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O DIREITO DE PRECEDENCIA DO USUARIO ANTERIOR DE BOA-FE NOS
PROCESSOS DE REGISTRO DE MARCA

THE RIGHT OF PRECEDENCE OF THE GOOD FAITH PRIOR USER IN
TRADEMARK REGISTRATION PROCEEDINGS

Ronypetson Alves Barros'
RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo central estudar o aparente conflito entre o
sistema atributivo de direito no ambito do registro de marcas em decorréncia da
possibilidade de exercicio do direito de precedéncia mesmo apds a concessao do
registro. Quanto a metodologia, este artigo utilizou do método dedutivo, partindo de
uma abordagem qualitativa, sendo descritiva quanto aos fins e bibliografica-
documental quanto aos meios. A estrutura do trabalho compreende dois pontos
centrais, o primeiro dedicado a caracterizacdo do sistema atributivo de registro de
marcas e o segundo voltado ao exame do posicionamento jurisprudencial acerca da
possibilidade de exercicio do direito de precedéncia a qualquer tempo. Por ultimo, séo
expostas as consideragdes finais, que contempla a correlagcado critica do aparente
conflito entre a lei e a jurisprudéncia recente do Superior Tribunal de Justiga (STJ). Ao
seu término, concluiu-se que a jurisprudéncia recente descaracterizou o sistema
atributivo de registro de marcas adotado pela legislagdo brasileira, visto que o
enfraguece demasiadamente, provocando uma situagdo de inseguranga juridica
aquele que primeiro buscar a exclusividade e prote¢ao juridica.

Palavras-chave: registro de marca; sistema atributivo; direito de precedéncia.
ABSTRACT

The main objective of this work is to study the apparent conflict between the attributive
system of rights in the scope of trademark registration due to the possibility of claiming
the right of precedence even after the registration has been granted. As for the
methodology, this article used the deductive method, starting from a qualitative
approach, being descriptive about the end and bibliographic-documentary regarding
the means. The structure of this work comprises two central points, the first dedicated
to the characterization of the attributive system of trademark registration, and the
second devoted to the examination of the jurisprudential position regarding the
possibility of applying the right of precedence at any time.Lastly, there are the final
considerations, which contemplate the critical correlation of the apparent conflict
between the law and the recent case law of the Superior Court of Justice (STJ). At the
end of the study, it was concluded that recent jurisprudence mischaracterizes the
attributive system of trademark registration adopted by Brazilian law, since it weakens
it too much, in addition to causing a situation of legal uncertainty to those who first seek
exclusivity and legal protection.

Keywords: trademark registration; attributive system; right of precedence.
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1 INTRODUGAO

O objetivo central deste trabalho foi estudar o aparente conflito entre o sistema
atributivo de direito no ambito do registro de marcas em decorréncia da possibilidade
de exercicio do direito de precedéncia do usuario anterior de boa-fé mesmo apés a
concessao do registro.

Para isso, partiu-se do seguinte questionamento: como o sistema atributivo de
direito nos processos de registro de marca tem sido afetado pelas recentes decisdes
do STJ que possibilitaram o exercicio do direito de precedéncia do usuario anterior de
boa-fé mesmo apods ter sido concedido o registro?

Quanto a metodologia, o presente artigo utilizou do método dedutivo, partindo
de uma abordagem qualitativa, sendo descritiva quanto aos fins e bibliografica-
documental quanto aos meios.

O raciocinio dedutivo parte de um pressuposto para chegar a conclusdées
especificas. Marconi e Lakatos (2017, p. 360) explicam que:

E dedutivo o raciocinio que parte do geral para chegar ao particular, ou seja,
do universal ao singular, isto é, para tirar uma verdade particular de uma
geral. Pela argumentagéo dedutiva, o fato geral encerra em si a explicagao
de outro igual, mas menos geral.

Neste caso, parte-se do pressuposto de que a jurisprudéncia recente do STJ
descaracteriza o sistema atributivo de direito no ambito do registro de marcas, visto
que o enfraguece demasiadamente em face da possibilidade de arguigdo de direito
de precedéncia em sede de Processo Administrativo de Nulidade (PAN) a qualquer
tempo. A partir desta premissa, sao feitas analises especificas das implicagdes do
direito de precedéncia no registro de marcas.

Para alcancar os objetivos especificos desta pesquisa, utilizou-se a abordagem
metodoldgica qualitativa. Essa abordagem se concentra em atribuir significado aos
fatos observados, permitindo que o pesquisador participe, compreenda e interprete as
informacgdes coletadas em sua pesquisa. Nesse sentido, para Minayo (2009, p. 25):

A pesquisa qualitativa responde a questdes muito particulares. Ela se ocupa,
nas Ciéncias Sociais, com um nivel de realidade que nao pode ou ndo deveria
ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo dos significados, dos
motivos, das aspiragdes, das crengas, dos valores e das atitudes.

Essa abordagem foi escolhida para permitir uma analise critica do aparente
conflito entre o sistema atributivo de direito no ambito do registro de marcas e a
jurisprudéncia recente do STJ acerca do direito de precedéncia do usuario anterior de
boa-fé.

Quanto aos fins, o presente estudo se caracteriza como uma pesquisa
descritiva, uma vez que tem como objetivo descrever a situagao atual do registro de
marcas no que diz respeito ao direito de precedéncia do usuario anterior de boa-fé.
Segundo Cervo, Bervian e Silva (2007, p. 32):

[...] a descricdo constitui a habilidade de fazer com que o outro veja
mentalmente aquilo que o pesquisador observou. Em outras palavras, a
descri¢do deve ser suficientemente precisa para que o interlocutor, ou o leitor,
seja capaz de visualizar exatamente aquilo que o pesquisador observou.

Quanto aos meios, o procedimento de coleta de dados utilizado foi a pesquisa
bibliografica e documental, que consiste em buscar informagbes em fontes como
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livros, artigos cientificos, legislacdo e jurisprudéncia para embasar as analises e
conclusdes apresentadas no artigo. Os dois procedimentos apontam significativas
semelhancas entre si, conforme expde Fonseca (2002, p. 32):

A pesquisa documental trilha os mesmos caminhos da pesquisa bibliografica,
nao sendo facil por vezes distingui-las. A pesquisa bibliografica utiliza fontes
constituidas por material ja elaborado, constituido basicamente por livros e
artigos cientificos localizados em bibliotecas. A pesquisa documental recorre
a fontes mais diversificadas e dispersas, sem tratamento analitico, tais como:
tabelas estatisticas, jornais, revistas, relatérios, documentos oficiais, cartas,
filmes, fotografias, pinturas, tapecarias, relatérios de empresas, videos de
programas de televisao, etc.

Desse modo, foram consultadas diversas fontes, incluindo a legislagéao
especifica sobre o tema, a jurisprudéncia do STJ, os pareceres técnicos do INPl e a
literatura académica disponivel sobre o assunto.

Inicialmente, explorou-se a base legal e doutrinaria sobre o sistema atributivo
de direito no ambito do registro de marcas, com a realizagao de fichamentos de obras
juridicas e trabalhos académicos sobre a matéria. Além disso, realizou-se um
levantamento documental no que se refere as regras contidas na legislagéo vigente e
sua interpretacao institucional, observada no ambito da jurisprudéncia do Superior
Tribunal de Justica (STJ) e do posicionamento do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI).

Em relagado a possibilidade de exercicio do direito de precedéncia em sede de
Processo Administrativo de Nulidade (PAN) ou acao judicial de nulidade, foi
examinado o posicionamento jurisprudencial emitido pelo STJ nos REsp. n°® 1.464.975
e REsp. 1.673.450/RJ, bem como os pareceres normativos emitidos pelo INPI acerca
do tema, em especial o Despacho n° 08/2009 emitido pelo Procurador-Chefe nos
autos dos Processos INPI n°® 52400.002296/2007 e INPI n°® 52400.000842/22 e o
Parecer n° 00043/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.

Por fim, quanto as consideracbes levantadas, foi elaborado um texto
dissertativo em que as informacgdes foram confrontadas a fim de que o pressuposto
de partida fosse aprofundado e, consequentemente, fosse construida uma resposta
para o problema.

Desse modo, a estrutura do trabalho compreende a concretizagdo desse
arcaboug¢o metodoldgico, estando o desenvolvimento do trabalho delimitado em dois
pontos definidos, sendo o primeiro dedicado a caracterizagao do sistema atributivo de
registro de marcas e o segundo voltado ao exame do posicionamento oficial acerca
da possibilidade de exercicio do direito de precedéncia apds a concessao do registro.
Por ultimo, ha as consideracgdes finais, que contempla a correlacao critica do aparente
conflito entre a lei e a jurisprudéncia recente do STJ, conforme a seguir.

Justifica-se a escolha do tema como objeto de estudo, primeiramente, em
fungdo da gigantesca importancia econémica desempenhada por um sistema juridico
eficiente na protegédo de ativos intelectuais-industriais, sendo este um dos principais
motores do progresso de qualquer economia e incentivador da inovacdo e
engenhosidade humana. Além disso, observa-se nos ultimos anos uma crescente e
positiva conscientizagao, por parte do empresariado brasileiro, da importancia que
possuem os ativos intelectuais no desempenho das atividades industriais em um
mercado cada vez mais competitivo — quer seja para proteger-se do uso indevido por
parte dos seus concorrentes, ou para apresentar-se de maneira distinta na mente do
consumidor.



2 O SISTEMA ATRIBUTIVO DE DIREITO

As marcas e suas espécies séo regidas no ordenamento juridico brasileiro por
lei especifica, qual seja, a Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996, chamada de Lei de
Propriedade Industrial (LPI), que regula os direitos e obrigagbes relativos a
propriedade industrial. Além da LPIl, sdo aplicaveis ao exame de marcas a
Constituicdo Federal (Art. 5° inc. XXIX), os diversos tratados e convengdes
internacionais dos quais o pais € signatario, bem como qualquer outra norma que se
relacione com o direito de propriedade intelectual em sentido amplo, ainda que conste
em outros diplomas legais.

Neste diapaséo, para fins de propriedade industrial, define Barbosa (2017, p.
696):

As marcas sao sinais distintivos apostos a produtos fabricados, a mercadorias
comercializadas, ou a servigos prestados, para a identificacdo do objeto a ser
langado no mercado, vinculando-o a um determinado titular de um direito de
clientela.

Assim, as marcas tém finalidade dupla: proteger o investimento empresarial e
garantir ao consumidor a capacidade de diferenciar o bom e 0 mau produto ou servico.

Sao trés os principios que regem o direito de marcas no Brasil: o da
territorialidade, da especialidade e da atributividade. O principio da territorialidade
define que a protecdo de uma marca é valida apenas dentro do territério em que ela
foi registrada. E o que estabelece o art. 129 da LPI, ao instituir que: “[...] a propriedade
da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposi¢des
desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o territério nacional
[...]”. Isso significa que uma marca registrada no Brasil ndo €& protegida
automaticamente em outros paises e vice-versa.

O principio da especialidade, por sua vez, estabelece que o registro de uma
marca € valido apenas para os produtos ou servigos especificos que ela representa.
E o que dispde o art. 124, inc. XIX, da LPI, ao definir que ndo s&o registraveis como
marca “reproduc¢ao ou imitacdo, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de
marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou servigo idéntico,
semelhante ou afim, suscetivel de causar confusdo ou associacdo com marca alheia”.
Desse modo, a protecao assegurada pelo registro de uma marca é limitada as areas
de atuacao do seu titular.

Por ultimo, ha o principio atributivo do sistema de marcas, que sera o foco do
presente estudo. Aponta Barbosa (2017, p. 696) que as marcas, “...] sujeitas a
registro, sdo propriedade industrial a partir do mesmo, ndo se concebendo, no direito
brasileiro vigente, direito natural de ocupagéo sobre a marca”. A afirmagao encontra
respaldo no art. 129, caput, da LPI, que dispde que “a propriedade da marca adquire-
se pelo registro validamente expedido, conforme as disposi¢bes desta Lei [...]".

Isto €, do dispositivo, conclui-se que o ordenamento juridico brasileiro adotou o
sistema atributivo de registro de marca, segundo o qual a exclusividade sobre a
utilizacao de determinado signo distintivo comercial cabe aquele que primeiro registra-
lo perante a autarquia federal competente, o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI).

Este sistema atributivo opde-se ao sistema declarativo de registro de marcas,
que ja foi adotado pelo ordenamento nacional no passado e que ainda hoje é
observado em alguns paises, embora haja atualmente uma tendéncia generalizada
pelo registro enquanto pressuposto para a propriedade.
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Em referéncia ao Decreto-lei n° 1.005, de 21 de outubro de 1969 (Cddigo de
Propriedade Intelectual de 1969), revogado pela Lei n°® 5.772, de 1971, comenta
Sacramone (2022, p. 191):

Pelo ato normativo anterior, adotava-se o sistema declarativo de registro da
marca. O registro apenas declarava um direito de propriedade ja existente, e
que passava a existir depois da primeira utilizagdo do sinal distintivo pelo
agente, a ponto de nao ser admitido o registro de marca, ainda que nao
registrada, com utilizagao anterior demonstrada.

Ainda, Sacramone (2022, p. 191) afirma que “[...] a Lei n. 9.279/96 néo
reproduziu esse sistema. Como determinou seu art. 129, o registro validamente
expedido é constitutivo do direito de propriedade sobre a marca.”

No entanto, existem excegdes a regra, notadamente no que se refere ao direito
de precedéncia do usuario anterior de boa-fé, na forma do art. 129, §1° da LPI. Neste
sentido, Ramos (2020, p. 445) afirma que:

Em tese, o requerente do registro de marca deve ser aquele que a criou e
que, consequentemente, a esta usando em primeiro lugar. Pode acontecer,
todavia, de isso ndo ocorrer, ou seja, pode ser que uma marca objeto de
pedido de registro ja esteja sendo usada de boa-fé por outrem, que por algum
motivo até o momento nao requereu seu registro junto ao INPI. Nesse caso,
gquem merece a titularidade do registro? O que primeiro criou a marca e a
usou, mas nao a registrou, ou aquele que criou a marca posteriormente, mas
requereu primeiro o seu registro? De acordo com a LPI, o usuario anterior da
marca tem o chamado direito de precedéncia, que esta previsto no art. 129,

§ 1°.

Vale salientar, ainda, que a instituicdo do direito de precedéncia inscrito no
referido dispositivo legal consiste numa das mais importantes inovacgdes trazidas pela
atual LPI, conforme rememora o Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de
Propriedade Intelectual (IDS) (2005, p. 256):

Uma das maiores inovagbes da nova Lei esta no §1° deste artigo, que
introduziu o denominado “direito de precedéncia”, segundo o qual o utente de
boa-fé pode, sob determinadas condigdes, fazer prevalecer o uso anterior
sobre pedido de registro depositado, impugnando-o com base no uso
anterior.

Dispositivo semelhante ja se encontrava nos Cdodigos de 1945, de 1967 e de
1969 (respectivamente, Decreto-lei n® 7.903/45, art. 96; Decreto-lei n® 254/67,
art. 82; Decreto-lei n° 1.005/69, art. 104), de modo que durante o periodo de
vigéncia daqueles diplomas legais vigorou no Brasil o, impropriamente
chamado, “sistema misto” de prote¢cao a marca. Na verdade, este dispositivo
nao constitui um modo de aquisicdo do direito, mas tdo-somente o
reconhecimento do uso anterior, de boa-fé, como capaz de obstar o registro
com violag&o dos principios que regem a propriedade industrial.

Ja o Cdédigo de 1971, que vigorou por mais de duas décadas, modificou o
regime até entéo vigente, suprimindo o dispositivo que conferia o direito de
precedéncia, o que acabou por incentivar uma verdadeira industria de
depdsitos, cujos interessados n&o tinham direito a marca pretendida,
trazendo para o Brasil uma imagem negativa como um pais que nao
assegurava uma protecao adequada a propriedade industrial, ja que a norma
inscrita no art. 123 da revogada Lei n° 5.772/71 nao se mostrou eficaz na
repressao a concorréncia desleal.



9

No entanto, a legislagéo atual € omissa quanto ao momento oportuno e a via
adequada a arguigao dessa prerrogativa. Assim, ao longo do tempo, esta obscuridade
legal gerou diferentes e conflitantes correntes doutrinarias e posi¢ées oficiais relativas
ao tema, sobre as quais trataremos no topico a seguir.

3 O EXERCICIO DO DIREITO DE PRECEDENCIA

Sobre essa omissao observada no §1°, do art. 129, da LPI, ha basicamente
duas correntes predominantes. A primeira, de interpretacéo restritiva, afirma que o
direito de precedéncia deve ser exercido necessariamente antes da concessao do
registro, a fim de impedir o deferimento do pedido de registro de marca pelo INPI. A
segunda, de interpretagdo extensiva, entende que o referido direito poderia ser
exercido a qualquer tempo, inclusive apoés a concessao do registro, por via de
Processo Administrativo de Nulidade (PAN) ou mesmo por meio de agao judicial de
nulidade.

A respeito dessas correntes, sintetiza bem o IDS (2005, p. 257):

Questdo controversa diz respeito ao momento em que o direito de
precedéncia deve ser exercido. Alguns doutrinadores entendem que, por ser
um mero direito de precedéncia, deva ele ser exercido obrigatoriamente antes
da concessédo do registro, ou seja, quando do oferecimento da oposigédo ou
mesmo via acgdo judicial que ataque o deferimento do pedido. No entender
dessa corrente, portanto, ndo ha que se falar em requerimento de nulidade
administrativa ou em agéo declaratéria de nulidade de registro ja concedido
com base no referido direito.

Corrente diversa, todavia, sustenta que a existéncia de um direito de
precedéncia potencialmente exercitavel vicia um registro eventualmente
concedido, o que daria ensejo a apresentagdo de um requerimento de
nulidade administrativa com base no artigo 168 ou mesmo a busca da
declaracdo da nulidade em juizo, respaldada, entre outras coisas, no inciso
XXXV, do art. 5°, da Constituicdo Federal de 1988, que proibe a lei de excluir
atos da apreciagao do Poder Judiciario.

Naturalmente, ainda em 2005, o IDS previu a necessidade de uma
interpretacdo unissona acerca do momento oportuno e da via adequada a arguigao
do direito de precedéncia do usuario anterior de boa-fé:

N&o obstante a efervescéncia do tema, ainda ndo ha julgado que tenha
enfrentado diretamente a questdo. De qualquer forma, em face do atual
estagio do mercado de consumo, onde, a cada dia, mais marcas sao
utilizadas como elemento de atracdo da clientela, inevitavelmente surgirdo
conflitos cuja solucdo dependera da interpretacéo jurisprudencial, o que nos
leva a crer que nossas cortes e o proprio INPI logo terdo que se posicionar a
respeito.

De fato, no periodo que se sucedeu, foi exatamente o que se observou: uma
série de conflitos gerados por interpretacbes e posicionamentos técnicos e
jurisprudenciais contraditérios.

Inicialmente, a falta de harmonia diante da interpretagdo de um dispositivo
obscuro provocou a necessidade de um posicionamento claro por parte do INPI, o que
veio através do Despacho n° 08 de 25 de margo de 2009, emitido pelo Procurador-
Chefe nos autos dos Processos INPI n° 52400.002296/2007 e INPI n°
52400.000842/22. Na oportunidade, o INPI alinhou-se a corrente de interpretagao
restritiva do direito de precedéncia do usuario anterior de boa-fé:
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Ora, conferir uma leitura extensiva ao instituto do direito de precedéncia,
admitindo que esse possa ser arguido mesmo apos a concessao do registro,
ira, além de privilegiar e favorecer pessoas a partir de suas proéprias torpezas,
produzir um ambiente de inseguranga juridica e temeridade a qualquer
negécio sustentado naquela marca registrada, porquanto essa estara sujeita
a questionamentos judiciais até o 5° ano apés a sua concessao. Ocorre que
a seguranca juridica € o maior objetivo de uma legislacéo.

[.]

Logo, estou em que o instituto do direito de precedéncia deve ser entendido
e aplicado de forma restritiva, porquanto se trata de uma excegao a regra
estabelecida pelo principio atributivo. Negar tal entendimento seria 0 mesmo
que negar a existéncia do referido principio seria o0 mesmo que negar a
eficacia e relevancia do registro de uma marca.

Desse modo, o INPI posicionou-se no sentido de que o direito de precedéncia
fixado no §1°, do art. 129, da LPI, s6 poderia ser exercido dentro da fase administrativa
de oposicao (art. 158, da LPI) ou por meio de agao judicial ajuizada antes da
concessao do registro de marca. Consequentemente, negou a possibilidade de
arguicao da prerrogativa via PAN (art. 168, da LPI) ou acao judicial de nulidade (art.
173, da LPI).

Adotando a mesma corrente, seguiu a jurisprudéncia dos tribunais brasileiros,
conforme exemplo do Tribunal Regional Federal da 22 Regiado, a seguir:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULACAO DE REGISTRO DE MARCA.
COLIDENCIA. DIREITO DE PRECEDENCIA. DECLARACAO DE
CADUCIDADE. ARTIGO 143 DA LPI. | - O direito de precedéncia, previsto no
art. 129, § 3° [sic], da LPI, somente pode ser exercido antes de haver um
registro, o que significa dizer que se trata de um direito a ser exercido no
ambito do processo administrativo instaurado perante o INPI. Assim, com a
conclusao do procedimento administrativo e a concessdo da marca, sem que
tenha havido qualquer oposigdo por parte do detentor do direito de
precedéncia, ndo cabe invoca-lo para anular judicialmente o registro de
outrem, ante a ocorréncia de preclusao. Il - Na forma do artigo 143, da LPI,
qualquer pessoa com legitimo interesse pode se valer do instituto da
caducidade no intuito de demonstrar que o privilégio concedido ao titular de
um registro ndo deve ser mantido face ter caido em desuso. Il — Apelagao a
que se nega provimento. (TRF2, Apelagédo Civel: 2007.51.01.805087-0, 12
Turma Especializada, Relator: Desembargador Federal Aluisio Gongalves de
Castro Mendes, Data do julgamento: 14/09/2010). [grifos nossos].

Vale destacar, ainda, o seguinte trecho do voto do Des. Aluisio Gongalves de
Castro Mendes:

Assim, com a conclusdo do procedimento administrativo e a concessao do
registro, sem que tenha havido qualquer oposigao por parte do detentor do
direito de precedéncia, ndo cabe invoca-lo para anular judicialmente o registro
de outrem, ante a ocorréncia de preclusao.

Isso porque ao admitir-se que um terceiro, omisso e negligente, venha
reclamar direito de precedéncia e consiga o cancelamento da marca
regularmente concedida, que tramitou durante longos anos até a sua
concessao, cumprindo todas as formalidades legais, sem ter ocorrido, em
momento algum, qualquer oposicdo reivindicando direitos violados,
representaria uma afronta grave a seguranga juridica e ao principio
constitucional da propriedade das marcas, ndo se podendo privilegiar uma
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pessoa que nao observou os ditames legais em detrimento de outra que
procurou legalizar a sua situagéo e logrou éxito em obter, por via legitima, a
propriedade de um bem.

E ainda, mais recentemente, decidiu o Tribunal Regional Federal da 42 Regi&o:

APELACAO. ACAO ORDINARIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
QUE ANULOU REGISTRO DE MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
CARATER ATRIBUTIVO. DIREITO DE PRECEDENCIA. EXERCICIO NO
AMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 1. A legislagéo de propriedade
industrial possui carater atributivo, onde, em regra, quem registra em primeiro
lugar, ganha o direito ao uso da marca. 2. O sistema atributivo n&o é, contudo,
absoluto, existindo diversas excegbes na legislacdo que demonstram a
influéncia do sistema declarativo, a exemplo do direito de precedéncia ao
registro, previsto no art. 129, §1°, da Lei da Propriedade Industrial. 3. A
jurisprudéncia firmou entendimento no sentido de que o exercicio do direito
de precedéncia somente pode se dar antes de haver um registro, ou seja,
trata-se de um direito a ser exercido no ambito do processo administrativo em
tramite perante o INPI. 4. Apelo ndo provido. (TRF4, AC 5003167-
58.2019.4.04.7005, SEGUNDA TURMA, Relatora MARIA DE FATIMA
FREITAS LABARRERE, juntado aos autos em 11/05/2021). [grifos nossos].

Nesse mesmo sentido, arremata Barbosa (2008, p. 389):

No contexto constitucional indicado acima - ou seja, da colidéncia de
interesses entre dois titulares de boa-fé de idénticos direitos formativos
geradores - parece adequado compreender-se que este direito de
precedéncia deva ser arguido durante o tramite processual do registro de
marca. Uma vez adquirido o registro da marca, de forma legal e obedecendo
todas as etapas processuais, sem que neste curso haja nenhuma
impugnacao deste registro, ndo ha como arguir o direito de precedéncia.

O direito de precedéncia é em relagdo ao registro. Uma vez o registro ja
concedido, este beneficio, que € uma excegao ao sistema atributivo do atual
Cddigo de Propriedade Industrial - CPI e, portanto, deve ser interpretado e
utilizado de maneira restritiva, deixa de existir.

Esta interpretagédo da lei é clara para doutrina. Segundo Gama Cerqueira, 0
possuidor da marca de boa fé, ndo se valendo do beneficio do direito de
precedéncia no tempo correto, ou seja, até o registro da marca, ndo podera
depois desse prazo tentar anular marca registrada por terceiro.

A interpretagdo de que o direito de precedéncia € um direito de registrar
primeiro parece razoavel. Portanto, um terceiro - criador de boa-fé e titular de
idéntico direito formativo gerador - que obtiver o registro primeiro ndo esta
infringindo o direito do usuario anterior de boa-fé que ndo tenha em nenhum
momento do trAmite processual para a concessdo do registro daquela marca
apresentado impugnacao adequada arguindo o seu direito de precedéncia.

O direito de precedéncia ao registro deve ser exercido na oportunidade
prépria para tanto, ou seja, antes de concedido o registro da marca, de modo
que depois de concedido o registro, em principio, ndo teria o detentor da
marca de fato possibilidade juridica de sustentar o seu direito de precedéncia.

Este terceiro péde durante todo o tramite processual para a obtencédo do
registro da marca depositado pela primeira pessoa, impugnar este registro
utilizando seu direito de precedéncia e nao o fez, por desinteresse, omissao
ou falta de orientagdo. Anular o registro e o direito de propriedade de uma
marca em consequéncia deste registro seria uma afronta ao direito de
propriedade.
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Assim, parecia bem sélida a predilecdo técnica e jurisprudencial pela
interpretacédo restritiva quanto ao direito de precedéncia do usuario anterior de boa-fé.
Porém, recentemente, tem-se observado um movimento, no sentido contrario, de
mitigar a aplicacdo do sistema atributivo na normativa marcaria brasileira, indo em
direcdo a interpretacdo extensiva da referida prerrogativa, consequéncia do
posicionamento mais recente do Superior Tribunal de Justica (STJ) a respeito do
tema.

Em 2016 e 2017, o STJ julgou, respectivamente, os recursos especiais REsp
n. 1.464.975/PR e REsp n. 1.673.450/RJ, que tratavam de casos envolvendo a
anulacao de registros de marca e a aplicagao do direito de precedéncia. Em ambas
as decisbes, a relatora Min. Nancy Andrighi reconheceu, com base no direito de
precedéncia, a possibilidade de reconhecimento judicial da nulidade de registros de
marcas a luz da proibigao legal contida no artigo 124, XIX, da LPI.

Vale destacar, em especial, 0 seguinte trecho ilustrativo das razées do voto
proferido pela Min. Nancy Andrighi no REsp n° 1.673.450/RJ, pag. 9:

Admitir como correto o posicionamento adotado no acérdao recorrido
implicaria, em primeiro lugar, em indevida restricdo do acesso da recorrente
a Justica sem amparo legal ou constitucional, vulnerando o art. 5°, XXXV, da
Constituicdo Federal. Além disso, o fato de o sistema adotado pelo
ordenamento juridico brasileiro ser o atributivo de direito, em que a
propriedade e o0 uso exclusivo sdo adquiridos somente pelo registro, nao
significa dizer que a excegéo a essa regra - direito de precedéncia ao registro
- deva sofrer excessivas restricdes ou limitagbes que, em Ultima analise,
inviabilizariam o uso deste instituto.

Assim, a interpretacédo que se deve fazer do art. 129, §1°, da Lei 9.279/96 nédo
pode ser compreendida como uma restricdo de meios para o exercicio deste
direito, impedindo que o usuario anterior de boa-fé busque o Poder Judiciario
diante de lesdo ou ameaca a direito.

A regra é excepcional apenas porque modifica a légica de que o direito &
atribuido pelo INPI ao titular, mas ndo porque apenas poderia ser exercida
por esta ou por aquela via, de modo que a fundamentagdo adotada pelo
acordao recorrido para negar o direito de precedéncia a recorrente ndo pode
subsistir.

Neste sentido, inclusive, os tribunais ja vém abandonando a corrente anterior,
restritiva, em detrimento das orientagcées mais recentes do STJ:

O TRF da 22 Regido vinha adotando o entendimento de que tal faculdade
deveria ser exercida na primeira oportunidade, ou seja, dentro do prazo de
oposicao previsto no art.158 da LPI (AC n.° 2010.51.01.810536-4, Relator
Des. Fed. MESSOD AZULAY NETO, j. 08/04/2014 e AC n.° 0019560-
36.2012.4.02.5101, Relator ANTONIO IVAN ATHIE, j. 09/06/2016), apds o
que estaria consolidado o direito de propriedade em favor do titular e ndo mais
seria cabivel a invocagao de direito de precedéncia por via administrativa ou
judicial. Entretanto, em recente julgamento da 32 Turma do STJ, da relatoria
da Ex.ma Ministra NANCY ANDRIGHI, foi firmado entendimento contrario.

[.]

Adotando o entendimento exposto no acérdao do STJ, deve-se entender que
a invocacgéo do direito de precedéncia com base no paragrafo unico do art.129
da LPI pode ser feita tanto na esfera administrativa quanto na judicial — mas
desde que cumpridos, em qualquer caso, os prazos legais pertinentes.
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(Justica Federal da 22 Regido. 132 Vara Federal do Rio de Janeiro. Processo:
0171316-19.2017.4.02.5101. Juiza Federal MARCIA MARIA NUNES DE
BARROS. 19/12/2018).

Ambas as decisbes do STJ supracitadas serviram de base, também, para a
revisdo do posicionamento anteriormente adotado pelo INPlI a respeito da
interpretacdo dada ao §1°, art. 129, da LPI, tendo sido inclusive citadas no Parecer
Normativo n°® 43/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU — documento que recebeu carater
normativo € marca oficialmente a mudanca de entendimento da autarquia. Na
oportunidade, opinou a Procuradoria Federal Especializada:

Nesse diapasao, note-se que o entendimento jurisprudencial sobre a matéria
vem se modificando, sendo de relevo o julgamento do REsp.1.464.975/PR
pelo Superior Tribunal de Justica - STJ, concluindo-se que “se o interessado
vier a reivindicar esse direito [de precedéncia] apods o registro, podera fazé-lo
mediante processo administrativo de nulidade (arts. 168 a 172 da LPI)” e do
REsp. 1.673.450/RJ, no qual afirmou-se que “este entendimento ndo esta em
sintonia com a jurisprudéncia desta Corte, que ja reconheceu a possibilidade
de o direito de precedéncia ser exercido apds a concessao do registro da
marca, seja perante o INPI, seja pela via judicial. Nesse sentido: REsp
1.464.975/PR, 32 Turma, DJe 14/12/2016”.

E, por fim, conclui:

Diante de todo o exposto, a vista da consulta formulada pela CGREC, a
Procuradoria, em estrito juizo de legalidade, manifesta-se no sentido de que
o direito de precedéncia previsto no artigo 129, § 10 da Lei n. 9.279/96 possa
ser arguido em sede administrativa mesmo apds a concesséao do registro de
marca, constituindo fundamento para a apresentacdo de Processo
Administrativo de Nulidade - PAN, na forma do artigo 168 da Lei.

No entanto, ha de se questionar criticamente se esta nova interpretagéo dada
ao instituto do direito de precedéncia do pré-utente nos processos de registro de
marca € aceitavel pelo ordenamento juridico brasileiro, sobretudo no que diz respeito
ao sistema atributivo adotado no nosso direito marcario e explicitamente insculpido na
Lei de Propriedade Industrial. Ao ampliar a abrangéncia desta prerrogativa, a
jurisprudéncia do STJ estaria ou n&o assumindo o risco de transformar a excegcéo em
regra? Este sera o prisma abordado nas consideragdes finais.

4 CONSIDERAGOES FINAIS

Em face do exposto, é possivel concluir que a controvérsia acerca do momento
e da via adequada a arguigao do direito de precedéncia do usuario anterior de boa-fé
nos processos de registro de marca ainda esta longe de ser plenamente superada.

Conforme apresentado no decorrer deste trabalho, as recentes decisdes
proferidas pelo STJ se associam a corrente de interpretagdo extensiva quanto ao
direito de precedéncia instituido no §1°, do art. 129, da LPI, no sentido de mitigar a
aplicacédo do sistema atributivo na normativa marcaria brasileira. No entanto, apos
quase duas décadas de predilecao pela aplicagao restritiva do direito de precedéncia,
€ natural pensar que essa modificacdo de entendimento n&o sera rapida, linear ou
mesmo definitiva.

Isso porque, ao menos no ambito doutrinario, as criticas tecidas a interpretagéo
extensiva do direito de precedéncia ainda ndo foram superadas. Na realidade, é
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preciso dizer que a jurisprudéncia atual do STJ se da apesar da doutrina majoritaria,
€ nao por causa dela.

Nesse sentido, a nova interpretacao dada pelo STJ, pautada na interpretagao
extensiva do direito de precedéncia, pode causar mais problemas do que solugdes. A
jurisprudéncia atual tem o potencial de gerar um ambiente de insegurancga juridica e
temeridade aqueles que buscam o registro e a protecado conferida pela lei, uma vez
que a marca estara sujeita a questionamentos judiciais, mesmo apos a sua
concessao, podendo afetar a sua validade e, consequentemente, o direito de
propriedade. A consequéncia disso seria privilegiar e favorecer pessoas a partir de
suas proprias torpezas, ou seja, permitir que pessoas que nao registraram a marca se
beneficiem impropriamente.

Embora omissa em suas especificidades, a LPI continua adotando o sistema
atributivo como regra da sistematica marcaria e o direito de precedéncia continua
sendo apenas uma exce¢ao a essa regra. No entanto, na pratica, a nova aplicagao
dada pelo STJ parece querer inverter essa relacao e transformar a excegao em regra,
de modo a descaracterizar o principio atributivo, que é a base do sistema de
propriedade industrial.

E necessario reconhecer, porém, que o cerne desse debate & justamente a falta
de clareza legislativa quanto as minucias do direito de precedéncia. A LPI & a lei que
rege a matéria e possui dispositivo expresso que prevé o direito de precedéncia no
§1°, do art. 129. Contudo, a falta de transparéncia quanto ao momento em que este
direito deve ser exercido deixa margem para diferentes interpretagdes. Assim, uma
alteracdo legislativa para esclarecer o momento correto no qual o direito de
precedéncia deve ser exercido seria uma forma de solucionar o problema da
interpretacéo extensiva e evitar inseguranca juridica.

Com uma redagao mais precisa, a alteracao legislativa traria maior estabilidade
ao sistema de marcas e de propriedade industrial como um todo, assegurando aos
titulares de direitos de propriedade intelectual a protecdo necessaria e evitando
decisdes conflitantes. A clareza do texto legal € fundamental para a previsibilidade e
a seguranga juridica, tanto para os usuarios do sistema quanto para os magistrados
que o interpretam.

Outro ponto a ser destacado é que a alteracdo legislativa € uma forma
democratica e transparente de lidar com a questdo. A mudancga seria fruto de um
processo legislativo que envolveria discussdes publicas, audicbes de especialistas,
debates em comissdes, audiéncias publicas e votagées no Congresso Nacional.
Dessa forma, todos os interessados no tema teriam a oportunidade de se manifestar
e expor seus argumentos, favorecendo a construgdo de uma solugado consensual e
coerente.

Em resumo, a nova interpretacao do STJ em relagao ao direito de precedéncia
no registro de marcas pode gerar mudancgas significativas na pratica do registro de
marcas no Brasil. Enquanto as necessarias mudangas legislativas ndo sao realizadas,
€ importante que as implicagbes praticas sejam cuidadosamente estudadas e
discutidas, a fim de avaliar suas consequéncias e garantir que os direitos de
propriedade intelectual sejam adequadamente protegidos.
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