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1 A consulta

Honra-nos Multisport IndUstria e Comércio e Representacoes Ltda., por meio
do conceituado Escritdrio Pinheiro Neto Advogados, solicitando opinido doutrinaria
com base nos seguintes fatos.

Por cerca de 30 anos, a Multisport Indlstria e Comércio e Representacoes
Ltda. (Multisport) explora a marca Speedo no Brasil. A Speedo Internacional, deno-
minada atualmente Speedo International Limited e Speedo Holdings BV, sucesso-
ras da australiana Speedo Knitting Mills Pty. Limited, sabia desse fato e mantinha
boas relagdoes comerciais com a Multisport. Tal relagdao comercial, harmonica e
incontroversa, desenvolveu-se com base em reciproca confianca, mediante su-
cessivos acordos informais ao longo do tempo, bem como contratos escritos de
assisténcia a Multisport, e vigorou de 12.7.1994 a 31.12.1997, e de consultoria,
pelo periodo de 12.1.1998 a 31.12.2006.

A Speedo Internacional havia depositado o pedido da marca em 22.9.1964.
Segundo alega, como havia proibicao da importacao de produtos no Brasil, a em-
presa nao exportou os produtos para ca e, com isso, ndo desenvolveu a marca em
territorio nacional. Diante disso, a Manufatura de Roupas Lord S.A. (Manufatura)
requereu a caducidade da marca australiana e depositou o primeiro registro da
marca figurativa Speedo em 9.6.1976.
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O registro da marca australiana foi extinto por caducidade em 14.12.1976.
Esse registro obtido pela Manufatura e outros registros subsequentes relativos a
marca Speedo foram transferidos a Multisport.

A companhia estrangeira jamais questionou o registro da marca Speedo no
Brasil por todo o referido periodo de tempo até que, por conta de desentendimen-
tos entre as partes, propos acao em face da consulente e outros réus, objetivan-
do: (i) a adjudicacao da marca; ou, alternativamente, (ii) a nulidade dos pedidos de
registro de marcas efetuados pelas rés relativamente a marca Speedo no Brasil;
e que (iii) as rés se abstenham de usar referidos sinais.

A Speedo Internacional sustenta o afastamento da prescricao com base no
art. 62 da Convencao da Uniao de Paris, que determina a imprescritibilidade de
acoes para cancelar ou proibir o uso de marcas registradas ou utilizadas de ma-fe,
quando as marcas sao notoriamente conhecidas.

O magistrado de 12 grau rejeitou o pleito de adjudicagao e reconheceu a
prescricao da pretensao de nulidade dos pedidos de registro das marcas Speedo
no Brasil efetuado pelas rés, concedidos anteriormente aos cinco anos da propo-
situra da a¢ao (26.10.2010), reconhecendo que, a época do pedido de registro, a
marca Speedo nao era notoriamente conhecida no Brasil. Entretanto, o juiz enten-
deu caracterizada a ma-fé das rés, que teriam se apropriado da marca sabidamen-
te utilizada em outros paises, fazendo-se passar, no Brasil, perante o consumidor,
como a Speedo Internacional.

Essa méafé produziria efeitos, contudo, apenas apdés o momento em que
houve a ruptura da relagao de confianca com as autoras a partir de 2007 (item 83
da r. sentencga), em razao da conduta contraditoria das autoras praticada até essa
data. Com isso, 0 juiz admite a procedéncia dos pedidos de nulidade dos registros
concedidos a partir de 2007.

Com efeito, segundo a sentenga, em razao do comportamento contraditorio
das autoras, que, ap0s incentivarem as rés, durante trinta anos, a adotar o mes-
mo padrao de apresentacao, incluindo linhas de produtos e /ayout de lojas da
Speedo Internacional, legitimando sua atuagao, romperam com a parceria, nao se
poderia admitir a declaracao de nulidade dos atos de concessao das marcas cujo
registro tivesse sido requerido até 31.12.2006.

A partir dessa data, tendo as autoras decidido reaver a marca, cessando seu
comportamento contraditério, todos os registros concedidos sdo nulos e o INPI
deve se abster de conceder novos registros. Além disso, por forca da ma-fé, o juiz
decidiu, a despeito da inexisténcia de pedido nesse sentido, que existe vedacao a
renovagao da marca a partir da sentenga, de modo que, com o tempo, 0s registros
da marca 3 do Brasil, em nome de X, serao extintos. A sentenga considerou que
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a proibicao de renovagao dos registros, embora nao tenha sido requerida especifi-
camente, seria um minus em relagao ao pedido de nulidade do ato de concessao
do registro, justificando-se assim a providéncia jurisdicional.

As rés apresentaram apelagao perante o Tribunal Regional Federal da 22
Regiao e aguardam o seu julgamento.

Desenvolveu-se, a partir de breve sintese, a presente opiniao doutrinaria em
dois eixos tematicos, ao fim dos quais se seguirao os quesitos formulados e suas
respectivas respostas.

2 Sintese

Diante da caducidade do registro da marca Speedo no Brasil nos anos 70,
sem que houvesse impugnacao judicial ou extrajudicial pela Speedo Internacional
ao requerimento de caducidade e a sua consequente extingdo, seguida de regula-
res depositos dos pedidos de registro da marca Speedo no Brasil e sua concessao
ao titular brasileiro, também sem qualquer oposicao da Speedo Internacional,
caracteriza-se, nos termos do art. 98, paragrafo Unico, da Lei n¢ 5.772/71 (CPI)
e do seu sucedaneo art. 174 da Lei n?2 9.279/1996 (LPI), a prescricao quinque-
nal da pretensao de nulidade do registro, exercida mais de 30 anos apds a sua
concessao.

Por outro lado, nao tendo sido comprovada a notoriedade da marca no mer-
cado brasileiro nos anos 70, afasta-se a imprescritibilidade excepcionalmente ad-
mitida pelo art. 62, bis da Convencao da Uniao de Paris (CUP). O comportamento
das empresas estrangeiras ao longo de trés décadas, nao somente deixando de
se opor ao registro, mas estimulando vivamente o desenvolvimento da marca no
Brasil sob a titularidade da consulente, mostra-se incompativel com a caracteri-
zagao de ma-fé subjetiva por parte do titular da marca no Brasil, especialmente
nao sendo este agente ou representante da marca estrangeira. Daqui resulta a
inocorréncia dos trés requisitos legais (art. 62, bis e septies, CUP e art. 166, Lei
n? 9.279/96) para a adjudicagao da marca pela titular estrangeira: (i) a notorie-
dade da marca no pais em que se pretende fazer uso, no momento do depdsito
do pedido e no ramo de atividade; (ii) a nao autorizagdo, expressa ou tacita, do
titular estrangeiro proprietario da marca no exterior (méa-fé subjetiva); e (iii) ter sido
0 pedido impugnado efetuado por representante ou agente da marca estrangeira
em nome proprio.

Uma vez prescrita a pretensao de nulidade e afastada a ma-fé na obtencao
do registro, consolidou-se a titularidade proprietaria da marca pela consulente,
dai decorrendo, conseguintemente, como expressao da garantia constitucional
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a propriedade privada (art. 52, XXIl, CR), o direito adquirido a renovacao perio-
dica, legitimo direito potestativo do proprietario da marca, sujeita tdo somente
a procedimento administrativo. O direito potestativo a renovagdo periddica nao
tem autonomia em relacdo a propriedade da marca, como se surgisse uma nova
propriedade a cada renovagao decenal; ele decorre da titularidade do registro
originario da marca, como parte das faculdades inerentes ao dominio. Nem ha
se cogitar de ma-fé superveniente na doutrina da propriedade, ja que a fé so inte-
ressa, do ponto de vista juridico, no momento aquisitivo do dominio da marca. A
aquisicao da propriedade, mesmo fosse esta proveniente de ma-fé do usurpador,
aqui inexistente, torna-se direito adquirido constitucionalmente garantido.

De mais a mais, a conduta da Speedo Internacional, opondo-se & marca
apods longo comportamento proativo em favor de seu desenvolvimento pelo titular
brasileiro, viola a boa-fé objetiva nas relagoes comerciais (arts. 113 e 422, Codigo
Civil). Afinal, a empresa estrangeira criou na consulente, ao longo de mais de 30
anos, a legitima expectativa quanto a regularidade de seu fundo de comércio,
beneficiando-se economicamente desse relacionamento comercial, de tal modo
que a tardia oposicdo revela conduta contraditoria, como tal vedada pela ordem
juridica brasileira (nemo potest venire contra factum proprium e tu quoque).

3 Aquisicao da propriedade da marca Speedo do Brasil,
pela Multisport, por meio do registro. Direito adquirido de
propriedade. Direito potestativo de renovacao do registro

A caducidade do registro da marca Speedo, ocorrida em 1976, sem que
houvesse impugnagao judicial ou extrajudicial ao requerimento de caducidade e
a sua consequente extingao, tampouco oposi¢ao ao pedido de registro da marca
Speedo no Brasil pela Consulente, equivale, no ambito da teoria dos direitos reais,
a modalidade de extingao do dominio por abandono do bem pelo proprietario com
a intengdo de ndo mais conserva-lo em seu patrimonio, desfazendo-se assim de
sua titularidade (art. 1.276,* Codigo Civil).2

1 “Art. 1.276. O im6vel urbano que o proprietario abandonar, com a intencdo de ndo mais o conservar em
seu patrimoénio, e que se ndo encontrar na posse de outrem, podera ser arrecadado, como bem vago, e
passar, trés anos depois, a propriedade do Municipio ou a do Distrito Federal, se se achar nas respectivas
circunscrigoes. §12 O imbvel situado na zona rural, abandonado nas mesmas circunstancias, podera ser
arrecadado, como bem vago, e passar, trés anos depois, a propriedade da Unido, onde quer que ele se
localize. §22 Presumir-se-& de modo absoluto a intencé@o a que se refere este artigo, quando, cessados o0s
atos de posse, deixar o proprietario de satisfazer os 6nus fiscais”.

2 A doutrina privatista classica define abandono como “o ato pelo qual o proprietario se desfaz da coisa
que lhe pertence, por nao querer continuar seu dono” (GOMES, Orlando. Direitos reais. Rio de Janeiro:
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No caso especifico da propriedade industrial, o direito a ampla defesa e a
publicidade de que é revestida a caducidade como modalidade extintiva do registro
da marca (art. 142, 11,3 Lei n® 9.279/76) oferece ao legislador seguranca juridica
guanto a intencao do proprietario em renunciar, de modo tacito, ao dominio. Torna-
se significativo, por isso mesmo, o procedimento estabelecido pelo art. 143,* Lei
n? 9.279/76, segundo o qual, mediante requerimento apresentado por qualquer
interessado, diante do desuso por cinco anos de determinada marca, intima-se o
titular a se manifestar e demonstrar “o uso da marca ou justificar seu desuso por
razoes legitimas” (art. 143, §22, Lein29.279/76), cabendo desta decisao recurso
administrativo (art. 146,° Lei n2 9.279/76).

Ainda em nome do principio da seguranca juridica, uma vez declarada a ca-
ducidade e protocolizado novo pedido de depdsito, abre-se prazo de 60 (dias) para
oposicao, estabelecendo-se, se for o caso, ulterior contraditorio (art. 158,° Lei
ne 9.279/76). Além disso, uma vez concluido o exame, com o deferimento do
pedido de registro, o legislador assegura aos interessados a nulidade adminis-
trativa do registro (art. 165,” Lei n? 9.279/76) e a acao judicial de nulidade no
amplo prazo de 5 anos contados da sua concessao (art. 174,8 Lei n2 9.279/76).
Por outro lado, se o interessado for titular de marca registrada em pais signatario
da Convencao da Uniao de Paris para a Protegao da Propriedade Industrial (CUP),

Forense, 2004. p. 211). Como assinala Clovis Bevilagua, “No abandono, o proprietario deixa o que é seu,
com a intengao de nao o ter mais em seu patrimonio, porém, nao manifesta a sua intengao. O abandono,
porém, ndo se presume. Deve resultar de atos que indiquem de modo positivo” (BEVILAQUA, Clévis.
Caodigo Civil dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 1975. v. 1. p. 1062-1063). V. também
SANTOS, J. M. de Carvalho. Cédigo Civil brasileiro interpretado, v. 8, Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1961.
p. 201-202.

3 “Art. 142. O registro da marca extingue-se: [...] lll - pela caducidade; [...]".

4 “Art. 143. Caducara o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legitimo interesse se, decorridos
5 (cinco) anos da sua concessao, na data do requerimento: | - 0 uso da marca nao tiver sido iniciado no
Brasil; ou Il - 0 uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no
mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificagcao que implique alteracao de seu carater distintivo
original, tal como constante do certificado de registro. §12 Nao ocorrera caducidade se o titular justificar
o desuso da marca por razoes legitimas. §22 O titular sera intimado para se manifestar no prazo de
60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o 6nus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razoes
legitimas”.

5 “Art. 146. Da decisdo que declarar ou denegar a caducidade cabera recurso”.

6 “Art. 158. Protocolizado, o pedido sera publicado para apresentagao de oposi¢ao no prazo de 60 (sessen-
ta) dias. §1° O depositante sera intimado da oposicéo, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta)
dias. §22 Nao se conhecera da oposicao, nulidade administrativa ou de agao de nulidade se, fundamen-
tada no inciso XXIIl do art. 124 ou no art. 126, ndo se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias apos a
interposicao, o depdsito do pedido de registro da marca na forma desta Lei”.

7 “Art. 165. E nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposicOes desta Lei. Paragrafo
Gnico. A nulidade do registro podera ser total ou parcial, sendo condicao para a nulidade parcial o fato de
a parte subsistente poder ser considerada registravel”.

8 “Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a acao para declarar a nulidade do registro, contados da data da
sua concessao”.
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assegura-se-lhe, alternativamente, a possibilidade de propor agao de adjudicagao
do registro com base no art. 62 septies (1), CUP (art. 166,° Lei n® 9.279/76).

Tamanha preocupacao do legislador justifica-se, evidentemente, por conta
do prestigio de que desfruta, na ordem juridica, “a protecao dos direitos relativos
a propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento
tecnoldgico e econdmico do Pais” (art. 22, caput, Lei n® 9.279/76), amparados,
ainda, pela tutela constitucional dos valores sociais do trabalho e da livre iniciati-
va, fundamento da Republica (art. 12, IV,'° CR) e pela garantia fundamental da pro-
priedade privada (art. 52, XXII,** CR), clausula pétrea insuscetivel de deliberacao
até mesmo pelo Poder Constituinte derivado (art. 60 §42, 1V,*2 CR).

Significa dizer que os mesmos principios e valores da ordem juridica que
protegem a titularidade da marca, dificultando a sua extingao, asseguram o direi-
to adquirido de quem se torna, regularmente, novo proprietario de determinada
marca (art. 52, XXXVI,*®* CR). Na espécie, a caducidade da marca Speedo, que
pertencia ao titular estrangeiro, seguida de depdsito do pedido de marca e regular
concessao do registro ao titular brasileiro, configura novo direito de propriedade,
constitucionalmente tutelado como direito adquirido, que integra os pilares da
ordem publica interna.

Uma vez adquirido o direito de propriedade, franqueiam-se ao titular da
marca as faculdades de usar, fruir e dispor de seu direito (art. 1.228,** Codigo
Civil), no ambito do qual a renovagao decenal do registro se situa como direito
potestativo do proprietario, que podera exercé-lo de modo unilateral, a depender
exclusivamente de seu alvedrio.' O direito potestativo ou formativo, ao contrario
do direito subjetivo, se caracteriza precisamente pelo poder conferido a seu titular
de interferéncia na esfera juridica alheia de modo imediato. O titular do direito po-
testativo atua por si proprio para satisfazer o seu interesse, valendo-se da ordem

° “Art. 166. O titular de uma marca registrada em pais signatério da Convencao da Unido de Paris para
Protecao da Propriedade Industrial podera, alternativamente, reivindicar, através de agao judicial, a adjudi-
cacao do registro, nos termos previstos no art. 62 septies (1) daquela Convencao”.

10 “Art. 1¢ A Replblica Federativa do Brasil, formada pela unido indissolGvel dos Estados e Municipios e
do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democratico de Direito e tem como fundamentos: [...] IV - os
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; [...]".

1 “Art. 52 [...] XXII - € garantido o direito de propriedade; [...]".

12 “Art. 60. [...] §4° Nao sera objeto de deliberacdo a proposta de emenda tendente a abolir: [...] IV - os
direitos e garantias individuais”.

13 “Art. 52 [...] XXXVI - a lei ndo prejudicara o direito adquirido, o ato juridico perfeito e a coisa julgada; [...]".

14 “Art. 1.228. O proprietario tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, € o direito de reavé-la do poder
de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

15 Na feliz sintese de Gama Cerqueira: “Depende, pois, da vontade do proprietario da marca perpetuar a
sua propriedade por meio do registro, cuja ancianidade se medird pelo nimero de renovagoes feitas”
(CERQUEIRA, Joao da Gama. Tratado da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. v. 1. t.
1. p. 244).
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juridica para o livre exercicio do poder formativo sem a necessaria intermediagao
ou prestacao da qual depende, ao contrario, o credor para a satisfagcao do direito
subjetivo de crédito.®

O direito a renovacao da marca, portanto, como direito potestativo, deve ser
exercido livremente, limitando-se o legislador, no art. 133, §19, a prever proce-
dimento administrativo (substancialmente unilateral, vale insistir, por depender
exclusivamente do proprio titular) para o pagamento do respectivo emolumento:*’
“0 pedido de prorrogagao devera ser formulado durante o Gltimo ano de vigéncia
do registro, instruido com o comprovante do pagamento da respectiva retribuicao”.

Nessa diregao, o art. 128,'8 Lei n® 9.279/76, a que o aludido art. 133 de-
termina a observancia como condigao para a renovagao do registro, ao disciplinar
quem pode requerer o registro, estabelece requisitos meramente formais relati-
vamente a constituicao da pessoa juridica e ao exercicio de seu objeto social.
A andlise quanto ao atendimento desses requisitos nao importa, desse modo,
reexame de mérito acerca da existéncia (ou inexisténcia) do direito de propriedade
daquele que renova o registro da marca.

A compreensao do exercicio da propriedade industrial como parte integrante
do sistema juridico de direito privado mostra-se imprescindivel,'® sob pena de se

16 Como define Pietro Perlingieri: “O chamado direito potestativo, dito também direito discricionario ou poder
formativo, representa uma situagao subjetiva, cujo exercicio determina uma vicissitude de uma relagao
juridica: o titular do chamado poder formativo pode unilateralmente constituir, modificar ou extinguir uma
situacao subjetiva, apesar de isso implicar uma interferéncia na esfera juridica de outro sujeito, impossi-
bilitado de evitar, em termos juridicos, o exercicio do poder” (PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil:
introdugao ao direito civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 123).

17 Anota a doutrina especializada: “De salientar, ainda, que contrariamente ao que se estipulava no passa-
do, o termo ndo é renovar, mas sim prorrogar. E os sentidos desta palavra sado: protrair, alongar, dilatar
(um prazo estabelecido), fazer durar além do prazo estabelecido, estender, ampliar etc. Logo ndo se pode
entender, e muito menos admitir em fungao do previsto nesta lei, que a prorrogagao deva ser revista,
reexaminada ou estar sujeita a qualquer tipo de exigéncia porque através do preenchimento do formulario
e do pagamento da retribuicdo o que se pode esperar é unicamente a prorrogacao do prazo de vigéncia e
nada mais” (SOARES, José Carlos Tinoco. Comentarios a Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos. Sao
Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 221-220).

18 “Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas fisicas ou juridicas de direito pablico ou de direito
privado. §12 As pessoas de direito privado s6 podem requerer registro de marca relativo a atividade que
exercam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indireta-
mente, declarando, no proprio requerimento, esta condi¢do, sob as penas da lei. §22 O registro de marca
coletiva s6 podera ser requerido por pessoa juridica representativa de coletividade, a qual podera exercer
atividade distinta da de seus membros. §32 O registro da marca de certificagcdo s6 podera ser requerido
por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou servigo atestado. §42 A reivindica-
cao de prioridade nao isenta o pedido da aplicagao dos dispositivos constantes deste Titulo”.

19 Como assinala Jodo da Gama Cerqueira, ha de se compreender a propriedade industrial como “[...] direi-
to de propriedade, com as mesmas notas da propriedade de direito comum, apenas diversificando em
relagao ao seu objeto, que € incorpéreo. Dai 0 nome de propriedade imaterial, que distingue essa proprie-
dade. [...] Tratando, agora, das marcas industriais em particular, ndo nos apartamos dessas conclusoes,
considerando o direito sobre as marcas como um direito privado patrimonial, de natureza real, que tem
por objeto bens ou coisas incorporeas, tal como os outros direitos que compdem o quadro da propriedade
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ferir a garantia constitucional da propriedade privada, reduzindo-a a mera autori-
zagao administrativa do Poder PUblico. Por isso, tertius non datur. ou bem se é
proprietario, ao qual se assegura a renovagao decenal do registro da marca, ou
nao se € proprietario tout court.

Nesse contexto, a ma-fé subjetiva do possuidor, isto €, o conhecimento do
vicio possessorio ou do titulo de propriedade alheia, do ponto de vista dogmatico,
interessa tao somente no momento da aquisicao do dominio, tendo em vista que
o sistema juridico se mostra sensivel a tal circunstancia para a conversao da
posse injusta em propriedade.?° Ao proprietario, a partir do momento da aquisicao
do dominio, pouco importa a sua fé. A (boa ou ma) fé se torna relevante, exclusi-
vamente, quando se trata de adquirir ou explorar a propriedade alheia, sendo certo
que o regime de acesso a propriedade ou de apropriacao associa-se a boa ou
mé-fé. Usurpar, do ponto de vista técnico, &€ nocao relacionada ao apossamento
de bem alheio.

Tal esclarecimento se torna relevante para que se possa circunscrever a pes-
quisa da boa ou mafé ao momento aquisitivo do dominio, ja que, consoante o sis-
tema legal, ha uma Gnica hip6tese, prevista na Convengao de Paris (CUP), em que,
em carater excepcional, e sempre com vistas a modalidade aquisitiva de marca,
considera-se imprescritivel a nulidade do registro de marca notoriamente conheci-
da e obtida de ma-fé. Eis a previsdo contida nos art. 62, bis, e 62, septies, CUP,
combinado com o art. 166 da Lei n2 9.276/76. Vale conferir os dispositivos legais:

Art. 62. bis — Os paises contratantes comprometem-se a recusar ou
a invalidar, seja “ex officio”, se a legislagcao do pais o permitir, seja
a pedido do interessado, o registro de uma marca de fabrica ou de
comércio que for uma reprodugao ou uma imitagao suscetivel de pro-
duzir confusao, de uma marca que a autoridade competente do pais
de registro considerar que € notoriamente conhecida como ja sendo
a marca de um cidadao de outro pais contratante e utilizada para ou-
tros produtos do mesmo género ou de género semelhante.

imaterial” (CERQUEIRA, Joao da Gama. Tratado da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2012.v. 1. t. 1. p. 244).

20 Na cléssica licdo de Ebert Chamoun: “Tém eficacia diversa a posse de boa-fé e a de méa-fé. Nao é razoavel
que, tendo méa-fé, o possuidor tenha o ‘animus domini’. Pois se sabe que a coisa nao lhe pertence, ou
melhor, ndo Ihe pode pertencer, pois que foi pela violéncia ou clandestinamente ou através de um abuso
de confianga arrancada (a coisa) das maos do seu verdadeiro dono ou possuidor, como € que pode a
pessoa querer ser dono dela? Talvez nao possa mesmo, mas esse seu ‘animus’ nao deve ter nenhuma
relevancia juridica. Eficacia essa que se relaciona precisamente com a conversao da posse em proprieda-
de, mediante o transcurso do tempo que vai consolidar a aparéncia em que a posse as vezes consiste”
(aulas de Direito Civil do 32 ano do curso de bacharelado da Faculdade de Direito da UERJ — entao UEG —,
no primeiro semestre de 1972, transcrita sem responsabilidade da catedra).
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Art. 6 septies

(1) Se o agente ou representante do titular de uma marca num dos
paises da Unido pedir, sem autorizagao deste titular, o registro des-
sa marca em seu proprio nome, num ou em varios desses paises,
o titular tera o direito de se opor ao registro pedido ou de requerer
o cancelamento ou, se lei do pais o permitir, a transferéncia a seu
favor do referido registro, a mesmo que este agente ou representante
justifique o seu procedimento.

Art. 166. O titular de uma marca registrada em pais signatario da
Convencao da Uniao de Paris para Protecao da Propriedade Indus-
trial podera, alternativamente, reivindicar, através de acao judicial, a
adjudicacao do registro, nos termos previstos no art. 64 septies (1)
daquela Convengao.

A analise conjunta dos dispositivos transcritos da Convengdo de Paris e da
Lei n?2 9.279/76 indica esta Unica hipotese em que a pretensao de adjudicacao
da marca se torna imprescritivel no direito brasileiro, sujeita, assim, a trés requi-
sitos legais: (i) a notoriedade da marca no pais em que se pretende fazer uso, no
momento do depdsito do pedido e no ramo de atividade; (ii) a ndo autorizagao,
expressa ou tacita, do titular estrangeiro proprietario da marca no exterior (ma-fé
subjetiva); e (iii) ter sido o pedido impugnado efetuado por representante ou agen-
te da marca estrangeira em nome proprio.

O primeiro requisito € eminentemente fatico, escapando, por isso mesmo, do
escopo da presente andlise, bastando aqui registrar a ndo comprovagao, segundo
0 magistrado de primeiro grau, da notoriedade da marca no mercado brasileiro nos
anos 70, sendo a marca Speedo entao pouco difundida no Brasil.

0 segundo requisito para deflagrar a imprescritibilidade € a ma-fé subjetiva
na obtengao da marca. Na espécie, sob 0 angulo da técnica juridica, independen-
temente de se perquirir as possiveis intengoes subjetivas que pudessem contami-
nar os espiritos ha quase 40 anos, o comportamento das empresas estrangeiras
ao longo de trés décadas, nao somente deixando de se opor ao registro, mas
estimulando o desenvolvimento da marca no Brasil sob a titularidade da consu-
lente, mostra-se incompativel com a caracterizagao de méa-fé subjetiva por parte
do titular da marca no Brasil. Tal cooperagao permeou todo o jter procedimental
da caducidade do registro anterior até o depdsito e concessado dos registros de
marca em disputa.

Finalmente, o terceiro requisito, também fatico, ou seja, a circunstancia de
ser o0 pedido de registro levado a cabo por agente ou representante da marca
estrangeira, nao parece estar presente na hipotese em exame.
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Vé-se, pois, que somente a ma-fé subjetiva se constitui em requisito técnico
(e nao fatico), a fim de assegurar a imprescritibilidade da pretensao de adjudica-
cao da marca.

Convém repisar, entretanto, ainda uma vez, que a imprescritibilidade, que
autoriza a adjudicacao a qualquer tempo, refere-se sempre ao exame da forma
de obtencao da marca (usurpagao realizada de marca notdria por representante
ou agente), nao se confundindo com uma espécie de autorizagao legislativa para
controle permanente e perene da boa-fé do novo titular. Nem seria razoavel imagi-
nar que o futuro da propriedade, uma vez obtido o registro, dependeria, para todo
o sempre, da concordancia e do estado de espirito de terceiro, que nao é titular
da marca, de tal modo que, sem a sua permanente anuéncia, o proprietario da
marca, regularmente concedida apds registro regular, seria reduzido, subitamente,
a possuidor de ma-fé.

Dito diversamente, a imprescritibilidade da pretensao anulatéria do registro
refere-se, portanto, a lesdo na aquisicdo da marca, somente relevando a ma-fé
no momento aquisitivo, para fins de verificagao da irregularidade do registro. Uma
vez concedido o registro, consolida-se a titularidade proprietaria da marca, de tal
modo que, a excegao de agao reivindicatoria que pretenda demonstrar, mediante
0S requisitos legais apontados, a irregularidade do registro, desfrutara o titular da
garantia constitucional da propriedade privada.

Resulta daqui, como expressao da garantia constitucional a propriedade pri-
vada (art. 52, XXIl, CR), o direito adquirido do titular a renovacao periddica, legitimo
direito potestativo do proprietario da marca, sujeito tdo somente a procedimento
administrativo previsto na lei especial, que constitui mera formalidade de renova-
¢ao do prazo do registro,?* independentemente, portanto, de qualquer prestagao
omissiva ou comissiva de terceiros.

Nao ha se cogitar, portanto, em “méa-fé superveniente” na doutrina da proprie-
dade, ja que a esta so6 interessa, do ponto de vista juridico, 0 momento aquisitivo
do dominio da marca. A aquisicao da propriedade, mesmo fosse esta proveniente

21 Na classica doutrina de Gama Cerqueira, ao comentar o dispositivo do antigo Codigo de Propriedade In-
dustrial correspondente ao art. 133, Lei n® 9.279/76: “a renovagao ou prorrogacdo ndo possui o carater
de um novo registro, quanto as condicoes legais de sua concess@o, mas apenas no que se refere as
suas formalidades extrinsecas, que sao as mesmas prescritas para o registro. Nao se trata da obter um
novo registro, independente do anterior, mas de renovar, ou mais propriamente, de revalidar um registro
efetuado em carater definitivo, cuja vida se prolonga por efeito do ato de renovagdo. O que na realidade
se renova € o prazo do registro, que recomega a correr, € nao o proprio registro, que permanece o0 mesmo
e nao se transforma em outro diferente. [...] Nao se trata, pois, de registro novo, mas de simples ato
conservatorio de direitos” (CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da propriedade industrial. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2012. v. 2. t. 2. p. 111).
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de méa-fé do usurpador, aqui inexistente, torna-se direito adquirido constitucional-
mente garantido, como em qualquer posse injusta convertida em propriedade na
ordem juridica brasileira.

Se assim nao fosse, caso se pretendesse submeter o registro a controle
futuro quanto a fé do seu titular, instaurar-se-ia lancinante inseguranga juridica,??
em desprestigio das garantias constitucionais do direito adquirido e da proprieda-
de privada. Dessa maneira, em relagao a propriedade industrial admitir-se-ia, ao
arrepio do sistema constitucional, modalidade andmala de dominio, que bem se
poderia designar como minipropriedade ou propriedade de segunda classe, sobre
a qual incidiria sindicancia permanente, e tendencialmente perpétua, quanto ao
estado de espirito de seu titular (em face do arbitrio de terceiro ndo proprietario!).

Na hipotese vertente, em Gltima analise, uma vez estabelecida a titularidade
regular da marca Speedo, e considerando-se prescrita a pretensao a nulificagao
do registro, o direito potestativo a renovacao decenal decorre do direito adquirido
da propriedade privada, ndo sendo possivel, sem grave violagcdo das garantias
constitucionais, a particao do dominio.

Por outro lado, o direito potestativo a renovagao periddica, que sequer foi
especificamente pleiteado pelo interessado, nao € um minus em relagao ao direito
de propriedade, constituindo-se, ao reverso, em faculdade inerente ao dominio,
cuja impugnacao, por integrar o nlcleo econdmico da propriedade privada, deveria
ser objeto de pedido autdbnomo, em que se assegurasse o contraditorio e a ampla
defesa por parte do titular da marca. Nao é dado ao magistrado, por isso mesmo,
ex officio, decepar o direito adquirido do proprietario da marca, suprimindo parte
do aproveitamento econdmico que lhe é assegurado, como garantia constitucio-
nal, mediante direito potestativo que integra faculdade inerente ao dominio. Do
ponto de vista processual, tal decisao haveria de ser considerada extra petita.?®

22 Como assinala Gama Cerqueira: “[...] Dada a natureza da renovagéo, no seu processo nao se admitem
impugnacoes, nem questoes relativas a validade do registro ou a idoneidade do sinal adotado, em face da
lei ou de direitos de terceiros. A propria reparticao ndo pode entrar no exame da marca para verificar a sua
conformidade com a lei, competindo-lhe apenas constatar se as formalidades do pedido foram satisfeitas
€ exigir o seu cumprimento no caso de omissao. Se assim nao fosse, o registro ficaria sujeito a periddicas
revisoes que Ihe diminuiram o valor e a seguranca de que precisa se revestir” (CERQUEIRA, Joao da Gama.
Tratado da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. v. 2. t. 2. p. 111-112).

23 Como registra festejada doutrina processualista: “Fiel ao principio dispositivo, o Codigo consagra o princi-
pio de adstricao do juiz ao pedido da parte. [...] a sentenca devera ser a resposta jurisdicional ao pedido
do autor, nos limites em que este o formulou. Afastando-se desses limites, a sentenca decide extra ou
ultra petita” (SANTOS, Moacyr Amaral. Comentarios ao Codigo de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense,
1977. v. 4. p. 441-442).

Revista Brasileira de Direito Civil — RBDCivil | Belo Horizonte, v. 18, p. 199-215, out./dez. 2018 209



GUSTAVO TEPEDINO

4 Inexisténcia de ma-fé da Speedo do Brasil. Venire contra
factum proprium da Speedo Internacional: perda do direito
de questionar a propriedade da marca de titularidade da
Multisport

Ao lado do conceito subjetivo de ma-fé, o qual, como visto, na teoria dos
direitos reais, se resume ao conhecimento, por parte do possuidor injusto, do
vicio possessorio na aquisicao do dominio, o direito brasileiro incorporou a nogao
de boa-fé objetiva como principio fundamental das relagdes obrigacionais, inserido
nos arts. 1132%* e 4222° do Codigo Civil brasileiro.

Expressao da solidariedade constitucional, fundamento da Republica (art. 39,
I, CR), a boa-fé objetiva se traduz de modo diversificado em suas trés fungoes es-
senciais: como norma de interpretagao; de criagao de deveres anexos; e de limite
negativo ao exercicio irregular de direitos. Por conta da boa-fé objetiva, ao lado dos
proprios interesses patrimoniais, os titulares das relagdes obrigacionais tornam-se
vinculados, para além das clausulas contratuais especificas, ao respeito das posi-
¢oes juridicas alheias e do escopo econdmico perseguido pelos demais participes
dos negocios juridicos alcancados pelo exercicio de seus direitos.

Nessa perspectiva, como limite negativo ao exercicio abusivo de direitos, por
forga do principio da boa-fé objetiva, atribuiu-se autonomia conceitual, nos paises
de tradicao romano-germanica, a vetusto provérbio latino segundo o qual nemo
potest venire contra factum proprium (a ninguém é dado atuar contra fato pré-
prio). Segundo tal norma de comportamento, amplamente aceita pela doutrina?®
e jurisprudéncia?’ brasileiras, determinados comportamentos contraditérios, que
rompem legitima expectativa despertada pelo proprio comportamento anterior em
sentido contréario, sao vedados pela ordem juridica.

24 “Art. 113. Os negocios juridicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua
celebragao”.

25 “Art. 422. Os contratantes sdo obrigados a guardar, assim na conclusao do contrato, como em sua exe-
cugao, os principios de probidade e boa-fé”.

26 Sobre o tema, v., entre outros, FESTI, Fiorenzo. Il divieto di “venire contro il fatto proprio”. Milano: Giuffre,
2007; DIEZ-PICAZO, Luis. La doctrina de los propios actos. Barcelona: Bosch, 1963; BORDA, Alejandro.
La teoria de los actos propios. Buenos Aires: A Perrot, 1993. No direito brasileiro, SCHREIBER, Anderson.
A proibigdo de comportamento contraditério — Tutela da confianga e venire contra factum proprium. 2. ed.
Rio de Janeiro: Renovar, 2007, passim.

27 Sobre a maxima nemo potest venire contra factum proprium, cf., na jurisprudéncia: “Assim é que o titular do
direito subjetivo que se desvia do sentido teleolégico (finalidade ou funcéo social) da norma que Ihe ampara
(excedendo aos limites do razoavel) e, apds ter produzido em outrem uma determinada expectativa, contradiz
seu proprio comportamento, incorre em abuso de direito encartado na méaxima nemo potest venire contra
factum proprium” (STJ, S1 — 12 Secao. REsp n? 1.143.216/RS. Rel. Min. Luiz Fux, j. 24.3.2010). V. também
as célebres decisoes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinario n®
86787/RS, e pelo Superior Tribunal de Justiga no exame dos recursos especiais n%s 95.539/SP e 47.015/SP.
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Anote-se que o direito, de modo geral, nao proibe contradigoes pessoais ou
mudanga de comportamento. Antes, a vida social € marcada, de ordinario, por
reconsideracoes de posicoes anteriores, motivadas pela alteracao das circuns-
tancias faticas ou por simples expressao do livre arbitrio. O que ndo se admite,
na ordem juridica, € o comportamento contraditorio em relagao a fato anterior, do
mesmo titular, que despertou confianga em terceiro, cuja atuagao se pautou por
tal legitima expectativa e, por isso mesmo, nao pode ser prejudicado pela contra-
digao perpetrada pelo agente do venire.?®

O cenario tipico do venire se descortina na hipotese em exame. Apds a ca-
ducidade do registro da marca Speedo, a propriedade da marca foi adquirida pela
consulente por meio da regular concessao, que se seguiu ao depdsito do registro,
mediante procedimento amplamente transparente, conforme os ditames legais,
no ambito do qual, assegurado o contraditorio, inocorreu qualquer oposi¢ao, admi-
nistrativa ou judicial, por parte da Speedo Internacional.

Além dessa omissao eloquente, a Speedo tornou-se colaboradora da consu-
lente, mediante relagdes comerciais estaveis por cerca de 30 anos. Tal compor-
tamento, que trouxe beneficio certamente para ambas as partes, gerou a legitima
expectativa na consulente quanto ao exercicio inconteste da titularidade da marca
até que, 34 anos do depdsito do registro e 27 anos da concessao regular da
marca, que assinala a aquisicao formal da propriedade industrial, a companhia
internacional altera drasticamente o seu comportamento, em contradicao com
toda a atividade desenvolvida anteriormente.

Tal contradigao se torna ainda mais grave pelo fato de que, coparticipe da
atividade empresarial desenvolvida em conjunto ao longo de trés décadas, a com-
panhia internacional beneficiou-se economicamente — 0 que parece ser incontro-
verso — do relacionamento estabelecido mutuamente, de tal modo que, tendo
efetivamente se beneficiado (e nao somente despertado confianga na consulente)
de seu proprio comportamento anterior, apresenta-se agora a contestar as premis-
sas de tal frutuoso relacionamento. Configura-se aqui 0 que se tem designado,

28 Afirma-se em doutrina: “A segunda conduta por se revelar em contradicdo com a primeira, denominada
factum proprium, apresenta-se como um inadmissivel exercicio de um direito, sempre que infringe a boa-
fé, pois age de tal modo, que faz ‘valer um direito em contradigdo com sua conduta anterior, na qual a
outra parte confia’. Portanto, a proibicao do venire contra factum proprium encontra seu fundamento no
principio da boa-fé objetiva ou mais especificamente, em um elemento que a esta compoe: a protecao da
confianga gerada na contraparte. E a confianca que também funciona como critério para proibir o venire
contra factum proprium, e de tal modo que se deve proceder a anélise sobre se 0 primeiro comportamento
€ capaz de gerar na contraparte, a confianga. Entdo, a segunda conduta, que violar a primeira, mostra-se
como inadmissivel ou abusiva. Esta Gltima sera passivel de valoragao que permeia entre o licito e o ilicito
e de forma tal que dos danos por esta engendrados, advém uma ‘responsabilidade pela confianga’, isto
€, resultante de uma ‘autovinculagédo’ do autor do factum proprium” (PINHEIRO, Rosalice Fidalgo. O abuso
do direito e as relagoes contratuais. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 268).
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em doutrina, como tu quoque, uma subespécie do venire, em alusao a reagao
indignada de Cesar diante da espada assassina de seu filho adotivo Brutus, na
cena de traicao dramaticamente imortalizada por Shakespeare.?®

Na hipotese dos autos, portanto, ainda que (i) ndo estivesse prescrita a
pretensao de adjudicacao da marca; (i) se pudesse cogitar de ma-fé na obtencao
do registro; e (iii) se houvesse pleiteado a proibigao de renovagao dos registros,
todos esses pleitos de adjudicagao, nulidade do registro, indenizagao por perdas
e danos e nao renovagao dos registros se encontrariam colidentes com a ordem
juridica brasileira, por violarem a boa-fé objetiva, nas modalidades do venire contra
factuam proprium e do tu quoque.

5 Resposta aos quesitos

1 Queira o ilustre parecerista esclarecer se a caducidade de um registro por
falta de uso da marca, conforme previsto nos arts. 142 e 143, inc. Il, da Lei
n? 9.279/96 (“Lei da Propriedade Industrial”’) e no artigo correspondente da
revogada Lei n2 5.772/1971, vigente a época dos fatos, sem qualquer oposicao
administrativa ou judicial por parte do seu titular, pode ser interpretada, perante
terceiros, como um abandono do referido bem?

Resposta: Sim. A caducidade do registro por falta de uso da marca, sem que
houvesse impugnacao judicial ou extrajudicial ao requerimento de caducidade e
a sua consequente extingdo, tampouco oposi¢do ao pedido de registro da marca
Speedo no Brasil pela Consulente, equivale, no ambito da teoria dos direitos reais,
a modalidade de extincao do dominio por abandono do bem pelo proprietario com
a intengao de nao mais conserva-lo em seu patrimoénio, desfazendo-se assim de
sua titularidade (art. 1.276, Codigo Civil).

2 Na licdo de Antonio Junqueira de Azevedo: “todas as nacdes tém expressdes de condenagdo a esse
comportamento daplice. [...] A mesma ideia vem expressa na doutrina alema (Larenz e Teubner) com
alusao a célebre frase de Jilio Cesar, tu quoque, a significar ‘até vocé que agiu desse modo, vem agora
exigir de mim um comportamento diferente?’. Uma aplicacdao do tu quogue no direito brasileiro pode
ser percebida na excecao de contrato nao cumprido (art. 1.092 do CC bras.); quem nao executou sua
prestacdo no contrato sinalagmatico ndo pode exigir, da parte contréria, a contraprestacdo. Ha varias
outras situagoOes legalmente previstas nas quais também se percebe a perda de um direito, justamente
pelas indevidas atitudes anteriormente tomadas. [...] A jurisprudéncia brasileira é fértil em nao admitir a
duplicidade de comportamento” (AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Estudos e pareceres de direito privado.
Sao Paulo: Saraiva, 2004. p. 169).
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2 Caso a resposta ao quesito anterior seja positiva, queira esclarecer se o
deposito do pedido de registro da marca Speedo, realizado pela Manufatura de
Roupas Lord S.A., em 9.6.1976, pode ser considerado um ato de ma-fé, levan-
do-se em conta, principalmente, que a caducidade do antigo registro ocorreu
sem que tenha havido qualquer impugnacao por parte da titular, seja no ambito
administrativo ou judicial.

Resposta: Nao. A se considerar a caducidade do antigo registro sem que tenha
havido impugnacao por parte do titular da marca, no ambito administrativo ou
judicial, nao havia, no Brasil, titular da marca Speedo por ocasido do depdsito do
pedido de registro pela Multisport, razao pela qual ndo se poderia falar em ma-fé.
De todo modo, na espécie, sob 0 angulo da técnica juridica, independentemente
de se perquirir as possiveis intengcoes subjetivas que pudessem contaminar os es-
piritos ha quase 40 anos, 0 comportamento das empresas estrangeiras ao longo
de trés décadas, nao somente deixando de se opor ao registro, mas estimulando
0 desenvolvimento da marca no Brasil sob a titularidade da consulente, mostra-se
incompativel com a caracterizagcao de ma-fé subjetiva por parte do titular da marca
no Brasil. Tal cooperagcao permeou todo o jter procedimental da caducidade do
registro anterior até o depdsito e concessao dos registros de marca em disputa.
Tampouco existiria “ma-fé superveniente” na doutrina da propriedade, ja que a
esta s6 interessa, do ponto de vista juridico, 0 momento aquisitivo do dominio da
marca. A aquisicao da propriedade, mesmo fosse esta proveniente de mafé do
usurpador, aqui inexistente, torna-se direito adquirido constitucionalmente garanti-
do, como em qualquer posse injusta convertida em propriedade na ordem juridica
brasileira.

3 Queira o ilustre parecerista informar se a existéncia de um longo relaciona-
mento comercial entre a Speedo Internacional e as apelantes a partir de 1977,
antes, portanto, da concessao do registro da marca Speedo a Manufatura de
Roupas Lord S.A., demonstraria a aceitacao da titularidade dos apelantes sobre
a marca Speedo no Brasil? Em caso positivo, qual seria o efeito juridico dessa
aceitacao?

Resposta: Sim. A existéncia de longo relacionamento comercial entre a Speedo
Internacional e as apelantes desde 1977 até 2006 despertou nas apelantes a
legitima expectativa quanto a titularidade da marca Speedo no Brasil e a regu-
laridade de seu exercicio durante 34 anos a contar do depdsito do registro e 27
anos da concessao regular da marca, a denotar inequivoca aquisicao formal da
propriedade da marca Speedo no Brasil pelas apelantes.
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4 Queira o ilustre parecerista informar qual o efeito que a conduta contraditoria
da Speedo International, amplamente descrita na r. sentenca, deve ter sobre a
demanda. Esta correta a conclusao a que chegou o MM. Juiz sentenciante no
sentido de que a conduta contraditoria da Speedo International teria por conse-
quéncia a suspensao dos efeitos da ma-fé das apelantes?

Resposta: A conduta da Speedo Internacional de questionar a titularidade da mar-
ca, no Brasil, pelas apelantes apos ter com elas desenvolvido relagoes comerciais
estaveis por cerca de 30 anos e ter auferido beneficios econdomicos dessa relacao,
configura comportamento contraditorio e tu quoque, ambos vedados pelo ordena-
mento juridico brasileiro. Em consequéncia, impede-se que a Speedo Internacional
questione a titularidade da marca Speedo no Brasil pelas apelantes, acarretando
a perda desse direito.

De outra parte, a conduta contraditoria da Speedo Internacional ndo tem o condao
de suspender os efeitos da suposta ma-fé das apelantes, ainda que essa tivesse
se configurado in casu, o que nao ocorreu. A ma-fé consubstancia-se no conheci-
mento do vicio possessorio ou do titulo de propriedade alheia, sendo avaliada, do
ponto de vista dogmatico, tdo somente no momento da aquisicao do dominio. Ao
proprietario, a partir do momento da aquisicdo do dominio, pouco importa a sua
fé. Por conseguinte, tendo as apelantes adquirido a propriedade da marca Speedo
no Brasil nao ha se cogitar de ma-fé superveniente cujos efeitos se suspenderiam
com o comportamento contraditorio da Speedo Internacional.

5 Queira o ilustre parecerista informar se o suposto direito da Speedo International
sobre a marca Speedo continuaria oponivel as apelantes, apos: (i) a extin¢ao
do registro da marca por falta de uso, sem qualquer impugnacao; e (ii) quase 3
(trés) décadas de relacionamento comercial e de uso da marca no Brasil pelas
apelantes, sem qualquer questionamento. Tais fatos inviabilizam a discussao
acerca da alegada ma-fé no ato do registro de marca?

Resposta: Tendo em conta (i) a extingao do registro da marca por falta de uso, sem
qualquer impugnacao; (ii) quase 3 (trés) décadas de relacionamento comercial e
de uso da marca no Brasil pelas apelantes, sem qualquer questionamento; e (iii)
o direito adquirido de propriedade da marca Speedo no Brasil pelas apelantes,
com protecao constitucional, inexiste direito da Speedo Internacional em pleitear
a adjudicagao da marca ou a nulidade dos registros, tendo em conta que essas
pretensoes se encontram extintas pela prescri¢cao, em preservagao do principio da
seguranca juridica. Tais fatos inviabilizam, portanto, qualquer discussao acerca da
suposta ma-fé das apelantes no ato de registro da marca.
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6 Quais sao os requisitos legais para a renovag¢ao de um registro de marca? O ato de
renovacao do registro implica novo exame de mérito, com a verificacao da presenca
dos requisitos legais? A r. sentenca violou o direito de propriedade das apelantes
sobre a marca Speedo, ao proibir o INPI de proceder a renovacao dos registros?

Resposta: O proprietario da marca, titular do direito adquirido de propriedade, pos-
sui direito potestativo a sua renovagao, podendo exercé-lo de acordo com o seu arbi-
trio, sem que qualquer pessoa possa Se opor ao seu exercicio. De acordo com a lei
especial, para a renovacao do registro da marca, o art. 133, Lei n29.275/96, limita-
se a prever procedimento administrativo (substancialmente unilateral, por depender
exclusivamente do proprio titular) para o pagamento do respectivo emolumento e
a comprovacgao de requisitos formais de regularidade da constituicdo da pessoa
juridica e do exercicio da atividade social. Por conseguinte, a anélise quanto ao
atendimento desses requisitos ndo importa reexame de mérito acerca da existéncia
(ou inexisténcia) do direito de propriedade daquele que renova o registro da marca.
Diante disso, a sentenca violou o direito de propriedade das apelantes sobre a
marca Speedo, ao proibir o INPI de proceder a renovacao dos registros.

7 0 ato de renovacao do registro pode ser considerado um minus, quando com-
parado ao ato de concessao do registro, ou sao direitos de natureza diversa?
Caso seja um minus, queira informar se a prescri¢cao do direito de acao, reconhe-
cida na r. sentenca, deve ser aplicada também sobre a referida pretensao. Caso
seja um direito de natureza diversa, queira o ilustre parecerista informar se a r.
sentenca pode ser considerada extra petita?

Resposta: O ato de renovagao do registro nao consiste em minus relativamente ao
ato de concessao do registro. Cuida-se de direito potestativo a renovagao periddica,
que sequer foi especificamente pleiteado pelo interessado, traduzindo faculdade ine-
rente ao dominio, cuja impugnacao, por integrar o nlcleo econdmico da propriedade
privada, deveria ser objeto de pedido autobnomo, em que se assegurasse o contra-
ditorio e a ampla defesa por parte do titular da marca. Nao é dado ao magistrado,
por isso mesmo, ex officio, decepar o direito adquirido do proprietario da marca,
suprimindo parte do aproveitamento econdmico que lhe é assegurado, como garantia
constitucional, mediante direito potestativo que integra faculdade inerente ao domi-
nio. Do ponto de vista processual, a sentenca ha de ser considerada extra petita.
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