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CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CIGARROS LTDA. (doravante CLEAN), re-
presentado por sua patrona Renata Lisboa, formulou-me consulta acerca do
status fatico de contenda promovida em um litisconsorcio ativo de PT GUDANG
GARAM TBK e GLOBE CIGARETTE MANUFACTURING SDN (doravante GUDANG
ou GRUPO GUDANG), contra si e em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL (doravante INPI), originariamente autuado sob o
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ndmero 5026812-92.2018.4.02.5101, entao distribuido perante a 132 Vara
Federal da Secao Judiciaria do Rio de Janeiro. Neste sentido, segue abaixo meu
PARECER

fincado® nos elementos incontroversos daquilo que consta nos autos, bem como
no processo administrativo pertinente ao registro da marca 829374698, que trami-
tou perante a referida autarquia federal. Para facilitar a compreensao do principal
signo distintivo litigado e que foi objeto de depdsito por parte da GUDANG, vide:

G DANG

GARAM

OURD  VERMELHO  PRETO
OURD VERMELHO  PRETO OURO

1 Os fatos, uma analise critica deste parecerista e a
delineacao probatoria da lide

Peticao inicial

1.1 Em que pese o pedido da parte autora GUDANG ser de invalidade do
ato administrativo praticado pelo INPI, no momento do ajuizamento da agao, ba-
tizou sua pecga processual de “acao declaratoria [sic]” com fito de abstenc¢do de
uso, pois “a acao presente tem cunho puramente declaratorio” (Evento 1, Peticao
Inicial, p. 1 e 21). Ou seja, ja de inicio, seu pedido (esséncia petitoria) claramente
contrastara com a nomenclatura eleita para o exercicio do seu direito subjetivo
pUblico de acessar a tutela jurisdicional (art. 52, XXXV, da CRFB); fato é que se ha
pedido de invalidacao os demandantes deveriam ter identificado sua acao como
constitutiva negativa.?

1.2 No tocante aos fatos, a GUDANG ventilou ser titular de uma marca que
exerce relevante participagdo no mercado (20% do total) de cigarros feitos a base
de cravo na Indonésia; e que a concepgao da génese ideoldgica do signo misto
que ostenta teria vindo de um sonho do seu fundador na segunda metade da

1 Texto adaptado do parecer anexado ao feito.
2 AMORIM FILHO, Agnelo. Critério cientifico para a distinguir a prescricdo da decadéncia, e para identificar
as acoes imprescritiveis. Revista dos Tribunais, Sao Paulo, ano 94, v. 836, p. 7-37, jun. 2005.
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década de 1950, que acabou por falecer em 1985 (Evento 1, Peticdo Inicial, p.
4 e 5). Nao obstante, alegou que o signo sub judice seria munido de “nome e
renome mundial no segmento”, conhecido até mesmo por “aqueles que nao sao
fumantes”, visto ser marca “consagrada no mundo todo”, e “ser reconhecida
pela quase totalidade dos consumidores de produto KRETEK”. A parte autora,
reiteradamente, defende ser titular de um signo notoriamente conhecido (Evento
1, Peticao Inicial, p. 5 a 8) — sem que anexasse ao processo qualquer pesquisa
de opinido, conteldo publicitario, indicios ou provas neste sentido. O maximo que
foi trazido aos autos foi o comprovante de que o signo foi objeto de registro em
outros paises do mundo (Evento 1, Anexos da Peticao Inicial OUT 5 a 9), e uma ata
notarial com uma pesquisa feita no Google usando o signo em si.

1.3 Talvez o fato mais relevante de sua peti¢ao inicial seja relatado no com-
provante de registro de sua marca 820374698 na classe (9)34, que contempla a
delimitacao da exclusividade adquirida para uma série de produtos como cigarros,
filtros para cigarros, cigarros-de-cravo etc. Ou seja, a parte autora pleiteou e obte-
ve registro de marca para uma ampla especialidade na seara do tabaco, incluindo
uma série de bens que ndo se confundem com os referidos KRETEK. Ainda, con-
signou que sua distribuidora obteve éxito no registro de signo misto 825183472,
na classe (8)34, para cigarros, charutos, tabaco manufaturado e bruto e artigos
para fumantes (Evento 1, Peticao Inicial, p. 9, 10 e 16).

1.4 Em seguida, a parte autora informou que (1) a CLEAN “interpds [sic]
perante o INPI pedido de registro da marca GUNDANGGARAM”, sob o namero do
processo 84869282, para a classe 34 (Evento 1, Peticao Inicial, p. 9 e 10) — cigar-
ros, (2) além dos pedidos 913638390 e 913438715 para a marca mista CRETEC
(para cigarrilhas e cigarros), (3) que a CLEAN pediu os registros das marcas no-
minativas CRETEC e KRETEK, respectivamente, sob os nimeros 912722657 e
912722690; todas elas com caracteristicas figurativas e nominativas que coinci-
diriam com as titularidades das demandantes. Tal significaria dizer que eventual
acolhida pelo INPI dos pleitos da CLEAN importariam em violagao aos arts. 124,
XIX, XXIll, 126 e 189 da Lei n? 9.279/96 (Evento 1, Peticao Inicial, p. 20). Ou
seja, imputa atos contrafracionais a CLEAN (Evento 1, Peticao Inicial, p. 21), com
relagao aos dois registros de marca de titularidade de seu grupo econémico no
pais. Em seguida, destacou que a CLEAN instaurou um processo administrativo
para o reconhecimento da caducidade do registro 82037468, e que tal gerou
a acolhida do INPI. Entretanto, tal decisdo administrativa seria viciada e ja fora
objeto de recurso interposto pela autora junto a autarquia federal. Tendo em vista
que o registro da marca 84869282 estaria higido, ndo seria licito a CLEAN fazer
uso dos signos da parte autora, razao pela qual estaria legitimado o seu pedido
de abstencao (Evento 1, Peticao Inicial, p. 12).
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1.5 No bojo de sua peculiar petigdo inicial nomeada como declaratéria, ha,
ainda, um pedido de anulagao de mero “registro pleiteado” (bem como a “declara-
¢ao de impossibilidade de registro no INPI por terceiro” (Evento 1, Peticao Inicial,
p. 13 e 20), como se a parte autora pudesse fazer um prognostico do futuro,
ou como se a especulacao sobre uma condigdo (fator de eficacia) fosse habil
a ensejar a tutela do plano da validade. A auséncia de ato administrativo neste
sentido sequer seria um empecilho para seu pedido, ja que haveria periculum in
mora pela falta de analise do “exame de mérito dos pedidos da CLEAN” (Evento
1, Peticdo Inicial, p. 21). O registro pleiteado pela ré CLEAN seria o do Processo
Administrativo n2 9119507 88:

AArsi—

i—" i l_'_ _

-

GUDANG

1.6 Com relacao a decisdo sobre a caducidade, a autora informou que factual-
mente restou silente na apresentacao de defesa quanto a prova de uso da marca,
0 que resultou em um julgamento a revelia no ambito administrativo. Entretanto,
a GUDANG elenca que nao pode demonstrar a uténcia dos registros de marca
ante a questao de inseguranca juridica proporcionada pela Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitéaria (doravante Anvisa). Em sintese, a agéncia reguladora emanou
ato administrativo (RDC n? 14/2012) vedando (i) a adicao de teor flavorizante
como menta e cravo em tabaco; (ii) a importagao de produtos com tais caracte-
risticas; sem obstar (iii) a producao nacional dos produtos anteriores, desde que
destinados a exportacdo (Evento 1, Peticdo Inicial, p. 14). Neste cenario, destacou
que a Confederacdo Nacional da IndUstria (doravante CNI) impetrou acao direta
de inconstitucionalidade (doravante ADIn) questionando a constitucionalidade da
resolucao da Anvisa, o que gerou uma decisao cautelar da relatora Ministra Rosa
Weber pela suspensao da limitacao administrativa. Desta forma, em que pese
estarem amparadas pela tutela de urgéncia, as autoras “se viram obrigadas a
aguardar o desfecho do caso antes de desembolsar enorme investimento financei-
ro no Brasil para dar inicio a fabricacao [...] e comercializagao de seus produtos”
(Evento 1, Peticao Inicial, p. 14, grifos nossos). Entretanto, no julgamento de
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mérito da a¢ao de controle concentrado de constitucionalidade, restou um empate
com cinco votos para cada resultado antagonico.

1.7 Ou seja, defende que, por motivo “de forga maior”, se “viu obrigada a
aguardar o desfecho da celeuma antes de tornar-se uma fabricante e, ou distribui-
dora do produto em nosso Brasil”. Em outros termos, “a nao utilizacao se deu por
forga da lei [sic] da Agéncia Reguladora, e tal impedimento ainda vigora, pois nao
esta afastado definitivamente” (Evento 1, Peticdo Inicial, p. 14 e 15).

1.8 Em seguida, em dois nitidos atos-falhos, a parte autora defende que a
CLEAN pratica aproveitamento parasitario “Ainda que o faca ‘sob o manto da lega-
lidade’, com respaldo em eventual caducidade” (Evento 1, Peticao Inicial, p. 22);
bem como narra que o “registro da marca no INPI confere o direito de propriedade
e de exclusividade de uso ao seu titular e, em contrapartida, surge o dever do
mesmo ao seu uso efetivo, decorrente da fungao social da propriedade, prevista na
Constituicdo Federal” (Evento 1, Peticdo Inicial, p. 29). Tais atos parasitarios esta-
riam consagrados em prejuizo de sociedades estranhas a lide, como SOUZA CRUZ,
PHILIP MORRIS e TV RECORD, em atos de concorréncia desleal. Curiosamente
a parte autora nao explicou, exatamente, como a CLEAN concorreria contra a TV
Record (Evento 1, Peti¢ao Inicial, p. 27), por exemplo. Em seguida, narra que ha-
veria uma deslealdade da CLEAN em “capturar o prestigio construido ao redor do
mundo pela Autora”.

1.9 Por fim, formulou quatro pedidos diferentes, dois deles bastante peculia-
res: (i) pela titular do registro decidido como caduco, que tal decisao do INPI seja
submetida a “Declaragao [sic] de nulidade”, pela legitimidade do seu desuso; (ii)
pela distribuidora nao titular do registro decidido como caduco, o0 mesmo pedido
do item “i”; (iii) a declaragao de — sem ato administrativo decisorio do INPI, logo,
em afronta ao art. 22 da CRFB - a improcedéncia dos pedidos de marca subme-
tidos pela CLEAN; e (iv) tutela inibitoria para que a CLEAN se abstenha de usar
marcas com a nominacao GUDANG GARAM ou seus elementos figurativos (Evento
1, Peticao Inicial, p. 30). Um ponto final que merece atencao do 6rgao julgador
foi a resisténcia das autoras em cumprir com regras processuais basicas como a
caugao, pois em que pese serem pessoas juridicas estrangeiras — “apesar de nao
residirem no Brasil e ndo possuirem imoveis” — ostentariam “evidentes condicoes
de capacidade financeira”, mesmo que a presente “acado ndo tem conteldo eco-
nomico” (Evento 1, Peticao Inicial, p. 32). Ou seja, reiteradamente a GUDANG cré
gue o que alega é evidente por si so, tal como seu “autorrenome” (e nao alto re-
nome) ou sua capacidade econdmica. Na leitura da peca exordial ha a impressao
de que a situacgao juridica subjetiva passiva do 6nus da prova nao é exatamente
bem quista pela parte autora.
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Juizo nega o pedido de antecipacao dos efeitos da tutela

1.10 Na decisao que rechagou a tutela de urgéncia pleiteada pela GUDANG,
0 Juizo da 132 VFRJ suscitou que (i) a CLEAN nao gozava de registro de marca a
seu favor; e (ii) o pedido de abstencao de uso pela CLEAN, sob o ponto de vista
da competéncia em razao da pessoa de que trata o art. 109, |, da CRFB, deveria
ser acessorio ao pedido de invalidagao de registro de marca (o que, pelo item “i”,
nao ocorreria in casu — Evento 10, Decisao Liminar Indeferida).

GUDANG realiza emenda a inicial e pleiteia a reconsideracao da denegacao da
tutela de urgéncia

1.11 No dia 15.10.2018 a GUDANG realizou emenda a peti¢do inicial, sus-
citando que a CLEAN teria, “mesmo sem justo titulo marcario”, registrado “[sic]
a marca da Autora perante” a Anvisa e a Receita Federal, “fazendo-se passar por
detentora da marca junto a tais entidades” (Evento 19, Emenda a Inicial, p. 2). A
parte demandante, contudo, ndo explanou como a agéncia reguladora e o 6rgao
federal responsavel pela execucao das politicas tributarias, despidos da compe-
téncia de que trata a Lei n? 5.648/70, poderiam realizar registros de marca.

1.12 A GUDANG ratificou seu entendimento de competéncia do Juizo Federal
para fins de apreciagcao do pedido de abstengao de uso de marca, mesmo que
despido de ato praticado pelo INPI a consolidar eventual propriedade em favor da
CLEAN (Evento 19, Emenda a Inicial, p. 3). Por sinal, a mora do INPI em examinar
seu recurso administrativo atrairia seu interesse juridico em manejar tal pedido
em desfavor da CLEAN. Nao obstante, defendeu o direito de a RECEITA e a ANVISA
intervirem voluntariamente no processo, com sua respectiva intimacao (Evento
19, Emenda a Inicial, p. 5).

Juizo realiza retratacao e concede a tutela de urgéncia

1.13 No dia 24.10.2018, o Juizo instrutor realizou retratacado e deferiu o
pedido de antecipacao dos efeitos da tutela, para que a CLEAN se abstivesse de
usar o signo GUDANG GARAM (nos elementos nominativos e figurativos), eis que
(i) a autora teria comprovado ser titular do signo em diversos paises do mundo; (ii)
a CLEAN estaria fazendo uso de signos com “representacao grafica muito seme-
Ihante” aos da autora, para 0 mesmo segmento mercadoldgico (Evento 23, Tutela
de Urgéncia Concedida).

1.14 Curiosamente, na decisao de retratacao o Juizo nao enfrentou a propria
fundamentacao pretérita acerca (a) da auséncia de registro de marca em vigor
para a CLEAN; e (b) da fragil causalidade entre o pedido de absten¢do de uso
contra a CLEAN, se nao havia ato administrativo do INPI a constituir propriedade
para a Ultima. Ou seja, sinteticamente o Juizo acolheu o entendimento de que
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poderia dirimir um conflito comutativo, de nitida competéncia do Juizo de direito.
Ainda assim, determinou a intimacao da Anvisa e da Receita para, querendo, se
manifestarem no feito.

Anvisa informa auséncia de seu interesse no processo

1.15 No dia 31.10.2018, a Anvisa peticionou no feito consignando nao ter
interesse na lide, bem como anexando manifestacao 133/2018/SEl/GGTAB/
DIARE/ANVISA (Evento 33, Peticao ANVISA e DESP 3), na qual consignou: (i) que,
pela Resolugao RDC n? 226/2018, a demonstracao de mero pedido de registro de
marca seria suficiente para a obtengao do registro de produto fumigeno; (ii) que
a ADIn n2 4.878 foi julgada pelo STF, tendo a decisao cautelar suspendendo os
efeitos dos arts. 62 e 72 da RDC n2 14/2012, permanecido vigente até 9.2.2018;
e (iii) pelo resultado nao vinculante da decisao do STF, a fonte normativa de proi-
bicao ainda poderia ser questionada em outros Tribunais.

GUDANG formulou pedido que extrapolara os limites postos na peticao inicial e
na emenda a inicial

1.16 No dia 5.11.2018 (Evento 40, Peticao Oficio a Anvisa, p. 2 e 3), a
GUDANG peticionou requerendo que o Juizo determinasse que fosse oficiada a
Anvisa, para que suspendesse 0s registros dos produtos fumigenos feitos pela
CLEAN; ainda que a peticao inicial e sua emenda em nada tivessem ventilado
pedidos dirigidos a cassacao do registro sanitario feito em favor da CLEAN.

INPI concorda com a parcial procedéncia dos pedidos autorais

1.17 No dia 7.11.2018 (Evento 41, Contestacao do INPI, p. 4), a autarquia-ré
apresentou sua manifestagdo anexando parecer da Coordenacgao Técnica concor-
dando que a caducidade do registro 829374698 fora decidida com erronia, visto
que a proibicao da Anvisa seria fato a justificar a incidéncia do art. 143, §12, da LPI.
Entretanto, salientou (a) que a titular do registro nao ofereceu defesa do pedido
de caducidade, (b) que a segunda autora nao foi intimada a fazé-lo, visto nao ser
titular daquele registro e (¢) que a GUDANG jamais informara durante o processo
administrativo qualquer restricao advinda da Anvisa.

1.18 Com relacao aos pedidos formulados pela GUDANG contra os pedidos
de registro feitos pela CLEAN, e que ainda nao foram decididos, o INPI suscitou (i)
que a demandante sequer apresentou oposicao quanto aos pedidos 913438715
e 913638390; e (ii) que o pedido 840869282 teve seu tramite sobrestado pelo
curso do processo administrativo de caducidade. Desta forma, sequer se mani-
festaria sobre o mérito de tais pedidos sob pena de invadir a “competéncia do
examinador natural do processo”, além de carecer a GUDANG de interesse juridico
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(Evento 41, Contestacao do INPI, p. 6). Por fim, como a GUDANG fora omissa no
processo administrativo que gerou a caducidade de seu registro, pleiteou sua nao
condenagdo em honorarios advocaticios, ja que tomou sua decisao despida das
informacgdes necessarias ao feito.

1.19 Em sintese, o INPI apontou o fato de que (1) a GUDANG contribuiu
com a decisao de caducidade quando se calou, apesar de regularmente intimada;
(2) a 22 autora nao é parte legitima no processo de caducidade, visto nao ser
titular ou licenciada do registro 829374698 e (3) é juridicamente impossivel o
Judiciario substituir a Administragdo na emanacao de ato que lhe é exclusivo e
que ainda nao foi realizado. Note-se que o argumento (1) corrobora que a tutela
de urgéncia foi concedida de forma a ignorar o principio geral de direito segundo
o qual dormientibus non sucurrit ius;, que o argumento (2) denota a confusao
feita na legitimidade ativa, de modo a justificar um pedido inibitério, sem que
houvesse genuina competéncia do Juizo Federal quanto a tutela de abstencao de
uso de marca e (3) que nenhuma razao assiste 8 GUDANG quando quer antecipar
a decisao administrativa sobre os pedidos de registro formulados pela CLEAN.

*

1.20 Na opiniao deste parecerista, se o Juizo tivesse cotejado as razoes de
defesa do INPI (mesmo com o0 assentimento quanto a decisdo de caducidade, o
que traria robustez ao requisito da probabilidade de direito da GUDANG) com as
fundamentagoes manifestadas em suas proprias decisoes (eventos 10 e 23),
naturalmente teria revogado a tutela concedida tendo em vista os requisitos proce-
dimentais do art. 300 do CPC/2015. Afinal, qual o perigo na demora para o titular
de registro que (a) nao demonstra qualquer uso e (b) sequer realizou defesa ad-
ministrativa sobre o pleito de caducidade? E importante consignar que a decisao
sobre a caducidade fora tomada em 22.11.2016 (RPI 2394), e que a agao s6 foi
ajuizada em 21.9.2018 (cerca de um ano e dez meses depois). Ou seja, fazendo
um paralelo com o conceito de tutelas de urgéncia e a posse de direitos, eventual
uso de marca pela CLEAN ja era posse velha, e a autora da demanda além de
ter sido omissa administrativamente foi extremamente lenta para exercer seus
direitos em Juizo. Trata-se de um caso de antecipacdo dos efeitos da tutela em
favor de quem (i) claudicava demonstrar o perigo na demora e (ii) de quem nao foi
cuidadosa na defesa de sua propriedade. Tal longo hiato temporal, somado a pré-
via inércia da GUDANG, também faz com que este parecerista questione o acerto
decisorio de se negar o recebimento no duplo efeito do recurso da CLEAN. Afinal,
pessoas juridicas (especialmente as nao proativas) jamais merecerao qualquer
tipo de paternalismo judicial.
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CLEAN contesta os pedidos da GUDANG

1.21 No dia 6.12.2018, a CLEAN apresentou sua contestacao aos pedidos
da GUDANG (Evento 52, Contestacao CLEAN, p. 3 e seguintes), suscitando que
(i) a Gltima carece de interesse juridico no tocante ao pleito de invalidar registros
sequer efetivados a seu favor, o que, em verdade, caracterizaria pleito que repre-
senta usurpacao de competéncia do INPI; (ii) o pedido de abstencao de uso esta
fincado, apenas, na suposta contrafacao de marcas, o que nao atrai a compe-
téncia do Juizo Federal, razao pela qual seria imperativa a extingao do feito sem
o0 julgamento de mérito quanto a tal pedido; (iii) a comercializagdo de cigarros
saborizados era licita até fevereiro de 2018, tendo a GUDANG optado por nao
usar seu registro de marca; (iv) a GUDANG jamais comercializou seus produtos
no Brasil, fazendo uso da RDC n? 14/2012 da Anvisa como mero pretexto para
sua omissao; (v) a GUDANG nao ostenta marca notoriamente conhecida, inclusive
nao trouxe ao processo administrativo ou aos autos judiciais qualquer prova neste
sentido (Evento 52, Contestagao CLEAN, p. 22); e (vi) os signos da GUDANG e da
CLEAN nao se confundem, ja que ha elementos figurativos e nominativos capazes
de distingui-los (“CRETEC” e “CRETEC KRETEK CIGARETTES POWERED BY THE
SUM OF PURE CLOVE”).

1.22 A CLEAN delineou ser fato incontroverso que (i) a GUDANG nao se mani-
festou no processo administrativo que gerou a caducidade (Evento 52, Contestacao
CLEAN, p. 11); (ii) a esséncia do recurso administrativo da GUDANG foi de alegar
a mafé da CLEAN (Evento 52, Anexo 4 da Contestagdo CLEAN, p. 7) e suscitar
ser multinacional famosa; (iii) a GUDANG nado se desincumbiu do 6nus probatorio
quanto a demonstracao de efetivo uso de sua marca 829374698, e sequer co-
lacionou razoes para que justificasse o desuso da marca no periodo investigado
(9.5.2011-9.5.2016), (iv) a GUDANG nao exerce atividades empresariais no pais, e
sequer possui registro junto a Receita Federal ou perante a Anvisa e (v) o pedido de
suspensao do registro sanitario em nada se confunde com o mérito da demanda.

1.23 Com relagao a normativa RDC n? 14/2012 da Anvisa, defendeu sua
ilegalidade, e informou ao Juizo que em 26.9.2012 um sindicato interestadual da
indUstria do tabaco ajuizou uma acao civil plblica (0046897-86.2012.4.01.3400)
perante a 92 Vara Federal do Distrito Federal, tendo obtido uma tutela de urgéncia
para suspender os efeitos de tal resolucao (Evento 52, Anexo 7 da Contestacao
Clean, p. 13). O resultado de tal decisao alcangou todas as sociedades empre-
sarias do ramo, inclusive pelo fato de que a Anvisa ajuizou remédio proces-
sual voluntario contra tal decisdao, o que restou denegado pelo C)rgéo Colegiado
do TRF-1 (0002696-87.2013.4.01.0000 — 62 Turma - Evento 52, Anexo 8 da
Contestagao Clean). Mesmo com uma sentencga desfavoravel no feito originario, o
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sindicato demandante interpds apelacao e obteve uma tutela antecipada recursal
(1029408-24.2018.4.01.0000 — Evento 52, Contestacao CLEAN, p. 20). Quase
simultaneamente, a CNI impetrou a ja mencionada ADIn n¢ 4.874, tendo a me-
dida cautelar sido exarada em 13.9.2013 (Evento 52, Anexo 10 da Contestacao
Clean), e restado vigente por cerca de cinco anos.

1.24 Desta forma, durante a vigéncia das tutelas de urgéncia, a Anvisa con-
cedeu diversos registros para fabricantes de tabaco que continham aroma e sabor,
razao pela qual a GUDANG optou por nao fazer uso da marca sub judice (Evento 52,
Contestacao CLEAN, p. 21).

1.25 A CLEAN pleiteou a reconsideragao da decisao que concedeu a tutela
de urgéncia, pois (a) todo o seu faturamento advém da comercializagao dos ci-
garros identificados com os signos iniciados por CRETEC e GUDANG GARAM, (b)
recolhe cerca de R$1.000.000,00 (um milhdo de reais) em impostos por més e
(c) a autora sequer tem atividade no Brasil para legitimar sua tutela através da
exclusividade do registro de marca.

Uniao consigna a auséncia de seu interesse no processo

1.26 No dia 11.12.2018, a Unido respondeu ao oficio recebido e informou
ao Juizo (Evento 56, INF2, p. 2) nao gozar de interesse juridico no processo. Em
um anexo cuja curta fundamentagao auxilia na percepcao sobre a artificialidade da
tese sobre a competéncia da Justica Federal para dirimir o alegado (i) registro de
marca junto a Receita ou a Anvisa e (ii) sobre o interesse de tal 6rgao e autarquia
para legitimar o pedido de contrafacdo de marca de pessoa que nao teve seu
signo julgado caduco.

Juizo da 132 VFRJ decide pela manutencao da concessao de tutela de urgéncia

1.27 No dia 17.12.2018 (Evento 59), o Juizo apreciou o pedido de reconsi-
deragao formulado pela CLEAN em sua defesa, mas decidiu que, pela manifesta-
¢ao do INPI quanto a tese sobre a caducidade, tal seria suficiente para legitimar a
tutela de urgéncia concedida. Ainda dilatou a apreciagao dos pedidos de auséncia
de interesse processual para a ulterior decisao de mérito. Ao final, intimou as
partes a se manifestarem em provas. E importante consignar que, interposto re-
curso pertinente, a 12 Turma Especializada do TRF-2 manteve o decisum do Juizo
Instrutor (autos de nimero 5002431-94.2018.4.02.0000).

Dilacao probatoria e informacao da GUDANG sobre alegada desobediéncia da
CLEAN a ordem judicial inibitoria

1.28 No dia 19.12.2018 (Evento 67), o INPI manifestou seu desinteresse na
producao probatoria; enquanto no dia seguinte a GUDANG (Evento 68) peticionou
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no feito anexando ata notarial que demonstraria o descumprimento pela CLEAN da
decisao inibitoria (inclusive com notas fiscais de compra dos produtos GUDANG
GARAM, CRETEC CRAVO, Evento 68, OUT 3, realizada junto a pessoas juridicas
que nao participam da lide — distribuidores) . Curiosamente, a GUDANG interpretou
que a tutela de urgéncia sobre a abstengao do uso de marca seria suficiente a
gerar a ineficacia do “registro de produto identificado” pelo mesmo signo junto a
Anvisa (Evento 68, p. 4). Neste sentido, pediu a majoracao de astreintes, o reco-
nhecimento do ilicito penal de desobediéncia a ser comunicado as autoridades
policiais, a aplicacao de multa por ato atentatorio e a expedicao de oficio a Anvisa
para suspender os efeitos dos registros sanitarios da CLEAN.

CLEAN impugna a alegacao de descumprimento da liminar e opoe embargos de
declaracao

1.29Nodia16.1.2019, a CLEAN peticionou ao feito (Evento 71, Manifestacao
CLEAN) informando que (i) alterou o trade dress utilizado na comercializagao do
produto CRETEC, e que depositou no pedido de registro de marca mista junto ao
INPI; (ii) modificou a embalagem do produto, que antes era vendido usando a mar-
ca GUDANG GARAM, passando a usar o signo PROFESSIONAL, demonstrando es-
tar cumprindo a ordem judicial. Advogou ter alterado seu sitio eletronico de modo
a remover as anteriores mengoes aos signos objeto da tutela inibitéria, bem como
que as notas fiscais apresentadas pela GUDANG foram emitidas por terceiros, que
comercializavam produtos alienados pela CLEAN em momento anterior a tutela de
urgéncia. No mérito, com relagao ao pedido de suspensao dos efeitos do registro
junto a Anvisa, defendeu ser matéria que extrapola a lide sobre marcas, devendo
ser prontamente rechacado (Evento 71, Manifestacao CLEAN, p. 4). Nao obstante,
a CLEAN consignou que a autora nao realiza atos diretos de comercializagao no
pais, apenas consentido que um importador realize compras no Paraguai para o
ulterior ingresso, via contrabando, no territdrio nacional. Ou seja, a presente lide
seria uma forma de reforcar o ataque que a indUstria nacional de tabaco sofre
daqueles bens cujos titulares nao adimplem os deveres tributarios. Pleiteou a
intimacgao do INPI para se manifestar sobre os argumentos da CLEAN, bem como
que fossem oficiadas a Anvisa e a Receita para informarem sobre os registros de
tabaco a base de cravo que foram realizados durante a vigéncia da cautelar que
suspendeu os efeitos da RDC n2 14/2012. Logo, eventual uso através de ilegali-
dade tributaria nao seria suficiente para impedir a constatacao da caducidade do
registro. Por fim, pediu a realizacao de prova testemunhal para a oitiva do presi-
dente do Instituto de Desenvolvimento Econdmico e Social de Fronteiras.

1.30 No dia 25.1.2019 (Evento 73, Embargos de Declaragao CLEAN), a par-
te ré ofereceu recurso de esclarecimento suscitando que o Juizo nao dirimiu a

Revista Brasileira de Direito Civil — RBDCivil | Belo Horizonte, v. 31, n. 2, p. 225-262, abr./jun. 2022 235



PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA

sua alegacao da incompeténcia da Justica Federal para analisar o pedido sobre o
suposto uso indevido das marcas das autoras.

Juizo nao acolhe os pedidos das partes

1.31 No dia 31.1.2019 (Evento 74, Decisao Judicial), o Juizo da 132 Vara
Federal (i) nao acolheu as alegacoes da GUDANG sobre o descumprimento da tu-
tela antecipada, (ii) indeferiu o pedido de expedicao para a Anvisa, “tendo em vista
que a lide posta nos autos foge a questoes que envolvam vigilancia sanitaria”, (iii)
indeferiu o pedido da CLEAN para que o INPI se manifeste sobre os argumentos
da ré, (iv) indeferiu a expedicdo de oficios a Receita e a Anvisa, pelo fato de que
“a propria parte autora ja declarou expressamente, em sua inicial, ter optado por
nao comercializar no Brasil os cigarros que produzia, por conta de entraves com a
Anvisa que resultavam em uma inseguranca juridica sobre a questao. Desta forma,
diante da declaragao da autora, nao importa para a resolucao da causa se outras
empresas possuiam registro de importador ou tiveram a importagdo autorizada
no periodo de 2011 a 2016, nem se houve registros concedidos pelas Anvisa
nos anos de 2011 a 2016 as empresas da categoria econdmica da indUstria do
fumo”, (v) bem como negou o pedido formulado em embargos de declaragao, visto
que, em decisao anterior (Evento 23), compreendeu que os pedidos de abstencao
de uso “sao consectario l6gico da caducidade do registro” de marca da GUDANG.

GUDANG pleiteia o julgamento antecipado da lide; CLEAN pleiteia nao haver
mais provas a serem produzidas; e o Juizo defere intimacao ao INPI

1.32 No dia 11.2.2019 (Evento 82, Peticao GUDANG), a parte autora (i)
pleiteou o julgamento antecipado da lide, (ii) defendeu o interesse legitimo da
sua distribuidora para ter sido notificada no processo administrativo que deferiu
o pleito de caducidade, (iii) advogou que a CLEAN nao poderia desconhecer suas
marcas, com base no art. 124, XXIll, da LPI, (iv) que a demora do INPI viola a
regra constitucional sobre a duragao razoavel do processo, bem como lhe outorga
legitimo interesse para pleitear o indeferimento dos pedidos de registro da CLEAN
e (v) o julgamento da procedéncia dos pedidos com a confirmagao da liminar.

1.33 No dia 11.3.2019 (Evento 86, Peticao CLEAN), a demandada peticionou (i)
informando nao possuir prova documental suplementar a ser colacionada, (ii) consig-
nando que a RDC n? 14/2012 nao impedia a comercializagao do produto da autora,
de modo que seria manifesta a caducidade do registro sub judice, mas (iii) para evitar
alegado cerceamento de defesa, pediu a intimagao do INPI para se manifestar sobre
a inexisténcia de razoes legitimas para justificar o uso da marca GUDANG GARAM.

1.34 No dia 22.3.2019 (Evento 90, Decisdao de Reconsideracao), o Juizo
reconsiderou sua decisao anterior e concedeu o pedido da CLEAN de intimar o
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INPI para se manifestar sobre as razoes ventiladas pela GUDANG para justificar o
desuso da marca sub judice.

O INPI se manifesta no feito

1.35 No dia 19.4.2019 (Evento 95, INPI opina sobre causas de caducidade)
o INPI se manifestou acerca da uténcia do registro 8239374698, registrado em
favor da autora, para assinalar “cigarros, filtros para cigarros e cigarros — de — cravo
(kretek), charutos, tabaco puro ou manufaturado; artigos para fumantes; isqueiros,
fosforos”. Neste sentido o INPI destacou que a parte demandante nao apresentou
provas ou justificativas para o desuso diante da caducidade instaurada pela CLEAN,
em sede administrativa. Ao final, entretanto, o INPI nao se posiciona firmemente
sobre o acerto da decisao de caducidade, laborando com condigcoes: “Portanto, se
de fato houve a proibicao por parte da ANVISA, esta pode ser considerado uma jus-
tificativa plausivel para o desuso. Por fim, concluimos que a marca registrada deve
ser utilizada, sob pena de sofrer caducidade, desta feita, caso a nao utilizacao seja
apenas por uma opg¢ao da empresa, a caducidade recaira sobre a marca, em outra
face, caso a empresa tenha razoes legitimas para a nao utilizagdo, nao recaira a
caducidade” (Evento 95, INPI opina sobre causas de caducidade, p. 4).

0 Juizo da 132 VFRJ sentencia o feito

1.36 Apds uma série de manifestagcoes da GUDANG e da CLEAN, inclusive
com pedido de condenagao por litigancia de ma-fé e nova alegacao do descum-
primento da liminar, no dia 11.9.2019 (Evento 113, Sentenca), o Juizo decidiu o
mérito do processo: (a) destacando que “as marcas sao concedidas, obviamente,
para que sejam usadas para designar produtos e servicos na sociedade. A utiliza-
¢ao do sistema marcario ndo € obrigatéria, mas uma faculdade do titular, visando
ao asseguramento de seus direitos. Mas, uma vez concedida, a marca deve ser,
obrigatoriamente, usada”; (b) consignando que a inseguranca juridica advinda
pela Resolugdao n® 14/2012 da Anvisa, e pelas sucessivas decisoes judiciais,
legitimam o argumento da GUDANG quanto ao desuso; (c) “o fato de a autora
nao haver iniciado o uso de sua marca no Pais, por conta dos entraves com a
Anvisa ja mencionados, ou por qualquer outro motivo que seja, ndo da a empresa
ré o direito de apropriar-se indevidamente de marca notoriamente conhecida em
ambito internacional e que obviamente a demandada nao poderia desconhecer
em razao de suas atividades”; (d) que ndo ha interesse de agir quanto aos pleitos
de indeferimento dos pedidos de marca da CLEAN, visto que ainda nao houve ato
administrativo do INPI e (e) confirmou a tutela de urgéncia antes concedida.

GUDANG opoe embargos de declaracao
1.37 No dia 27.9.2019 (Evento 123, Embargos de Declaragdao GUDANG),
a parte autora opds embargos de declaragdo suscitando ter o juizo se omitido a
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decidir sobre sua alegacao de que (i) a CLEAN teria descumprido a ordem judicial,
pois continuaria a utilizar as marcas da autora, (ii) a CLEAN estaria descumprin-
do ordem da Anvisa vendendo produto proibido, (iii) a CLEAN estaria praticando
crimes tributarios, de modo que requereu (iv) o provimento do seu recurso para
suprir as omissoes alegadas.

CLEAN interpoe apelacao

1.38 No dia 15.10.2019, a CLEAN interpds recurso (Evento 125, Apelagao
CLEAN) com pedido de recebimento recursal no duplo efeito, e no mérito, desta-
cou (a) que, ao longo de doze anos desde o pedido de registro da GUDANG, nao
ha qualquer indicio da atividade empresarial da parte autora no mercado nacional,
(b) que a reforma da decisao administrativa sobre caducidade geraria uma “in-
justa perpetuacao do direito a uma marca”, (c) que a GUDANG jamais efetuou os
registros necessarios perante a Receita ou perante a Anvisa, o que denota sua
falta de interesse em comercializar seus produtos no mercado nacional, (d) que a
GUDANG quedou-se inerte no procedimento administrativo de caducidade, (e) que,
pela duragao da medida cautelar na ADIn pertinente que foi dirimida no STF, nao
havia inseguranca juridica a sustentar o factual desuso da marca, (f) que mesmo
assim a RDC n? 14/2012 da Anvisa adveio apds o registro da marca declarada
caduca, e que durante tal periodo a GUDANG nao demonstrou o uso efetivo e (g)
que a mera alegacao de ser marca notoriamente conhecida nao basta para fazer
uso da tutela do art. 126 da LPI.

INPI e CLEAN se manifestam quanto aos embargos de declaracao da GUDANG

1.39 No dia 30.10.2019 (Evento 133), o INPI se manifestou no sentido de
que nao apresentaria resposta ao recurso da parte autora. Por sua vez, a CLEAN
(Evento 137), com nova representacao judicial, ofereceu contrarrazoes aos em-
bargos de declaragao da GUDANG, fincando (i) que a demanda apenas cuida de
pleito de invalidagcao de ato administrativo cominado com abstencao de uso de
marca, (i) que a parte autora visa ampliar a causa de pedir e pedidos, inclusive
para alargar a cognigao judicial para seara criminal-tributaria e (iii) que promoveu
alteracao nas embalagens de seus produtos e que cumpre a tutela de urgéncia
concedida pelo Juizo.

0 Juizo da 132 VFRJ deu provimento aos embargos de declaracao da GUDANG e
prolatou sentenca integrativa

1.40 No dia 16.1.2020 (Evento 140), o Juizo deu provimento aos embar-
gos de declaragao da autora, integrando a sentenga por omissao de pedido da
GUDANG, (i) decidindo que a CLEAN descumpriu o comando judicial da tutela de
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urgéncia e permaneceu fazendo uso do signo distintivo da parte demandante, (ii)
determinando que a CLEAN depositasse em Juizo as astreintes incidentes desde a
data do descumprimento da ordem judicial, (iii) indeferindo o pedido de majoracao
de astreintes bem como o de expedicao de oficios a Receita e a Anvisa, além de
(iv) rejeitar a cognicao da suposta pratica de atos criminais por parte da CLEAN.

CLEAN complementa suas razoes de apelacao

1.41 No dia 11.2.2020 (Evento 146, Razoes Complementares de Apelagao
CLEAN), a parte demandada aditou seu recurso, ratificando as razoes anteriores,
bem como pleiteando (i) a anulacao da multa por descumprimento de ordem judi-
cial, por ter havido algum erro de logistica, e 0s seus novos produtos nao remete-
rem a marca figurativa da parte autora, (ii) que o valor é exorbitante e ultrapassa
trés milhdes e seiscentos e cinquenta mil reais, além de nao poder se presumir
que o descumprimento ocorreu de agosto de 2018 a fevereiro de 2020, (iii) que a
demanda, sequer, tem pedidos compensatorios e (iv) que o recurso precisaria ser
recebido no efeito suspensivo.

GUDANG interpoe recurso de apelacao

1.42 No dia 17.2.2020 (Evento 147, Apelacao GUDANG), a GUDANG inter-
pos recurso de apelagao circunscrito ao pedido (i) de que os processos adminis-
trativos de pedidos de registro de marca estariam demorando a serem decididos,
(ii) que os pedidos da CLEAN deveriam ser indeferidos e (iii) requerendo a reversao
dos 6nus sucumbenciais.

INPI oferece suas contrarrazoes de apelagcao

1.43 Em sintética peca do dia 21.5.2020 (Evento 167, Contrarrazoes do
INPI), o INPI se manifestou pela manutencao da sentenga, sem tecer maiores
comentarios meritorios.

Outros atos em grau recursal

1.44 No dia 27.2.2020, a CLEAN peticionou ao Juizo ad quem prevento (em
virtude de pretérito recurso de agravo de instrumento) da 12 Turma Especializada
do TRF-2 (Autos de nimero 5001946-26.2020.4.02.0000 — Evento 01, Peticao
Efeito Suspensivo CLEAN), pleiteando a atribuicao de efeito suspensivo ao seu re-
curso de apelacao. Destaca que ja aviou recurso de apelagao contra sentenca que
Ihe foi desfavoravel, e que a qualquer momento poderia sofrer com o cumprimento
de sentencga sobre o milionario quantum debeatur a titulo de astreintes. Apos de-
talhar as razdes faticas do litigio e sumarizar o contelido de sua apelacao, destaca
que o risco que corre de ter de adimplir valor elevadissimo antes do transito em
julgado pode atentar contra a seguranca juridica e a salde das financas da CLEAN.

Revista Brasileira de Direito Civil — RBDCivil | Belo Horizonte, v. 31, n. 2, p. 225-262, abr./jun. 2022 239



PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA

1.45 No dia 4.3.2020, em decisdo monocratica do Desembargador Federal
em Exercicio Dr. Gustavo Macedo (Evento 2, Negativa de Tutela), foi negado o
pedido de tutela para a atribuicao do efeito suspensivo pretendido pela CLEAN,
pois (i) o Juizo instrutor teria formado um conjunto probatoério robusto para dirimir
a lide; (ii) com base nas provas carreadas ao feito a peticionante/apelante teria
se apropriado indevidamente das marcas da GUDANG e (iii) & época da liminar
concedida, a 12 Turma Especializada negou provimento ao agravo da CLEAN.

1.46 No mesmo dia 4.3.2020 (Evento 11 — Manifestagao GUDANG), a parte
autora/apelada se manifestou contra a atribuicao do efeito suspensivo requeri-
do pela CLEAN, ratificando os termos da sentenga, do julgamento da 12 Turma
Especializada a época do agravo de instrumento, bem como destacando que as
astreintes sao devidas visto que a CLEAN estaria desobedecendo ao comando
judicial corriqueiramente.

1.47 No dia 11.3.2020 (Evento 17 — Agravo Interno CLEAN), a CLEAN interpds
recurso de agravo de modo que o colegiado da 12 Turma Especializada apreciasse
seu pedido sobre a atribuicao de efeito suspensivo a apelagao. Ratificou seus
argumentos anteriores, bem como destacou que o argumento da GUDANG para
amparar o desuso dos signos é incompativel com o sistema capitalista em que os
lucros sao conectados a ideia de risco. Ventilam abuso do direito de propriedade
por parte das agravadas/GUDANG, ja que nao fazem uso delas e ainda querem
impedir o uso alheio. A CLEAN advoga que fez uso devido dos signos sob litigio
apos a decretacao de caducidade, bem como a sentenca teria feito cumprimento
provisorio do adimplemento das astreintes ex officio em sede da sentenca dos
embargos de declaragdo da GUDANG. Ventila que sofrera dano de dificil reparagao
quando do cumprimento do adimplemento dos mais de trés milhoes e meio de
reais, sem o devido processo legal. Consigna que o valor é exorbitante e que fusti-
garia o principio da proporcionalidade. Informa ser impossivel retirar de circulagao
centena de milhares de cigarros que nao mais estao sob sua posse ou controle.
Por fim, pede a concessao de efeito suspensivo a apelagao, ou, subsidiariamente,
a concessao de efeito suspensivo quanto ao capitulo de sentenca versando sobre
o depodsito das astreintes.

CLEAN impetra mandado de seguranca

1.48 No mesmo dia 11.3.2020, a CLEAN impetrou mandado de seguranca
contra ato do relator da apelagao e da peticao para atribuicao de efeito suspensivo
a apelacao, Dr. Gustavo Macedo (Evento 1 — Mandado de Seguranga — Autos de
nimero 5002455-54.2020.4.02.0000). Em sintese, pretende que seja atribuido
efeito suspensivo ao agravo interno interposto contra a decisdo monocratica do
relator da apelagao, de modo que, inexistindo recurso especifico, fez uso da acao
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mandamental. A CLEAN ratifica seus argumentos meritérios quanto ao uso dos sig-
nos, quanto a estratégia da GUDANG que significaria um abuso do direito. Ventila
que seu direito seria liquido e certo, pois a decisao de primeira instancia que deter-
minou ex officio o cumprimento provisorio da sentenca nao respeitaria os direitos
fundamentais insculpidos no art. 52, LIV e LV da CRFB. Pede a atribui¢do provisoria
e, ao final, definitiva, de efeito suspensivo ao seu recuso de agravo interno.

Conclusao provisoria

1.49 Este autor pede escusas ao intérprete por ter tomado tantas paginas
para resumir a lide e seus incidentes. O cuidado narrativo foi realizado de modo
(i) a captar os detalhes mais relevantes de uma contenda com intensa atividade
de peticionamento® pelas partes, (ii) a demonstrar ao 6rgao julgador que nenhum
ponto fundamental foi ignorado, bem como (iii) a permitir um didlogo sincronico
sobre manifestagoes diacronicas dos polos processuais. Exatamente por tal su-
mario, doravante proporei uma simplificagao dos pontos controvertidos do feito.

1.50 No feito ndo ha controvérsia de que: (i) a GUDANG deixou de se mani-
festar administrativamente, perante o INPI, quando intimada a realizar seu contra-
ditério e sua ampla defesa do pedido de caducidade formulado pela CLEAN; (ii) a
GUDANG se omitiu de realizar qualquer uso do seu registro de marca 820374698
no periodo investigado para fins de caducidade; (iii) a GUDANG se escusou de
colacionar nos autos do processo judicial uma misera nota fiscal comprovando
0 uso de sua marca 820374698 antes, durante ou depois do ato administrativo
impugnado; (iv) a CLEAN fez uso do signo distintivo que coincide parcialmente com
aquele descrito no registro 820374698 apds a decisao administrativa que gerou
a extingao do registro da GUDANG e (v) ha varias notas fiscais sobre a comerciali-
zacao de bens pela CLEAN, contendo o sigho GUDANG GARAM.

1.51 Por sua vez, persiste a controvérsia no feito de que: (vi) o signo da
GUDANG seria notoriamente conhecido no Brasil; (vii) a CLEAN teria descumprido
a tutela inibitoria e (viii) a tese da GUDANG para se omitir em exercer a uténcia do
signo registrado/caduco seria legitima.

1.52 Esta sucinta nota técnica tera como esteio enfrentar os oito pontos an-
teriores, com destaque para a matéria controvertida mesmo em instancia recursal.

8 “Nessa perspectiva pode-se assumir como certa uma conexao — e talvez uma equivaléncia — entre os as-
suntos concernentes as narrativas e aqueles relativos a assim chamada story-telling. Em alguma medida
0s contextos e implicagoes culturais dos dois conceitos podem divergir, mas na perspectiva processual
pode-se tranquilamente considerar que as ‘historias’ que sdo contadas em juizo sdo — ou pelo menos
podem ser tratadas como se fossem ‘narrativas’. [...] A distincdo entre fato e direito € com frequéncia
perdida de vista, e os fato do processo perdem-se em uma indistinta falacia ‘literaria’ sobre o direito”
(TARUFFO, Michele. Uma simples verdade. O juiz e a construgao dos fatos. Tradugao de Vitor de Paula
Ramos. Sao Paulo: Marcial Pons, 2012. p. 53-54).
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2 Desmistificando narrativas maniqueistas

2.1 Muito em virtude dos talentos estético-narrativos* da GUDANG, o plei-
to foi apresentado, e credibilizado pelo Juizo, como uma lide entre uma socie-
dade empresaria multinacional benévola e uma sociedade nacional malévola.
Entretanto, tal maniqueismo dos polos ndo é acatado por este parecerista e,
penso eu, tampouco deveria sé-lo pelo Juizo ad quem.

2.2 Em primeiro lugar, &€ importante sublinhar que ambos os litigantes sao
hipersuficientes agentes econdmicos que atuam no ramo de drogas licitas, produ-
tos destinados a adultos. A partir do momento em que o dever de informacgao é
imposto por lei (a exemplo da Lei n® 8.078/90 e Lei n® 9.294/96, por exemplo)
cabe a autonomia existencial privada a decisao sobre se 0 consumo de algo intrin-
secamente ruim a salde deve ser feito. Ou seja, o papel do Estado é delimitar o
campo do comércio, maximizar o trafego informacional, exercitar desincentivos ao
consumo (extrafiscais e propagandisticos), mas nao coibir o capitalismo do taba-
co. Raciocinio inverso seria habil a legitimar um Estado policialesco que poderia,
coerentemente, proibir a venda de alimentos fritos, bebidas alcoolicas ou estilos
musicais como pagode. Um Estado democratico de direito nao toleraria tal pater-
nalismo, por maiores que possam ser 0S males que a exposi¢cao exacerbada aos
exemplos anteriores pode causar ao cérebro, a integridade psicofisica do utente e
dos transeuntes, familiares e amigos a seu redor.

2.3 Por esta razdo, apenas em uma nota académica, &€ questionavel a consti-
tucionalidade de uma decisao da Anvisa (RDC n2 14/2012) que interdite a comercia-
lizagao de cigarros com aditivos flavorizantes.® Tal polémica, como bem narrado na
lide, foi submetida ao Excelso Pretorio que decidiu o controle concentrado de cons-
titucionalidade (i) por um empate® (ii) baseado em uma mera presuncgao relativa

4 “Amamos a eloquéncia pela eloquéncia e ndo por qualquer verdade que possa exprimir ou por qualquer
heroismo que possa inspirar” (THOREAU, Henry David. Desobediéncia civil. Tradugdo de Sérgio Karam.
Porto Alegre: L &M, 2011. p. 55).

5 Teor pertinente da polémica resolucé@o da agéncia reguladora: “Art. 12 Ficam estabelecidos os limites méaxi-
mos de alcatrdo, nicotina e mondxido de carbono na corrente primaria da fumaca dos cigarros e a restricdo
do uso de aditivos em todos os produtos fumigenos derivados do tabaco comercializados no Brasil, nos
termos desta Resolucao. [...] Art. 32 Para efeito desta Resoluga@o, sao adotadas as seguintes definicoes:
| - aditivo: qualquer substancia ou composto, que nao seja tabaco ou agua, utilizado no processamento das
folhas de tabaco e do tabaco reconstituido, na fabricagao e no acondicionamento de um produto fumigeno
derivado do tabaco, incluindo aclcares, adocantes, edulcorantes, aromatizantes, flavorizantes e amelioran-
tes; [...] Art. 62 Ficam proibidas a importacao e a comercializacéo no pais de produto fumigeno derivado
do tabaco que contenha qualquer um dos seguintes aditivos: [...]VIll - temperos, ervas e especiarias ou
qualquer substancia que possa conferir aroma ou sabor de temperos, ervas e especiarias”.

¢ Simplesmente nao faz sentido (com vénias a redagao do art. 146 do RISTF) que um 6rgéo colegiado composto
por um ndmero impar de membros chegue a um empate que tenha como resultado a prevaléncia de regras
restritivas de liberdade. Pelo contrario, a exemplo da matéria criminal, quando é caso de equivaléncia numérica
de solugoes juridicas opostas, prevalece a liberdade (STF, 22 Turma, Min. Teori Zavascki, HC n® 113.518).
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de validade dos atos administrativos. Aqui € nitido que o STF nao contribuiu para
uma solugao definitiva e de oponibilidade geral da contenda, apenas encerrou
sua atividade jurisdicional sem prestar o melhor servico pUblico que poderia. Fato
€ que hoje decisdes em lides individuais, ainda que a titulo precario, habilitam
alguns sujeitos de direito a poderem comercializar tabaco com aditivos. Assim,
€ curioso o fato de que o que € menos benéfico a salde humana (o tabaco) seja
de comércio licito, aquilo que em nada & maléfico a salde humana (cravo, menta
etc.) também seja de mercancia legal, mas que a sobreposicao dos Ultimos ele-
mentos seja cerceada pela RDC n? 14/2012.

2.4 Voltando ao caso sob a jurisdicao do TRF-2, entendo que afastadas
as tintas exageradas e os adjetivos exacerbados, o que se nota € a reciproca
acusacao de algum tipo de oportunismo:” de um lado (a) aquele do suposto
especuladorproprietario-nao utente, e, de outro, o do (b) alegado usurpadornao
proprietario-utente. Se ambas as partes tiverem alguma razdo em suas alegagoes
de mituo desfavorecimento narrativo, &€ do entendimento deste parecerista que a
ordenacao toma a decisao politica de favorecer o alegado sujeito (b), em detrimen-
to do sujeito (a), como restara explanado nos itens seguintes. Ou seja, nao parece
haver qualquer anjinho de candura entre as partes privadas no presente litigio.

3 0 regime juridico peculiar aos bens de producao

3.1 Na ordenacgao nacional o bloco de constitucionalidade lida com um signi-
ficante das propriedades que contempla uma diversidade de significados, poden-
do o género proprietario ser decodificado em trés subgéneros: (a) as propriedades
sobre 0s bens de consumo; (b) as exclusividades sobre 0os chamados bens civis e
(c) as titularidades sobre os bens de produgao. Cada um dos subgéneros contem-
pla graus diversos de (i) autonomia ao titular; (ii) funcao social sobre o exercicio
de uma situacao juridica subjetiva ativa do direito subjetivo stricto senso; (iii)
tributacao e (iv) consequéncias pelo mau uso, desuso ou abuso.

Em sua historia, diante de casos de esporadica diminuigdo do quérum por aposentadoria, morte ou questdes
de salde, o STF ja chegou a solugdes pragmaéticas para tais problemas: (a) a suspensdo do julgamento
até a regularizagao da composicao (vide o voto do Min. Cezar Peluso, nos ED em REx n 631.102/PA); (b)
a atribuicao do voto de minerva ao presidente do sodalicio (art. 13, IX, do RISTF) e até, (c) no passado, a
convocagado, ad hoc, de ministro do STJ para compor o quérum.

7 Aexpressao oportunismo, neste texto, tem como premissa o entendimento puramente econdémico, e nao de
analise moralista sobre a conduta de pessoas juridicas: “Opportunism is a subtle and pervasive condition
of human nature with which the study of economic organization must be actively concerned” (WILLIAMSON,
Oliver E. The economic institutions of capitalism. Firms, markets, relational contracting. New York: The Free
Press, 1985. p. 6).
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3.2 Em sintese, observa-se que 0s bens de consumo (como uma pochete,
um aparelho telefonico ou um pacote de jujubas) outorgam (i) enorme autonomia
privada ao proprietario, podendo fazer parca uténcia de seu bem, (ii) ja que sobre
este nao recaem maiores fungdes sociais, apesar (iii) de sofrer aguda tributagao
(ISS, ICMS, IPI). Em geral, nenhuma consequéncia sofrera pelo (iv) exercicio ina-
dequado da titularidade em si.

3.3 Por sua vez, nota-se que o0s bens civis (como um automovel, um aparta-
mento e uma pequena edicula em zona rural): (i) ainda outorgam bastante auto-
nomia ao proprietario, havendo, no entanto, alguma regulagao sobre sua uténcia;
(ii) gozam de intermediaria fungao social, pois impactos sobre nao proprietarios
de fato existem; (iii) sofrem moderada tributagao (IPVA, IPTU, ITR) e (iv) eventual
uténcia inadequada podera gerar sangdes paulatinas (parcelamento do solo, rebo-
que, IPTU progressivo).

3.4 Por fim, contempla-se que os bens de produgdo (como um parque in-
dustrial, uma patente de invengcao e uma marca): (i) concedem menor autonomia
proprietaria, em comparagdo com 0s bens de consumo e os bens civis; (ii) sdo mu-
nidos da maior fungédo social em comparagcao com 0s demais subgéneros proprie-
tarios; (iii) no Brasil, por uma politica pdblica questionavel, ndo sofrem qualquer
tributagdo direta e (iv) eventual descumprimento da fungdo social podera gerar
a interdigdo (vide questdoes ambientais), a licenga compulsoéria e até a caducida-
de — extincdo proprietaria. As Ultimas duas solugoes (de ponderacdo ou término
proprietario), repisa-se, ndo existem pelo mero desuso dos bens civis ou bens de
consumo que nao sofressem usucapiao.®

3.5 Tal diaspora classificatéria ndo significa que os subgéneros nao se co-
muniquem, ja que é possivel que um (1) bem de produgdo seja empenhado no
comeércio de (2) bens de consumo ou que (1) seja destinado a edificagao de (3) bens
civis. Verbi gratia, € comum a uténcia de (1) marcas para alienar (2) cigarros ou que
um (1) processo de construcao de casas pré-fabricadas objeto de uma patente, seja
exercido para (3) a construgao de uma residéncia. Fato € que mesmo com o didlogo
de (1), (2) e (3), cada um de tais bens é submetido a regimes juridicos proprios.

3.6 O caso concreto em que um registro de marca da GUDANG (829374698),
portanto, esta sob o cerne do debate judicial atrai 0 complexo regulatorio dos bens
de producao, tendo a decisdo administrativa do INPI aplicado a san¢do® terminativa

& GRAU, Eros Roberto. A ordem econémica na Constituigao de 1988. Sao Paulo: Malheiros, 2010. p. 250 e
seguintes.

°  “Acaducidade, como se sabe, é uma forma de sangao pelo ndo uso da marca pelo titular, para evitar abuso
de apropriagao de expressoes e/ou sinais, que poderiam estar sendo mais bem utilizadas pelos concorren-
tes no mercado” (TRF-2, 22 Turma Especializada. AC n2 200451015061581. Des. Messod Azulay Neto. DJ,
2 jun. 2008).
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do registro de marca (art. 142, lll, da Lei n? 9.279/96) fincada em duas causas
autonomas: (a) o siléncio qualificado da parte autora no processo administrativo
quando da instauracao do procedimento de caducidade e (b) a auséncia de provas
de uso efetivo!® do registro caducando. Insista-se, submetido ao crivo do contra-
ditorio e da ampla defesa, os itens (a) e (b) tiveram sua veracidade confirmada,
sendo incontroverso nos autos. Ou seja, apenas cabe dirimir se ha causa esculpa-
toria da GUDANG para a realidade complexa de (a) + (b).

4 A claudicante tese sobre a competéncia da Justica
Federal e até mesmo do interesse juridico quanto a alguns
dos pedidos da GUDANG

4.1 A leitura da peticao inicial e de sua emenda causou um imediato inco-
modo a este parecerista, pois, a primeira vista, me pareceu haver uma artificial
alocacao de sobreposicao de sujeitos de direito no litisconsércio ativo, bem como
de teses juridicas amalgamadas sem maior tecnicidade. Esta impressao primige-
na foi confirmada pelo estudo minucioso dos fatos. Explico.

4.2 A parte autora narrou ser, de um lado, a PT GUDANG a companhia asiati-
ca responsavel por produzir bens de consumo e, de outro, ser a GLOBE distribuido-
ra da primeira. Ambas integrariam o0 mesmo grupo econdmico. Ainda que a Gltima
narrativa seja veridica, ja que nao foi controvertida, tal ndo habilitaria algumas das
teses da GUDANG.

4.3 Em primeiro lugar, é importante destacar que o que é incontestadamente
da competéncia da Justica Federal, no litigio entre GUDANG v. CLEAN, cuida da
validade do ato administrativo praticado pelo INPI a pedido da Gltima e em des-
favor da primeira. A sindicabilidade do ato da autarquia federal quanto a decisao
sobre a extingao do registro 829374698 é de competéncia absoluta deste Juizo
na forma do art. 109, |, da CRFB.

4.4 Curiosamente, entretanto, quando se analisa o processo administrativo
pertinente ao 829374698, & possivel verificar que apenas a PT GUDANG GARAM
TBK é sua titular. A GLOBE nao consta como sua cotitular, tampouco, hd um contrato
de licenca de uso entre os sujeitos (art. 139 da Lei n® 9.279/96),* supostamente,

10 “l a marque ne doit pas, em effet, manquer a la fin méme pour laquelle ele a été enregistrée: la désignation
de produits ou de services. Sinon, la réservation du signe deviendrait inutile, et méme injuste puisque son
exclusivité conduirait a en priver d’éventuels concurrents” (BONNARD, Hervé. La Contrefacon de Marque.
Paris: Lexis Nexis, 2008. p. 112).

11 “Tem-se, pois, a partir deste entendimento formado pelos pretérios, que o licenciado tera legitimidade
ativa para atuar em defesa da marca licenciada, sem que, para tanto, tenha de acionar o licenciante. No
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do mesmo grupo econdmico. Ou seja, mesmo que haja algum acordo privado entre
PT GUDANG e GLOBE, tal nao produz qualquer efeito entre terceiros (art. 140 da
Lei n? 9.279/96), entre os quais se encontra a CLEAN.*?

4.5 Desta sorte, a GLOBE nao possui qualquer legitimidade ativa para plei-
tear a nulidade do ato administrativo que resultou na caducidade do registro
82937468, conforme as molduras hermenéuticas dos arts. 129, 130, 143, §2¢,
da Lei n29.279/96 e art. 17 do CPC/2015.

4.6 Nota-se que realmente a GLOBE é titular do registro de marca 825183472,
com elemento figurativo que retrata alguns armazéns de portas aberta e outros de
portas fechadas ([&%al), os quais a CLEAN é acusada de usar nas embalagens de
seus produtos, sem a autorizacdo da primeira. Novamente, ndo ha qualquer licen-
¢a (ou cessao) averbada®® junto ao INPI que outorgue algum tipo de titularidade
conjunta da GLOBE para a PT GUDANG sobre o registro 825183472. Desta sorte,
ainda que a GLOBE possa ter um interesse juridicamente relevante em pleitear
a abstengao da CLEAN ao uso de teor, supostamente, contrafeito ao registro
825183472, tal (i) nao atinge diretamente (art. 403 do CC/2002) o patrimonio da
PT GUDANG; tampouco, (ii) atrai algum ato administrativo do INPI a ser passivel de
controle. Em outras palavras, ndo havendo ato a impugnar sendo praticado por or-
gao ou autarquia federal (a competéncia € rationae personae), nao ha fato gerador
do art. 109, |, da CRFB, tratando-se de matéria a ser dirimida no Juizo de direito.

4.7 Nao sendo hipotese de litisconsorcio ativo unitario ou necessario quan-
to ao interesse/legitimidade de se impugnar qualquer validade do ato adminis-
trativo que gerou a extingao do registro 82937468; nao havendo ato do INPI a
ser impugnado nesta lide quanto ao registro 825183472; nao havendo qualquer
licenca de uso ou averbacao de cessao realizada entre 0os autores que sao, res-
pectivamente, titulares dos registros 82937468 e 825183472, percebe-se a
artificialidade da pluralidade de partes no polo ativo e dos pedidos de abstengao
de uso da marca figurativa 825183472 perante Juizo incompetente. Nao é

entanto, cumpre clarificar que este direito subjetivo se opera tao somente se o licenciante (titular da
marca) em contrato, expressamente acenar para tal prerrogativa” (CARNEIRO, Thiago Jabur. Licenca de
marca. Curitiba: Jurua, 2012. p. 237).

12 “Para que seja eficaz perante terceiros, todavia, o contrato de licenca devera ser obrigatoriamente aver-
bado no INPI” (RAMOS, André Luiz Santa Cruz; GUTERRES, Thiago Martins. Lei de Propriedade Industrial
comentada. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 189). No mesmo sentido vide IDS. Comentarios a Lei da
Propriedade Industrial e Correlatos. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 286.

13 “Q direito do licenciado s6 pelo facto de o ser nao produz logo, e inelutavelmente, efeitos em relagao a
terceiros, sendo necessario que o legislador venha dizer que as partes podem afastar expressamente esta
esfera de oponibilidade” (MARQUES, Jodo Paulo Remédio. Licengas (voluntarias e obrigatdrias) de direitos
de propriedade industrial. Coimbra: Almedina, 2008. p. 31).

14 “Por outro lado, vem sendo objeto de discussao a possibilidade de cumulagao de demandas pertinentes a
concessoes e registros da atribuicao do INPI com pedidos de abstengcao de uso ou de perdas e danos em
face de pessoas juridicas privadas nao arroladas no inciso | do art. 109 da Constituicao da Republica, sob
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possivel dilatar a competéncia da Justica Federal, sem especifico amparo legal,*®
para uma causa de pedir que € exclusivamente comutativa entre sujeitos de direito
privados.

4.8 Em termos puramente especulativos, &€ possivel contemplar a hipotese
de que, quando do ajuizamento do feito, como o registro de marca 82937468 (da
PT GUDANG) havia sido extinto, era extremamente improvavel a obtencao de uma
tutela de urgéncia inibitoria contra terceiros (vide a fundamentagao utilizada pelo
proprio Juizo da 132 VFRJ quando denegou, a priori, a liminar requerida — item 1.10
supra). Afinal, sem o direito de exclusiva, qual a possibilidade de o Juizo Federal
cercear, sem a dilacao probatéria necessaria, terceiros da uténcia daquele signo
da PT GUDANG? Eram chances minimas. Contudo, com a artificial inclusdo de ter-
ceiro (GLOBE) no polo ativo que € proprietario de registro de marca 825183472,
por ora, vigente, havia um direito de exclusiva a ser interpretado para a cognicao
nao exauriente de um pedido liminar. Ou seja, trata-se de estratégia juridica inte-
ligente e criativa para superpor um direito de terceiro ao pedido da PT GUDANG,
mas que nao é suficiente a justificar a excepcional competéncia (em razao da
pessoa do INPI) do Juizo Federal. Desta sorte, € do entender deste parecerista que
(i) ndo ha legitimidade ativa, pertinéncia subjetiva’® da GLOBE quanto a qualquer
pedido no tocante ao registro 82937468, da PT GUDANG e (ii) o Juizo Federal é
incompetente para apreciar qualquer pedido no tocante a abstencao/contrafagdo
do registro 825183472 da GLOBE.

4.9 Por fim, concorda-se integralmente com o Juizo da 132 VFRJ quando, (1)
na esteira de jurisprudéncia pacifica do TRF-2, dentro (2) da moldura hermenéutica
do art. 22, da CRFB, (3) e do pressuposto do interesse (art. 17 do CPC/2015), nao
acolheu o pedido autoral para determinar o indeferimento de meros pedidos de
registro de marca da CLEAN. Mesmo que a GUDANG tivesse o legitimo interesse
em ver tais pleitos administrativos da CLEAN indeferidos, é necessario aguardar
o ato administrativo do INPI, nao havendo liceidade na pretensao em ver o Poder

a justificativa de que seriam causas conexas. Embora a posi¢ao favoravel a admissibilidade da cumulagao
seja, em principio, sob o prisma da economia processual e do afastamento de decisdes contraditorias,
tentadora, a aceitagao parece esbarrar em dificuldades juridicas e materiais. A primeira delas diz respeito
ao principio do juiz natural e a delimitacao constitucional da competéncia da Justica Federal [...] A difi-
culdade residira, naturalmente, quando a competéncia decorrer tdo-somente da presenga da autarquia
federal, porque, na espécie, o INPI ndo estara legitimado para ser demandado em relagdo a eventuais
pedidos de abstencao de uso por parte de entes particulares ou mesmo no que diz respeito a condena-
coes por perdas e danos em face apenas das pessoas privadas. A competéncia civel da Justica Federal
€ determinada, basicamente, em razao da pessoa” (MENDES, Aluisio Gongalves de Castro. Competéncia
civel da Justica Federal. 3. ed. Sao Paulo: RT, 2009).

15 Sobre a necessidade de previsao legal para prorrogar-se competéncias vide DINAMARCO, Candido Rangel;
CARILHO LOPES, Bruno Vasconcelos. Teoria geral do novo processo civil. 3. ed. Sao Paulo: Malheiros,
2018. p. 112.

16 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Teoria geral do processo. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 259.
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Judiciario se substituir a Administragcao Pablica. Por certo que a GUDANG pode
ajuizar uma demanda se entender que a decisao dos processos administrativos
pertinentes esta mais demorada do que o permitido pela legalidade constitucional
(art. 52, LXXVIII e art. 37, caput, da CRFB). Contudo, tal pleito mandamental no
sentido de outorga de hiato temporal para a implementagao do servigo plblico ndo
€ 0 mesmo que habilitar o Juizo para decidir o mérito de tais processos adminis-
trativos pelo INPI.

4.10 A Justica Federal nao sera, de acordo com a Lex Mater, um Juizo uni-
versal de qualquer tipo de pretensao ou direito formativo, por melhor que seja a
narrativa de quaisquer sociedades empresarias, se nao se observar, concomi-
tantemente, (a) legitimidade ativa e passiva; (b) interesse juridico e (c) algo que
ultrapasse uma mera expectativa de direito.

5 Uma questao processual intrigante: a indevida concessao
da tutela de urgéncia

5.1 Dois dos pontos incontroversos na presente lide (item 1.50 supra) ja
seriam suficientes a questionar o acerto da decisao de se conceder a tutela de
urgéncia inibitdria, manté-la em sede de sentenca e, depois, negar o regular efeito
suspensivo a apelagdo da CLEAN: quais sejam (i) a GUDANG deixou de se ma-
nifestar administrativamente, perante o INPI, quando intimada para realizar seu
contraditorio e sua ampla defesa do pedido de caducidade formulado pela CLEAN
e (ii) a GUDANG se omitiu de realizar qualquer uso do seu registro de marca
820374698 no periodo investigado para fins de caducidade.

5.2 Quem nao é cuidadoso com sua propriedade a ponto de deixar trans-
correr in albis uma intimagao administrativa em um processo de caducidade nao
parece o melhor candidato a demonstrar o requisito processual do perigo na de-
mora. Ainda, se uma exclusividade sobre um bem de producdo nado é utilizada no
pais, tampouco cuida-se do melhor interesse a ser tutelado em um Juizo Federal.
Este parecerista leu algumas vezes a decisao originaria do Juizo da 132 VFRJ que
acabou por negar a tutela de urgéncia a GUDANG, bem como o pedido de recon-
sideragao que ali acabou acolhido para determinar uma tutela inibitéria contra a
CLEAN. Até o presente momento ndo se compreendeu pela existéncia de qualquer
inovagao probatodria entre a apreciacao da liminar pleiteada, sua denegacao e,
depois, sua concessao. Me parece que o Juizo a quo acertara em sua primeira
impressao no feito.

5.3 Inobstantes os pontos incontroversos supra, € importante rememorar o
narrado acima (item 1.20) de que o ato administrativo do INPI impugnado tratou
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da caducidade decidida em 22.11.2016 (RPI 2394); tendo o presente feito sido
ajuizado, apenas, em 21.9.2018 (cerca de um ano e dez meses depois). Ou seja,
a revelia diante da intimacgao para se defender sobre o pleito de caducidade soma-
do ao largo hiato de, circa, vinte e dois meses para judicializar o conflito apenas
contrasta, de um lado, (i) a concessao da tutela inibitoria em favor da GUDANG e,
de outro, (ii) o que € exigido pelo art. 300 do CPC/2015.

5.4 Até mesmo um sedutor argumento de que haveria possibilidade de con-
fusao ao consumidor nao faria com que quem pretende transformar o Juizo federal
em Juizo universal para todos os seus conflitos tivesse, também, legitimidade
extraordinaria para postular em nome dos consumidores. Afinal, a parte autora
nao € ombudsman federal (art. 128, |, da CRFB).

5.5 Desta sorte, se é possivel observar alguma (a) negligéncia, (b) mora no
exercicio do direito subjetivo plblico de que trata o art. 52, XXXV, da CRFB, e (c)
falta de demonstragao de efetivo exercicio do direito a que se busca proteger, nao
parece conforme a legalidade constitucional afastar o duplo efeito de que trata o
art. 1.012 do CPC/2015, ao ex adverso. Tal premissa é reforcada se houver uma
imposicao do recolhimento de astreintes milionarias. O duplo grau de jurisdicao é
mesmo uma regra atinente ao devido processo legal substantivo, nos termos do
art. 59, LIV, da CRFB.

6 Funcao social e titularidades sobre bens de producao

6.1 A Constituicdo de Republica impoe dois tipos de funcionalizagdo as pro-
priedades: (i) a primeira delas & aquela geral a qualquer tipo de exclusividade
(art. 52, XXIll, “a propriedade atendera a sua fungao social”) e (ii) a segunda é
uma qualificadora das titularidades sobre bens de produgcao de indole imaterial
(art. 52, XXIX, parte final, “[...] a lei assegurara [...] a propriedade das marcas [...]
tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnologico e econdmico
do Pais”).

6.2 Em outras palavras, os bens de produgao do nicho da propriedade indus-
trial sao munidos, concomitantemente, de uma (i) fungdo social geral e (ii) de uma
fun¢ao social que visa a externalidade benéfica da sociedade, da economia e do
desenvolvimento do Brasil e dos brasileiros.

6.3 E possivel que um leitor menos atento deixe de perceber a tecnicidade
e a rigueza de ambas as redagoes dos dispositivos constitucionais, mas a partir
deles é possivel se delinear algumas propostas hermenéuticas: (i) o art. 52, XXIIl,
da CRFB, nao é redigido de modo a afirmar que o proprietario (elemento subjetivo
da relacao) atendera a fungdo social, mas, sim, que a propriedade (elemento
objetivo) precisara ser exercida de acordo com a funcdo social. Tal detalhe é da
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maior importancia, pois significa que, a depender do conflito de interesses objeto
do litigio, se um terceiro nao proprietario destinar fungao social a bem cujo mdnus
nao esta sendo exercido pelo titular,’” é possivel que o primeiro receba amparo
jurisdicional a despeito do segundo.*® O caso € bem menos inédito do que possa
parecer, a exemplo do sujeito que usucape terreno baldio (art. 191 da CRFB) em
area rural, laborando, recolhendo tributos, promovendo bem-estar para si e para
0s nao titulares, a despeito do proprietario. Exemplos similes tém sido prescritos
na legislacao ordinaria (na esteira, verbi gratia, do art. 1.228, §42, do Codigo
Civil). Além do direito material, fincado na politica pdblica que prestigia o fato
objetivo do exercicio da fungao social, sendo pouco relevante o sujeito especifico
que a realize, o direito processual também encampa tal norma extraida do art. 52,
XXIIl, da CRFB. Exemplificativamente, se o proprietario demorar mais de um ano
e dia para intentar uma agao possessoria, provavelmente nao recebera qualquer
tutela de urgéncia a seu favor (arts. 558 e 565 do CPC/2015). No ambiente da
propriedade industrial, o exercicio da fungao social, tampouco, € munido de um lia-
me personalissimo, ja que se pode fazer uso das licencas e cessoes exatamente
para se precatar a caducidade (vide art. 139 da Lei n® 9.279/96).

6.4 Nao obstante o ventilado, (ii) no caso das propriedades industriais, a
propria tutela do proprietario tem como causa de legitimacao'® a promogao dos
interesses dos ndo proprietarios,?° como os (a) consumidores, (b) a concorréncia/
sociedade, (c) o Estado e o (d) meio ambiente. Se a exclusividade so6 for boa para
o titular, mas nao promover os mandamentos do sufixo do art. 52, XXIX, da CRFB,
nao havera meritevolleza, liceidade da protecdo, mas sim verdadeiro abuso do
direito. Qualquer exercicio do direito subjetivo em inobservancia do direito objetivo
¢ ilegitimo e precario.

17 “No person should profit from his own wrong” (SCHAUER, Frederick. Thinking like a lawer. a new introducion
to legal reasoning. Cambridge: Harvard University Press, 2012. p. 34).

18 Desde 2011 ja tive a oportunidade de me manifestar sobre este ponto, o que foi reiterado em novas
edicdes de meu primeiro livro: “Outrossim, ndo sera o fator mais relevante o individuo (ou as pessoas)
que cumpra a fungdo social, mas se e como a fungédo social estd sendo cumprida. Tal digressado é perti-
nente, posto que se Onus incidente sobre a propriedade/posse for cumprido por um terceiro nao-titular,
este pode e devera encontrar guarida até mesmo contra o voluntarismo do proprietario” (BARBOSA, Pedro
Marcos Nunes. Direito civil da propriedade intelectual: o caso da usucapiao de patentes. 3. ed. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2016. p. 163).

19 “Nel caso, infine, di decadenza per mancato uso del marchio, I’'onere imposto al titolare € quello di uma
utilizzazione effettiva e tempestiva del segno, non sembrando giustificata la attribuzione del diritto di
exclusiva se ad esso non corresponde um interesse concreto” (SENA, Giuseppe. I/ diritto dei marchi. 4.
ed. Mildo: Giuffre, 2007. p. 193-194).

20 “De esta suerte, al cumplir la carga del uso de la marca registrada, el titular difunde la marca entre el
pUblico de los consumidores y, em consecuencia, participa em el processo de formacion de la marca como
bien inmaterial” (FERNANDEZ—N()VOA, Carlos. Tratado sobre derecho de marcas. 2. ed. Barcelona: Marcial
Pons, 2004. p. 566).
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6.5 A lide — entre a GUDANG, a CLEAN e o INPI — relne os fatos geradores
dos mencionados mandamentos do art. 52, XXIll e XXIX, exatamente pela incom-
patibilidade da conduta da primeira para com os direitos fundamentais no Brasil,?*
para com 0s brasileiros.

6.6 Senao veja-se: (1) € incontroverso que a GUDANG nao empregou qual-
quer uso de sua propriedade sobre o signo 829374698 no periodo investigado;
(2) pela auséncia de qualquer prova (uma misera nota fiscal, por exemplo),?? apa-
rentemente, a GUDANG jamais fez uso desta marca no pais; (3) o ndo uso de uma
propriedade sobre um bem de producao é fazer tdbula morta do dever geral de
fungao social de propriedade e (4) pela auséncia de comercializagao dos produtos
pertinentes a especialidade do signo 829374698, o Estado nao se beneficiou
dos interesses publicos secundarios (arrecadagao tributéaria), trabalhadores/so-
ciedade nao foram empregados no Brasil, nenhum desenvolvimento tecnologico,
econdmico ou social se observou para os brasileiros, mas a concorréncia restou
interditada da utilizagao do bem apropriado para a GUDANG.

6.7 De outro lado, (5) pela quantidade de notas fiscais que a propria GUDANG
anexou ao feito, demonstrando a comercializacao pela CLEAN dos produtos que
sao designados com o elemento nominativo de que a primeira se arvora titular,
a Ultima esta a destinar funcao social a tal bem de producdo. Nao a toa, (6) a
nao proprietaria CLEAN buscou e obteve administrativamente a caducidade da
propriedade da GUDANG, que jamais foi exercida de acordo com a fungao social
genérica ou especifica.

6.8 Obter um titulo proprietario para simplesmente interditar sem gerar bem-
estar para os outros nicleos de interesses afetados é uma atividade especulativa
gue contraria os comandos constitucionais, legais e principiologicos.?®

6.9 Em um retorno ao raciocinio do item 2.4, se, em uma hipotese tedrica,
duas partes litigantes forem tidas como reciprocamente oportunistas, parece-me

21 “Aos direitos de propriedade e de exclusividade de uso sobre uma marca, atribuidos pelo registro no érgao
marcario, corresponde um dever legal de uso da mesma, decorrente da fungao social da propriedade, ora
estabelecida na Constituicdo Federal” (TRF-2, 22 Turma Especializada. AC n¢ 2004510154188386. Des.
Liliane Roriz. DJ, 9 maio 2008).

22 “Tudo o que podia exprimir-se por meio de palavras ele o dizia. ‘Mas nem sb as palavras contam!’”
(SATRE, Jean-Paul Charles Aymard. A idade da razao. Traducdo de Sérgio Milliert. 2. ed. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 2011. p. 16).

23 “Nell’ambito delle invenzioni e dei modelli troviamo, tra noi, a pena di decadenza del diritto, anche (diversa
a questo riguardo la legislazione degli Stati Uniti) un onere di attuazione (nonché di pagamento di tasse),
che a sua volta (cosi come quello di una licenza obbligatoria) trova la sua ragion d’essere nella conciliazione
dell’esclusiva con la promozione di un progresso tecnico che richiede appunto la pronta attuazione del
ritrovato. Questo onere si ritrova, ora tra noi, anche nella disciplina dei brevetti di marchio e trova la sua
giustificazione appunto nella circostanza che il brevetto importa diritti piG ampi di quelli che deriverebbero
dall’'uso” (ASCARELLI, Tullio. Teoria della concorrenza e dei Beni immateriali. 3. ed. Milao: Giuffré, 1960.
p. 383).
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que (a) o sujeito proativo, recolhedor de tributos, utilizador do bem de produgao e
empregador, é constitucionalmente mais protegido®* do que (b) o sujeito omisso,
especulador e que so6 enriquece passivamente pela ganancia. Tal conclusao nao é
alterada pelo fato de que o primeiro € mero possuidor ndo proprietario (art. 1.196
¢/c 1.228 do CC), enquanto o segundo € mero proprietario ndo possuidor.

6.10 A posse das marcas € exercida pelo uso, que, por sua vez, € uma das
faculdades do proprietario. A tutela inibitoria neste presente feito, destarte, encon-
tra dbices na legalidade constitucional, pois gerou uma suposta reintegracao de
posse ao proprietario que, por mais de cinco anos, nao exercia posse. Ou seja, a
GUDANG nao gozava de legitimidade para tal pedido possessorio, por melhor que
fossem seus interesses petitorios, a0 menos em momento pretérito a decretacédo
da caducidade do registro 829374698.

7 Autorrenome nao significa alto renome ou, em menor
escala, marca notoriamente conhecida

7.1 Fama é realmente algo extraordinario. Em geral, o mundo é povoado
por seres humanos comuns, genuinamente ordinarios, incognitos sob os olhos
de quem nao integra a sua familia ou seu circulo de colegas e amigos. Fendmeno
simile se passa com os signos distintivos (ao exemplo de nomes de empresa,
nomes de dominio, indicagcdes geograficas, conjunto-imagem, insignias, titulos de
estabelecimento, expressoes de publicidade), ja que sao escassas as marcas con-
sideradas de alto renome. No Brasil, apenas um seletissimo grupo de cerca de
cento e poucas marcas angariaram tal jibilo.?® Certo € que nem GUDANG ou CLEAN
gozam de tal prestigio, mas, no mercado de tabaco, alguns titulares de signos
obtiveram tal jlbilo (a exemplo de DERBY € HOLLYWOOD).

7.2 Obter tal encomia e lograr a tutela de que trata o art. 125 da Lei n®
9.279/96 nao é nada facil: precisa pagar um preco publico consideravel, colacio-
nar provas de farto uso, tradigao, pesquisas de opiniao denotando sua notoriedade

24 “A primeira ideia que neste campo é possivel encontrar em diversos ordenamentos é a da protec¢ao da
propriedade, enquanto utilizagdo produtiva dos bens. Isto €, a fungdo social consubstancia-se no inte-
resse social de incremento da produgao e de aumento de riqueza. Ideia de que decorrem dois tipos de
consequéncias (na pratica, o percurso € inverso: o surgimento dos dois tipos de tutela revela a sua ideia
inspiradora): proteccao do utilizador produtivo do bem e desproteccao do proprietario que nao o usa pro-
dutivamente, mesmo sem coexistir outra situagao juridica traduzida no efectivo aproveitamento do bem”
(PRATA, Ana. A tutela constitucional da autonomia privada. Coimbra: Almeida, 2017. p. 156).

25 Conforme listagem atualizada pelo Inpi (datada de 26.5.2020) (Disponivel em: https://www.gov.br/inpi/pt-
br/servicos/marcas/arquivos/guia-basico/inpi-marcas_-marcas-de-alto-renome-em-vigencia_-26-05-2020_
padrao.pdf/@@download/file/inpi-marcas_%20marcas%20de%20alto%20renome %20em%20vig%C3%A
Ancia_%2026-05-2020_PADR%C3%830.pdf. Acesso em: 12 jun. 2020).
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e, por fim, aguardar um longo processo administrativo. Novamente, tal nao é o
caso das litigantes.

7.3 Ratificando o ponto ventilado no item 1.2, a GUDANG alegou que o registro
de marca caduco seria de “nome e renome mundial no segmento”, conhecido até mes-
mo por “aqueles que nao sao fumantes”, visto ser titularidade “consagrada no mundo
todo” e “ser reconhecida pela quase totalidade dos consumidores de produto KRETEK”.

7.4 Sem um Unico documento que comprovasse®® o fato extraordinario ale-
gado, aparentemente o Juizo instrutor assim se convenceu na sentenga (“nao
da a empresa ré o direito de apropriar-se indevidamente de marca notoriamente
conhecida em ambito internacional”). Curiosamente, nenhuma fundamentagao
foi dispendida na sentenca para erigir a ratio decisionis neste ponto, tampouco,
foram ventiladas razoes tipicas de regras de experiéncia ou sobre fatos notoérios
para justificar tal presungao peculiar.

7.5 Neste ponto, por maior que seja a convicgao pessoal do oérgao julgador,
nao é possivel ignorar o comando do art. 373, |, do CPC/2015, bem como a ju-
risprudéncia pacifica do TRF-2, no sentido de que (a) a fama extraordinaria nao é
presumida;?” (b) cabe ao titular do registro supostamente afamado fazer sua prova®
e, (c) para fins da tutela de que trata o art. 126 da LPI, a fama deve ser comprovada
no pais,? pouco importando o renome em solo estrangeiro.*

26 “Naturalmente para a marca se ter tornado notdria, ha que utilizar ou provar — pois o0 6nus da prova pertence
obviamente ao titular da marca — que a marca € muito conhecida, através de vendas e publicidade, que
por sua vez se ira reflectir no conhecimento do piblico” (CARVALHO, Américo da Silva. Direito de marcas.
Coimbra: Coimbra Editora, 2004. p. 356).

27 “Embora se reconhega nao ser facil o estabelecimento de critérios objetivos para se aferir a notoriedade de
uma marca, fato é que, neste caso concreto, tem-se uma forma eficaz de aferi-la, qual seja: a pesquisa de
opinido realizada por organismo independente — Instituto Gallup —, de forma ampla e cientifica, que apurou
que a marca ‘CAMEL’, da autora, é conhecida por 67% da populagao urbana do Brasil. Assim, o simples reco-
nhecimento da notoriedade da marca da autora é suficiente para garantir-lhe prote¢cao em todas as classes,
como ato acessorio ao principal. Evidencia-se, pois, a nulidade do registro n® 813155783, relativo a marca
‘CAMEL’, de titularidade da empresa Confeccdes Camelo S/A, tal como declarada na sentenga do Juizo a
quo” (TRF-2, 22 Turma Especializada. AC n2 2000020102454286. Des. Liliane Roriz. DJ, 13 jun. 2008).

28 “0 fato de existirem registros de marca idéntica em outros paises (fls. 30/79) ndo transfere, por si s, a
apelante o direito ao registro no Brasil, nao se constituindo em circunstancia capaz de atestar o alto grau
de notoriedade de uma marca. Releve-se que a apelante nao logrou comprovar ser a marca ‘MAX & CO’
notoriamente conhecida. Os documentos juntados as fls. 80/158 e 207,/218 sdo publicagdes estrangei-
ras que fazem referéncia a marca ‘MAX & CO’, porém nao comprovam a notoriedade setorial no Brasil,
dentro do mesmo segmento de mercado, no mesmo ramo de atividade para fins de caracterizagao de
marca notoriamente conhecida, nos termos do artigo 126 da LPI, ndo gozando desta forma da protecao
conferida pelo artigo 62 bis da CUP. Assim, o registro marcéario da apelada nao foi maculado pela ma-fé
como argumenta apelante, pois a apelada ao obter a marca ‘MAX & CO’ tinha legitima disposicao sobre
ela” (TRF2, 12 Turma Especializada. AC n? 2010.51.01.808639-4. Des. Abel Gomes. DJ, 18 abr. 2013).

29 “Se nao ficou comprovado nos autos a afirmada notoriedade da marca NAIR, do apelante, perante o mercado
consumidor brasileiro, descabido é conferir-lhe a prote¢do especial do art. 62 bis, da Convengao Unionista de
Paris” (TRF2, 22 Turma Especializada. AC n2 2003.51.01.515735-0. Des. André Fontes. DJ, 12 dez. 2009).

%0 “Assim que um folheto litGrgico preparado especialmente para uma celebragao de agdo de gragas por um
dado evento ou um livreto a respeito das atividades de determinada entidade ndo servem a comprovar a
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7.6 Ademais, mesmo ignorando-se o fato de que ndo ha suficiente prova
para se arrogar qualquer fama da GUDANG no Brasil, a notoriedade do signo nao é
escusa ou defesa para a caducidade por falta de uso. Pelo contrario, quanto maior
€ o renome — a lucratividade, o aviamento — mais se legitima o sinalagma da tutela
pela necessaria proatividade no manejo do bem de producgao. Alias, o douto TRF-2
ja teve a oportunidade de dirimir litigios sobre signos realmente famosos no pais
gue caducaram e chegou a conclusao de que grande reputagao nao excepciona a
funcao social da propriedade.®!

7.7 Em sintese, o registro sub judice nao é de alto renome, nao foi produ-
zida prova no sentido de que GUDANG seria notoriamente conhecida no pais, e
nenhum regime de fama é causa suficiente para obstar a extingcao por caducidade.
Repita-se: autorrenome nao é alto renome, nem & mais convincente do que o
sujeito que se arroga bonito pelo fato de que sua mae assim o disse.

8 Sentenca que nao apreciou os detalhes do registro de
marca caduco: causa suficiente a reforma da decisao a quo

8.1 Muito além da insuficiéncia probatéria da GUDANG e da irregular inver-
sdo dos 6nus probatodrios®? contra a CLEAN, had um elemento crucial no presente
feito que até o presente momento foi ignorado no conteldo decisorio: a extensdo
da exclusividade garantida pelo registro 829374698.

8.2 Conforme destacado na peticao inicial e depois confirmado pelo INPI
em sua defesa, o registro 829374698 outorgou a GUDANG exclusividade nas
seguintes especificacoes: (i) cigarros; (ii) filtros para cigarros; (iii) cigarros de cravo
(Kretek); (iv) charutos; (v) tabaco puro ou manufaturado; (vi) artigos para fuman-
tes; (vii) isqueiros e (viii) fosforos.

fama que tal ente possa ter angariado junto ao pablico. H4 empresas quase andnimas espalhadas por
todo o mundo, conhecidas apenas de seu publico local. Renome internacional é muito mais do que ter
atividades em alguns paises e ser conhecido pelo seleto plblico local dessas atividades” (TRF2, 12 Turma
Especializada. AC n? 2003.51.01.510307-8. JC. Marcello Granado. DJ, 10 nov. 2009).

31 “Quanto a alegada segunda causa de pedir, no que concerne a protegdo do consumidor, tendo em vista
ainda estar vivamente presente a relacdo da marca Electrolux a marca Prosddcimo, da mesma forma, nao
merece prosperar a irresignacao da Recorrente. Com efeito, ‘a possibilidade de apropriagao de uma marca
por terceiros, cujo registro tenha sido extinto, é a regra’. Inexiste impedimento para que outro se utilize
da marca, cuja titularidade foi legalmente desfeita pelo desuso previsto na legislagao que rege a matéria.
Saliente-se que a luz do conceito de fungao social da marca ou da propriedade, inserido na Carta Magna,
faz-se necessario demonstrar a sua efetiva comercializacdo, de forma a torné-la distinta das demais no
mercado” (TRF-2, 12 Turma Especializada. AC n¢ 00377686820124025101. Des. Paulo Cesar Espirito
Santo, j. 12.11.2015).

32 “The burden of proving that the reasons for the non-use of a trade mark are genuine falls on the trade mark
owner” (PHILLIPS, Jeremy. Trade Mark Law. Oxford: Oxford University Press, 2003. p. 441).
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8.3 Se fosse possivel reproduzir a hipertrofiada titularidade 829374698 da
autora/apelada em um diagrama, toma-se a liberdade de hipotetizar o seguinte:

sl
 Charutos
AT
AT Restores
A s
AT e
AT TR,
AR N,

8.4 E incontroverso que a Anvisa editou uma resolugao que impactou, em um
primeiro momento, a comercializagao de Kretek. Tal fato, entretanto, nao tem a ex-
tensao das consequéncias narradas pela GUDANG, como se vera em outro capitulo.

8.5 Nao obstante, nao ha nem foi narrada qualquer restricdo para a comer-
cializacao de charutos, tabaco, fosforos, isqueiros, filtros, cigarros e/ou artigos
para fumantes no Brasil; pela agéncia reguladora citada, por lei, 6rgao ou por
qualquer outra autoridade.

8.6 Qual seria a razao para a proprietaria do signo 829374698 nao ter prova-
do o uso® do registro nas especificagdes, diversas do Kretek, que ela mesmo re-
quereu e de que obteve a tutela do Poder Plblico? Qual a defesa para sua inércia
em demonstrar a funcao social da propriedade sobre o bem de producgao imaterial
naquilo que constitui 87,5% das especificacoes de sua exclusiva?

8.7 A desproporcionalidade®* da premissa (a Anvisa vedou a comercializagao
de cigarros Kretek) com as teses da GUDANG (logo, nao preciso provar o uso do re-
gistro como um todo, inclusive daquilo cujo comércio sempre foi e € licito) € ululante.

33 “To ensure that property rights facilitate the most efficient allocation and use of resources, property rights
should be specified in sufficient detail to ensure that the owner of a particular resource has to bear all
costs of the various possible uses of the resource [...]” (GRIFFITHS, Andrew. An economic perspective on
trade mark law. Cheltenham: Edward Elgar, 2011. p. 225).

3 “Tal postulado orienta a interpretacéo e aplicagdo de normas no sentido de acomodar os bens juridicos em
jogo, sem que se exclua totalmente um em prol da subsisténcia do outro. Ou seja, dentre as opgoes dispo-
niveis, todas serao otimizadas em algum nivel. Este € o dever de ponderacao, ao qual se liga o postulado
da proporcionalidade” (BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo. Direitos fundamentais,
democracia e constitucionalizagdo. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2014. p. 100).
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8.8 Mutatis mutandi, € como se um latifundiario improdutivo arrogasse que a
Administragao Pdblica entabulou limitacao administrativa em 12,5% de seu gigan-
tesco imbvel, como causa para justificar seu desuso dos quase noventa por cento
da titularidade, e assim evitar a expropriagao. Tal argumento jamais seria acolhido
em Juizo pois é irrazoavel e desproporcional.3®

8.9 Novamente, foi a propria GUDANG que escolheu as amplissimas especi-
ficacoes de seu registro, mas depois optou por utilizar a RDC n2 14/2012 como
bode expiatorio para sua completa inércia no Brasil.

8.10 Destarte, € impositivo que se extirpe o paternalismo buscado pela la-
tifundiaria do signo cuja uténcia em qualquer uma das especificidades jamais foi
demonstrada administrativamente ou neste processo judicial.

8.11 Em uma nota final, € Gtil recordar que a fungéo social sobre a titulari-
dade podera ser cumprida por terceiros,3 como é corriqueira a hipotese de uma
multinacional que visa evitar a perda de oportunidades em um pais que nao possui
a estrutura necessaria. Em tais casos, destina-se fungao social a marca consti-
tuindo-se uma franquia, licenciando-se a marca para um ou diversos sujeitos.

8.12 Sendo incontroverso o desuso do signo na especificagcdo Kretek, mas
inexistindo, ainda a demonstracao da uténcia para as demais especificagdes que
nao tiveram sua mercancia restrita, a excecao a caducidade eleita como justa
causa é absolutamente incabivel no presente feito. O procedimento hermenéutico
de realizar uma interpretacao extensiva de regra juridica excepcional (causa de
justificativa do desuso), para justificar a omissao em mercados viaveis e licitos, é
intrinsecamente incorreto.

8.13 Na detida analise dos documentos no presente feito, este parecerista
conclui que um titulo proprietario sem uso, mesmo com inimeras especificagoes
de inconteste licitude, pode constituir um registro de marca de reserva® ou marca
meramente defensiva.3®

3“0 postulado da proporcionalidade exige que o Poder Legislativo e o Poder Executivo escolham, para a
realizacado de seus fins, meios adequados, necessarios e proporcionais. Um meio é adequado se promove
o fim. Um meio € necessario se, dentre todos aqueles meios igualmente adequados para promover o fim,
for o menos restritivo relativamente aos direitos fundamentais. E um meio é proporcional, em sentido es-
trito, se as vantagens que promove superam as desvantagens que provoca” (AVILA, Humberto. Teoria dos
principios. Da definicao a aplicagédo dos principios juridicos. 14. ed. Sdo Paulo: Malheiros, 2014. p. 180).

% “No hemos de olvidar que el uso de la marca por terceiro com consentimento del titular es considerado
legalmente un uso efectivo y real, por tanto, em todos aquellos casos em los que el titular, siendo consciente de
que él mismo no puede utilizar su marca, pueda contratarla em licencia podria inclinar la balanza hacia el lado
negativo” (SAIZ GARCIA, Concepcion. El uso obligatorio de la marca. Valencia: Tirant lo Blanc, 1997. p. 163).

37 “Revocation for non-use helps to ensure that such unused marks, as well as marks which have been
registered and used, but where use has ceased, can be removed from the register so that other traders
can safely use similar, as well as identical, marks. Revocation for non-use also ensures that opportunistic
stockpiling of good marks is fruitless” (BENTLEY, Lionel; SHERMAN, Brad. Intellectual Property Law. 2. ed.
Oxford: Oxford University Press, 2004. p. 883).

%8 “Variando quanto aos fins a que visa o registro em um e outro caso, as marcas de defesa e de reserva
assemelham-se pelo fato de nao se destinarem a uso imediato e, ndo raro, transformam-se em verdadeiras
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9 A RDC n? 14/2012 da Anvisa — O poder extroverso
que gerou um litigio de controle concentrado de
constitucionalidade

9.1 O depodsito de um pedido de registro de marca gera ao depositante uma
legitima expectativa de direito, razao pela qual aquele requerimento administra-
tivo podera — fato futuro e incerto — se tornar uma propriedade. Nao obstante,
enquanto pende o pleito administrativo, nada obsta o depositante de fazer uso do
signo, mesmo porque ele goza de uma tutela contra a uténcia nao autorizada por
terceiros neste hiato temporal (art. 130, Ill, da Lei n2 9.279/96).

9.2 No caso concreto, o pleito do registro 829374698 foi realizado em
23.10.2007, tendo a publicagao de tal pedido sido efetuada em 19.2.2008, con-
forme a publicagao na RPI n? 1.937 de tal data. Naquele momento, um diligente
titular de pedido de marca estaria fazendo sua mercancia com o signo de que
pretendia ser proprietario no Brasil: ndo foi o0 caso da GUDANG.

9.3 Por sua vez, no dia 29.3.2011, o INPI exteriorizou sua decisao de deferir
o pleito administrativo da GUDANG, conforme publicacao na RPI n2 2.099. Como
sbi acontecer usualmente, titulares de pedidos deferidos tendem a maximizar o
uso dos bens contendo o signo marcario; tal nao foi o caso da GUDANG.

9.4 Adimplido o preco publico pertinente, a GUDANG exerceu seu direito
subjetivo pUblico stricto senso a constituicao do registro, o que foi externalizado
na RPI n22.104 de 3.5.2011. A propriedade sobre o signo 829374698 se tornara
sua de modo que poderia empregar fungao social sobre tal bem de produgao, sem
maiores riscos: assim nao foi da escolha empresarial da GUDANG.

9.5 Note-se: mais de quarenta e dois meses foram transcorridos entre o
deposito do pedido de registro e a concessao. Ainda assim, um fato extraordina-
riamente curioso ocorrera, a0 menos com base na documentagao acostada a este
feito, o titular nao empregou o signo no pais.

9.6 No dia 15.3.2012, ou seja, pouco mais de dez meses desde a consti-
tuicdo proprietaria sobre o signo 829374698, a Anvisa editou a malfadada RDC
n¢ 14/2012, proibindo um Unico produto entre as oito especificagdes do signo da
GUDANG. Entretanto, a agéncia reguladora concedeu um largo prazo de dezoito

marcas de obstrugdo. Muitos sd@o os inconvenientes dessas marcas, sobretudo das de reserva, que, além
de sobrecarregarem inutilmente os arquivos das reparticoes de marcas, criam grandes dificuldades ao co-
meércio e a indUstria na escolha de suas marcas, restringindo injustamente o seu campo. O abuso dessas
marcas levou a legislacao de muitos paises a impor a obrigatoriedade do uso efetivo das marcas, sob pena
de caducidade do registro, solugdo que também foi objeto de estudos nas Conferéncias da Unido Internacio-
nal para a Protecao da Propriedade Industrial reunidas em Haia e em Londres” (CERQUEIRA, Jodo da Gama.
Tratado da propriedade industrial — Da propriedade industrial e do objeto dos direitos. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2012. v. I. p. 288).
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meses para que as empresas devidamente cadastradas fossem impedidas de
seguir no comércio de produtos, a exemplo do Kretek. Nao obstante, terminado
este prazo para que os sujeitos de direito se conformassem com a nova realidade,
eventuais produtos remanescentes com os aditivos proibidos ainda poderiam ser
comercializados por mais seis meses.*®

9.7 Ou seja, uma vedacao completa da presenca dos produtos a base de
Kretek no mercado brasileiro — se a resolucao fosse de fato compativel com a
ordem constitucional — s vigeria a partir de 16.3.2014.

9.8 Note-se que mesmo que a GUDANG tivesse poderes medilnicos para
adivinhar o que ocorreria no futuro, ainda assim lhe restaram mais de seis anos
entre o depdsito do pedido de registro do seu signo e a interdicao mercantil pela
Anvisa. Ou seja, a inércia foi longa e injustificada.

9.9 Alias, conforme noticiado pela propria Anvisa no presente feito, o STF no
exercicio do poder geral de cautela, no dia 17.9.2013, nos autos da ADIn n? 4.874,
deferiu medida que determinou a suspensao dos efeitos da RDC n2 14/2012, naquilo
que restringia — por exemplo — a venda dos produtos Kretek. Ou seja, antes do adven-
to do termo resolutivo proibitivo, a plena licitude do comércio foi ratificada, e assim
permaneceu até o dia 12.2.2018. Foram quase cinco anos de decisdo do Pretorio
Excelso que apenas prolongaram toda a licitude do tipo de comércio que era de ampla
autonomia privada quando a GUDANG depositou seu pedido de registro em 2007.

9.10 Em mais de dez anos de ocupacao de um signo distintivo, sua inércia,
como estratégia empresarial, acabou tendo uma resposta na correta decisao ad-
ministrativa do INPI que, em 22.11.2016, acolheu o pleito de caducidade reque-
rido pela CLEAN.

9.11 Reiteradamente, quando a GUDANG visou responder aos argumen-
tos no feito sobre a sua falta de uso do signo, ventilou-se a mafé da CLEAN.
Suponhamos que a GUDANG tivesse razao em que a consulente CLEAN estivesse
cobicando®® a marca que a primeira depositou, qual seria a relacao de causa e efei-
to, respectivamente, entre (i) a malicia da CLEAN e (ii) o desuso da GUDANG que
resultou na caducidade? A resposta €: ndo ha nexo causal entre as condutas,**

39 “Art. 92 Fica concedido o prazo de 18 (dezoito) meses, a contar da data da publicagdo desta Resolugao, para
que as empresas fabricantes e importadoras de produtos fumigenos derivados do tabaco que ja detenham
Registro de Produto Fumigeno — Dados Cadastrais atendam ao disposto no artigo 62. §12 Findo o prazo referi-
do no caput, os produtos que nao estejam em conformidade com o artigo 62 poderao ser comercializados no
comércio varejista pelo prazo de 6 (seis) meses. §22 Findo o prazo estabelecido no §12, os produtos deverao
ser recolhidos do comércio pelos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes”,

4“0 simples desejo nao é nada” (RODRIGUES, Nelson Falcdo. O casamento. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira 2016. p. 252).

41 “Durante uma hora, por causa do seu proprio erro, andou irritado com a mulher, sentindo que habitualmente
Ihe servia para abafar recriminacdes da consciéncia” (SARAMAGO, José. O Evangelho Segundo Jesus
Cristo. Sao Paulo: Companhia das Letras, 1991. p. 95).
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sendo que a inércia da GUDANG é incontroversa (ela mesma admite que nao fez
uso do signo), ao contrario da CLEAN, que mantém seu posicionamento de que
age e agiu de boa-fé.*?

9.12 Destarte, entende-se que vigéncia — efetiva — da RDC n¢ 14/2012, s6
ocorrida no recente ano de 2018, nao € causa legitima que escusa a falta de uso
de cigarros Kretek com a marca GUDANG, entre o hiato de 2011 a 2016. Tal inér-
cia apenas fora uma continuagao*® da politica empresarial da GUDANG no Brasil
de, com base na falta de demonstracao de uso efetivo nos autos do presente
processo, nao empregar funcao social ao pedido de marca, tal como ocorrera
desde 2007. Logo, nao foi um ato da Anvisa que melindrou a GUDANG de explorar
0 mercado de Kretek no Brasil.

9.13 Contudo, ainda que o ato da Anvisa fosse suficiente para justificar a ex-
cecao a caducidade ventilada pela GUDANG, na forma do §12 do art. 143 da Lei n®
9.279/96, qual a restricao para o comércio de filtros, charutos, cigarros comuns,
e todas as demais especificagoes do registro sub judice? Nao ha qualquer obice,
de modo que o acerto do ato administrativo do INPI que resultou na caducidade
do registro 829374698 deveria ser confirmado judicialmente. Perdeu-se o direito
sobre aquela marca pelo /ongo desuso.**

42 “por conta disso € que o elemento animico da mafé nao pode se traduzir em condigao elidivel — ad eternum
—do instituto da prescricdo, sob pena de nado se atingir o objetivo Unico da ciéncia juridica que € o dar solucao
definitiva aos conflitos, hipotese que s6 se viabiliza (integralmente) com a consagracao de relagoes (ainda
que contrarias ao direito) mas que se perpetuam no tempo por absoluta inércia das partes. De outro lado,
ainda que comungasse com o entendimento do ilustre relator, € de se notar que a extingao de uma marca por
caducidade decorre da constatacao, por parte do INPI, de desuso comprovado do signo no prazo estabelecido
em lei, cabendo ao titular do registro responsabilidade exclusiva pela utilizagao ininterrupta do sinal, ainda
que tenha, por ato de vontade, permitido o uso, por parte de terceiros, mediante contrato de licenciamento.
Assim € que o desuso intencional da marca, pelo licenciado, € ato que s6 interessa ao titular, incapaz de se
configurar em motivo de for¢ca maior de modo a elidir o decreto de caducidade proferido pelo INPI, eivando-o
de méafé, com vistas a impedir a incidéncia do instituto da prescricao, sendo de se notar, ademais, que o
contrato supostamente assinado pelas partes, trazido aos autos para embasar os argumentos da autora (fls.
235/236), nao se traduz, como alega, em contrato de licenciamento, mas de transferéncia de titularidade
da marca, sem que Ihe tenha sido imputado nenhum vicio de vontade” (TRF-2, 22 Turma Especializada. AC n®
199902010476810. Des. Messod Azulay Neto. DJ, 11 abr. 2008).

s “f inegavel que a natureza nos leva muitas vezes para onde ela quer, e por isso nos chamam de bem-nascidos
ou malnascidos. Mas Convém admitir também que o habito tem sobre ndés poder maior do que a natureza”
(BOETIE, Etienne de La. Discurso da serviddo voluntaria. Tradugdo e Apresentacdo de Gabriel Perissé. S&o
Paulo: N6s, 2016. p. 36).

4 “A esséncia do direito € a realizagdo pratica. Uma regra do direito que jamais foi realizada ou deixou de o
ser, nao merece mais este nome, transformou-se numa rodagem inerte que nao faz mais trabalho algum no
mecanismo do direito e que se pode retirar sem que disso resulte a menor transformagao. Esta proposicao
€ verdadeira, sem excegao alguma, em todos os ramos do direito, do direito plblico como do direito criminal
ou privado, e o direito romano sancionou-a expressamente reconhecendo a dessuetudo como causa de
abolicao das leis. Dai resulta a perda dos direitos concretos como conseqliéncia do nao uso prolongado
(non usus)” (JHERING, Caspar Rudolf Von. A luta pelo direito. Rio de Janeiro: Forense, 1972. p. 82).
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9.14 A aversao a risco*® ventilada pela GUDANG, sob as vestes de falta de
seguranca juridica, em virtude da RDC n¢ 14/2012, é incompativel com o capitalis-
mo e beira um pleito de paternalismo juridico a multinacional do ramo do tabaco.
Afinal, tal risco de eventual restricao de vendas de produtos aditivados nao era s6
da GUDANG (principio da isonomia), mas, ao que se tem noticia, so ela escolheu
o desuso de registro de marca com base na resolucao da Anvisa. O 6cio tem suas
consequéncias.*®

10 Conclusoes

10.1 Levando-se em conta as pecas processuais, as decisoes judiciais e as
manifestacoes das autarquias (INPI e Anvisa) e do 6rgao (Receita) no presente
processo; bem como levando-se em conta o processo administrativo que resultou
na caducidade do registro 829374698; e, contemplando-se 0s documentos ane-
xados ao presente feito, nos é facultado concluir:

(a) nao ha qualquer indicio de que a GUDANG ja exerceu posse no pais

sobre o signo registrado sob 0 nimero 829374698;

(b) a constituicao da propriedade sobre o registro 829374698, no ano de
2011, em nada alterou a estratégia empresarial especulativo-omissiva
da GUDANG quanto ao uso efetivo do signo sub judice;

(c) a GUDANG pleiteou e obteve um registro de propriedade com oito especi-
ficacoes diferentes, quais sejam (i) cigarros; (ii) filtros para cigarros; (iii)
cigarros de cravo (Kretek); (iv) charutos; (v) tabaco puro ou manufatura-
do; (vi) artigos para fumantes; (vii) isqueiros e (viii) fosforos;

(d) a GUDANG nos autos do processo administrativo de caducidade, intima-
da a se manifestar sobre o requerimento da CLEAN, restou silente;

(e) a partir do momento em que foi publicizada a extingao do registro
829374698, ha provas colacionadas ao feito pela GUDANG de que a

4 “A empresa € um meio e, como tal exige que um sujeito que o empregue. E essa, justamente, a fungao
do empresario, cuja tarefa abrange a iniciativa econdmica e o correspondente risco, a deciséo global, o
controle do processo e a apropriacao do produto” (CARVALHO, Orlando de. Direito das empresas. Coimbra:
Ed. Coimbra, 2012. p. 198).

4 “Ora quanta honra! Uma pessoa como Antonio Moraes na igreja! Ha quanto tempo esses pés ndo cruzam
0s umbrais da casa de Deus! ANTONIO MORAES Seria melhor dizer logo que faz muito tempo que ndo venho
a missal PADRE Qual 0 qué, eu sei de suas ocupagdes, de sua salde... ANTONIO MORAES Ocupagdes? O
senhor sabe muito bem que ndo trabalho e que minha salde & perfeita. PADRE amarelo Ah, é? ANTONIO
MORAES Os donos de terras é que perderam hoje em dia o senso de sua autoridade. Veem-se senhores
trabalhando em suas terras como qualquer foreiro. Mas comigo as coisas sao como antigamente, a velha
ociosidade senhorial” (SUASSUNA, Ariano. Auto da Compadecida. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
2015. p. 32).
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CLEAN passou a exercer ostensiva posse sobre tal signo, inclusive com
a emissao de diversas notas fiscais;

(f) a presente lide cuida de confronto entre um ex-proprietario (GUDANG) e
0 possuidor (CLEAN), que restou na posse do bem imaterial por mais de
ano e dia;

(g) a inércia da GUDANG em repelir, administrativamente, o pleito de ca-
ducidade, bem como a mora havida entre a decisao administrativa e a
inauguragao do processo judicial poem em xeque a presenca de perigo
na demora para justificar uma concessao de tutela inibitéria a seu favor;

(h) ndao ha nem houve qualquer interdicao legal ou infralegal ao comércio
de cigarros regulares, filtros, charutos, tabaco puro ou manufaturado,
artigos para fumantes, isqueiros ou fosforos no pais;

(i) amarca GUDANG GARAM nao cuida de signo de alto renome (nao consta
da lista taxativa do INPI), tampouco foi produzida prova no sentido de
que se trata de uma marca notoriamente conhecida no pais;

(j) o 6nus da prova sobre tal demonstracao extraordinaria de fama cabia a
GUDANG, que simplesmente nao satisfez tal situagao juridica subjetiva
passiva. A presuncao feita pelo Juizo a quo de que tal signo cuidaria de
marca notoriamente conhecida no pais nao encontra guarida nos prece-
dentes desta Corte ou na legalidade constitucional;

(k) amarca GUDANG GARAM é simplesmente um signo de cognicao comum,
que sofreu extingao do registro 829374698 pelo admitido desuso;

() aRDC n214/2012 da Anvisa apenas restringiu o comércio de uma entre
o total de oito especificagoes do registro 829374698, de modo que
inexiste qualquer causa legitima para a desproporcional omissao com a
propriedade em sentido conglobante;

(m) com a decisao do STF no ano de 2013, que sob foi revogada em 2018,
nao havia qualquer restricao em vigor quanto ao comércio de Kretek no
periodo investigado da caducidade (2011-2016);

(n) ndo é facultado ao Poder Judiciario antecipar o mérito de atos adminis-
trativos, carecendo a GUDANG do bindmio interesse de agir/necessida-
de quanto ao pleito de que 0s meros pedidos de marca da CLEAN sejam
indeferidos. Entendimento em sentido contréario afronta o principio da
separagao de poderes;

(o) o amalgama da pluralidade subjetiva ativa no processo nao encontra
razao de ser, visto que o segundo demandante nao € licenciado do pri-
meiro, nem o primeiro é licenciado do segundo;

(p) nao ha competéncia da Justica Federal na cognicao do pleito de absten-
¢ao de uso do signo 825183472, ja que neste caso nao ha ato adminis-
trativo do INPI sendo vergastado;
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(g) ainda que a CLEAN estivesse de ma-fé cobigcando o signo que fora re-
gistrado pela GUDANG, tal nao legitima o desuso da Gltima sobre o bem
juridico caracterizado pelo registro 829374698;

(r) pelas peculiaridades da presente lide, parece-me ser o caso de tutelar
0 possuidor nao proprietario a revelia do proprietario ndo possuidor, ja
gue o Ultimo nao exerceu a fungao social sobre o bem de producao sub
judice; e

(s) na opinidao deste autor, nao s6 é caso da percepcao da apelagao da
CLEAN no duplo efeito, mas quanto ao pedido da GUDANG sobre a nulida-
de do ato administrativo do INPI — que resultou na caducidade do registro
829374698 — 0 melhor direito se encontraria na reforma da sentenca.

Salvo os mais doutos, este &€ o meu parecer.

Rio de Janeiro, 5.6.2020.
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