VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

A propriedade intelectual, expressao que compreende os institutos da
propriedade industrial e dos direitos autorais, tem por escopo o fruto do
esforco intelectual humano, seja no campo da técnica - em que se destacam
as patentes, como referido na ADI n® 5.529/DF, de minha relatoria -, seja no
campo da estética, tipico dos direitos autorais.

O ato criativo, denominado pelos italianos.de magia , é a fonte priméaria
desses direitos, reconhecidos desde a Constituigao Imperial de 1824, tendo-
se reservado ao legislador ordindrio a tarefa de conferir a forma e a
extensao de tais direitos, que devem servir de vetores ao desenvolvimento
tecnoldgico e econdmico, tendo em vista.o interesse social do pais (art. 59,
inciso XXIX, da Constitui¢ao Federal de 1988).

No Brasil, a prote¢ao da propriedade industrial remonta ao periodo
colonial, conforme se extrai do texto do Alvara de 28 de abril de 1809,
expedido pelo Principe Regente de Portugal Dom Joao:

“VI. Sendo muito conveniente que os inventores e introductores
de alguma nova'machina, e invenc¢ao nas artes, gozem do privilegio
exclusivo além do direito que possam ter ao favor pecuniario, que sou
servido estabelecer em beneficio da industria e das artes; ordeno que
todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano do seu
novo invento 4 Real Junta do Commercio; e que esta, reconhecendo a
verdade, e fundamento delle, lhes conceda o privilegio exclusivo por
quatorze annos, ficando obrigadas a publical-o depois, para que no
fim desse prazo toda a Nacao goze do fructo dessa invengao. Ordeno
outrosim, que se faga uma exacta revisao dos que se acham
actualmente concedidos, fazendo-se publico na forma acima
determinada, e revogando-se todos os que por falsa allegacdao, ou sem
bem fundadas razdes obtiveram semelhantes concessoes.”

No' plano constitucional, a protecao da propriedade intelectual tem
origem em 1824. A Constituicao Imperial estabelecia, em seu art. 179, inciso
XXVI, que

“(...) os inventores terao a propriedade das suas descobertas, ou

das suas producgdes. A Lei lhes assegurara um privilegio exclusivo
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temporario, ou lhes remunerard em ressarcimento da perda, que
hajam de soffrer pela vulgarisacao”.

Note-se, assim, que, naquele momento, nao se cogitava proteger as
marcas, o que favorecia a pratica dos denominados atos de concorréncia
desleal.

Alargando o escopo de protecao da matéria, nossa primeira
Constituicao Republicana, de 1891, previa, em seu art. 72, § 25, o seguinte:

“(...) [O]s inventos industriais pertencerao aos seus autores, aos
quais ficara garantido por lei um privilégio temporario, ou sera
concedido pelo Congresso um prémio razoavel quando haja
conveniéncia de vulgarizar o invento.”

O § 26 do mesmo artigo esclarecia, ainda, que

“aos autores de obras literarias e artisticas € garantido o direito
exclusivo de reproduzi-las, pela imprensa ou por qualquer outro
processo mecanico. Os herdeiros dos autores gozarao desse direito
pelo tempo que alei determinar”

E, finalmente, no.§ 27, aparece, pela primeira vez, uma timida, porém
relevante referéncia.as marcas:

“A lei assegurard também a propriedade das marcas de fabrica.”

Caminhando pela historia das Constituicoes Brasileiras, cumpre
destacar-que a de 1934 estabelecia, em seu art. 113, namero 18, que “os
inventos industriais pertencerao aos seus autores, aos quais a lei garantira
privilégio tempordrio ou concederd justo prémio, quando a sua
vulgarizacao convenha a coletividade”.



Adicionalmente, dilatou-se a protecao conferida aos sinais distintivos,
estipulando-se, no niimero 19 do mesmo artigo, que “(...) é assegurada a
propriedade das marcas de industria e comércio e a exclusividade do uso
do nome comercial”.

O numero 20 deste artigo completava a prote¢do a propriedade
imaterial, declarando o seguinte:

“[AJos autores de obras literarias, artisticas e cientificas ¢é
assegurado o direito exclusivo de produzi-las. Esse direito transmitir-
se-a aos seus herdeiros pelo tempo que a lei determinar.”

Na contramao dos movimentos —constitucionais anteriores, a
Constituicdo Federal de 1937 conferiu ao legislador ordindrio ampla
autonomia para regulamentar a protecao da propriedade intelectual,
porquanto o art. 122, nimero 14, estabelecia que

“(...) a Constitui¢ao assegura aos brasileiros e estrangeiros
residentes no Pais o-direito a liberdade, a seguranga individual e a
propriedade, nos ‘termos seguintes:#8221px; (...) “14) o direito de
propriedade, salvo a desapropriacdao por necessidade ou utilidade
publica, mediante indenizagao prévia. O seu contetido e os seus
limites serdo os definidos nas leis que lhe regularem o exercicio”.

A Constituicao.Federal de 1946, por muitos apontada como o mais belo
trabalho do legislador constitucional até os dias atuais, remonta, por sua
vez, a Constituicao de 1891, estabelecendo, em seu art. 141, §§ 17, 18 e 19,
que

“(...) os inventos industriais pertencem aos seus autores, aos quais
a lei garantird privilégio temporario ou, se a vulgarizacao convier a
coletividade, concedera justo prémio. E assegurada a propriedade das
marcas de industria e comércio, bem como a exclusividade do uso do
nome comercial” e que “aos autores de obras literdrias artisticas ou
cientificas pertence o direito exclusivo de reproduzi-las. Os herdeiros
dos autores gozarao desse direito pelo tempo que a lei fixar”.



Na mesma linha, a Constituicao Federal de 1967, em seu art. 150, § 24,
estabelecia que “(...) a lei garantira aos autores de inventos industriais
privilégio tempordrio para sua utilizagao e assegurard a propriedade das
marcas de industria e comércio, bem como a exclusividade do nome
comercial”, aglutinando, num mesmo paragrafo, a protegao patentaria e
marcaria.

Finalmente, a Constituicao Federal de 1988 mostta=se especialmente rica
em disposicoes concernentes ao sistema de propriedade intelectual,
bastando verificar o disposto em diversos incisos do-no art. 5%

“XXIII - a propriedade atenderd a'sua fungao social;

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilizagao,
publicacdo ou reproducao de suas obras, transmissivel aos herdeiros
pelo tempo que a lei fixar;

XXVIII - sao assegurados, nos termos da lei:

a) a protegdo as participagdes individuais em obras coletivas e a
reproducao da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades
desportivas;

b) o direito de fiscalizacao do aproveitamento econdmico das
obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos
intérpretes e as respectivas representacgoes sindicais e associativas;

XXIX - a lei 'assegurara aos autores de inventos industriais
privilégio temporario para sua utilizagao, bem como protecao as
criagdes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de
empresas e a ‘outros signos distintivos, tendo em vista o interesse
social e o desenvolvimento tecnologico e econdomico do Pais.”

Note-se que, embora a orientacao a respeito do objetivo de se alcangar o
interesse social.e o desenvolvimento tecnoldgico e econdomico do Brasil
estivesse presente em algumas Constituicdes anteriores, a de 1988 é a
primeira a trazé-la refletida expressamente nos incisos concernentes a
propriedade intelectual.

Porlessa razao, sublinho que o dispositivo constitucional transcrito
subordina a protecdo conferida as marcas ao interesse social e o
desenvolvimento tecnolégico e econdmico do Brasil . Trata-se, portanto, de
instituto com finalidade determinada pela Constituicdo e que nao se
circunscreve a um direito individual, pois diz respeito a coletividade e ao

desenvolvimento do Pais.

A esse respeito, Newton Silveira pondera o seguinte:



“(...) [A]s constituicbes modernas contemplam, ao lado da
liberdade de iniciativa, a utilidade social, criando_mecanismos de
controle da atividade economica coordenada a fins sociais. Tal atitude
se reflete diretamente sobre a tutela dos chamades bens imateriais
resultantes da criacao intelectual, limitando sua duracao para o fim de
harmoniza-los com o progresso técnico e cultural e a tutela do
consumidor, buscando delimitar tais direitos, em especial no campo
industrial” (SILVEIRA, Newton Silveira. /Garantias Constitucionais
aos Bens Imateriais. Revista de Direito Mercantil, Industrial,
Econdmico e Financeiro - RDM, Sao Paule, n® 60, p. 18-23).

Na mesma vertente, Denis Borges Barbosa.ressalta que

“(...) [n]ao menos essencial éperceber que o art. 5%, XXIX, da Carta
estabelece seus objetivos comoum trigono, necessario e equilibrado: o
interesse social, o desenvolvimento tecnoldgico e o econémico tém de
ser igualmente satisfeitos. Foge ao parametro constitucional a norma
ordinaria ou regulamentar que, tentando voltar-se ao
desenvolvimento econdmico captando investimentos externos, ignore
o desenvolvimento tecnoldgico do Pais, ou o nivel de vida de seu
povo” (BARBOSA, “Denis Borges. Bases constitucionais da
propriedade intelectual. Disponivel em http://www.nbb.com.br/pub
/propriedadel3.pdf).

Assim, o principio fundamental ao redor do qual gravita o conjunto de
disposi¢des normativas que regem o sistema de protecdo de marcas ¢é
formado, indiscutivelmente, pelo interesse social e pelo desenvolvimento
tecnoldgico e econdmico do Brasil.

A proposito, Tullio Ascarelli, em sua Teoria de la Concurrencia y de los
Bienes Inmateriales, considera como base do direito industrial o interesse
geral no progresso cultural e técnico e o interesse do consumidor.

Esse breve registro sobre a evolucgao constitucional da matéria e a
vinculagao de seus dispositivos na direcao do desenvolvimento social,
econdmico e tecnoldgico auxilia a leitura da Lei n® 9.279/96 (Lei de
Propriedade Industrial).

O referido diploma legal estabelece que sao suscetiveis de registro como
marca os sinais distintivos visualmente perceptiveis nao compreendidos
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nas proibic¢des legais (art. 122), bem como que a propriedade da marca se
adquire pelo registro validamente expedido , conforme as disposi¢cdes da
referida Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o
territério nacional (art. 129).

A lei também assegura ao titular da marca ou ao depositante o direito
de ceder seu registro ou pedido de registro, de licenciar seu uso e de zelar
pela sua integridade material ou reputacao (art. 130).

No Brasil, o 6rgao responsavel pelo exame dos pedidos e pela concessao
de registros de marca ¢ o Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI), autarquia federal que goza de .imparcialidade e que tem
compromisso apenas com a legalidade, militando a seu favor as presungoes
de veracidade e de legalidade dos atos que pratica.

No que se refere ao procedimento administrativo a ser seguido pelos
interessados em obter um registro de marca, transcrevo as ligdes de Newton
Silveira:

“(...) [A]o escolher um sinal para distinguir seus produtos ou sua
atividade, o depositante do pedido deve verificar se esse sinal esta
livre, ou seja, se nao pertence a terceiros.

Escolhido o sinal que possua condi¢Oes intrinsecas de constituir
marca, deve-se proceder a uma busca preliminar. Considerando-se o
principio da especialidade das marcas e a consequente exigéncia de
novidade apenas relativa, as marcas registradas e apresentadas a
registro sao. divididas por classes de produtos, mercadorias ou
Servigos.

Essa busca preliminar deve ser feita, pois, na classe em que se
pretende o registro. Essa classe deve ser a do ramo de atividade do
requerente, nao sendo permitido requerer registro em classes que nao
correspondam ao ramo de atividade ou expressamente previsto no
objeto das sociedades.

Escolhido um sinal habil, feita a prévia classificagao e as buscas
preliminares, procede-se ao depdsito do pedido de registro perante o
INPIL

O requerimento deve indicar e qualificar o requerente, estampar a
marca, indicando-se o ramo de atividade e a classe correspondente.

(--)

Como no processo de obtencao de patente, a publicacao do pedido
para conhecimento de terceiros é fase essencial do processo. Sua falta



implica nulidade. Essa publicagao é feita apds exame pelo INPI e sob a
rubrica de ‘viavel’, correndo o prazo de sessenta dias para oposi¢oes
de terceiros.

Se o INPI considerar que o registro pretendido € inviavel face a
preexisténcia de marca de terceiros, iguais ou semelhantes, na mesma
classe, ou por outros impedimentos previstos na lei, indeferira o
pedido, decisao essa terminativa da primeira fase do processo e da
qual cabe recurso ao Sr. Presidente do INPI.

Considerado “vidvel” o pedido, podera qualquer interessado opor-
se, fundando-se no fato de que o pedido fere as prescrigoes legais.
Podera alegar que se trata de marca genérica ou descritiva, ou termo
técnico etc., cuja concessao vira estabelecer-um monopolio em prejuizo
do uso normal do sinal entre os comerciantes do ramo. Podera alegar
ter ja marca registrada na mesma classe ou em classe afim, igual ou
muito parecida a registrada, criando possibilidade de confundir o
consumidor. Ou que a marca apresentada a registro reproduz ou imita
seu nome empresarial ou titulo’ de estabelecimento. Em suma, o
legitimo interesse do opoente’se calcara na circunstancia de o registro
pretendido ferir um direito seu, genérico ou especifico.

Havendo ou nao opesicao, o pedido serd entao deferido ou
indeferido, conforme os pareceres exarados no processo, cabendo
recurso pela parte prejudicada. Mesmo o terceiro que ndo apresentou
oposic¢ao podera recorrer da decisao.

Transitando em julgado a decisdo concessiva, tem o requerente o
prazo de sessentaydias para recolher as taxas de expedicdo do
certificado e de 'decénio. O registro sera valido por dez anos,
prorrogavel no fim do periodo pelo mesmo prazo, de forma
sucessiva” (‘Curso de propriedade industria 1. 3. edigdao. Sao Paulo:
Quartier Latin, 2023).

Em adendo, deve-se ressaltar que o registro concedido pelo INPI ao
final desse procedimento ¢ constitutivo de direito por expressa disposicao
legal (art. 129.da LPI), diferentemente do que ocorre em outros paises, em
que o registro é meramente declaratério .

Outro ponto de extrema importancia reside no chamado principio da
territorialidade, em razao do qual o certificado de registro e a protecao dele
decorrente sera valido em todo o territério nacional, nao se admitindo no
Brasil protecao a marcas utilizadas ou registradas em outros paises e que
nao tenham passado pelo procedimento referido acima, salvo no caso das
marcas notoriamente conhecidas (art. 6° bis da Convencao de Paris e 126 da
LPI).



Assim, em nosso sistema, recomenda-se aos interessados no registro de
determinada marca que realizem uma busca de anterioridade para verificar
se ha pedidos previamente depositados ou registros ja concedidos para
assinalar produtos e servicos com o mesmo sinal distintivo que se pretende
registrar.

Isso porque, conforme ressaltado anteriormente, 0 sistema brasileiro é
atributivo de direitos, privilegiando aquele que primeiro houver depositado
o pedido de registro de marca perante o INPI e conferindo-lhe prioridade
em relacao aqueles que o apresentem posteriormente, como ocorreu na
hipdtese dos autos.

Nesse sentido, deve-se transcrever primorosa licao de Joao da Gama
Cerqueira, nosso maior tratadista na matéria:

“O térmo de depdsito firma a prioridade do pedido para efeito da
concessao do registro, no caso de serem depositadas marcas idénticas
ou semelhantes, salvo o disposto no art. 96 do Cdédigo (n°® 54 supra),
regulando-se a preferéncia pela precedéncia de dia e hora do depdsito
(Cddigo art. 136, 1°). No.caso de pedidos simultaneos, o registro sera
concedido ao requerente que, no prazo de 60 dias, provar ter usado ou
possuido a marca por.mais tempo, nao se fazendo o registro, na falta
dessa prova, sem 'que as marcas sejam modificadas” ( Tratado da
propriedade industrial. v. II, tomo II, p. 132).

No que se refere especificamente ao modo de aquisi¢ao de propriedade
da marca e a seu reconhecimento, o renomado autor ensina que

“[o] modo de adquirir a propriedade da marca € a ocupagao; mas
o seu reconhecimento pode subordinar-se essencialmente ao registro
ou depdsito, ou independer dessa formalidade, o que é uma questao
de direito positivo. Em qualquer caso, o titulo da aquisi¢ao ¢ a
ocupacao. A diferenca estd em que algumas legislagcdes reconhecem,
para certos efeitos, a propriedade assim adquirida, sem necessidade
do registro do depdsito da marca, ao passo que outras condicionam o
seu reconhecimento e protecao a essa formalidade administrativa.
Segundo a terminologia consagrada, costuma-se dizer, no primeiro
caso, que o registro € declarativo da propriedade, sendo atributivo no
segundo” (op.cit. v. I, parte ], p. 355.)



No mesmo sentido, complementa o ilustre tratadista:

“Assim colocada a questdo, podemos dizer que a diferenca
essencial entre as leis que adotam o sistema declarativo ou atributivo,
segundo a terminologia usual, estd em que as que seguem o primeiro
sistema reconhecem ao possuidor da marca nao registrada o direito de
anular o registro de sua marca feito por terceiro,;ao passo que as leis
que adotam o segundo sistema nao reconhecem esse direito,
protegendo exclusivamente as marcas registradas. De acordo com o
primeiro sistema, o uso prevalece contra“o registro; no segundo, o
registro prevalece contra o uso” ( op. cit.,.v. II, tomo IL, p. 88).

E sobre as vantagens e desvantagens de cada sistema, Gama Cerqueira
arremata asseverando o seguinte:

“Contrastando com o sistema do registro declarativo, o do registro
atributivo é um sistema que se caracteriza pelas virtudes da certeza e
da seguranca, evitando duvidas e questdes judiciais complexas e
demoradas. Estabelecendo a data certa da apropriacao da marca e do
inicio da protecao legal, facilita as buscas de anterioridades, elimina as
questdes relativas,a conservacdo da marca nos casos de falta de
renovacgao do registro, evita as tormentosas questdes sobre o uso da
marca, cuja prova, como ja vimos, € sempre dificil, torna ociosas as
discussdes sobre a sua prioridade e afasta definitivamente as
infindaveis questoes sobre o abandono da marca, uma das matérias
mais dificeis-que surgem na pratica do sistema declarativo” ( op. cit. ,
v. II, tomo, 1I, p. 98).

Por fim, o percurso historico até se chegar ao registro de marcas na area
da propriedade industrial pode ser bem compreendido a partir das ligoes
de Newton Silveira, calcadas no principio da seguranga juridica:

“Certos sinais distintivos eram utilizados pelos comerciantes
desde que existe o comércio. Com a formacao do Direito Comercial,
no final da Idade Média, alguns sinais ja eram protegidos sem
necessidade de lei especial: os nomes dos comerciantes e das
sociedades comerciais, os titulos de estabelecimento e as insignias
comerciais.



Com o advento da revolucao industrial e a circulacao de
mercadorias fora dos estabelecimentos que as fabricavam, tornou-se
necessaria uma protecao mais eficiente para as marcas dos produtos e
mercadorias. Como o sistema de patentes mostrou-se.eficaz por meio
da concessao de um certificado pelo Governo, essa mesma estrutura
(requerimento, exame e expedicdo de um titulo de propriedade)
serviu de modelo para a concessdo de um registro de marca (pelo
mesmo Orgdo federal — o INPI) .” (grifos nossos) ( Curso de
propriedade industrial . 3. edicao. Sao Paulo: Quartier Latin, 2023).

Feita essa brevissima digressao, verifico que a plena compreensao da
presente controvérsia passa, necessariamente; pela analise da cronologia
das fases do pedido do recorrente no ambito do Instituto Nacional de
Propriedade Industrial. Assim, por serem os fatos incontroversos,
autorizado estd seu exame nesta via extraordinaria.

Apenas como refor¢o argumentativo, impende assentar que o Supremo
Tribunal Federal ja decidiu pela. “[...] inaplicabilidade da Samula 279
quando se cuida de rever a qualificacao juridica de fatos incontroversos e
nao de discutir-lhes a realidade ou as circunstancias” (RE n® 210.917, Rel.
Min. Septlveda Pertence , Tribunal Pleno, DJ de 18/6/01).

Nesse sentido, trago.a colagdo a manifestacaio do INPI, que é
mundialmente reconhecido pela qualidade técnica de seus servidores, todos
especializados no ramo /do direito empresarial denominado “propriedade
industrial”.

Com efeito, nos memorais que apresentou ao Supremo Tribunal
Federal, o INPI descreveu claramente, e com riqueza de detalhes, todo o
procedimento’de registro da marca “GRADIENTE IPHONE”, incluindo os
incidentes ocorridos no referido procedimento, conforme destacado abaixo:

“A cronologia dos fatos ¢ a seguinte:

a) em 29.3.2000, o pedido de registro da marca ‘Gradiente Iphone’
foi depositado pela IGB Eletronica S.A., para assinalar ‘aparelhos
telefonicos celulares, aparelhos telefonicos celulares que possibilitam o
acesso a internet, telefonia fixa ou movel, antenas digitais, capas de
protecao, baterias, carregadores, viva voz, hands free, pecas e
acessorios’;

b) tal pedido foi publicado na RPI 1539 de 04/07/2000 para
manifestacdo de terceiros interessados, sendo que nao houve
manifestacdo tempestiva contrdria ao registro por parte da APPLE



INC. pelo art. 158 da LPI, que estabelece 60 (sessenta) dias para pratica
deste ato;

c) a empresa TELESP CELULAR S/A protocolou. em 04/09/2000
oposicao tempestiva contra este registro — pet. n.2 18000035533, tendo
sido a IGB ELETRONICA S/A notificada desta oposigdo por meio de
publicagado na RPI 1627 de 12/03/2002, tendo apresentado
contrarrazoes em 23.4.2002 (peticao 18020015267);

d) o INPI, apds apreciar ambas as pecas supracitadas, e realizar o
exame de registrabilidade da marca em questao, decidiu pela
improcedéncia da oposi¢ao apresentada, e publicou na RPI 1812 de 27
/09/2005, despacho de sobrestamento de decisdo de mérito,
aguardando decisao definitiva sobre pedido de registro n.? 822058529
da marca IPHONE, depositado pela empresa TCE INDUSTRIA
ELETRONICA DA AMAZONIA “S/A para assinalar “telefone
integrado com aparelho de acesso a internet, incluindo uma tela
embutida sensivel ao toque, (teclado, modem e programa de
computador (software)”. Este, por sua vez, encontrava-se igualmente
sobrestado a época, aguardando decisdao acerca de caducidade do
registro n.? 007062729 de marca AIPHONE, registrada pela empresa
AIPHONE KABUSHIKI KAISHA;

e) apds homologacao da desisténcia do pedido de registro
sobrestador pela TCE.INDUSTRIA ELETRONICA DA AMAZONIA S
/A, o INPI publicou novo despacho de sobrestamento na RPI 1884 de
13/02/2007, desta vez-aguardando decisdo acerca de exame de recurso
de declaragdao de caducidade do registro n.° 007062729 de marca
AIPHONE;

f) em 27.11.2007, apds a denegagao do referido recurso, a Diretoria
de Marcas 'do INPI, reexaminando a matéria, e verificando a
inexisténcia. de registros ou pedidos de registro anteriores
impeditivos, decidiu pelo deferimento do pedido de registro n.°
822112175 da marca GRADIENTE IPHONE;

g).em 2.1.2008, apos o recolhimento de valores devidos referentes
a expedicao de certificado e protecao decenal, o INPI publicou a
concessao da marca em questao por meio da RPI 1930.”

Na esteira da cronologia dos fatos que se ligam as teses com repercussao
constitucional objeto da presente demanda, deve-se enfatizar que ficou
incontroverso nos autos pelas declaragoes da APPLE que “Apos triunfal
anuncio em janeiro de 2007, o primeiro iPhone foi colocado a venda em
junho daquele ano , tornando-se o smartphone de maior sucesso em todos
os tempos”.
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Por outro lado, também ¢é incontestavel o fato de que “(...) em 2000, isto
¢, 7 anos antes da Autora, a Ré lancou, no Brasil, um telefone celular
denominado ‘GRADIENTE IPHONE’, conforme atesta a anexa reportagem,
publicada no jornal O ESTADO DE SAO PAULO em 03.04.2000 ”.

Além disso, de acordo com informacdes constantes dos autos e nao
afastadas em réplica, o smartphone da APPLE “comecou a ser vendido no
mercado brasileiro, a partir de 26 de setembro de 2008 .

Vide, abaixo, os fatos devidamente inseridos-nalinha do tempo:

LINHA CRONOLOGICA DOS FATOS

29/03/2000 - Depésito do pedido de registro da marca GRADIENTE
IPHONE;

03/04/2000 - Langcamento do telefone celular denominado GRADIENTE
IPHONE;

27/11/2007 - Deferimento do pedido de registro da marca GRADIENTE
IPHONE;

21/01/2008 - Expedicao do certificado de registro da marca GRADIENTE
IPHONE;

26/09/2008 - Inicio’da venda do smartphone da Apple no Brasil;

02/01/2013 - Data do ajuizamento da ac¢do de nulidade de registro de
marca pela Apple na Justica Federal do Rio de Janeiro.

Pois bem; revisitado o procedimento administrativo e estabelecidas as
balizas temporais imutaveis nos autos, deve-se ressaltar a manifestagao
técnica ‘do INPI sobre o mérito da questao, uma vez que, na qualidade de
orgao. estatal responsavel pela concessao de registro de marcas, patentes,
desenhos industriais, dentre outros institutos da propriedade industrial, é o
guardiao do registro, conforme ressaltado acima.

Nesse sentido, transcrevo, no ponto, a utilizacao do critério técnico
adotado pelo INPI no exame do caso objeto destes autos, conforme
destacado:
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“Repare-se, ainda, que o termo IPHONE se enquadra na categoria
de marcas evocativas, as quais, por necessitarem.menor esforgo
criativo em sua concepgao e menor grau de investimento para que o
publico consumidor as relacione aos produtos.e servigos que as
mesmas visam assinalar, compdem percentagem. significativa das
marcas depositadas anualmente no INPIL.

Consequentemente, o exame de disponibilidade de uma marca
evocativa, por meio de busca no banco de dados do INPI, tem maior
probabilidade de revelar a existéncia de depositos prévios de marcas
idénticas ou relevantemente similares, as quais podem se encontrar
em diferentes estdgios de seu exame de mérito. Foi precisamente o
que ocorreu com a marca sob exame,

Em conclusdo, nao foi o tempo pelo qual transcorreu o processo
administrativo que deu ensejo a lide; mas, sim, a decisao empresarial
da APPLE de lancar no mercado mundial e brasileiro marca ja
depositada por terceiro ha pelo'menos 7 (sete) anos, com a publica¢dao
do depdsito tornada puiblica por meio da RPI 1539 de 4.7.2000, sendo
inafastavel sua ciéncia de que, em consonancia com o regime
atributivo vigente no Pafs, eventual deferimento e concessdao do
registro atribuiria a tal empresa a titularidade da marca, o que, ao
final, efetivamente ocotreu.”

Ora, tendo em consideracao que nosso sistema € o atributivo de direitos,
verifica-se que o pedido.de registro da marca GRADIENTE IPHONE,
depositado em marco de 2000, foi deferido em 27/11/2007 e que o registro
foi concedido em 2/1/2008 , o que indica, indubitavelmente, que a
GRADIENTE ocupou, com primazia, 0 espac¢o para a utilizacdao exclusiva
da expressdo “GRADIENTE IPHONE” para a comercializagao de aparelhos
celulares méveis, ou, como ressalta a APPLE, no mercado de smartphones e
nao de IPHONES.

Assim, nao ha duvida de que aqueles que depositaram pedidos de
registro deymarca apds marco de 2000 para a utilizacao da expressao
“GRADIENTE IPHONE”, em conjunto ou isoladamente, para a
comercializagao de aparelhos celulares ou smartphones deviam obedecer,
na linha do tempo, a prioridade da Gradiente.

Isso porque, concedido o registro ao final do processo administrativo,
como ocorreu na espécie, novos registros nao serao admitidos, nos termos
do que estabelecem os arts. 124, XIX, e 130 da Lei n®9.279/96 . Vide :
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“Art. 124. Nao sao registraveis como marca

()

XIX - reproducdo ou imitagdo, no todo ou em parte, ainda que
com acréscimo, de marca alheia registrada, para_distinguir ou
certificar produto ou servico idéntico, semelhante ‘ou.afim, suscetivel
de causar confusdo ou associacdo com marca alheia.

Art. 130. Ao titular da marca ou ao (depositante ¢ ainda
assegurado o direito de:

I - ceder seu registro ou pedido de registro;

II - licenciar seu uso;

III - zelar pela sua integridade material ou reputacao. ”

Conforme se verifica, os dispositivos reproduzidos acima resguardam a
ordem de preferéncia na apresentacao dos pedidos, de maneira que
ninguém poderd ignora-la ou furar a fila, ) mesmo que tenha feito uso da
marca alheia depois do depdsito do pedido originario.

No caso dos autos, deve-se ressaltar que a referida prioridade jamais foi
questionada e que, entre novembro.de 2007 (data do deferimento do pedido
de registro da marca da GRADIENTE) e janeiro de 2008 (data de concessao
do registro), nenhum exame de:mérito poderia ter sido realizado, uma vez
que, nesta fase, o INPI apenas.aguarda o pagamento de taxa pelo titular do
registro para a regular expedigao do certificado.

Assim, do ponto de vista técnico, o ultimo ato de mérito praticado pelo
INPI no caso dos autos foi publicado no dia 21/11/2007 , apds o que o0s
examinadores da referida autarquia se despediram do procedimento e nao
poderiam se manifestar novamente em sede administrativa.

Essa, portanto, é a data a ser considerada para efeitos das possiveis
decisdes de mérito do INPI quanto ao registro da marca objeto destes autos.

Evidentemente que, mesmo apds a concessao do registro, a Apple
poderia ter;requerido ao Presidente do INPI, ainda na esfera administrativa,
sua nulidade, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da
expedigao do certificado de registro, nos termos do que estabelece o art. 169
da Lein® 9.279/96, o que, no entanto, nao ocorreu.

Essa informacgdo é também relevante, na medida em que a tese de que a
marca IPHONE seria descritiva de produto, poderia ter sido ventilada
naquele momento, mas a Apple permaneceu uma vez mais silente quanto
ao registro da referida marca.
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Além disso, a mesma postura foi verificada no periodo compreendido
entre a concessao do registro e o ajuizamento da acao de nulidade,
apresentada, durante plantdao judicidrio, no ultimo dia’ do prazo
prescricional de cinco anos previsto no art. 174 da Lei n® 9.279/96, ou seja,
em 2 de janeiro de 2013, as 16h50min (volume 1, p. 150-153), tendo sido
despachada as 18h20min pela magistrada plantonista.

Dessa maneira, entre setembro de 2008 e janeiro de 2013 , a
comercializagdo de produtos da Apple, com a.utilizacdo da expressao
“IPHONE” ocorreu no pais sem que houvesse qualquer oposigao ou que
tivesse sido adotada qualquer medida por parte,da Apple para anular o
registro concedido em favor da Gradiente.

Note-se, por oportuno, que entre o deposito do pedido de registro da
Gradiente e a primeira atuagao da Apple para obstd-lo transcorreram 12
anos e 10 meses.

Ora, se o INPI demorou cerca de 8 anos para conceder o registro da
marca em questao, a Apple nao se manifestou durante todo esse periodo e
ainda levou outros 5 (cinco) anos ap0s o inicio da vigéncia do registro para,
finalmente, insurgir-se contra ele, o que denota que desrespeitou, porque
sabedora dele, o registro deferido pelo INPI em nome da Gradiente durante
esse extenso lapso temporal.

Quanto a alegacao da 'Apple de que a expressao “IPHONE” seria
descritiva do produto e/de que nao poderia ter sido concedida pelo INPI
por violar o art. 124, VI,»da Lei n°® 9.279/96, novamente trazemos a colagdo a
manifestacao do INPI, que é autoexplicativa:

“a) A Autora depositou sua marca em territorio nacional em data
posterior a data de depodsito da marca da empresa Ré, de modo que
nao ha que se invocar direito marcario anterior.

b) A Autora jamais questionou a concessdao desta marca em sede
administrativa, através de competente processo administrativo de
nulidade disciplinado pelos art. 168 a 172 da LPI embora tal concessao
tenha sido publicada apds o langamento de seu produto denominado
IPHONE.

c) Conforme ja discutido exaustivamente em pareceres técnicos
anteriores, os documentos enviados pela Autora ndo evidenciam que
a expressao IPHONE seria descritiva, e, portanto, irregistravel a titulo
exclusivo a luz do disposto no art. 124 da LPL
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d) A expressao IPHONE ¢é composta pela jungao da letra i com o
radical PHONE, de origem inglesa, cuja tradugao ao portugués é fone.
A uniao de ambos os elementos cria expressao nova, inexistente a
época de depdsito do pedido de registro. Longe 'de descrever os
produtos assinalados, tal expressao faculta ao consumidor alvo menor
esfor¢o de raciocinio para que este discirna o produto assinalado,
mesmo que nao o conhega. A literatura, bem ¢omo a jurisprudéncia,
classificam este tipo de marca como evocativa ouw'sugestiva, sendo sua
registrabilidade reconhecida pela legislacao patria, bem como
internacional.

7. Também deve-se ressaltar que a tese de que, quando do exame
de mérito de um pedido de registro de-marca, deve ser levado em
conta o cendrio econdmico vigente a ‘€época deste exame, e ndao aquele
vigente a época do depdsito, cria enorme inseguranca juridica, pois
impoOe ao depositante que preveja nao s6 cendrios preexistentes, mas
também futuros, na determinagao da probabilidade de concessao. De
fato, exigir tal exercicio de futurologia de qualquer empresa, seja qual
for o seu tamanho e meios a stia disposigao, inviabilizaria o sistema de
propriedade industrial, com consequéncias imprevisiveis. E, ressalte-
se, tal tese nao é prevista‘'em lei.”

Note-se, a propdsito, que os documentos acostados aos autos
comprovam que a Apple sempre utilizou a expressao “IPHONE” para a
comercializagao de seus smartphones.

Alias, a referida expressao vem sendo utilizada publicamente pela
empresa desde o langamento do seu smartphone nos Estados Unidos, como
pode ser verificado ‘na apresentacao do produto realizada por seu
idealizador, o falecido empresdrio Steve Jobs (youtube.com/watch?
v=taTmpYQ_3jk).

Mais: € fato notdrio e comprovado nos autos que foram depositados por
distintas empresas inumeros pedidos de registro de marca IPHONE no
Brasil (v..6,/p. 5) e no exterior, justamente para a comercializacao de
smartphones, mesmo antes de seu langamento oficial nos Estados Unidos.

Esses documentos comprovam também que, em sua atuagdo
empresarial, a Apple jamais entendeu que a expressao “IPHONE” seria
descritiva de produto, tendo investido pesadamente para se apropriar, de
maneira exclusiva, da referida expressao em diversos paises do mundo,
inclusive adquirindo marcas de terceiros contendo essa expressao em
outros paises como os Estados Unidos, o México e o Canada.
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De fato, nao ha noticias de uso largamente difundido de Iphone em
lugar de smartphone , bastando-se verificar que uma expressao como ‘o
iphone da Samsung’ soaria, no minimo, contraditdria.

Nesse ponto, cumpre salientar que, na seara administrativa, a Apple
teve a oportunidade de revelar seu posicionamento sobre-o tema perante o
INPI, devendo-se destacar a manifestacdo da Gradiente a respeito da
matéria:

“Outro fato revelador é a manifestagao apresentada por APPLE,
nos autos do processo administrativo n:.828.743.193, referente a marca
mista “IPHONE iPhone” (fls. 750/757), em virtude da Oposicao
apresentada por AIPHONE KABUSHIKI KAISHA, com base na
anterioridade do registro da marca’AIPHONE, atualmente extinta. A
fim de demonstrar a inexisténcia de colidéncia entre IPHONE v
AIPHONE, curiosamente APPLE afirma que apenas o termo
“PHONE” seria descritivo, ¢ .nao a expressao (conjunto) IPHONE.
Pede-se vénia para transcrever um trecho comprometedor da
inusitada manifestacao daeloqiiente Apelada:

‘8. Ademais, a impressdao de conjunto da marca ganha especial
relevo no presente. caso, porquanto o elemento ‘PHONE’ §é,
evidentemente, descritivo dos produtos de interesse. Assim, os
detalhes do conjunto, por menores que sejam, ja seriam suficientes
para evitar confusao por parte do consumidor. ”

47. Ou seja, ‘0 comportamento da Apelada é contraditério!
Contradi¢do esta que ndo passou despercebida até mesmo pelo D.
Juizo a quo_em sua sentenga, conforme trecho transcrito acima (item
18).”

Diante desse cendrio, do ponto de vista técnico, a atuacao do INPI
mostrou-se irretocavel, nao apenas em razao da motivacao de seus atos,
considerada a.realidade vivenciada naquele momento, mas também diante
do comportamento da propria Apple, que colide frontalmente com os
argumentos juridicos por ela apresentados na presente demanda.

Superada a fase administrativa e avangando-se a esfera judicial, mais
precisamente ao exame da agao de nulidade de marca proposta pela Apple,
deve-se ressaltar que as instancias a quo concluiram nao ter a recorrente, a
Gradiente, exclusividade sobre o uso isolado do signo “IPHONE” e
assentaram a nulidade parcial do registro de marca por ela requerido
perante o INPI em 2000, com a correcao pertinente.
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Para chegar a essa conclusao, o juizo de primeiro grau ressaltou o
seguinte:

“(...) a Autarquia-ré ao analisar o pedido de registro da empresa
Ré, jamais poderia ter desprezado a dimensao ‘que o ‘mercado’ do
IPHONE tomou entre os anos de 2000 e 2008:"O fato de o INPI ter
demorado quase oito anos para concluir o processo administrativo,
nao lhe permite retroagir a situagao fatica.da época do depdsito,
criando uma inseguranca total para os“envolvidos. A protecao a
propriedade intelectual é importantissima, mas nao ¢ um fim em si
mesmo, principalmente quando tratamos de produtos e mercados
‘aquecidos’.

Em suma, o deferimento do registro a empresa Ré tinha de ter
observado a existéncia de concorrente no mercado, a inexisténcia do
produto desta e, por fim, a evolugdo do ‘mercado” do IPHONE.”

Da mesma forma, o Tribunal de‘erigem realcou que, entre a data do
depdsito da marca feito pela recorrente e a data da concessao do registro, a
qual se deu apenas em 2008, o mercado envolvendo o IPHONE da Apple
sofreu significativa alteracao, tendo essa empresa consagrado, em termos
mundiais, inclusive no territério nacional , o uso desse signo na
identificacao de aparelhos celulares por ela comercializados.

Nesse contexto, asseverou a Corte a Quo que o INPI, ao apreciar o
pedido da recorrente de registro de marca, nao poderia ter desconsiderado
a dimensao que o mercado do IPHONE tomou entre aqueles anos.

Ressaltou, outrossim, que a demora na analise desse pedido ndo
permitiria & autarquia “retroagir a situacdo fatica da época do depdsito,
criando uma: inseguranca total para os envolvidos ”. Segundo o
Desembargador Relator, “ ficar jungido, ficar subordinado, por exemplo, a
toda uma legislacdo ja um pouco desassociada da realidade, de 1996, é
demais !

Para /fundamentar essa decisao, foram invocados os principios
constitucionais da livre iniciativa e da livre concorréncia (arts. 1°, IV; e 170,
VI, da Constituicao Federal).

A proposito, aduziu-se, no voto condutor do acérdao recorrido, que, se

a Gradiente pudesse se utilizar, liviemente, da expressao IPHONE, haveria
imenso prejuizo para a Apple Inc., “pois toda fama e clientela do produto
decorreram de seu nivel de competéncia e grau de exceléncia. A
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pulverizacdo da marca (...) equivaleria a uma punicdo para aquele que
desenvolveu e trabalhou pelo sucesso do produto ”.

Convergindo nessa compreensao, o ST], ao negar provimento aos
recursos especiais interpostos pela Gradiente e pelo INPI, asseverou que a
autorizacao do uso isolado do signo IPHONE por outro sujeito que nao a
Apple para designar celulares com acesso a internet poderia gerar
consequéncias deletérias rechacadas pela Constituicido Federal .

Como se verifica, na esfera judicial, o cerne da questao esta em saber se
a demora na concessao de registro de marca pelo INPI poderia ensejar a nao
exclusividade por quem a depositou, em razao do surgimento, no periodo
de dilagao, de uso mundialmente consagrado da mesma marca por
concorrente, tendo-se presentes os principios da livre iniciativa e da livre
concorréncia.

Na manifestacdo que enderecei a,Corte sobre a repercussao geral do
tema, tive a oportunidade de ressaltar que ha matéria constitucional
relevante do ponto de vista econémico, social e juridico a ser dirimida por
esta Suprema Corte, o que foi acolhido de maneira unanime pelo Colegiado
Pleno.

O caso concreto é paradigmatico para se divisar a andlise do tema. Em
primeiro lugar, apos a reconstituigao cronologica dos fatos incontroversos,
verificou-se a boa-fé da Gradiente, na medida em que ocupou o espaco para
a utilizagao da expressao “GRADIENTE IPHONE” no inicio de 2000, época
em que a recorrida se dedicava a produgao de computadores, mas nao de
smartphones.

Em segundo. lugar, no momento em que a marca em questao foi
deferida pelo/INPI (novembro de 2007), o produto da Apple nem sequer
estava disponivel no mercado nacional, tendo sua comercializacdo sido
iniciada no mercado americano pouco mais de cinco meses antes da
referida data (junho de 2007), ndo havendo, a época, competicao ou relacio
de concorréncia entre as empresas no Brasil pelo mercado de smartphones
(art. 170 da CF) .

Ora, superada a alegacao de que “IPHONE” é expressao que designa
smartphone, também ndo ha que se falar em aquisi¢do de um segundo
significado a partir do uso da expressao “IPHONE”, como alega a Apple,
muito menos que seria uma marca notoriamente conhecida, consideradas,
evidentemente, as balizas temporais fixadas no presente feito e nao o

momento do julgamento da demanda e dos respectivos recursos.
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Como ensina Claudio Roberto Barbosa, a distintividade adquirida é um
fendmeno juridico reconhecido no direito americano:

“A distintividade adquirida no direito morte-americano, ¢
chamada de “secondary meaning”, o qual é praticamente obrigatorio
para o registro de determinadas marcas através-do Lanham Act, ou
para a utilizacao judicial de uma marca estadual (adquirida através do
uso).” (Claudio Roberto Barbosa . A Relagao entre informagio,
propriedade intelectual, jurisdigdo e direito. internacional . Tese de
mestrado apresentada a Faculdade de Direito da Universidade de Sao
Paulo. Sao Paulo, 2001, p. 111).

No mesmo sentido, Elaine Ribeiro do Prado, complementa que:

“[...] secondary meaning, /que corresponde ao verkehrsgeltung
germanico, caracteriza-se em relacao a uma denominagao ou sinal
inicialmente genérico que .adquire uma eficacia distintiva pelo uso
continuado e intenso para um produto ou servigo” ( https://www.
migalhas.com.br/depeso/244815/secondary-meaning-ou-significacao-
secundaria ).

Dessa maneira, para que,iima denominagao ou sinal adquiram um novo
significado, faz-se necessario seu uso no mercado em que se pretende cria-
lo ou reconhecé-lo. Alids, € justamente em razdao do referido uso que a
denominagao ou o sinal adquirem um segundo significado ou desenvolvem
sua distintividade, uma vez que tais conceitos sao necessariamente
relacionados.

E evidente, ~portanto, que o segundo significado ou a nova
distintividade do* sinal ou da denominagao devem ser adquiridos a partir
do uso no Brasil, perante o publico consumidor nacional, e ndao no exterior,
uma vez que,‘nessa segunda hipotese, a denominagao ou o sinal originais
nem sequer seriam conhecidos do consumidor nacional.

Com efeito, fica claro neste autos que a eventual assuncao de segundo
significado para a expressao “IPHONE” seria posterior ao deferimento do
registro da marca “GRADIENTE IPHONE”, uma vez que o uso da
expressao “IPHONE” a partir da comercializacdo do produto é etapa
anterior e necessdria para a criacao desse segundo significado e esse uso
nao ocorreu no Brasil antes da concessao do registro da marca
“GRADIENTE IPHONE”.
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Conquanto a Apple alegue, em juizo, que o uso da expressao
“IPHONE” adquiriu, ao longo dos anos, um segundo significado, isso
seguramente nao ocorreu ao tempo em que concedido o registro da marca
“GRADIENTE IPHONE” no Brasil, nao sendo correto imputar ao INPI
qualquer falha neste sentido.

Ademais, repita-se, o fenomeno da criacao de um segundo significado
para a expressao “IPHONE” exige a efetiva comercializagao do produto, o
que nao se verificou no Brasil no periodo de tramitacao do pedido de
registro concedido pelo INPI, tanto que a postura da empresa foi de
absoluta passividade.

Dessa maneira, o transcurso do tempo entre o deposito do pedido de
registro da marca “GRADIENTE IPHONE”, e a sua efetiva concessao, nao
teve o efeito descrito pela Apple, muito menos pelo juizo de primeiro grau,
uma vez que a comercializacdo do smartphone da Apple no Brasil teve
inicio em setembro de 2008 e a concessdo do registro da marca pelo INPI
ocorreu em novembro de 2007 .

Por fim, ndo se pode argumentar com a suposta notoriedade da marca
IPHONE, porquanto, mesmo. apods a concessao do registro da marca
GRADIENTE IPHONE no Brasil; o INPI foi categorico ao afirmar que

“(...) ha de [se] rechacar de imediato a afirmagao de que o INPI
teria reconhecido de oficio a notoriedade da marca IPHONE da
Autora. Arsimples leitura do trecho destacado do despacho de
deferimento (fls. 360 e 361) evidencia que sequer se menciona a
palavra 'notoriedade’ ou qualquer sinbnimo ao se referir a esta marca.
Resta reconhecido apenas pelo INPI que, embora a empresa Autora se
utilize da expressao IPHONE para assinalar produto manufaturado
de sua procedéncia, € fato que o pedido da marca em questao foi
depositado anteriormente pela empresa Ré. Qualquer outra afirmacao
se trata apenas de ilacao - leviana, por sinal - por parte da Autora.

(..)

8.. Por todo o exposto anteriormente, entendemos que, s.m.j., os
documentos apresentados nao alteram a conclusao inicial exarada em
parecer técnico anterior, no qual nos pronunciamos pela total
improcedéncia das alegagdes da Autora, devendo ser mantido o
registro n. 822112175 da marca G GRADIENTE IPHONE sem
qualquer restricdo quanto a total exclusividade de uso dos seus
termos.”
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Em resumo, a expressao “IPHONE” nao era, nem poderia ser
notoriamente conhecida no momento em que foi deferido o registro da
marca “GRADIENTE IPHONE”, como ja explicitado.

Por essas razdes, nao se pode imputar ao INPI ou mesmo ao transcurso
do tempo qualquer fendmeno juridico capaz de fulminar o registro da
marca “GRADIENTE IPHONE”, sob pena de violacao da legalidade e de
forte abalo da seguranca juridica, que sdo pilares fundamentais ao
desenvolvimento das atividades empresariais e industriais no pais.

Evidentemente que, se o registro € atributivo de direitos no Brasil e se as
anterioridades devem ser verificadas no momento do deposito do pedido
de registro para organizar a fila de interessades em adquirir a propriedade
de certas expressdes como marca em territério nacional, nao se pode
atribuir ao INPI ou a Gradiente, que depositou o pedido em 2000, qualquer
ilegalidade em razao do registro como marca da expressao “GRADIENTE
IPHONE".

Por outro lado, a decisao empresarial consciente da Apple em relagao
aos fatos ocorridos durante o processo administrativo e mesmo apds a
concessao do registro da marca “GRADIENTE IPHONE” no Brasil nao
pode ser corrigida judicialmente; por mais equivocada que possa parecer.

Apenas para corroborar tudo o que foi explanado, é preciso
compreender em que consiste a intervencao estatal no registro de marca
para o reconhecimento de direitos de propriedade industrial.

Nesse sentido, devemos rememorar as licoes de Gama Cerqueira:

“De'modo geral, a intervencao do Estado, nesta matéria, tem por
fim: a) verificar o concurso de condi¢cdoes de que dependem o
reconhecimento e a protecao dos direitos; b) dar publicidade aos atos
relativos a concessao dos privilégios e garantias industriais, a sua
extincdo, as mutacdes da propriedade etc, para conhecimento de
terceiros, formalidade que ¢ indispensavel a seguranca das relagoes
juridicas; c) zelar pelos interesses de ordem publica e pelos da
coletividade ligados a propriedade industrial. Estes diversos fins, que
se compreendem na acao administrativa do Estado, sao atendidos com
a instituigao dos registros da propriedade industrial. Estes registros, ja
por sua organizagao e por suas fungdes, ja pelo seu processo e pelo
carater dos funciondrios que nele intervém, sdao de natureza
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essencialmente administrativa, regulando-se, pois, pelos principios e
normas do direito administrativo.” (Tratado da propriedade industrial
v.I, tomo L, p. 166-167.)

No caso sob analise, o INPI verificou o concurso de ¢condi¢cdes formais
para o registro e deu a devida publicidade ao depdsito do pedido de
registro ao publicd-lo na Revista de Propriedade Industrial n® 1.539, de 04/07
/2000, para manifestacao de terceiros interessados.

Ainda no campo da publicidade de seus atos, é preciso reconhecer que,
em 27/11/2007, apos a denegacao do referido recurso, a Diretoria de Marcas
do INPI, verificando a inexisténcia de registros ou pedidos de registro
anteriores impeditivos, decidiu pelo deferimento do pedido de registro n®
822112175 da marca “GRADIENTE IPHONE”.

Novamente, em 2/1/2008, apds o .recolhimento de valores devidos
referentes a expedicao de certificado e protecao decenal, o INPI publicou a
concessao do registro da marca em questao por meio da RPI 1930.

Por fim, diante do fato incontroverso nos autos de que o signo distintivo
em apreco havia sido ocupado anteriormente pela empresa nacional e de
que, ao tempo da concessao do registro de marca, a Apple nao havia sequer
se manifestado contrariamente, nao se mostra viavel o reconhecimento de
qualquer nulidade.

De fato, o registro em questao foi concedido com total observancia as
disposi¢Oes constitucionais e legais vigentes a época, tendo o INPI zelado
“pelos interesses de (ordem publica e pelos interesses da coletividade
ligados a propriedade industrial.”

Dessa maneira, nao se pode admitir, nem mesmo por hipotese, que o
INPI tivesse agido em desacordo com a Constitui¢do ou com a lei de
regéncia, ou que o termo “IPHONE” pudesse ser considerado descritivo de
produto, sobretudo diante do comportamento da propria Apple no sentido
de requerer o registro de tal expressao em todo o mundo para poder utiliza-
la com exclusividade mesmo antes do lancamento de seu smartphone nos
Estados Unidos.

Repise-se que a Apple depositou no Brasil e em diversos outros paises o
pedido de registro da marca “IPHONE”, justamente para obter o certificado
de registro da marca, a qual, de acordo com suas agdes neste campo nao
poderia ser descritiva do produto.
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Alids, como bem apontado pela GRADIENTE:

“A vingar o raciocinio da APPLE, ad argumentandum ,
praticamente todos os seus registros marcarios e pedidos deveriam ser
anulados ou indeferidos pelo Instituto Nacional da Propriedade
Industrial — INPI. Afinal, as marcas da Autora.sao compostas por
aglutinacdo de palavras, valendo citar os\ seguintes exemplos
(mencionados pela propria Autora na peticdo inicial): “IMUSIC”,
“IPICTURE”, “IPHOTO”, “IMOVIE”, “IWEB”, entre tantos outros.”

Nesse sentido, também € precisa a manifestacao da Advocacia-Geral da
Uniao:

“Assim, diante de todo o exposto, exigir que o INPI leve em conta,
no momento do exame do pedido de registro de uma marca, o cendrio
econdmico vigente, implicara dizer que o INPI estard sempre
produzindo afrontamento a-Lei de Propriedade Industrial (Lei n® 9.279
/96), e, mais precisamente aquele principio maior que € o principio da
anterioridade ou atributividade, gerando, assim, enorme inseguranca
juridica ao sistema, pois ird impor aquele que deposita uma marca,
hoje, sem qualquer restricio ou impedimento legal, promover um
exercicio de situagdo futura inconcebivel.

Em nosso ordenamento juridico, para se requerer uma marca com
seguranca, deve o empresdrio ou a sociedade ter ciéncia, no momento
do depdsito, /da existéncia de marcas ou pedidos iguais ou
semelhantes, no mesmo segmento mercadologico, ja registrados no
INPI e avaliar se algum concorrente podera se opor de forma legitima
ao seu pedido marcario.

A" Autarquia, por sua vez, ao proceder ao exame de um pedido de
marca, deve verificar em seus bancos de dados se ha pedidos ou
registros iguais ou semelhantes, no mesmo segmento de mercado, e
éntdo proferir sua decisao, considerando sempre as prioridades
referentes as datas de depdsitos dos interessados.

Dessa forma funciona o sistema de propriedade industrial,
baseado na nossa LPI, gerando seguranca para aqueles que dele se
utilizam e para o proprio Estado conferidor de tais direitos.”

Ora, nao ha davidas de que, no sistema vigente, os requisitos para a
concessao de patentes, de desenhos industriais e também de marcas devem
ser verificados no momento da apresentagao do registro, e nao ao final do
procedimento.
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Basta pensar no requisito da novidade, que é resumido da seguinte
forma por Gama Cerqueira, sempre uma referéncia segura quanto ao tema:

“Destinando-se a distinguir produtos idénticos ou‘semelhantes, a
marca nao pode deixar de ser distinta, sob ‘duplo aspecto: ser
caracteristica em si mesma, possuir cunho préprio, na expressao de
Ouro Preto, e distinguir-se das outras marcas ja empregadas .” (
Tratado da propriedade industrial . Tomo I, p..369-370).

No sistema atributivo adotado no Brasil, armarca deve ser nova e
distinguir-se de outras ja empregadas no momento em que depositado o
pedido de registro, sob pena de subversao total da técnica e de criagao de
forte inseguranga juridica, conforme ressaltado acima.

Para ilustrar em termos concretos o que se esta a dizer, transcrevo
trecho do parecer do Jurista e Ministro Apesentado Eros Grau:

“Basta pensarmos ,em’/ dois pedidos de marcas distintos
depositados no mesmo dia, um deferido pelo INPI em um ano, o
outro em oito. E imaginar que, cinco anos apds o deposito dos
pedidos, duas multinacionais passem a explorar no Brasil as marcas
em questdao. A prevalecer o entendimento aqui criticado, um
depositante tera a sua exclusividade reconhecida, e o outro nao.

(.-)

Isso sem contar que a consagracao da tese permitiria, viabilizaria e
incitaria comportamentos nocivos da parte de terceiros interessados
na marca depositada, tendentes, tanto quanto isso se torne possivel, ao
retardamento do processo de exame do pedido: quanto mais lento for
esse exame, maiores serao as chances de quebra da exclusividade
juridica do depositante.”

Ademais;-0 art. 129 da Lei de Propriedade Industrial é expresso ao
afirmar o seguinte:

“Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro
validamente expedido, conforme as disposi¢oes desta Lei, sendo
assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o territorio nacional,
observado quanto as marcas coletivas e de certificagdo o disposto nos
arts. 147 e 148.
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§ 1° Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou
depbsito, usava no Pais, ha pelo menos 6 (seis) meses, marca idéntica
ou semelhante, para distinguir ou certificar produto, ou servigo
idéntico, semelhante ou afim, tera direito de precedéncia ao registro .”

Ao comentar o referido dispositivo, reproduzido, seguidamente nas
sucessivas leis que trataram da matéria, Gama Cerqueira nao deixa davida
de que:

“Finalmente, deve-se observar que.o uso anterior a que se refere a
lei é o uso feito no pais , sendo necessério, ainda, que o uso da marca
nao tenha sido abandonado. Assim, deve o impugnante provar que a
sua marca se acha em uso efetivo no pais e que ésse uso € anterior ao
depdsito do pedido de registro impugnado. ” (op.cit. v. II, tomo II, p.
122).

Na mesma direcao, também vale transcrever a manifestacao da
Gradiente:

“Ora, em matéria de propriedade industrial, é elementar que os
requisitos de registrabilidade (no caso das marcas e desenhos
industriais) ou de. patenteabilidade (no caso das patentes de invengao
e modelo de utilidade) devem ser aferidos pelo INPI justamente no
momento em que o titular requer ao Estado o bem suscetivel de
exclusividade;,ou seja, por meio do deposito!

Dito de outro modo, e utilizando-se das palavras empregadas na
sentenca, 0 INPI deve retroagir o exame a situagao fatica da época do
deposito.,s A titulo de exemplo, cite-se a hipdtese de aferigao do
requisito da novidade em matéria patentaria, sendo certo que o
paragrafo 1° do artigo 11 da Lei de Propriedade Industrial define o
estado da técnica "por tudo aquilo tornado acessivel ao publico antes
da-data do depdsito do pedido de patente (...)".

No mesmo sentido, o critério de registrabilidade dos desenhos
industriais é, em esséncia, avaliado no momento do depdsito, nos
termos do artigo 96, § 1%, da LPL

No caso das marcas, a realidade acima nao se altera. Muito
embora a forma de aquisi¢ao da propriedade da marca, em respeito ao
sistema atributivo, se dé pela concessao do registro (art. 129 da LPI),
os requisitos de registrabilidade, entre eles o previsto no inciso VI do
artigo 124 da Lei n® 9.279/96, devem ser examinados tendo por base a
data do depdsito do pedido de registro.

Nesse sentido, confira-se o entendimento da doutrina:
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'O termo escolhido como marca nao deve ser banal no momento
do seu deposito e é essa data que se convém retornar a fim de saber se
ela apresenta um carater distintivo suficiente. * (traducdo livre) -
grifamos

‘Data de apreciagao do carater distintivo: A existéncia do carater
distintivo se verifica na data do pedido do registro.” (tradugao livre) —
grifamos

"Apreciacao: A avaliacao de caracter distintivo € de discrigao
soberana dos juizos que analisam o mérito, mas. estes devem motivar a
sua decisao, ou seja, caracterizar a distingdo ou a falta de caracter
distintivo do sinal nos produtos ou servigos identificados. Ela deve ser
feita retroagindo a data de depdsito,~e, em relacdo ao publico
interessado. ’ (tradugao livre) — grifamos (volume 10, pp. 46-47).

(..)

Alids, no mesmo sentido, estd o/parecer da diretoria de marcas do
INPI acostado as fls. 324/327, onde se 1é facilmente que os critérios de
registrabilidade da marca devem ser analisados a época do depdsito.
Contfira-se:

'9. Segundo as alegacoes da Autora (fl. 10, item 26), a 1? Ré teria
cunhado o termo 'IPHONE" para assinalar seus aparelhos celulares.
Desta forma, infere-se de imediato que o referido termo nao era pré-
existente a época do deposito do pedido de registro da marca da lide,
o que pode ser depreendido também da analise dos documentos
anexados autos. Umawez que nao pré existente, conclui-se, s.m.j., que
0 mesmo nao seria’ necessario, genérico ou comumente usado por
terceiros a época’ do depodsito da marca em lide para descrever
aparelhos telefonicos celulares com acesso a internet. (...) Nenhum
destes elementos demonstra qualquer tipo de uso do termo "IPHONE’
no segmento mercadologico de interesse, seja por terceiros
concorrentes ou por consumidores, quando da época do depodsito da
marca atacada para descrever aparelhos telefonicos celulares com
acesso. a internet, de modo que nao resta evidenciado em nenhum
momento que o registro deste termo como marca pela 1 Ré
constituiria qualquer abuso quanto ao direito de livre concorréncia.’

Desse modo, demonstrado ser o deposito o momento crucial para
afericao dos requisitos de registrabilidade, requer IGB seja sanado o
ponto obscuro acima transcrito, de modo a permitir plena defesa de
IGB em seu Apelo ao Tribunal Regional Federal da 2 Regiao” (v. 10,
p- 48).

Dessa maneira, apesar de se ter demonstrado nos autos - a partir de
balizas faticas e temporais - que mesmo o exame posterior ndo levaria as
conclusdes propostas pela recorrida, o certo é que, para fins de exame dos

requisitos necessarios para a concessao de direitos de propriedade
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industrial no pais, a data a ser considerada ¢ a do deposito, e ndao a da
concessao do registro.

Nesse sentido, a demora na concessao de registro de marca pelo INPI
nao ensejou, nem poderia ensejar, a nao exclusividade sobre ela por quem a
depositou em razao do surgimento posterior de use mundialmente
consagrado da mesma marca por concorrente, tendo em vista os principios
da livre iniciativa, da livre concorréncia e da. seguranca juridica
proporcionada pelo sistema atributivo de direitos adotado pelo legislador.

Nesse ponto, cito novamente o primoroso parecer apresentado pelo
Jurista e Ministro Aposentado Eros Grau:

“A regulamentacdo da concorréncia deve prover certeza e
seguranga juridicas. A racionalidade do direito moderno decorre de
sua capacidade de instalar -um horizonte de previsibilidade e
calculabilidade em relagdao aos comportamentos humanos, vale dizer,
de seguranca.

Tais atributos sao indispensaveis a preservacao da paz e da ordem
social, que sup0e a preservacgao dos mercados.

Trata-se, entdo, da-ordem publica, constituida pelas normas
juridicas que compdem o nucleo mais expressivo daquilo que Nicos
Poulantzas chama'de le besoin de cacul de prévision: os agentes
econdmicos, no interior de um mercado extremamente complexo, no
qual o ganho voltado a acumulac¢ao de capital desempenha um papel
preponderante; necessitam de uma justica e de uma Administracao
cujo funcionamento possa ser, em principio, calculado racionalmente.

Essa possibilidade corresponde a uma exigéncia inafastavel do
mercado: Nesse quadro, a ordem publica, além da racionalidade e da
generalidade da lei, garante a isonomia, a igualdade dos agentes
econdmicos perante o direito.

Ora, a livre concorréncia pressupde que os agentes econdmicos
éstejam sujeitos as mesmas normas juridicas. A regulamentacao
imposta pelo Estado — ai incluida a jurisdigao — nao ha de violar a
isonomia entre eles.”

Essa conclusao estd em linha com a seguranca juridica e com a
legalidade estrita decorrente do regime atributivo de direitos eleito pelo
legislador patrio para o trato da matéria, além de atender a promocao do
desenvolvimento tecnoldgico e econdomico do pais, considerado sempre o
interesse social, a livre iniciativa e a livre concorréncia, nos termos
estabelecidos nos arts. 5%, XXIX, e 170 da Constitui¢ao da Republica.
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De fato, privilegiar uma empresa estrangeira, que ostenta grande
poderio economico, flexibilizando as regras de registro de marca no Brasil
em detrimento daquele que primeiro ocupou esse espago.de boa-fé nao
atende aos referidos enunciados constitucionais.

No caso sub judice , ficou incontroverso que a Gradiente obteve o
registro validamente expedido pelo INPI, consoante o disposto na
legislacao nacional, para a exploracao exclusiva de seu sinal distintivo no
Brasil.

Como ¢ de conhecimento geral, o empreendedor caminha adiante,
abrindo espacgos, lancando-se em atividades, inovadoras, criando novos
padroes de civilidade, bem como valores proprios da vida urbana.

Além disso, ao se voltar para o atendimento de necessidades coletivas,
ele promove, e tem promovido ao longo'da historia, a homogeneizagao do
consumo e do comportamento, culminando no que denominamos hoje de
sociedade de massa.

O direito positivo é sensivel ‘a essa realidade e consolida, no plano
juridico, as rela¢des sociais, estabilizando-as com apoio nos diversos
institutos que gravitam em torno do principio da seguranga juridica,
imprescindivel ao desenvolvimento da atividade empresarial.

Assim, ele acresce as-normas juridicas, que refletem a consciéncia
coletiva de um determinado periodo da histéria, o padrao de civilidade
captado pelo legislador.

No caso das marcas, as regras sao claras e postas de maneira prévia e
uniforme a todos'es concorrentes, de maneira que as bases do sistema de
protecao dos direitos industriais de indole constitucional ndo permitem
retrocessos e interpretacdoes moldadas para o atendimento do interesse de
empresas estrangeiras, cuja postura de afronta as leis nacionais nao pode
ser placitada pelo Supremo Tribunal Federal.

Os riscos enfrentados pelos empresarios, nacionais e estrangeiros,
devem ser aqueles inerentes a atividade empresdria, cumprindo salientar
que o direito deve oferecer seguranca juridica para o desenvolvimento
industrial e tecnoldgico do pais, garantido condi¢gdes isondmicas a todos, no
que diz respeito tanto a iniciativa econdmica quanto ao desenvolvimento da
atividade empresarial, razoes pelas quais nao se concebe, sob os auspicios
da Constitui¢ao e da legislacao nacional, excecao que se justifique no caso

dos autos.
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No entanto, ressalto que o presente voto apenas tem por escopo o
pedido formulado na inicial da agao de nulidade de registro de marca, nao
envolvendo questdes sobre o eventual uso indevido da referida marca, de
indenizacdes dela decorrentes, bem como do reconhecimento da
caducidade do referido registro, as quais devem ser dirimidas pelo juizo
competente, na via processual adequada, nao se podendo extrair deste
julgamento conclusdes automaticas sobre essas materias.

Por todo o exposto, voto, no caso concreto, pelo provimento do recurso
extraordindrio, de modo que se reforme o acdrdao do Tribunal Regional
Federal da 2* Regido e se julgue improcedente o pedido, ficando
estabelecida a seguinte tese:

“De acordo com o sistema atributivo de direitos de propriedade
industrial adotado pelo Brasil, a precedéncia de deposito de pedido de
concessao de registro de marca nao é afetada por uso posterior de
mesmo sinal distintivo por terceiros no Brasil ou no exterior.”

Voto, ainda, pela condenacao da parte vencida ao pagamento de custas
e honorarios advocaticios a parte vencedora, esses ultimos fixados em 20%
do valor da causa, em razao do disposto no art. 85, § 2°, I a IV, do Cddigo de
Processo Civil.
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