RECURSO ESPECIAL N° 1.207.026 - RJ (2010/0143057-5)
RELATORIO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BOAS CUEVA (Relator): Trata-se
de recurso especial interposto por THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY
("GOODYEAR"), com fundamento no artigo 105, I, "a", da Constituicdo Federal, contra acérdao
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 22 Regiéo.

Na origem, trata-se de acdo ordinaria proposta por GOODYEAR contra o
INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI objetivando o reconhecimento do
alto renome de sua marca, tendo sido o pedido julgado procedente por sentenga, que foi
posteriormente confirmada pelo. TRF -da 22 Regiao.

Diante do transito em julgado do aco6rddo que reconheceu o alto renome da
marca GOODYEAR e mediante pedido de cumprimento de sentenca feito pela requerente, o
Juizo Federal determinou ao INPI que procedesse a anotacdo em seus registros.

O INPI respondeu a intimacao judicial e informou ao Juizo que a anotacao do alto
renome da recorrente no certificado de registro de marca se daria em conformidade com a
Resolucdo n° 121/2005, que estabelece o prazo de 5 (cinco) anos para a manutencdo do
mencionado registro.

A vista dessa informac&o prestada pelo INPI e ap6s manifestacio da parte autora,
0 Juizo de primeira instancia exarou nova decisao determinando a "anotacdo no Certificado de
Registro de Marca (n° 002714914), no sentido de que a marca GOODYEAR foi declarada, por
deciséo judicial, como sendo de alto renome, devendo excluir de seu sistema a restricdo quanto
ao prazo de 05 (cinco) anos."

Naquela oportunidade, destacou referido Juizo monocratico que "tendo em vista
gue a presente acdo foi ajuizada em 2002, antes do advento da Resolucdo 121/2005, a mesma
€ inaplicavel a espécie, até porque inexiste qualquer restricdo mencionada na sentenca de fls.
154/156, confirmada neste aspecto pelo Eg. Tribunal Regional Federal da 22 Regido as fls.
287-288."

Esse despacho foi impugnado pelo INPI pela via do agravo de instrumento do qual

decorreu o aresto objeto do presente recurso especial assim ementado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANOTACAO

ADMINISTRATIVA DO ALTO RENOME DE MARCA RECONHECIDO POR

SENTENCA TRANSITA EM JULGADO. APLICABILIDADE DA RESOLUCAO INPI

121-2005.

| - Editado ato normativo (Resolucdo INPI 121-2005), com regramento especifico

guanto a forma de anotacdo do alto renome de marca e do prazo de validade da
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protecdo especial (5 anos), qualidade essa reconhecida por sentenca definitiva, a
sua aplicacdo nao ofende ao comando da coisa julgada no tocante a obrigacao
de fazer, porquanto trata-se de ato de atribuicdo exclusiva da autarquia federal.

Il - Agravo provido para afastar a obrigacdo de fazer no tocante a anotacdo do
alto renome da marca no Certificado de Registro de Marca no 002.714.914; bem
assim para limitar a protecdo especial ao prazo de 5 (cinco) anos, nos termos da
citada Resolucdo INPI 121-2005, a partir do trénsito em julgado daquela decisédo
judicial" (e-STJ fl. 514).

Os embargos de declaracao opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 539).

Em suas razdes, o apelo extremo aponta violacdo dos seguintes dispositivos com
as respectivas teses:

(i) artigo 535 do Codigo de Processo Civil, pois teria havido negativa de
prestacdo jurisdicional-ao deixar o Tribunal de origem de se manifestar acerca de aspectos
relevantes da demanda, e

(ii) artigos 467 do CPC e 6° 8§ 3° da Lei de Introducao as Normas do Direito
Brasileiro, no que tange a ofensa a coisa julgada.

Afirma a recorremte que:

"(..)

22. Como seu viu, no acérdao foi reconhecido que, na época em
que foi ajuizada a acdo originaria, o Unico dispositivo legal que existia tratando da
guestdo do alto renome das marcas era o art. 125 da Lei N° 9.279/96. A
Resolucdo N° 121/2005 do Recorrido €, também como indicado, posterior a
sentenca gue declarou o alto renome da marca GOODYEAR. Portanto, como bem
salientou a Magistrada de 12 instancia, a Resolucdo N° 121/2005 n&o era
aplicavel neste caso, dai ndo incidir a limitacdo de 5 (cinco) anos pleiteada pelo
Recorrido.

23. No entanto, apesar de o acorddo admitir expressamente que a
Resolugdo N° 121/2005 do Recorrido ndo estava vigente quando foi proferida a
sentenca de mérito pelo juizo monocrético, ele determinou a sua aplicagdo na
hipotese dos autos, sem qualquer amparo legal, impondo lesdo ilegal ao direito
da Recorrente.

24. Data maxima venia, a conclusdo a que se chegou, ancorada na
fundamentacdo exposta no acordao, esta equivocada. Em se tratando de uma
mera resolucdo (norma inferior hierarquicamente) editada depois do transito em
julgado do acoérddo - o que foi reconhecido pelo 6rgdo fracionario -, ela jamais
poderia alterar o conteldo decisério daquela decisdo." (e-STJ fls. 560/561)

Argumenta que o aresto recorrido ofendeu a coisa julgada ao aplicar a Resolugéo
n° 121/2005 do INPI em detrimento da decisdo judicial, confirmada em segunda instancia,
tomada com fundamento no artigo 125 da Lei n® 9.279/1996.

Diz, ainda, que:

“(..))
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41. Data maxima venia, ndo havendo qualquer circunstancia que
modificasse 0 quadro fatico que envolve este processo, € inconcebivel aceitar a
perda da eficacia de um acérdao transitado em julgado, em virtude da edicdo de
uma mera resolucdo administrativa, ainda por cima posterior aquela decisdo. E
GRITANTE A OFENSA A COISA JULGADA.

(...)

46. De qualquer forma, fato é que o art. 125 da Lei n°® 9.279/96
nunca trouxe qualquer limitagdo - temporal ou ndo - para o reconhecimento do
alto renome de uma marca, e neste contexto, foi proposta a acdo que originou o
presente recurso, cujo pedido, evidentemente, era de que fosse reconhecido o
alto renome da marca GOODYEAR, sem atrelar a esse reconhecimento qualquer
prazo."

Dai porque, segundo defende a recorrente, impor a limitagdo temporal prevista na
citada resolucdo ao registro-de marca de alto renome ofenderia a coisa julgada que teria sido
reconhecida pela sentenca na ac¢ao originaria.

Foram interpostos recursos especial (e-STJ fls. 552/570) e extraordinério (e-STJ
fls. 574/592), ambos admitidos pelo TRF da 22 Regido (e-STJ fls. 640/643).

Na segunda instancia, o Ministério Publico Federal devolveu os autos ao TRF da
22 Regido sem se manifestar, por entender inexistente o interesse publico (e-STJ fls. 479/480).

O recorrido apresentou suas contrarrazdes (e-STJ fls. 604/613).

E o relatorio.
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RECURSO ESPECIAL N° 1.207.026 - RJ (2010/0143057-5)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BOAS CUEVA (Relator):

Cinge-se a controvérsia ao argumento de que o aresto do TRF da 22 Regido, que
determinou o registro administrativo de alto renome da marca da ora recorrente, limitando a
protecdo especial ao prazo de 5 (cinco) anos, teria ofendido a coisa julgada que se formou com

o transito em julgado da sentenca exarada.

| - Negativa de prestacéo jurisdicional

No tocante a alegada negativa de prestacdo jurisdicional, agiu corretamente o
Tribunal de origem ao rejeitar os embargos declaratdrios por inexistir omisséo, contradicdo ou
obscuridade no acérddo embargado, ficando patente, em verdade, o intuito infringente do

pleito, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.

I - Marca de alto renome e marca notodria: fronteiras normativas e
definicbes

Os_elementos que constam nos autos demandam uma breve analise acerca de
dois institutos da propriedade intelectual referentes ao direito marcario.

A marca de alto renome (art. 125 da Lei n® 9.279/1996) é aquela que goza de
protecdo especial, transcendendo o seu ramo de atividade. Representa uma excecdo ao
principio da especificidade (ou especialidade), segundo o qual o direito a exclusividade da
marca se da dentro da classe na qual foi registrada. O citado artigo estabelece que "A marca
registrada no Brasil considerada de alto renome sera assegurada protecdo especial, em todos
os ramos de atividade". Portanto, sdo dois os requisitos legais, cumulativos, para tal categoria:
(i) que a marca esteja registrada previamente no Brasil e (ii) que seja assim declarada pelo INPI.
Verifique-se, desde j&, porque relevante ao caso concreto, que a lei ndo faz nenhuma
delimitacdo temporal a declaragdo. O que se extrai do comando normativo é que o INPI deve
reconhecer o alto renome da marca, e tal reconhecimento se da por meio de procedimento
administrativo.

O antigo Codigo de Propriedade Industrial (Lei n® 5.772/1971) ja previa uma
espécie marcdaria muito semelhante a atual marca de alto renome, que era entdo denominada
de marca notéria e foi assim definida: "Art. 67. A marca considerada notéria no Brasil, registrada
nos térmos e para os efeitos déste Codigo, terd assegurada protecdo especial, em tddas as
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classes, mantido registro préprio para impedir o de outra que a reproduza ou imite, no todo ou
em parte, desde que haja possibilidade de confusdo quanto a origem dos produtos,
mercadorias ou servi¢os, ou ainda prejuizo para a reputacdo da marca."

Por sua vez, a atual marca notoria (art. 126 da Lei n® 9.279/1996, que € diversa
daquela prevista no art. 67 da antiga Lei n® 5.772/1971) é a que possui protecado especial em
seu ramo de atividade, independentemente de seu registro no Brasil. E uma exce¢do ao
principio da territorialidade, o qual diz respeito ao ambito geografico de protecdo conferida a
marca. Sua disciplina legal preceitua que "A marca notoriamente conhecida em seu ramo de
atividade nos termos do art. 6° bis (I), da Convencdo da Unido de Paris para Protecdo da
Propriedade Industrial, goza de protecdo especial, independentemente de estar previamente
depositada ou registrada -no Brasil". Aqui, o requisito elementar € o reconhecimento da
notoriedade nos termos da Convencgdo da Unido de Paris, aprovada pelo Congresso Nacional

por meio do Decreto Legislativo n® 78/1974 e ratificada pelo Decreto n® 1.263/1994.

[l - A coisa julgada formada nos presentes autos: limites da sentenga e
inexisténcia de ofensa

Como dito, os autos cuidam de agdo ordinaria (e-STJ fls. 14/34) proposta pela ora
recorrente, em 18/6/2002, contra o INPI, objetivando que fosse concedida @ marca GOODYEAR
(registro n° 002714914) o status de alto renome, nos termos do artigo 125 da Lei n°
9.279/1996, com o pleito de que "a autarquia promova a respectiva publicacdo na Revista da
Propriedade Industrial - RPI, bem como a anotagdo em seu cadastro de marcas de alto renome
e, finalmente, no proprio Certificado de Registro n° 002714914" (peticdo inicial, e-STJ fl. 34).

A ora recorrente, na ocasido da propositura da demanda em referéncia, ja era
empresa internacionalmente conhecida e, em 5/11/1980, a expressdo GOODYEAR foi
declarada marca notéria no Brasil, nos termos do artigo 67 do Lei n° 5.772/1971 (Cddigo de
Propriedade Industrial vigente & época), protecdo essa que se estenderia até 18/6/2002,
consoante se verifica no documento juntado a fl. 75 (e-STJ).

Em 13/1/2004, foi proferida sentenca de procedéncia da presente demanda
(e-STJ fls. 335/337). Na ocasido, restou consignado pelo magistrado que o INPI reconheceu a
procedéncia do pedido ao afirmar que "a autarquia-ré, ao reexaminar o pleito autoral, concluiu
que 'a marca Goodyear corresponde as prerrogativas do que vem a caracterizar a marca de
alto renome" (destacou-se).

Nesse ponto, € necessario afastar eventual e incorreta perplexidade quanto ao

reconhecimento, pelo Judiciario, da marca da ora recorrente como sendo de alto renome, pois
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nao se desconhece a jurisprudéncia do Superior Tribunal de Justica segundo a qual "o Poder
Judiciario ndo pode suprir essa omissdo e decidir o mérito do processo administrativo" (nesse
sentido, o REsp n°® 1.162.281/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
19/2/2013, DJe 25/2/2013). Entretanto, como consignado pelas instancias ordinarias, no caso
concreto, o INPI reconheceu a procedéncia do pedido, de modo que a sentengca de mérito
apenas legitimou uma situacao juridica que a prépria Administracdo, naquela época, reconhecia
como existente, ndo sendo adequado falar, nesse caso, que o Judiciario teria substituido o
mérito administrativo. Segue-se que, no caso em tela, foi negado seguimento ao reexame
necessario (e-STJ fl. 359), e a apelacdo do INPI foi provida apenas para afastar sua
condenacdo em honorarios advocaticios (e-STJ fls. 374/375), tendo a sentenca transitado em
julgado.

E necessario destacar que a sentenca ndo anotou nenhum lapso temporal
que devesse|ser aplicado a marca da ora recorrente, até porque a fixacdo de um "prazo
de validade" ndo seria possivel juridicamente. Primeiro, porque ndo houve pedido do autor
nesse sentido. Segundo porque, em atendimento ao principio da legalidade, o registro da marca
de alto renome pelo INPI somente pode ser feito em conformidade com as regras legais e
administrativas vigentes que tratam da matéria.

Em 6/11/2006, a recorrente peticionou nos autos e requereu que o INPI fosse
intimado para que publicasse "na Revista da Propriedade Industrial a declaracdo de alto renome
da marca GOODYEAR,; bem como proceda com a respectiva anotacdo em seu cadastro de
marcas de alto renome e, finalmente, no proprio Certificado de Registro 002714914" (e-STJ fls.
412/414 e 422/423).

O despacho restou assim lavrado:

"Nos termos do art. 461 do Cddigo de Processo Civil, intime-se o
INPI para que cumpra o julgado, publicando na RPI, em 15 (quinze) dias, a
declaracdo de alto renome da marca GOODYEAR (reconhecida pela propria
autarquia ao reexaminar a matéria), bem como para que proceda a respectiva
anotacdo em seu cadastro e no certificado de registro 002714914, sob pena de
restar caracterizado ato atentatorio a justica.” (e-STJ fl. 425)

Devidamente intimado para cumprir o que restou decidido, o INPI respondeu a
intimacdo (e-STJ fls. 432/433) informando que "ja foi cumprido o julgado, cuja publicacéo
ocorrera na RPI 1908, de 31/07/2007, assim como foi providenciada a anotacdo do Alto
Renome da marca GOODYEAR em seu cadastro de marcas (cadastro de buscas de
anterioridade)" .

Entretanto, o Instituto deixou consignado na mesma oportunidade que,
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"Quanto a anotagdo no Certificado de Registro da marca
GOODYEAR, sob o n° 002714914, informa esta Autarquia que ndo sera possivel,
tendo em vista o disposto no art. 125 da LPI, bem como na Resolucao/INPI n°
121/2005.

Esta resolucdo normaliza, em seu art. 1°, os procedimentos para a
aplicacdo do art. 125 da Lei n° 9.279/96, Lei da Propriedade Industrial, e, em seu
art. 10 - Da Anotagdo do Alto Renome - refere-se a anotagdo da marca no
Sistema de Marcas, que serd mantida pelo prazo de cinco anos, e ndo como
pretende o Autor, de modo diverso".

O Juizo de primeira instancia, apds a ora recorrente se manifestar, exarou entao

0 seguinte despacho, afastando a restricdo temporal informada pelo INPI:

"Tendo em vista que a presente acado foi ajuizada em 2002, antes
do advento da Resolu¢do 121/2005, a mesma € inaplicavel a espécie, até porque
inexiste qualquer restricdo mencionada na sentenca de fls. 254/256, confirmada
neste aspecto pelo Eg. Tribunal Regional Federal - 22 Regido as fls. 287/288.

Assim, proceda o INPlI em 15 (quinze) dias, a anotacdo no
Certificado de Registro de Marca (n° 002714914), no sentido de que a marca
GOODYEAR foi declarada, por decisdo judicial, como sendo de alto renome,
devendo excluir de seu sistema a restricAo quanto ao prazo de 05 (cinco) anos."
(e-STJ fl. 449 - destacou-se)

Esse despacho foi objeto de agravo de instrumento, oportunidade em que o
aresto corretamente determinou a incidéncia da Resolugédo n° 121/2005 do INPI. Vé-se que o
TRF da 22 Regido andou bem ao reformar a citada decisdo de primeira instancia, que
determinava a excluséo do prazo de 5 (cinco) anos.

Ora, a superveniéncia da mencionada norma administrativa ndo alterou o
conteudo daquilo que foi decidido na sentenca. A marca da recorrente foi reconhecida
como de alto renome e assim permaneceu. Ao contrario do alegado, o reconhecimento
judicial do renome de seu signo foi deveras proveitoso e conferiu a GOODYEAR uma presuncéao
favoravel ao seu registro, jA que dispensou o titular (qual seja, a ora recorrente), de se
submeter ao procedimento administrativo necessario para tanto.

E de se relembrar que as marcas em geral, e as de alto renome em particular,
sujeitam-se aos procedimentos de prorrogacdo do respectivo registro, de modo que validar a
tese da recorrente teria como consequéncia lhe atribuir uma auténtica imunidade administrativa,
de todo indesejavel.

Ter alto renome é gozar de situacdo juridica de fato, e esse fato deve
reconhecido por ato administrativo oriundo da autoridade competente. A fama da marca decorre

de uma série de esforcos do seu proprietario (estratégicos, econdmicos, publicitarios, etc...) e
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depende, fundamentalmente, da sua percepc¢éo pelo destinatario. Essa € uma das razdes pelas
guais o procedimento de analise do alto renome é complexo e atribuido exclusivamente a uma
autoridade administrativa. Parafraseando o acérddo recorrido, "[nJao ha fama atribuida a
alguma marca porque o juiz disse que existe" (e-STJ fl. 499).

Posto isso, ndo sdo necessarias grandes digressdes para negar provimento ao
recurso especial e afastar a alegada violacéo da coisa julgada. As transcri¢des dos julgamentos
foram feitas em beneficio da clareza, para que se tenha as devidas balizas do caso em apreco.

O titulo judicial oriundo da sentenca é claro ao declarar que o INPI reconheceu a
procedéncia do pedido. Ndo consta da referida sentenca nenhuma condic&o ou lapso temporal
pelo qual seria valido o registro de alto renome. Até porque, como visto, isso ndo foi objeto de
pedido por parte da ora recorrente.

Como consabido, passada em julgado a sentenca de mérito, opera-se o
fenbmeno da eficacia preclusiva da coisa julgada. Ou seja, a partir do transito em julgado da
sentenca, inclusive por expressa disposi¢ao legal, "reputar-se-80 deduzidas e repelidas todas
as alegacOes e defesas que a parte poderia opor assim ao acolhimento como a rejeicdo do
pedido" (art. 474 do CPC).

A norma veda, portanto, que seja veiculada pelas partes litigantes a pretensao de
gue, apos encerrado o processo de conhecimento, seja negada a autoridade da coisa julgada
qgue ali se formou a partir do reexame de alegac6es que ja foram ou que deveriam ter sido
deduzidas. Reputam-se, portanto, repelidas néo._sé as alegacbes efetivamente
deduzidas pelas partes na inicial ou na contestacdo, mas também todas aquelas que
poderiam ter sido e ndo foram suscitadas a tempo e modo oportunos pelos
interessados.

Nesse particular, revelam-se precisas as licbes de Nelson Nery Junior e Rosa

Maria de Andrade Nery ao comentarem os arts. 467 e 474 do CPC:

"(...)

"A autoridade da coisa julgada atua dentro de certos limites
objetivos e subjetivos. Do ponto de vista objetivo, a coisa julgada material é
limitada a matéria constante da parte dispositiva da sentenca, nos termos do
CPC 469 e 470, desde que se tenha observado o principio da congruéncia entre
o pedido e sentenca (CPC 128 e 460).

(...)

Transitada em julgado a sentenca de mérito, as partes ficam
impossibilitadas de alegar qualquer outra questdo relacionada com a lide,
sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas
todas as alegacdes que as partes poderiam ter feito na peticdo inicial e
contestacdo a respeito da lide e ndo fizeram (alegacBes deduzidas e
dedutiveis - cf. Barbosa Moreira. A eficacia preclusiva da coisa julgada material
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no sistema do processo civil brasileiro [Temas, p.100]). Isto quer significar que
ndo se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em
novas alegacbes. A este fenbmeno da-se o nome de eficacia preclusiva da coisa
julgada.

(or0)-

A eficacia preclusiva da coisa julgada alcanca: a) as questfes
de fato, bem como as de direito efetivamente alegadas pelas partes ou
interessados, tenham ou ndo sido examinadas pelo juiz na sentenca; b) as
questdes de fato e de direito que poderiam ter sido alegadas pelas partes ou
interessados, mas ndo o foram; c) as questdes de fato e de direito que deveriam
ter sido examinadas ex officio pelo juiz, mas ndo o foram. Para que ocorra a
eficacia preclusiva da coisa julgada relativamente a essas hipéteses, é irrelevante
indagar-se sobre se a parte -tinha ou ndo conhecimento do fato ou do direito
dedutivel, mas nao deduzido. " (Cédigo de Processo Civil Comentado, 142 ed., Sado
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, pags. 848 e 881/882 - grifou-se)

Ora, nao se pode dizer que algo se tornou imutavel (no caso, o prazo de validade
do registro de alto renome) quando tal tema sequer foi objeto de debate no processo de
conhecimento.

Nessa linha, como jA demonstrado, a sentenca apenas e tdo somente declarou
gue houve o reconhecimento do pedido ao autor por parte do INPI, ndo versando sobre a sua
validade no tempo. O que fez o aresto aqui atacado foi dar fiel cumprimento ao regulamento
administrativo posteriormente emanado do érgdo competente, aplicando o art. 10 da citada
resolucdo, a qual estabelecia o prazo de 5 (cinco) anos para a anotacéo do alto renome.

Se a citada norma administrativa houvesse cassado ou de alguma forma limitado
materialmente o direito da recorrente em ter estampado o alto renome de seu signo, ai sim
deveria ser reconhecida a ofensa ao titulo judicial. Entretanto, sob o pretexto de que teria
havido violagdo da coisa julgada, o que a recorrente almeja é uma auténtica imunidade a
regulacdo administrativa existente, o que lhe concederia um privilégio totalmente desarrazoado
e ndo detido por nenhuma outra marca, além de constituir-se em ilegalidade flagrante.

Por fim, é de se destacar que o INPI editou a Resolugdo n° 107/2013, de
19/8/2013, que prevé o atual procedimento de registro da marca de alto renome. Segundo o
novel regulamento, sdo varios os requisitos para que uma marca detenha tal condicao, que sera
valida por 10 (dez) anos (art. 8°, paragrafo unico). O regulamento deixa claro que é 6nus do
requerente instruir seu pedido de modo a comprovar a qualidade de renome almejada. Acolher
a tese da recorrente implica em reconhecer que ela ndo deverd se submeter a tais

procedimentos, o que se afigura juridicamente inviavel.

IV - Concluséao
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Desse modo, conclui-se que a aplicagcdo do ato normativo e 0 consequente
condicionamento temporal a marca da recorrente ndo ofende a coisa julgada obtida nos autos
originarios.

Pelo contrario, proceder dessa forma nada mais € do que fazer incidir a
regulamentacdo legitimamente editada pelo 6rgdo competente (INPI), adaptando o caso
concreto a realidade normativa.

Acolher a pretensdo da ora recorrente e anotar o alto renome de sua marca sem
prazo de validade seria o0 mesmo que lhe conceder um direito perpétuo e ilimitado no
tempo, o que ndo encontra amparo no ardenamento juridico. Definitivamente, ndo é essa
a extenséo do titulo executivo que determinou a anotacéo do renome de sua marca.

Ante 0 exposto, nego provimento ao recurso especial.

E o voto.
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