe-
lece que o INPI deve notificar o titular da patente ou o depositante
inadimplente antes de arquivar ou de extinguir definitivamente o pe-
dido ou a patente. 5. A notificagdo configura o termo inicial para o
pagamento da retribuicédo especial, sendo, portanto, necessdria para
o exercicio do direito de restauragdo. Precedentes. 6. O art. 13 da Re-
solugd@o n® 113/2013 do INPI vai além da norma estabelecida no art.
87 da LPI, pois restringe o cabimento da restauragéo para hipéteses
ndo definidas pela lei. 7. O INPI, ao afastar o direito de restauragdo
de patente em hipéteses ndo previstas na lei, restringiu ilegalmen-
te o direito de restauragdo. 8. Recurso especial ndo provido. Relator
Min. Ricardo Villas Béas Cueva ,01 de setembro de 2020. Disponivel
em:< GetInteiroTeorDoAcordao (stj.jus.br)>Acesso em: 15 set. 2021.

SAO PAULO. ___. Agravo Interno no Agravo Interno em Recurso Es-
pecial n. 1020013 - SP-- S&do Paulo. AGRAVO INTERNO NO AGRA-
VO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGAO COMI-
NATORIA. MARCA. 1. AUSENCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO
DISPOSITIVO LEGAL TIDO COMO VIOLADO. FALTA DE INTE-
RESSE RECURSAL. 2. CONTROVERSIA ANALISADA COM BASE
EM DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL. DESNECESSIDADE DE REE-
XAME DE MATERIA FATICO-PROBATORIA. 3. NULIDADE DE REGIS-
TRO DE MARCA. MESMO RAMO COMERCIAL. RECONHECIMENTO
DA MARCA COMO DE ALTO RENOME. EFEITO EX NUNC. REGIS-
TRO DA MARCA DA AGRAVADA ANTERIOR. BOA-FE. 4. FIXA-
GAO DE HONORARIOS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE. 5. AGRA-
VO INTERNO IMPROVIDO. 1. Falta de interesse recursal quanto a
alegacdo de falta de prequestionamento do art. 188, I, do CC/2002.
2. Com base nos argumentos apresentados pelas ora agravantes,
o que foi asseverado pelas instancias ordindrias e, principalmente,
diante da apontada divergéncia em relagdo ao julgamento do
REsp n. 1.582.179/PR, constata-se que a questdo acerca da nu-
lidade de registro de marca, por ocupar o mesmo ramo comercial
das autoras, ndo comporta reexame de provas. 3. De fato, “o Supe-
rior Tribunal de Justiga decidiu que, a partir do momento que o INPI
reconhece uma marca como sendo de alto renome, a sua protegdo
se dara com efeitos prospectivos (ex nunc). Assim, a marca igual
ou parecida que ja estava registrada de boa-fé anteriormente
ndo serd atingida pelo registro daquela de alto renome, como no
caso em aprego”. (REsp 1.582.179/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas
Boas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/8/2016, DJe 19/8/2016).
3.1. Na hipdtese dos autos, observa-se que a marca “Bril Odor”, foi
registrada em 9/4/2002 (e-STJ, fl. 849), enquanto “Bom Bril”, “Bril”
e “Brill” e seus derivados tiveram uma destas marcas reconheci-
da como de alto renome desde 2008, nos termos do art. 125 da
Lein. 9.279/1996 (e-STJ, fl. 1.531), portanto, posterior ao registro
da marca da ora agravada. 4. Ndo cabe a condenagdo ao paga-
mento de honorarios advocaticios recursais no ambito do agravo

interno, conforme os critérios definidos pela Terceira Turma deste
Tribunal Superior nos EDcl no Agint no REsp 1.573.573/RJ, des-
ta relatoria, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017. 5. Agravo inter-
no improvido. . Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, 27 de agosto de
2019. Disponivel em: < GetInteiroTeorDoAcordao (stj.jus.br)>. Aces-
so em: 15 set. 2021.

BRASIL. CAMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei n. 2630, 2 de ju-
nho de 2020. Institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade
e Transparéncia na Internet = PL das Fakes News. Publicado em:<
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2256735 >. Aces-
so em: 16.09.2021.

___. Lein. 12.965, de 23 de abril de 2014. Estabelece principios, ga-
rantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil = Mar-
co Civil da Internet. Disponivel em:<http://www.planalto.gov.br/
CCIVIL_03/_At02011-2014/2014/Lei/L12965.htm>. Acesso em:
16.09.2021.

___.Lein®13.834, de 4 de junho de 2019.

Altera a Lei n® 4.737, de 15 de julho de 1965 - Cédigo Eleitoral, para
tipificar o crime de denunciagdo caluniosa com finalidade eleito-
ral. Disponivel em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_At02019-
2022/2019/Lei/L13834.htm>. Acesso em: 16.09.2021.

BARBOSA, Denis B.; Wachowicz, Marcos (org). Propriedade intelec-
tual: desenvolvimento na agricultura. Curitiba: GEDAI/UFPR, 2016.

BARBOSA, Denis B. Uma introdugdo a propriedade intelectual. Im-
prenta: Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2003. .

BRASIL. Lei n.10.406, de 10 de janeiro de 2002. Cédigo Civil. Dia-
rio Oficial da Unido, Brasilia, 11 jan. 2002, Sec¢&o 1. Disponivel em:
< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.
htm >. Acesso em: 22 set. 2021.

___. Decreto n. 2.366 de 5 de novembro de 1997. Servigo Nacional de
Protecdo de Cultivares—SNPC. Didrio Oficial da Unido, Brasilia, 6 nov.
1997, Segao 1. Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
decreto/1997/D2366.htm>. Acesso em: 22 set. 2021.

___. Lein. 1355, 31 de dezembro de 1994. Acordo sobre Aspectos
dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio.
Diario Oficial da Unido, Brasilia, 31 dez. 1994, Se¢do 1. Disponivel
em:< https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legis-
lacao/Trips_ptbr.pdf > . Acesso em: 22 set. 2021.

___. Lein.9.456, 25 de abril de 1997. Lei de Protegéo de Cultiva-
res. Didrio Oficial da Unido, Brasilia, 26 ago. 1997, Segdo 1. Disponi-
vel em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19456.htm. Acesso
em: 22 set. 2021.
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Statista. Ranking of the 20 intellectual property offices with the most
plant variety applications in 2019 Disponivel em: <https://www.statis-
ta.com/statistics/257559/ranking-of-the-20-countries-with-the-mos-
t-plant-variety-applications/.>. Acesso em 22 set. 21.

___. Superior Tribunal de Justiga. Tutela Proviséria no Recurso Espe-
cial n. 1.837.219 — SP- Séo Paulo. Cuida-se de pedido tutela provi-
soria requerido por COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-
-AGUCAR E ALCOOL DO ESTADO DE SAO PAULO, com fundamento
no art. 1.029, § 5°, do Cédigo de Processo Civil de 2015, visando
agregar efeito suspensivo a recurso especial interposto contra acér-
déo do Tribunal de Justiga do Estado de Sao Paulo, assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGAO DE COBRANGA. Royalties devi-
dos em razdo da multiplicagao e utilizagao de cultivares. Prazo pres-
cricional quinquenal para o exercicio da pretensdo de cobranga. Art.
206, § 5°,1, do CC. Aferigado do valor devido que depende de mera
operacgao aritmética e ndo afasta, portanto, a liquidez do débito. A
controvérsia acerca do direito ao recebimento nédo se confunde com
o tardio exercicio da pretensdo de cobranga. DECISAO MANTIDA. RE-
CURSO DESPROVIDO” (fl. 47, e-STJ). A requerente sustenta que a de-
finicdo do periodo de prescrigdo ird interferir diretamente na fixagdo
do valor devido em caso de procedéncia da agdo, que ja estd em eta-
pa de encerramento da fase instrutéria. Defende que a prolagdo da
sentenga em momento anterior ao julgamento do recurso especial
acarretara tumulto processual e Ilhe impora prejuizos. Afirma que a
plausibilidade do recurso ficou demonstrada com a deciséo que de-
terminou a sua reautuagdo como recurso especial. Requer que seja
concedido efeito suspensivo ao recurso especial. E o relatério. DE-
CIDO. Consoante o disposto no art. 1.029, § 5°, 11, do CPC, “o pedi-
do de concesséo de efeito suspensivo a recurso extraordindrio ou a
recurso especial podera ser formulado por requerimento dirigido ao
relator, se ja distribuido o recurso”. Assim, a via processual se mos-
tra adequada ao pedido. A concesséo de efeito suspensivo a recur-
so especial depende da demonstracédo da presenga concomitante
do periculum in mora e do fumus boni juris, conforme decidido nos
seguintes julgados: A propésito: “AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE
TUTELA PROVISORIA. PEDIDO DE SUSPENSAO DE PROCESSO TRA-
BALHISTA. MATERIA DE ORDEM PUBLICA.

PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. VIA INSTRUMENTAL NAO
ADEQUADA. AUSENCIA DE DEMONSTRAGAO DOS REQUISITOS AU-
TORIZADORES. 1. Consoante a remansosa jurisprudéncia desta Cor-
te Superior, na instancia especial, ainda que se trate de matéria de
ordem publica, sua analise ndo dispensa o prequestionamento. 2.
N&o ha como se afastar o requisito do necessario exaurimento das
instancias ordindrias a respeito da controvérsia instaurada nos au-
tos. 3. O instrumento processual adequado para a discusséo acer-
ca da competéncia da Justiga do Trabalho para o conhecimento e
julgamento de agéo de prestagéo de contas é o conflito de compe-
téncia. 4. A tutela proviséria é cabivel apenas em situagdes excep-

cionais para atribuir efeito suspensivo ou para antecipar a tutela em
recursos ou agoes origindrias. 5. Para a concesséo de tutela de ur-
géncia, faz-se necessdria a presenga concomitante dos requisitos
do fumus boni iuris e periculum in mora. 6. No caso concreto, ndo
demonstrou o requerente a existéncia de um dos requisitos autori-
zadores do excepcional provimento acautelatério almejado. 7. Nao
apresentacdo pela parte agravante de argumentos novos capazes
de infirmar os fundamentos que alicergaram a decisdo agravada. 8.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no TP 1.110/RO0, Rel. Minis-
tro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
15/3/2018, DJe 2/4/2018 - grifou-se) “AGRAVO INTERNO EM PEDI-
DO DE TUTELA DE URGENCIA. RECURSO EXTRAORDINARIO. PEDI-
DO DE CONCESSAO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO EXTREMO.
COBRANGA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA BEM DE FAMILIA.
1. A jurisprudéncia do Superior Tribunal de Justica somente tem ad-
mitido excepcionalmente a atribui¢do de efeito suspensivo a recur-
so. Todavia, é necessdria a presenga concomitante dos pressupos-
tos que lhe sdo inerentes, quais sejam, fumus boni iuris e periculum
in mora, o que ndo é o caso dos autos. 2. O apelo extraordinério ob-
jetiva discutir questao atinente a impossibilidade de penhora de bem
de familia. Essa questdo nem sequer foi analisada nas instancias an-
teriores, tampouco no acérddo do recurso especial. Na auséncia de
prequestionamento, ndo ha, em principio, como admitir-se o recurso.
3. Emrelagdo a alegada violagdo dos arts. 5°, XXXV, II, LIV e LV, e 93,
IX, da Constituigdo da Republica, o recurso também ndo comportaria
seguimento, pois 0 acérddo objeto do extraordinario apresenta fun-
damentagao suficiente para justificar o ndo provimento do agravo in-
terno. 4. Inexiste comprovagéo do periculum in mora, porquanto ba-
seado em mera alegacgéo de receio de dano irreparavel ou de dificil
reparacao, que, isoladamente, ndo é suficiente para a concesséo da
tutela cautelar. Agravo interno improvido.” (Agint na TutPrv nos EDcl
no Agint no AREsp 798.888/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
CORTE ESPECIAL, julgado em 1/2/2018, DJe 9/2/2018) Os pressu-
postos para atribuicdo de efeito suspensivo ao recurso nao estéo de-
monstrados. Com efeito, a decisdo que da provimento ao agravo, de-
terminando sua reautuagdo como recurso especial, ndo indica que o
recurso merece provimento mas, sim, que demanda melhor exame.
Além disso, apesar de a requerente alegar que a decisdo atacada, re-
lativa a fixag&@o do prazo prescricional de 5 (cinco) anos para regular
a pretensdo, pode lhe causar dano irrepardvel, ndo esclarece em que
consistiria o dano. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.029, §
59,1, do CPC, indefiro o pedido de tutela provisoria.

Publique-se. Intimem-se. Relator Min. Ricardo Villas Béas Cueva,
14 de outubro de 2019. Disponivel em: <https://www.stj.jus.br/we-
bsecstj/cgi/revista/REJ.cgi/MON?seq=1020778258&tipo=0&nre-
g=201900820153&SeqCgrmaSessao=&Cod0OrgaoJgdr=&dt=201910
16&formato=PDF&salvar=false>. Acesso em 22 set. 21
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