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RESUMO

A presente dissertacdo aborda a repercussdo geral como mecanismo de
constitucionalizagdo da propriedade intelectual no Brasil. Com o advento da sistematica
de repercussao geral na analise do recurso extraordinario pelo Supremo Tribunal Federal
(STF), o sistema juridico brasileiro passou por uma série de mudancas, especialmente no
que diz respeito ao controle incidental de constitucionalidade. O estudo trata da evolugdo
normativa e conceitual da repercussdo geral, bem como de seu impacto na jurisprudéncia
do STF, com especial foco nas questdes relacionadas a propriedade intelectual. A pesquisa
examina o fenomeno juridico hermenéutico da constitucionalizacdo da propriedade
intelectual para concepcdo de novos pardmetros formais e materiais do sistema de
protecio da propriedade intelectual. E realizado estudo de caso a partir da analise do Tema
n. 1.205 da repercussdo geral, relacionado a protecao de marcas. Por meio deste estudo,
busca-se verificar se a repercussao geral pode ser considerada mecanismo para a
constitucionalizagdo da propriedade intelectual, considerando-se a crescente relevancia
do tema no contexto da economia globalizada e da sociedade da informagdo com sua

velocidade transformadora.

Palavras-chave: repercussdo geral, propriedade intelectual, Supremo Tribunal Federal,

constitucionalizacao, controle de constitucionalidade.



ABSTRACT

This dissertation addresses the general repercussion as a mechanism for the
constitutionalization of intellectual property in Brazil. With the advent of the general
repercussion system in the analysis of extraordinary appeals by the Supreme Federal
Court (STF), the Brazilian legal system underwent a series of changes, particularly with
regard to the incidental control of constitutionality. The study explores the normative and
conceptual evolution of general repercussion, as well as its impact on the STF’s
jurisprudence, with a special focus on issues related to intellectual property. The research
examines the hermeneutical legal phenomenon of the constitutionalization of intellectual
property to conceive new formal and material parameters for the intellectual property
protection system. A case study is conducted based on the analysis of General
Repercussion Theme 1,205, related to trademark protection. Through this study, it seeks
to verify whether the general repercussion can be considered a mechanism for the
constitutionalization of intellectual property, considering the growing relevance of the
topic in the context of the globalized economy and the information society, with its

transformative speed.

Keywords: general repercussion, intellectual property, Supreme Federal Court,

constitutionalization, control of constitutionality.
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1 INTRODUCAO

Com a implementagdo da sistematica de repercussdo geral (RG) no ambito do
Supremo Tribunal Federal (STF), no contexto da “crise do Supremo”, o sistema juridico
processual brasileiro vem experimentando diversas mudancgas, notadamente no ambito do
controle incidental de constitucionalidade operado por meio da analise do recurso
extraordinario (RE).

Desde alteracdes internas na Suprema Corte até o atuar do juiz de primeiro grau
nos mais remotos rincdes do pais, os efeitos decorrentes da analise de determinada
questao juridica sob o viés da repercussao geral tém oportunizado um verdadeiro repensar
da atuacdo do STF no seu mister constitucional de guarda da Constituicdo Federal (CF).

Nesse contexto, os delineamentos da questdo da propriedade intelectual na
sociedade da informacdo, com sua velocidade transformadora ¢ suas multifacetadas
caracteristicas, em que se sobrelevam as criagdes e invengdes mais diversas que podem
vir a ser fonte de varios conflitos envolvendo valores constitucionalmente estabelecidos,
notadamente no dmbito das redes sociais, plataformas digitais (Fisher, 2023) e inovagdes
tecnoldgicas, trazem a tona a necessidade de se estabelecer um novo olhar na
interpretagdo e na aplicagdo do sistema de prote¢ao da propriedade intelectual.

Fendmeno juridico verificado nos estados constitucionais de direito, a
constitucionalizacdo do direito condiciona a validade e o sentido das normas
infraconstitucionais a observancia dos vetores constitucionais, tal como referido por
Barroso (2006, p. 58), que consigna o “efeito expansivo das normas constitucionais, cujo
conteudo material e axioldgico se irradia, com for¢ca normativa, por todo o sistema
juridico”. Note-se que ndo se trata de incorporacao ao texto constitucional de disposi¢des
tipicas de legislacdao ordinaria, como as de delimitagdo da propriedade intelectual, por
exemplo, mas de interpretacio do ordenamento infraconstitucional com base nos
preceitos constitucionais.

Nessa perspectiva, sendo o sistema de protecao da propriedade intelectual direito
fundamental inscrito na Constituicdo Federal do Brasil (art. 5°, incisos XXVII a XXIX,
v.g.), relegando-se ao legislador ordinario a delimitacao do seu exercicio, tem-se como
primordial a superacdo do legalismo formal tipico das primeiras décadas do século XX
para se conceber novos parametros formais e materiais obtidos a partir do texto
constitucional para validagdo e aplicagdo das normas e regras concernentes ao sistema

como um todo indissociavel: Constituicao e legislacao infraconstitucional.
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A implementagdo da sistematica de repercussdo geral tem permitido mudancas
tanto no numero quanto no perfil das decisdes proferidas pelo STF, abrindo-se
oportunidade para se selecionar questdes em sede recursal que se mostrem relevantes e
transcendentes, emitindo juizo positivo de cognoscibilidade a recursos extraordinérios
que abordem questdes as mais diversas, antes tidas por incognosciveis, no exercicio de
juizo discricionario tipico e transtemporal da jurisdi¢ao constitucional recursal.

Especificamente quanto ao sistema de protecdo da propriedade intelectual, o
magistério da jurisprudéncia recursal do STF tem sido no sentido de que as questdes
envolvem, de forma imediata, interesses intra partes, o que tem levado a emissdo de
juizos negativos de admissibilidade, sob os mais diversos dbices.

Desse modo, a submissdo a sistematica de repercussdo geral de controvérsia
relativa ao tema apresenta-se como primordial para pacificacdo do entrave verificado para
analise e julgamento de casos que, ainda que de forma mediata, guardam relagdo com
valores constitucionalmente estabelecidos, como o fim social da propriedade, o acesso a
cultura e a ciéncia, a liberdade de informacao, ao progresso cientifico e tecnologico do
pais, todos insitos ao regime de prote¢do da propriedade intelectual.

Decisdes emanadas do STF no microssistema processual da repercussao geral e
relacionadas a propriedade intelectual impactardo, de forma inconteste, as operagdes de
empresas transnacionais com atuacao no Brasil, revelando-se essenciais sua identificagao
e sua andlise como instrumentos primordiais da atividade empresarial dos agentes do
mercado globalizado.

Nesse cenario, o presente estudo busca identificar se a repercussao geral se
apresenta como mecanismo para o reconhecimento da constitucionalizacdo da
propriedade intelectual, na forma de capitulos que conduzam aos resultados apresentados
ao final.

No Capitulo 2 (subitem 2.1), faz-se a apresentag¢ao das origens da sistematica de
repercussdo geral, com destaque para a “crise do Supremo”, revelada pelo excessivo
acervo processual que aportava e pendia de andlise pela Corte, bem como se abordam o
conceito e a evolu¢ao normativa do requisito recursal.

De igual modo, ainda no Capitulo 2 (subitem 2.2), a discussdo em torno da
natureza juridica e dos requisitos da repercussdo geral permitird a identificacdo dos
elementos essenciais para sua compreensao em termos doutrindrios e jurisprudenciais.

A par de tal exposicao, decorridos quase 20 (vinte) anos de sua implementagao,

buscar-se-4 identificar os reflexos da sistematica de repercussao geral no exercicio da
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jurisdicao constitucional pelo STF, o que permitird a verificagdo de como a Corte vem
se utilizando dos requisitos recursais, o que sera apresentado também no Capitulo 2
(subitem 2.3).

Ao inovar no ordenamento juridico brasileiro, trazendo para o cotidiano dos
operadores do direito, tradicionalmente de civil law, o sistema de precedentes, a
sistematica de repercussdo geral opera efeitos sobre todo o sistema de justi¢a no intuito
de conferir maior seguranca juridica e fortalecer a vocagdo de Corte constitucional do
STF, o que sera abordado no ultimo topico do Capitulo 2 (subitem 2.4).

Partindo de tal premissa, no Capitulo 2 busca-se demonstrar que a construcao da
hermenéutica constitucional por intermédio da sistematica de andlise da repercussao geral
viabiliza a0 Supremo a definicdo do contetdo constitucional de temas antes tidos de
forma timida na sua jurisprudéncia recursal, muitas vezes relegados aos “filtros ocultos”
de admissibilidade.

Na forma de tépicos do Capitulo 3, revela-se que as questdes envolvendo
discussoes acerca da propriedade intelectual, em que pese o vasto lastro constitucional do
seu tratamento, como se vé de relevantes julgados proferidos em sede de controle abstrato
de constitucionalidade, tém sido jogadas na vala comum dos filtros tradicionais de
inadmissibilidade de recursos extraordinarios que abarquem controvérsias correlatas.

O reconhecimento de existéncia de repercussao geral de controvérsia pertinente
ao sistema de prote¢do da propriedade intelectual, relacionada a prote¢do de marca (Tema
n. 1.205), aponta no sentido da constitucionalizagdo do tema, revelando-se necessario o
estudo do caso para compreensao de como o STF tem sinalizado na tematica, o que sera
feito no Capitulo 4.

Com o reconhecimento da existéncia de repercussdo geral de questdo
correlacionada a propriedade intelectual, estar-se-ia se abrindo um caminho para a
constitucionalizacdo da propriedade intelectual? Mallmann (2013, p. 28) refere que a
propriedade intelectual “¢ como uma ‘medusa’, quanto mais tentam poda-la, mais ela
cresce, aparece e se fortalece”. Trata-se desse fendmeno? E o que a presente pesquisa
tentara abordar.

O ambiente de negocios, no contexto da economia globalizada, demanda
parametros claros em torno da previsibilidade dos riscos juridicos envoltos nas atividades
relacionadas as criacdes da mente humana de que resultem direitos econOmicos,

considerada a seguranca juridica tipica de estados democraticos de direito como o Brasil.
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A jurisprudéncia constitucional, emanada do STF, cumpre papel fundamental em
termos de ultima palavra em matéria de propriedade intelectual que, para além de
protecdo dos interesses econdmicos dos titulares de direitos decorrentes das criagdes da
mente humana, revela a necessidade de serem protegidos igualmente valores
constitucionais norteadores da atividade econdmica, seja na perspectiva de protecao aos
investimentos, seja na garantia da concorréncia leal, seja, ainda, na realizacdo do
desenvolvimento econdmico e tecnologico do pais, observando-se sempre o interesse
social.

Primordial, desse modo, a identificacdo do atuar do STF no tema.

1.1 JUSTIFICATIVA

A justificativa da presente pesquisa reside na necessidade de se ter no ambito de
competéncia recursal do STF espago para ampliacao dos debates em torno de questdes
relacionadas a propriedade intelectual, diante do crescente numero de conflitos

relacionados ao tema e da necessidade de sua constitucionalizagao.

12 QUESTAO NORTEADORA

Como a repercussdo geral pode vir a ser um mecanismo para o reconhecimento

da constitucionalizag¢do da propriedade intelectual?

1.3  HIPOTESE

Possivelmente, o reconhecimento da existéncia de repercussdo geral de questdes
relacionadas a propriedade intelectual pelo STF torna efetiva, na jurisdicao recursal, a

constitucionalizag¢ao da tematica.

1.4  OBIJETIVOS — GERAL E ESPECIFICOS

O objetivo geral da presente pesquisa ¢ analisar a utilizagdo pelo STF da
sistematica de repercussao geral como mecanismo de constitucionalizag¢do da propriedade

intelectual.
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Para tanto, estabeleceram-se como objetivos especificos:

1) mapear a jurisprudéncia do STF em tema de propriedade intelectual;

i1) realizar estudo de caso emblemadtico, em que reconhecida a existéncia de
repercussdo geral, relacionado a disputa concernente a propriedade

intelectual.
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2 REPERCUSSAO GERAL

2.1 ORIGENS, CONCEITO E EVOLUCAO NORMATIVA

Ao STF brasileiro cabe a guarda da Constitui¢ao, exercitando assim seu papel de
Corte constitucional atuando como 6rgao jurisdicional de vértice, nos termos definidos
pelo propria CF.

No desempenho da jurisdigdo constitucional, o 6rgdo de cupula do Judiciario
exerce o controle de constitucionalidade das leis e atos normativos a partir do modelo
misto adotado pela Constituicdo, no qual se encontram os controles abstrato ou
concentrado e difuso de constitucionalidade.

No ambito do controle difuso de constitucionalidade, o sistema juridico processual
brasileiro permite o acesso a Corte Suprema mediante a interposicdo do recurso
extraordinario, previsto no art. 102, inciso III e alineas, da Constitui¢do, no qual ¢
analisada a existéncia de violagdo de preceitos constitucionais por decisdes judiciais
proferidas em Unica ou ultima instincia pelos demais 6rgaos do Poder Judicidrio.

Instrumento de exceléncia de acesso ao STF por quaisquer interessados, sem as
limitagdes e amarras de legitimidade processual ativa insitas ao controle abstrato ou
concentrado, o recurso extraordinario oportuniza a Corte e aos cidadaos em geral a busca
por solucdo de lides a partir de uma perspectiva constitucional, em atuacdo tipica de
controle difuso de constitucionalidade apta a solucionar os interesses em conflito.

Nesse diapasdo, historicamente, sempre aportaram Iindmeros recursos
extraordinarios no STF, vendo-se a Corte confrontada com o dilema de como resolver tal
entrave a sua efetiva missao constitucional, especificamente quanto a esse instrumento
tipico do controle incidental de constitucionalidade.

Em 2004, ano de promulgacdo da Emenda Constitucional (EC) n. 45/2004%, ha
quase 20 (vinte) anos, a qual consubstanciou a Reforma do Judiciario, aportaram no STF

83.667 processos (Braghittoni, 2007), numero extremamente revelador da chamada “crise

1 Publicada no DOU de 31.12.2004.
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do Supremo™, chegando em 2006 aos impressionantes 122.995 recursos recebidos,
conforme dados do portal Corte Aberta do STF®.

Nesse contexto, fazia-se necessario rever o sistema juridico processual brasileiro
para viabilizar o melhor funcionamento da Suprema Corte, que se via assoberbada por
acervo sem fim e em constante crescimento, registrando-se em 2006 — ano anterior a
implementagao da sistematica de repercussao geral — uma taxa de aumento de acervo de
38,6% em relacdo ao ano anterior, conforme mencionado na apresentacdo de obra
desenvolvida pelo STF por ocasido das comemoragdes dos 15 anos da repercussdo geral®.

O STF via-se, desse modo, diante de cendrio em que quanto mais julgava
processos, mais processos tinha por julgar, revelando um circulo nada virtuoso em que a
efetiva prestagdo jurisdicional passava ao longe.

Foi quando surgiu a repercussdo geral, entdo novo requisito de admissibilidade do
recurso extraordinario, classe processual que constituia boa parte desse acervo — devendo-
se incluir também nesse nimero os recursos de agravos interpostos contra os juizos
negativos de admissibilidade de apelo extremo proferidos pelos tribunais locais e
superiores —, numa tentativa de tornar mais racional, efetiva e célere a jurisdigdo
constitucional, mister maior do 6rgdo de ctipula do Poder Judiciario brasileiro, com
inspiragdo no writ of certiorari norte-americano e no el certiorari argentino, entre outros
(Braghittoni, 2007).

Em termos conceituais, tem-se que a repercussao geral € o requisito constitucional
de admissibilidade do recurso extraordindrio caracterizado pelo “bindémino” de ser a
questao debatida na insurgéncia relevante do ponto de vista econdmico, politico, social
ou juridico e de transcender o interesse subjetivo contido na causa, contribuindo para a
unidade do Direito Constitucional brasileiro mediante a valoriza¢do dos precedentes para
apresentacdo de solugdes de problemas de tal ordem, como referido nas precisas ligdes
de Marinoni e Mitidiero (2013, p. 45).

Historicamente, a utilizagdo de filtros de admissibilidade de recursos dirigidos as

Cortes Supremas revela-se como mecanismo de controle de acesso nos mais diversos

2 José do Carmo Veiga de Oliveira (A crise secular do Supremo Tribunal Federal, Revista Magister de
Direito Civil e Processual Civil, n. 54, p. 93-107, maio/jun. 2013) refere que a crise do STF, que
persiste até hoje, tem sido observada desde a Constituicao de 1891.

8 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Corte Aberta. Disponivel em: https://transparencia.stf.jus.br/
extensions/corte_aberta/corte_aberta.html. Acesso em: 9 maio 2024.

4 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Repercussao geral 15 anos — origens e perspectivas [recurso
eletrdnico): bibliografia, legislacdo e jurisprudéncia tematica. Brasilia: STF, Secretaria de Altos
Estudos, Pesquisas e Gestdo da Informagéo, 2022.
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paises, devendo-se, na linha da adverténcia feita por Dinamarco (2001), ter a cautela de,
em termos de direito comparado, ao se buscar institutos assemelhados em sistemas
juridicos estrangeiros, considerar as especificidades de cada qual para s6 entdo identifica-
los e assemelhé-los ou distingui-los.

Nesse sentido, diversos sao os estudos doutrinarios que se ocuparam da analise de
institutos correlatos a repercussao geral, valendo destacar, no ponto, o writ of certiorari
norte-americano e o el certiorari argentino, tal como referido por Braghittoni (2007).

Em termos de direito comparado, verifica-se que a adocdo de filtros de relevancia
apresenta-se como pratica judicial adotada no intuito de racionalizar o funcionamento das
Cortes, sempre assoberbadas, imbuidos os julgamentos de apreciagdo de tais requisitos
de ampla discricionariedade, considerada a funcionalidade para o sistema de justica dos
paises.

Anote-se, ainda numa perspectiva de direito comparado, que Barroso e Rego
(2017, p. 698) relembram que, em julgamento que nao se apresenta como precedente, a
apreciacao discricionaria do filtro de relevancia se da mediante decisdes desprovidas de
motivagdo, as quais, no entanto, “como contrapeso” a falta de motivacao, exigem quérum
qualificado; referem os autores as seguintes regras juridicas de paises “com elevado grau
de respeito as garantias processuais das partes em geral, € ao dever de motivagao em
particular”: a Regra 10 das Rules of the Supreme Court, dos Estados Unidos, que exige
ao menos dois ter¢os dos seus juizes para a negativa do certiorari; o BVerfGG, § 93d,
(1), da Alemanha, que exige unanimidade, se o caso for julgado em uma das Camaras, ou
trés quartos dos juizes, se o caso for de competéncia de um dos Senados, para o Tribunal
Constitucional Federal alemao poder inadmitir uma reclamagdo constitucional
(Verfassungbeschwerde) sem motivacao; o Codigo de Processo Civil (CPC) francés, art.
1.014, regra validada pela Corte Europeia de Direitos Humanos, a luz do dever de
motivacao decorrente do art. 6°, 1, da Conven¢ao Europeia de Direitos Humanos (caso
Burg et autres c. France, j. 28.01.2003, entre outros), que exige a unanimidade para que
a Corte de cassacdo inadmita recursos por “decisdes ndo especialmente motivadas”.

No entanto, o legislador brasileiro, ao introduzir na sistemdtica recursal
extraordinaria o filtro de relevancia da repercussao geral da questdo constitucional, optou
por manter a regra geral do dever de motivacdo das decisdes judiciais, estabelecida no
art. 93, inciso IX, da Constituicao, conjuntamente com a exigéncia de quérum especial de
dois ter¢os dos membros do STF para a recusa de reconhecimento da presenga do

requisito (CF, art. 102, § 3°). Essa opg¢ao legislativa ¢ fortemente criticada por Rego em
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obra fruto de sua dissertacdo de mestrado (2022), na qual refere a subutilizac¢ao pela Corte
da negativa da repercussdo em contraposicao a superutiliza¢ao de filtros ocultos, o que
ndo teria contribuido de forma efetiva para o intuito originalmente concebido para a
instituicdo do requisito, qual seja, a reducdo do acervo de processos em tramitagdo no
STF.

E certo, no entanto, como se vera ao longo da presente pesquisa, que o STF tem
envidado esfor¢os no aperfeicoamento da sistematica de apreciacdo e aplicacdo da
repercussdo geral, o que tem apresentado bons frutos, destacando-se o registro do menor
numero de processos em andamento em 30 anos (22.021 processos, em junho/2024), o
que, segundo o hoje Presidente da Corte, Ministro Luis Roberto Barroso, em noticia
veiculada no site da Corte®, atribui-se, entre outros aspectos, ao “resultado do bom
funcionamento do sistema de repercussdo geral”, mas que de toda forma ainda ¢ um
numero significativo.

Anote-se, no ponto, que a controvérsia em torno da persisténcia na pratica judicial
do STF de utilizacdo de filtros recursais outros em detrimento da repercussdo geral
referida por Rego (2022) se apresenta como praxis da Corte, cuja superacdo demandaria
verdadeira revisdo da cultura institucional, centrada, atualmente, na apreciagdo mais
célere dos recursos, pois € certo que a submissao da analise de repercussao geral se dd em
ambiente colegiado, virtual ou presencial, a impor maior delonga na conclusdo do
julgamento, o que desestimula a prévia analise da presenca do requisito da relevancia,
cabendo, no entender deste autor, a revisitagdo pelos Ministros que compdem a Corte da
motivacao de sua discricionariedade quanto ao modo de julgar os recursos que lhes sdao
distribuidos, olvidando-se o pronto e rdpido julgamento em prol de um atuar que, em
longo prazo, redefina o quadro de acervo processual.

Anote-se que, no Brasil, em tema de competéncia recursal, filtros como a arguicao
de relevancia e a repercussao geral t€m como origem o fendomeno, passado e sempre atual,
referido como “crise do Supremo”, tal como menciona Mancuso (2003), que tem como
causa o fato de o recurso extraordindrio revelar-se como cabivel em tese nos mais variados
ramos do direito, desde que presente questdo constitucional, independentemente da
importancia da controvérsia suscitada nos autos, somando-se a isso o vasto rol de

competéncia originaria atribuido ao Supremo em sede constitucional, tudo a fazer chegar

5 Disponivel em: https://naticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-tem-menor-numero-de-processos-em-30-
anos/. Acesso em: 23 jul. 2024.


https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-tem-menor-numero-de-processos-em-30-anos/
https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-tem-menor-numero-de-processos-em-30-anos/
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as portas da Corte de cupula um ntimero elevadissimo de processos, sobre os quais a
devida, pronta, efetiva e célere prestacao jurisdicional tem passado ao largo.

Merece destaque no ponto ainda que a utilizag¢do de diversos outros filtros (“filtros
ocultos”, na fala de Rego (2022), tidos pelo proprio Supremo como requisitos de
admissibilidade do recurso extraordinario, como o prequestionamento da matéria
constitucional, a vedacao de reexame de matéria fatico-probatéria (Sumula n. 279/STF),
a inviabilidade de exame de questdo infraconstitucional, entre outros, tem se mostrado
ineficaz para a diminui¢do do nimero de recursos extraordinarios e de agravos em recurso
extraordinario (ARE) que batem as portas da Corte, ndo impedindo que verdadeiras
“questoes de botequim” (Braghittoni, 2007) tentem ser julgadas.

Contribui para tal quadro cadtico com que tem se debatido o STF o contetido
analitico da Constituicao de 1988, que dispde sobre os mais diversos temas, tornando, a
principio e potencialmente, questdes destituidas de importdncia como travestidas de
conteudo constitucional, a possibilitar a atuagao da Corte.

Nesse contexto, veio a repercussao geral tentar solucionar a “crise do Supremo”,
estabelecendo-se como filtro viabilizador da vocagdo primeira de Corte constitucional,
incumbida da guarda e da defesa da Constituigdo.

Importante observar, considerada toda a sistematica processual da repercussao
geral, que desde o seu nascedouro o requisito intrinseco em questao revela seu perfil
quantitativo, no sentido de diminuir o nimero de recursos que chegam as portas da Corte
Suprema, tendo-se em vista o passado e presente fenomeno da litigiosidade excessiva.

Necessario relembrar que o Conselho Nacional de Justica (CNJ) monitora ha 21
anos os dados relacionados as atividades do Poder Judiciario, apresentando anualmente o
relatorio “Justica em Numeros”. Dados do ano de 2023 revelam que ainda persiste o

fenomeno da litigiosidade em massa®:

= No final de 2023, 83,8 milhdes de processos aguardavam desfecho na
Justiga, alta de 1,1% em relacdo ao final de 2022. Entre as razdes para o
aumento, esta a alta de processos que tramitam em juizados especiais,
especialmente na Justica Federal. Em 2023, foram 1,3 milhdo de processos
a mais desse tipo.

= Excluidos os 18,5 milhdes de processos suspensos, existem 63,6 milhdes
de demandas em analise na Justica. Entre os suspensos, estdo 2,5 milhoes
de processos que aguardam julgamento de precedentes obrigatorios:
repercussdo geral (STF), recurso repetitivo (STJ), incidente de assungdo
de competéncia (IAC) e incidente de resolu¢dao de demandas repetitivas
(IRDR).

6 Disponivel em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2024/06/sumarioexecutivo-justica-em-
numeros-2024.pdf. Acesso em: 30 set. 2024.


https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2024/06/sumarioexecutivo-justica-em-numeros-2024.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2024/06/sumarioexecutivo-justica-em-numeros-2024.pdf
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= O ingresso de casos novos atingiu o maior patamar da série histérica, com
o volume de 35,3 milhdes em 2023, alta de 9,4% frente a 2022. Desses,
excluidos os recursos e as execugoes judiciais, 22,6 milhdes ingressaram
pela primeira vez na Justica em 2023.

* A Justiga julgou 33,2 milhdes de processos em 2023, o maior volume da
série historica. O total corresponde a um aumento de 11,3% em relacdo a
2022 e de 40,3% no acumulado dos ultimos 14 anos. Também foram
baixados 35 milhdes de processos.

=  Foram reativados 1,7 milhdo de processos, que voltaram para analise
judicial por, entre outros motivos, sentencas anuladas na instincia superior
ou remessas e retornos de autos por questdes de competéncia.

Anote-se, no ponto, que a adocao de filtros de relevancia por tribunais de muitos
paises, notadamente no pos-Segunda Guerra Mundial, periodo no qual houve um
incremento de demandas judiciais em geral, apresenta-se como pratica difundida
globalmente (Barroso e Rego, 2017), fenomeno igualmente verificado no Brasil, valendo
relembrar a experiéncia anterior do STF de tentar conter tal fendmeno com a adog¢ao do
instituto da “arguicao de relevancia”, que foi revogado pelo constituinte de 1988, pois
tido como marcado pela “pecha de antidemocratico” (Dantas, 2012, p. 269).

Necessario observar que a institui¢do, pelo constituinte derivado (EC n. 45/2004),
do requisito recursal da repercussao geral para analise pelo STF do recurso extraordinario
se deu mediante a inclusdao do § 3° ao art. 102 da Constitui¢do, que impde ao recorrente
o dever de demonstrar, nas razdes recursais, a relevancia da questao discutida, nos termos
da lei.

Observa-se, assim, que o entdo novo requisito de admissibilidade do apelo
extremo demandou atuagdo legislativa complementar, pois o constituinte derivado ou
reformador tdo s6 o previu, estabelecendo que sua demonstragdo deveria ocorrer “nos
termos da lei”, tal como se v€ da redagdo dos termos do dispositivo constitucional.

Relembre-se que, em termos juridico-processuais no Brasil, o recurso
extraordinario sofre um juizo duplo de admissibilidade, um perante o tribunal a quo
(tribunais locais e superiores nos quais € interposta a insurgéncia) e outro perante o
Tribunal ad quem (o STF), sendo cabivel agravo para o STF quando ha juizo negativo de
admissibilidade no tribunal a quo, podendo em ambos os juizos serem apreciados os
requisitos extrinsecos e intrinsecos do recurso.

Sobreveio, entdo, a Lei n. 11.418/20068, que alterou dispositivos do entdo vigente

Cdodigo de Processo Civil/1973, acrescentando os artigos 543-A e 543-B ao estatuto

7 Sobre filtros de relevancia no mundo, cf., v.g.: Dantas, 2012; Gianninni, 2016, t. 1 e t. 2; Giacomet,
2017.
8 Publicada no DOU de 20.12.2006.
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processual brasileiro, disciplinando a repercussao geral. Tratou-se de inovagao legislativa
reveladora do “movimento em direcdo a forca subordinante dos precedentes”, como
referido pelo Ministro Teori Zavascki ao votar na Reclamagio (Rcl) n. 4.335°,

Na sequéncia, veio a Emenda Regimental (ER) n. 21/2007 do STF, tornando-se a
repercussio geral realidade na ritualistica processual da Corte tdo s6 em 03.05.2007°, ou
seja, mais de dois anos ap6s a promulgacao da EC n. 45/2004.

Nesse contexto, tinha-se entdo a conceituacdo da repercussdo geral como o
requisito de admissibilidade do recurso extraordinario que exige a demonstragdo pelo
recorrente, em topico na forma de preliminar devidamente fundamentada com as
especificidades do caso concreto, da relevancia das questdes trazidas no apelo extremo,
do ponto de vista econdmico, politico, social ou juridico, que devem ultrapassar os
interesses subjetivos da causa.

Anote-se, no ponto, que o mencionado requisito recursal, ao exigir a demonstragao
da relevancia e da transcendéncia da questdo debatida no recurso extraordinario para fins
de admissibilidade positiva da insurgéncia pela Corte, foi tido como filtro que imprimiu
“novos contornos ao controle de constitucionalidade no Brasil, dada a sua peculiar
eficacia vinculante e erga omnes” (Coelho, 2015, p. 15).

Ademais, considerados os termos da préopria definicao do instituto da repercussao
geral, tem-se que se trata de verdadeiro “conceito juridico indeterminado” (Marinoni e
Mitidiero, 2013, p. 42), impregnado de abstragdo e abertura, o que ¢ proprio de comandos
constitucionais, demandando a sua complementagdo por meio de processo hermenéutico
de interpretagdo, como leciona Tavares (2010, p. 365-383).

Ainda em termos de evolu¢do normativa do requisito da repercussdo geral, vale
relembrar que diversas questdes praticas quanto a sua implementagdo vieram a tona,
sendo a Corte Suprema desafiada a solucioné-las, destacando-se a pronta utilizagdo do
instrumento da Questdao de Ordem. Assim o fez no julgamento pelo Plenario do Al n.
664.567-Q0, sendo Relator o Ministro Sepulveda Pertence, oportunidade em que a Corte
decidiu que: a exigéncia de demonstracdo do requisito aplicava-se a quaisquer recursos,
incluido o criminal. Igualmente, a verificagdo da existéncia de demonstracdo formal e

fundamentada do requisito poderia ser feita tanto na origem quanto no STF, cabendo, no

9 Voto-vista, p. 152. Inteiro teor disponivel em: https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?
docTP=AC&docID=630101. Acesso em: 24 set. 2024.

10 Cf. decidido pelo Plenario do STF no Agravo de Instrumento (Al) n. 664.567-Q0O, Rel. Min.
Sepulveda Pertence.


https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630101
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entanto, com exclusividade a este a decisdo sobre a efetiva existéncia do requisito. Por
fim, a exigéncia de demonstracao do requisito s6 incidiria sobre os recursos interpostos
contra acordaos cuja intimagao tenha ocorrido a partir de 03.05.2007, data de publica¢do
da ER n. 21, de 30.04.2007*.

Enquanto o Supremo se debrucava sobre essas questdes praticas, tramitava no

Congresso Nacional o Anteprojeto do Novo Coédigo de Processo Civil'?

, que ao fim
resultou na Lein. 13.105/2015 — CPC/2015, restando incorporadas ao texto da lei adjetiva
diretivas ja estabelecidas pela propria jurisprudéncia da Corte, como a possibilidade de a
propria Presidéncia ou da Vice-Presidéncia do Tribunal a gquo ndo admitir recurso
extraordinario que nao contenha, ou o faga de forma ndo devidamente fundamentada,
topico na forma de preliminar demonstrando a repercussdo geral da questao suscitada no
RE, como decidido no mencionado Al n. 664.567-Q0O.

Chega-se, entdo, ao vigente Codigo de Processo Civil/2015, que, ao regulamentar
a sistematica recursal extraordindria agora em vigor no pais, assim conceitua o requisito,
na sua literalidade: “Para efeito de repercussao geral, sera considerada a existéncia ou nao
de questdes relevantes do ponto de vista econdmico, politico, social ou juridico que
ultrapassem os interesses subjetivos do processo”.'®

A partir da defini¢ao legal, a doutrina ocupou-se de estabelecer os pardmetros de
exegese do requisito recursal, ora o referindo como mecanismo de filtragem dos recursos
que seriam julgados pelo STF (Albuquerque, 2015), ora ressaltando a fungao de fonte de
onde emanariam precedentes qualificados que teriam efeito vinculante (Alvim e Dantas,
2019).

Com a institui¢do do requisito recursal da repercussao geral, busca-se “o proposito
de garantir seguranca juridica, prevenindo e diminuindo a multiplicagc@o de a¢des judiciais
acerca dos mesmos temas” (Toffoli e Lira, 2021, p. 170), além de se ter “a celeridade na
prestagdo jurisdicional e a reducdo da excessiva quantidade de processos na Suprema
Corte brasileira” (Toffoli e Lira, 2021, p. 170), isso porque, referem os autores, o
julgamento em que reconhecida a repercussdo geral ¢ dotado de eficacia geral e

expansiva, resolvendo ndo s6 o caso concreto, mas também os multiplos casos idénticos

(Toffoli e Lira, 2021, p. 168).

L Cf. ata publicada no DJ de 26.06.2007.
2 Projeto de Lei (PL) n. 8.046/2010.
1 CPC, art. 1.035, § 1°.
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Impde-se referir que o STF vem desenvolvendo de forma extremamente dindmica

a sistematica da repercussao geral, conforme se vé de sucessivas Emendas Regimentais

que deram continuidade a implementagdo e ao aperfeicoando da sistematica processual

de andlise e efeitos decorrentes, ndo s interna corporis, mas também em termos de

sistema judicial como um todo, sendo elas:

i)

iii)

Vi)

vii)

Emenda Regimental n. 23, de 11.03.2008, que dispds acerca do
sobrestamento, pelo tribunal de origem, de recursos extraordindrios e de
agravos de instrumento contra decisdes de inadmissibilidade
anteriormente proferidas, até decisio do STF sobre os recursos
representativos da controvérsia.

Emenda Regimental n. 24, de 20.05.2008, que autorizou o Presidente do
STF a decidir recursos com auséncia de preliminar formal e fundamentada
de repercussdo geral, bem como aqueles cuja matéria seja destituida de
repercussao geral.

Emenda Regimental n. 27, de 28.11.2008, que dispds sobre a possibilidade
de os tribunais de origem julgarem prejudicados os agravos de instrumento
contra decisdes que ndo tenham admitido recursos extraordindrios, quando
o acorddo recorrido estiver em consonancia com a tese fixada em
repercussao geral.

Emenda Regimental n. 29, de 18.02.2009, que inseriu na competéncia do
Presidente do STF e do relator do processo a convocagdo de audiéncias
publicas nos casos em que houver repercussao geral.

Emenda Regimental n. 31, de 29.05.2009, que regulamentou, no ambito
do Plenario Virtual, a declarag¢do de inexisténcia de repercussao geral por
auséncia de questao constitucional e as consequéncias da ndo manifestacao
por ministro da Corte no prazo.

Emenda Regimental n. 41, de 16.09.2010, que previu a redistribui¢ao do
recurso extraordinario nos casos em que ndo prevalecer o posicionamento
do relator no Plenario Virtual.

Emenda Regimental n. 42, de 02.12.2010, que dispds sobre: a) a livre
distribuicdo para o julgamento de mérito de recurso em que reconhecida a
existéncia de repercussdo geral, quando o Presidente atuar como relator;

b) a reafirmagdo de jurisprudéncia no Plenario Virtual; e c) a distribui¢ao
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ao relator do recurso paradigma, por prevengao, de processos relacionados
a0 mesmo tema.

viil) Emenda Regimental n. 47, de 24.02.2012, que previu a declaracdo de
inexisténcia de repercussdo geral por maioria qualificada, quando o relator
declarar a matéria infraconstitucional.

1X) Emenda Regimental n. 49, de 03.06.2014, que previu a redistribui¢ao do
processo, para exame de mérito, nos casos em que o relator ficar vencido
na andlise da repercussdo geral.

X) Emenda Regimental n. 52, de 14.06.2019, que previu a possibilidade de
julgamento, em listas, de mérito de repercussdo geral, com fundamento em
jurisprudéncia dominante.

x1) Emenda Regimental n. 53, de 18.03.2020, que estabeleceu a preferéncia
de julgamento eletronico de processos com repercussao geral reconhecida,
nos casos em que houver jurisprudéncia dominante.

xil)  Emenda Regimental n. 54, de 01.07.2020, que permitiu que outro ministro,
que ndo o relator, proponha a reafirmagdo da jurisprudéncia. Também
dispds sobre: a) maioria absoluta para a decisdo quanto a natureza
constitucional ou infraconstitucional, para fins de repercussdo geral; b)
consequéncias da auséncia de quérum de votagdo; c) registro prévio dos
recursos representativos da controvérsia e recursos especiais repetitivos ao
Ministro Presidente; d) negativa de repercussao geral com eficacia para o
caso concreto; e e) revisao do reconhecimento da repercussao geral.

xiil) Emenda Regimental n. 58, de 19.12.2022, que alterou o art. 324 do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), modificando
para 6 (seis) dias uteis o prazo para manifestagdo dos ministros sobre a

questio da repercussdo geral.**

Veja-se, portanto, que se trata de um procedimento dindmico e de permanente
aprimoramento, tal como se vé ao longo dos quase 20 (vinte) anos da introdugdo na
sistematica recursal do regime de repercussao geral.

Anote-se que o STF, por intermédio da Resolugdo n. 774/2022, instituiu o

Programa Corte Aberta, no intuito de disponibilizar para a sociedade os dados

4 Por questdes metodoldgicas e escolha do autor da presente pesquisa, as questfes procedimentais e
processuais da analise da repercussdo geral ndo serdo abordadas.
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consolidados da Corte'®, tornando efetiva a transparéncia necessaria ao pronto exercicio
da cidadania e que serve de fonte de dados para escopo parcial do presente estudo, ao
possibilitar a pronta analise do acervo processual do Supremo, informagdo de grande
valia, notadamente para os operadores do Direito.

Nesse contexto, € ainda em termos de evolucao normativa, ha de se referir que o

fenomeno da “litigiosidade em massa”®

se apresenta como cenario a desafiar o STF na
sua missdo constitucional de guarda da Constituicdo, demandando solugdo judicial
isondmica nos multiplos feitos, efetivando, desse modo, a seguranca juridica insita ao
estado democratico de direito. A técnica de processamento do recurso extraordinario, sob
o viés da andlise da repercussao geral, confere racionalidade e uniformidade na solugdo

de tais casos, considerado, nesse contexto, o regramento estabelecido no CPC/2015 para

o julgamento de recursos representativos da controvérsia (art. 1.036 e ss.).

2.2 NATUREZA JURIDICA E REQUISITOS DA REPERCUSSAO GERAL

A identificacdo da natureza juridica do instituto da repercussdo geral revela-se
primordial para a identifica¢do de seus dados elementares, a fim de que se obtenham sua
func¢do e sua forma no universo juridico.

Pois bem, introduzida no cenario juridico brasileiro em 2004 pela “Reforma do
Judicidrio”, a repercussdo geral tem a natureza juridica de instrumento processual
relacionado a admissibilidade do recurso extraordindrio, cuja apreciagdo, nos termos do
art. 102, inciso III, da CF, compete ao STF.

Trata-se de requisito intrinseco colegiado — ja que a andlise ¢ sempre feita pelo
Plenério da Corte — e “que possibilita que o STF selecione os recursos extraordinarios
que ird analisar, de acordo com critérios de relevancia juridica, politica, social ou
econdmica” (Coelho, 2015, p. 70).

Nesse sentido, vale referir a afirma¢do de Rodrigues Netto (2007) de que se trata
de hipdtese qualificada de cabimento do apelo extremo, sendo complementar em relagdo
as alineas do art. 102, III, da CF, empregando conceito juridico vago ou indeterminado e
competindo exclusivamente ao STF declarar a sua auséncia, mediante quoérum

qualificado de dois ter¢os dos membros da Corte.

5 Disponivel em: https://portal.stf.jus.br/hotsites/corteaberta/. Acesso em: 6 maio 2023.
Assim entendida a “tramitac@o paralela de significativo nimero de ag¢des coincidentes em seu objeto
e na razdo de seu ajuizamento”, cf. Cunha (2011, p. 58).
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A partir das origens do instituto, sobressai-se, ainda, a natureza de instrumento de
gestao judiciaria (Benucci, 2008) utilizado pelo STF como filtro de acesso a Corte e cujo
resultado de julgamento repercute em todo o sistema de justica, ao se ter a formulagdo de
tese juridica ao final do julgamento, seja reconhecendo a existéncia ou nao do requisito.
Ademais, quando julgado o mérito da questao posta nos autos, ha a vinculagao dos demais
orgaos do Judiciario na solucdo de idénticas controvérsias, notadamente no caso de
processos repetitivos, assim entendidos aqueles multiplos processos que consubstanciam
a mesma questdo juridica, contribuindo assim para a gestdo do nimero de processos
pendentes de analise pelo Judiciario.

Registre-se, no ponto, que, quando firmado o entendimento de que certa questao
¢ destituida de repercussao — excetuada a hipdtese de negativa apenas para o caso concreto
previsto no § 1°do art. 326 do RISTF —, afeta-se inevitavelmente a quantidade de recursos
que deixardo de ser remetidos a Corte, valendo referir os casos de suspensio nacional,
prevista no § 5° (incidente de suspensdo nacional a critério do relator), e de negativa de
seguimento a recursos sobrestados na origem quando negada a repercussao geral da
questdo, nos termos do § 8° (neste caso, sequer cabera recurso dirigido ao STF, nos termos
do art. 1.042), ambos do art. 1.035 do CPC/2015.

Nesse sentido, Damares M. Coelho (2015, p. 71) consigna que a utilizagdo do
filtro implica na diminui¢ao do nimero de recursos encaminhados para o STF, ja que
ficardo sobrestados na origem aguardando o resultado de mérito quando reconhecida a
existéncia de repercussdo geral, além de nortear, de forma vinculante, a resolugao de casos
idénticos.

Inumeros sao os trabalhos cientificos que se ocuparam em revelar essa natureza
juridico-gerencial do instituto da repercussao geral, todos realizados a partir de pesquisas
empiricas obtidas a partir de dados resultantes dos julgamentos realizados pelo STF sob
a sistematica de repercussao geral, apresentando diversas visdes (v.g., Coelho, 2015;
Barroso e Rego, 2017; Alvim, 2014; Revista da Academia Paulista de Direito, Sdo Paulo,
v. 3, n. 5, p. 63-88, jan./jun. 2013; Carvalho Filho, 2009; Carvalho Filho, 2015).

Feitas essas consideracdes gerais sobre a natureza juridica, relembre-se que,
quando da conceituacao do referido instituto, enfatizou-se o carater discricionario do
filtro de admissibilidade, revelado pelo poder de escolha dos membros do STF de
selecionar os casos que seriam submetidos a andlise da presenca do requisito, trazendo a
lume certo subjetivismo no exercicio de tal prerrogativa, questdo extremamente

impregnada de elementos juridico-culturais e relacionados a postura da Corte de nao se



28

posicionar expressamente sobre tal viés e que, por op¢do do autor, ndo serd abordada na
presente pesquisa.

Entretanto, cabe advertir que ao STF, enquanto 6rgdo de cupula do Poder
Judiciario brasileiro, ndo se pode negar sua parcela de poder no estado democratico de
direito instituido pelo constituinte de 1988, no qual consagrada como cléusula pétrea a
separacao de poderes (CF, art. 60, § 4°, inciso III), poder no qual se encontra incluido, de
forma inegével, o seu conteudo politico.

Sim, ndo se pode negar o conteudo politico de poder inserto nas atribuigdes
constitucionais do STF, em que pese nao seja a Corte composta por membros eleitos pela
sociedade civil, mas por ministros escolhidos pelo Presidente da Republica (CF, art. 84,
inciso 1V), apds aprovacdo pelo Senado Federal, competindo a Corte dizer o que ¢ a
Constituicao, enquanto documento politico que é, o que se revela por intermédio das
chamadas decisdes de mérito, em que sdo manifestados o sentido e o alcance dos preceitos
constitucionais.

Nesse sentido, emerge o papel de corte de vértice, e ndo meramente de corte de
cassa¢do, da Suprema Corte brasileira, tal como referido por Tarufo (2012), quando
sustenta a importancia de cortes de precedentes que norteardo a dinamicidade do direito
nas diferentes instancias que compdem o Poder Judiciario do pais.

Destaque-se que a utilizagao de filtros de admissibilidade recursal, escopo parcial
do presente trabalho, revela-se como a propria concretizagdao desse exercicio politico de
poder, mediante a escolha dos casos que serdo analisados pela Corte, considerados
especialmente o contetdo aberto inserto na analise do requisito da repercussao geral
(relevancia econdmica, politica, social ou juridica que ultrapassa o interesse subjetivo do
processo — CPC, art. 1.035, § 1°) e o proprio conteudo analitico da Constitui¢ao Federal.

Nao se desconhece a corrente doutrinaria que se opde ao reconhecimento desse
conteuado politico da jurisdigdo constitucional, revelado pela discricionariedade na
escolha de casos que serdo apreciados pelas Cortes constitucionais, notadamente Dworkin
no entanto, a questao situa-se em campo do conhecimento que, por escolha do autor, ndo
sera abordada no presente trabalho.

Importante destacar aqui que a discricionariedade contida no exame de presenga
ou ndo da repercussdo geral, revelada pelo poder de selecdo, pelo Supremo, das causas
que apreciara em sede recursal extraordindria, gera grande preocupagdo politica, como
referido por Marinoni e Mitidiero (2013); no entanto, tal debate se revela inevitavel,

notadamente considerados os conceitos juridicos indeterminados da relevancia das
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questdes econdmico, politico, social ou juridica postas no recurso que “ultrapassem os
interesses subjetivos do processo™’.

Tal quadro, advertem os citados doutrinadores, demanda do Supremo certa
objetivacdo valorativa em torno dos conceitos insitos a repercussdo geral (relevancia e
transcendéncia), tendo sempre como norte o conteido analitico da Constituicdo,
permitindo-se, assim, decorrido certo tempo para consolidagdo da jurisprudéncia do
Supremo na andlise de requisito de admissibilidade, o “controle social” do que vem
entendendo a Corte como relevante e transcendente, para efeito de reconhecimento da
presenca do requisito recursal.

Decorridos quase 20 (vinte) anos da implementagao da sistematica de repercussao
geral com varios ajustes procedimentais ao longo desse periodo, como visto quando da
evolucdo normativa do requisito, o exercicio do “controle social” sobre esse
microssistema recursal revela-se desafiador para os operadores do direito.

Examinada a natureza juridica da repercussdo geral, impende discorrer sobre os
seus requisitos.

Especificamente quanto a relevancia da questao, ndo se cuida de novidade, tendo
em vista que, sob a denominagao “argui¢cdo de relevancia”, o sistema recursal anterior a
Constituicao de 1988 ja havia instituido figura bem assemelhada, disciplinada no art. 119,
II, alineas “a” e “d” ¢/c § 1°, da Constitui¢ao da Republica Federativa do Brasil (CRFB)
de 1967, com a redacao da Emenda Constitucional n. 1, de 1969, ¢/c com arts. 325, 1 a
X1, e 327, § 1°, do RISTF, com a redacao dada pela Emenda Regimental n. 2, de 1985.

Merece destacar que conceitualmente os filtros de “arguicdo de relevancia” e de
repercussdo geral apresentam algumas distingdes, sendo a principal delas a questdo da
transcendéncia, presente na repercussao geral, mas inexistente na arguicao de relevancia
(Marinoni e Mitidiero, 2013), além das diferencas procedimentais.

No que toca a questao da transcendéncia, ha dois vieses: um quantitativo e outro
qualitativo, ambos aptos a autorizar o reconhecimento pelo Supremo, presente também a
relevancia — ja que cumulativos os elementos —, de que a questdo suscitada no recurso
extraordinario se apresenta como revestida de repercussdo geral.

Relevante anotar, quanto a transcendéncia, que o Plenario do STF, ao apreciar
agravo regimental interposto contra a decisdo monocratica do Relator, proferida com

fulcro no art. 326, §§ 1° a 4°, do RISTF, que negou a existéncia de repercussdo geral

1 CPC, art. 1.035, § 1°.
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apenas para o caso concreto (v.g., ARE n. 1.273.640-AgR, Relator Ministro Alexandre de
Moraes'®), entendeu que a verificacdo da transcendéncia se d4 quando presentes
elementos concretos e objetivos que revelem o impacto social do julgado, a existéncia de
multiplicidade de demandas com o mesmo objeto, elevados valores financeiros
envolvidos ou intensos debates sobre o assunto no meio juridico, sobressaindo-se, desse
modo, os multiplos aspectos aptos ao reconhecimento da existéncia de transcendéncia de
determinada controvérsia juridica.

Na perspectiva de efeitos dos procedimentos para a negativa de repercussao geral,
impende referir que, no ambito do microssistema, nos casos em que a Corte firma o
entendimento de que a controvérsia € infraconstitucional, ndo se tem o exame da presenga
do requisito, mas sim que ha efeitos equivalentes a negativa da existéncia de repercussao
geral, tal como reconheceu o Plenario do STF ao julgar o RE n. 611.505-ED?.

Note-se que, para além do mero interesse subjetivo das partes, a controvérsia posta
no apelo extremo deve relevar-se transcendente e relevante sob alguns desses aspectos:
social, econdmico, juridico ou politico (CPC, art. 1.035, § 1°). Como ja referido
anteriormente, cuida-se de conceitos juridicos indeterminados, revelando-se necessario
identificar como o STF tem se posicionado sobre a presenca ou nao do requisito.

Nesse sentido, dados do Portal Corte Aberta revelam que, ao longo de quase 20
(vinte) anos de implementacdo da sistematica, foram apreciados 1.325 temas?, entre os
quais a repercussdo geral foi reconhecida em 869 casos (percentual de 65,6%, dentre os

quais houve reafirmacio de jurisprudéncia em 18,6%?2') e negada em 436?? (percentual

18 Acdérddo publicado no DJe de 24.09.2020. Inteiro teor disponivel em: https://redir.stf.jus.br/
paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=753910302. Acesso em: 24 set. 2024.

19 Ementa do julgado: “EMBARGOS DE DECLARACAO NO RECURSO EXTRAORDINARIO.
VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR AO EMPREGADO NOS PRIMEIROS QUINZE
DIAS DE AUXILIO-DOENGA. INCIDENCIA DE CONTRIBUIGAO PREVIDENCIARIA.
NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA MATERIA ASSENTADA POR ESTE SUPREMO
TRIBUNAL. APLICAQAO DOS EFEITOS DA REJEIQAO DA REPERCUSSAO GERAL.
INAPLICABILIDADE DO QUORUM QUALIFICADO DO § 3° DO ART. 102 DA
CONSTITUICAO DA REPUBLICA. 1. O quérum qualificado previsto no § 3° do art. 102 da
Constituicdo da Republica respeita as hipoteses de inexisténcia de repercussao geral, isto €, quando
este Supremo Tribunal entende que determinada controvérsia constitucional ndo preenche os
requisitos de relevancia ou transcendéncia. 2. Situacdo diversa é aquela em que o Supremo Tribunal
Federal manifesta-se pela auséncia de questdo constitucional no recurso extraordinario e assenta, no
caso, incidirem os efeitos da inexisténcia de repercussao geral. N&o h4, entdo, analise da repercussao
geral da matéria, pois 0 recurso extraordinario sequer trata de questdo constitucional. 3. Embargos
de declaragdo rejeitados™.

20 Dados disponiveis em: https://transparencia.stf.jus.br/extensions/repercussao_geral/ repercussao_
geral.html. Acesso em: 24 set. 2024.

2 Nos termos do art. 1.035, § 3°, I, do CPC/2015, ha repercussdo geral quando o acorddo recorrido
contraria simula ou jurisprudéncia dominante do STF.

22 Houve o cancelamento de 17 temas e 3 estdo em analise.


https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=753910302
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=753910302
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de 32,9%), nao sendo tarefa das mais faceis identificar critérios objetivos utilizados para
o reconhecimento da existéncia de repercussao geral, valendo observar o numero
consideravel de reconhecimento de repercussao geral para reafirmagdo de jurisprudéncia,
caso em que hé presun¢do ex lege da presenca do requisito.

Percebe-se, no entanto, que a Corte tem se ocupado muito mais em expor razdes
que levam ao ndo reconhecimento (quase sempre sob o fundamento de efeitos intra partes
e de ser a controvérsia infraconstitucional, o que produz efeitos equivalentes a negativa
de repercussao geral), em que pese o percentual maior dos temas em que reconhecida a
presenca do requisito.

Em 2024, confrontados os numeros de temas submetidos ao exame de
admissibilidade do requisito de repercussdo geral (39) com a quantidade de decisdes
proferidas nas classes processuais recurso extraordinario (RE) e agravo em recurso
extraordinario (ARE) s6 até meados de setembro (41.586 decisdes em ARE e 8.994
decisoes em RE, totalizando 50.580 decisées24), demonstra-se a timida utilizacdo da
sistematica de repercussao geral.

Desse modo, conclui-se, a partir dos dados empiricos obtidos, a ratificacdo da
natureza juridica de requisito recursal imbuido de grande discricionariedade na sua
analise e de utilizagdo timida da sistematica pela Corte, o que dificulta a identifica¢ao
objetiva do que se tem entendido por transcendente e relevante sob alguns desses
aspectos: social, econdmico, juridico ou politico.

Nao obstante, os reflexos sobre a atividade jurisdicional da Corte revelam-se

inegaveis e relevantes, como se vera no proximo subcapitulo.

2.3 REFLEXOS DA REPERCUSSAO GERAL NA JURISDICAO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL

De inicio, impende referir que a doutrina tem se ocupado em tecer criticas a
sistematica da repercussdo geral na pratica judicial do STF, referindo um “colapso” do
sistema (Barroso e Rego, 2017), observado através da utilizagao do “filtro oculto” pelos

ministros para julgarem recursos extraordindrios e agravos monocraticamente, utilizando

z3 Dados disponiveis em: https://transparencia.stf.jus.br/extensions/repercussao_geral/repercussao
_geral.html. Acesso em: 24 set. 2024.

2 Dados disponiveis em: https://transparencia.stf.jus.br/extensions/decisoes/decisoes.html. Acesso em:
24 set. 2024.


https://transparencia.stf.jus.br/extensions/decisoes/decisoes.html
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de filtros formais outros tradicionais, como estabelecer que a controvérsia ¢
infraconstitucional (Sumula n. 636/STF), ou de direito local (Sumula n. 280/STF), ou
fatico-probatoria (Stimula n. 279/STF), ou ndo estd prequestionada (Stimulas n. 282 e
356/STF).

Mencionados fundamentos para a incognoscibilidade dos recursos tém pautado a
atuacdo dos ministros, considerado o que estabelece o art. 323 do RISTF, que dispde que
o procedimento de submissao do recurso a analise sobre a existéncia de repercussao geral
ocorrera somente “quando ndo for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra
razao”, ao que chamaram Barroso ¢ Rego de “subutilizacdo da repercussao” (2017, p.
703).

Nesse contexto, a proposi¢do de Rego (Barroso e Rego, 2017) acabou sendo
acolhida pelo STF ao se introduzirem no RISTF alteragdes pela ER n. 54/2020, que
incluiu o § 4° ao art. 326, estabelecendo que, se o Relator negar repercussdo geral apenas
para o caso concreto e for vencido, haverd redistribuicdo do recurso, sem que isso
implique o reconhecimento automatico de repercussao geral, e “o novo relator sorteado
prosseguira no exame de admissibilidade”, o que traz a ideia de que, pelo menos em
termos regimentais, a analise do requisito da repercussdo geral deveria ser anterior aos
demais.

Verifica-se, assim, que em termos regimentais ha dupla possibilidade de andlise
da repercussao geral, podendo dar-se antes ou depois do exame de requisitos outros de
admissibilidade, ficando a critério do relator a escolha de como proceder em cada caso
concreto.

Ademais e ainda em termos criticos, vale lembrar que, por disposi¢ao
constitucional (CF, art. 93, IX), as decisdes judiciais serdo sempre motivadas, disso
resultando que os julgamentos sob a sistematica do filtro, inclusive aqueles nos quais nao
ha o reconhecimento do requisito, ao contrario do verificado por exemplo na Suprema
Corte americana — tal como referido por Barroso e Rego (2017) —, devem ser revestidos
de fundamentacao, tal como pode se ver dos acérdaos resultantes dos julgamentos, onde
sdo consignados os fundamentos da manifestagdo do relator sobre a questdo posta no
recurso, assim como eventuais manifestagdes dos outros ministros?.

Alids, a questdo da motivagdo das decisdes tomadas pelo STF sob a sistematica

da repercussao, aliada ao rito do Plenério Virtual (art. 324 do RISTF) que prevé o quérum

% Por meio do link https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/tesesJulgamento.asp, qualquer
do povo pode acompanhar a votacdo em andamento no STF.


https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/tesesJulgamento.asp
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especial para a negativa de reconhecimento da presenga do requisito, tem se apresentado,
na pratica do cotidiano judicial da Corte, como elemento dificultador que tem conduzido
os relatores a preferirem o julgamento monocratico, sob os fundamentos tradicionais dos
“filtros ocultos”, ao invés de submeter a questdo posta no recurso a sistematica especial
(Barroso e Rego, 2017).

Tal proceder se apresenta mais célere e simples na solucao do caso concreto —
especialmente considerados o tempo em que pode ser decidido monocraticamente o
recurso e a taxa de recorribilidade das decisdes monocraticas em torno de 17%2%, quando
sO entdo surgiria a necessidade de levar o recurso para ser apreciado por 6rgao colegiado.

A partir das criticas, dos referenciais teéricos ¢ dados consolidados pelo STF na
Internet no Portal Corte Aberta?’, buscar-se-4 identificar, ao longo desta pesquisa, como
a Suprema Corte brasileira vem se utilizando do instituto da repercussdo geral,
considerada sua concep¢do inicial e a possibilidade de utilizagdo como instrumento
viabilizador de uma atuacao qualitativa, retomando a sua vocacao de Corte constitucional.

De inicio, anote-se que o requisito de repercussdo geral, examinado em juizo de
admissibilidade do apelo extremo e relacionado, assim, a cogni¢do do recurso, foi
instituido no sistema recursal constitucional vigente pelo constituinte derivado (EC n.
45/2004, que incluiu o § 3° ao art. 102 da Constitui¢ao) mediante clausula aberta,
relegando-se para o legislador ordindrio a definicdo e a regulamentagdo do instituto.

Introduzida no processo constitucional brasileiro pds-CF/1988 pela Emenda
Constitucional n. 45, de 30.12.2004, a repercussao geral, ap6s sua regulamentacdo pela
Lei n. 11.418/2006 — que alterava dispositivos do entdo vigente Codigo de Processo
Civil/1973 —, tornou-se efetiva na sistematica recursal pratica do STF com a Emenda
Regimental/STF n. 21, de 30.04.2007, em 03.05.2007, conforme decidido pelo Plenario
do STF no Al n. 664.567-QO.

Devendo ser arguida pelo recorrente na forma de preliminar recursal, devidamente
fundamentada®®, o requisito intrinseco de admissibilidade da repercussdo geral, no

Codigo de Processo Civil/2015%°, esta regulamentado em diversos dispositivos desse

% Conforme Relatério de Gestdo 2020-2022, p. 79. Disponivel em: https://www.stf.jus.br/arquivo/
cms/centralDoCidadaoAcessolnformacaoGestaoEstrategica/anexo/Relatorio_da_gestao 2020-2022
_DIGITAL.pdf. Acesso em: 16 out. 2024,

27 Disponivel em: https://portal.stf.jus.br/hotsites/corteaberta/. Acesso em: 15 maio 2024.

28 CPC, art. 1.035, § 2°.

29 Notadamente, nos arts. 1.030 e ss.


https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/centralDoCidadaoAcessoInformacaoGestaoEstrategica/anexo/Relatorio_da_gestao_2020-2022_DIGITAL.pdf
https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/centralDoCidadaoAcessoInformacaoGestaoEstrategica/anexo/Relatorio_da_gestao_2020-2022_DIGITAL.pdf
https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/centralDoCidadaoAcessoInformacaoGestaoEstrategica/anexo/Relatorio_da_gestao_2020-2022_DIGITAL.pdf
https://portal.stf.jus.br/hotsites/corteaberta/
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diploma legislativo que, considerado o iter procedimental quando da interposicao do
apelo extremo, serdo abordados ao longo do presente trabalho.

Veja-se, no ponto, que a submissdo de determinada controvérsia ao exame do
Plenario, virtual ou presencial, ja produz reflexos nas demais causas que debatem idéntica
questdo, independentemente do resultado, se pela existéncia ou auséncia de repercussao
geral, tal como se vé€ da previsao contida no art. 1.030, inciso I, alinea “a”, do CPC/2015,
que estabelece que, interposto o recurso extraordinario, o presidente do Tribunal de origem
negara seguimento tanto na hipotese de o STF ter decidido que a questdo ¢ destituida de
repercussao geral como quando o acorddo questionado estiver em conformidade com
orientacao ja firmada pela Corte Suprema no regime de repercussao geral.

A titulo exemplificativo — j& que diversas outras disposi¢des do diploma
processual preveem efeitos semelhantes®® —, note-se que em termos quantitativos o
requisito da repercussdo tem efeito imediato sobre o nlimero de recursos encaminhados
para a Suprema Corte, em verdadeiro efeito ex lege.

Anote-se, dada a relevancia para o escopo da presente pesquisa, como dies a quo
a data de 03.05.2007, quando se tornou exigivel a observancia do entdo novel filtro na
interposicao do recurso extraordinario, tal como decidido pelo STF na Questao de Ordem
no Al n. 664.567, com a inser¢ao da sistematica da repercussao geral na Corte.

H4é de ser ressaltada, por extremamente relevante, primeiramente a contribuigao
que o regime de repercussdo geral trouxe para a Suprema Corte brasileira e para o
Judicidrio como um todo. Trata-se, no caso, da figura do Plenario Virtual, mola propulsora
da utilizagao pelo STF de meios tecnologicos que, a par das criticas iniciais, mas em
verdadeiro caminho sem volta, tem se revelado de fundamental importancia para o
aperfeigoamento da célere prestagao jurisdicional também introduzida pela EC n. 45/2004
no conteudo normativo constitucional.

O instrumento do Plenario Virtual, cuja regulamentacao se encontra estabelecida
no RISTF (arts. 21-B, 326-A, notadamente), tem se apresentado como de utilidade impar
para o desempenho das atribui¢des constitucionais da Suprema Corte.

Concebido inicialmente apenas para analise da repercussdo geral, o Plenario

Virtual tem sido ampliado e aperfeicoado, comportando, atualmente, o julgamento de

30 V.g., art. 1.035, inciso Il, do CPC — que prevé o encaminhamento para juizo de retracdo no ambito
do préprio Tribunal a quo quando a orientacdo firmada no acérddo recorrido contrariar a orientacéo
estabelecida pelo STF no regime de repercussdo geral.
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todos os processos de competéncia do Tribunal (RISTF, art. 21-B, na redac¢do dada pela
Emenda Regimental n. 53, de 18 de margo de 2020).

No ambiente virtual, opera-se verdadeira automacao da tarefa de decidir, tendo se
expandido essa ferramenta de julgamentos assincrona, em especial em decorréncia das
restricdes impostas pela pandemia de Covid-19, tal como reconhece Souza (2023) em
artigo doutrinario intitulado “Supremo Remoto e a Expansao do Plenario Virtual apos a
Pandemia”.

Cabe referir, no ponto, que a Corte tem demonstrado constante evoluc¢ao no intuito
de aperfeicoar o uso da ferramenta do Plenario Virtual, sobressaindo-se a Emenda
Regimental n. 53, de 18.03.2020, que deu nova redagdo ao § 2° do art. 21-B do RISTF,
possibilitando o encaminhamento de sustenta¢do oral por meio eletrdnico, nos casos em
que cabivel, quando do julgamento em ambiente eletronico, tudo a trazer maior
publicidade e efetividade do principio constitucional do contraditério e da ampla defesa,
suprindo assim ferrenhas criticas feitas ao modelo inicial.

Enquanto meio eletronico de julgamento, o Plenario Virtual tem se apresentado
como o embrido do uso da inteligéncia artificial pela Suprema Corte, como referido por
Passos (2023), demonstrando o quio paradigmatico, por si s6, o regime de repercussao
geral tem sido para o processo judicial brasileiro, inserindo a Corte Suprema na era da
sociedade da informagdo e em rede, como reconhece o citado autor, com a utilizagao de
novas tecnologias da informacgao para o desempenho do seu mister constitucional.

Nesse contexto, a partir da introducdo do regime de repercussao geral no cotidiano
do Supremo Tribunal, instrumentalizado de forma automatizada pelo Plenario Virtual, vé-
se a comunidade juridica diante de cendrio antes inimaginéavel; os Ministros, em qualquer
lugar e horario em que estejam, acessam um computador e proferem seus votos nos casos
em julgamento. Vé-se, assim, o STF inserido na Quarta Revolug@o Industrial, tal como
caracterizada por Schwab (2016).

E nesse cenario que informacdes disponibilizadas pelo STF na Internet®, em
verdadeira insercao da Corte na sociedade da informagao (Fiorillo, 2014) tipica da pds-
modernidade vivenciada hodiernamente, revelam os seguintes dados no tocante a

julgamentos em que procedida a andlise de repercussao geral:

81 Disponivel em: https://transparencia.stf.jus.br/extensions/repercussao_geral/repercussao_geral.
html. Acesso em: 17 maio 2024.
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Julgamentos com base na Repercussdo Geral
Namero total de Temas 1.321
Temas com RG reconhecida 868
Temas com RG negada 434
Temas cancelados 17
Temas em analise 2

Fonte: Dados do STF. Disponivel em: https:/transparencia.stf.jus.br/extensions/repercussao_geral/
repercussao_geral.html. Acesso em: 9 set. 2024.

Os dados supramencionados representam todos os julgados em que houve juizo
de admissibilidade acerca da presenca, ou ndo, do requisito de repercussao geral,
abrangendo tanto os casos em que se teve presente como 0s em que se teve ausente o
requisito recursal. Vale referir que, em cada caso em que procedida a analise, o STF
formula uma tese, sob a forma de niimero de tema, que repercutird em inimeros processos
em tramitacao no territorio nacional.

Em termos percentuais, tem-se que em mais 65% dos casos o Supremo teve como
presente a repercussdo geral, ao passo que em mais de 32% entendeu como destituida,
conforme percentuais calculados pela prépria Corte no mesmo /ink antes referido, criado
com base na Resolugdo n. 774/2022, que instituiu o Programa Corte Aberta.

Ademais, levantados os dados fornecidos pela propria Corte Suprema no site
institucional®?, revelam-se, a partir do ano de 2007 (quando implementada na prética da

Corte a analise do requisito em questdo, como ja referido), os seguintes niumeros:

Ano Numero de processos recebidos (todas as
classes processuais)
2007 108.038
2008 73.185
2009 63.738
2010 74.818
2011 63.632
2012 73.481
2013 72.083
2014 80.016
2015 93.554
2016 89.975
2017 102.210
2018 98.245
2019 91.723
2020 73.193
2021 76.580
2022 70.598
2023 78.802

Fonte: Dados do STF, 2024.

32 Disponivel em: https://transparencia.stf.jus.br/extensions/recebidos_baixados/recebidos_ baixados.
html. Acesso em: 6 maio 2023.
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Rememore-se o numero de 83.667 processos (todas as classes) que foram
recebidos pelo STF no ano de 2004, ano da Reforma do Judicidrio que instituiu o requisito
da repercussdo geral para o recurso extraordinario, tal como ja referido na presente
pesquisa, para comparar com os nimeros elencados na tabela supra.

Perceba-se que, em 2007 (ano de implementacao do regime de repercussao geral),
aportaram-se 108.038 processos no STF. Ja em 2022 foram 70.598. Tem-se, assim, a
diferenga de 37.440 processos a menos que foram recebidos, o que representa, em termos
percentuais, uma queda de pouco mais de 34%.

Anote-se que ha outro dado que deve conjugado. Trata-se do nimero de decisdes

proferidas pelo STF, que foram obtidos no site da Corte®:

Ano Numero de decisdes Decisbes recursais Decisdes originarias
2004 104.139 96.035 8.104
2007 165.534 155.007 10.527
2022 89.954 58.200 31.754

Fonte: Dados do STF, 2023.

Advirta-se, no ponto, que, ainda que verificados os efeitos perversos referidos por
Barroso e Rego (2017), com a “subutilizacdo” da sistematica de repercussdo geral pelos
ministros, que preferem o julgamento monocratico de recursos extraordindrios e agravos
em recursos extraordinarios sob o fundamento do “filtro oculto” a submissao a analise da
presenca do requisito, houve mudanca significativa nos julgados emanados do STF,
verificando-se, entre 2022 e 2007: um aumento de 21.227 decisdes (mais de 100%), na
classe de processos originarios; € um decréscimo de 96.807 (mais de 62%) julgados na
classe recursal.

A conjugacao dos numeros de processos recebidos com os tipos de decisdes
proferidas pela Corte revela os reflexos da implementacao da sistematica de repercussao
geral: conquanto ndo tenha alterado de forma impactante — queda de apenas 34% — o
nimero de processos recebidos pelo STF, que continua elevado (70.598 em 2022), houve
uma mudancga no tipo de decisdes que emanam da Corte, com queda na classe recursal
(mais de 62%) e alta na originaria (mais de 100%.

Tais numeros, a principio, denotam a tendéncia de predominar ou pelo menos de

se ter mais espaco para as decisdes de mérito — Acdo Direta de Inconstitucionalidade

3 Disponivel em: https://transparencia.stf.jus.br/extensions/decisoes/decisoes.html. Acesso em: 7 maio
2023.
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(ADI), Agao Declaratdria de Constitucionalidade (ADC), Arguicdo de Descumprimento
de Preceito Fundamental (ADPF), Rcl, mérito de RE com RG reconhecida — sobre
questdes constitucionais nos julgados emanados da Corte, muito embora persistam os
altos numeros no ambito da competéncia recursal extraordindria, com decisdes em sua
grande maioria fundamentadas nos filtros tradicionais, como se v€, notadamente, do
numero de decisdes proferidas pela Presidéncia do STF no uso da atribuig¢ao prevista no
art. 13, inciso V, alinea “c”, do RISTF (despachar como Relator os RE e ARE ineptos ou
manifestamente inadmissiveis)®*.

Importante destacar, ainda, no ponto, que, em que pese a submissdo de
determinada questdo ao regime de repercussao geral, na sua génese, ter o condao de
diminuir o nimero de recursos extraordinérios e agravos para destrancar apelos extremos,
tal como ja referido neste trabalho, em contrapartida possibilita o acesso a Suprema Corte
por intermédio do instituto da reclamagdo constitucional — processo origindrio —, nos
termos dos arts. 988 e seguintes do Codigo de Processo Civil/2015.

No entanto, as restricdes adjetivas a utiliza¢ao dessa via, como o esgotamento das
instancias, em casos em que o paradigma de confronto ¢ precedente em que reconhecida

1%, dificultam igualmente o acesso direto & Suprema Corte. Verificou-

a repercussao gera
se, ndo obstante, o aumento no nimero dessa classe processual que aporta e ¢ decidida
pelo STF®. Entretanto, considerado seu objetivo, o presente trabalho nio se aprofundara
na questao.

Assim revelados os dados relacionados diretamente aos efeitos produzidos pelo
regime de repercussdo geral, notadamente nos anos de 2007 e 2022, considerados marcos
temporais significativos para o escopo da presente pesquisa, impde-se interpretd-los de
forma a tentar identificar como o regime de repercussdo geral tem se apresentado na
pratica cotidiana da Suprema Corte brasileira.

Advirta-se que, em recente noticia veiculada na Internet e j& referida no presente

trabalho®’, o Presidente do STF, em junho de 2024, registrou que a Corte tem 0 menor

nimero de processos em andamento em 30 anos, apresentando estoque de 22.021

3 Dados obtidos no Corte Aberta (disponiveis em: https://transparencia.stf.jus.br/extensions/ decisoes/
decisoes.html, acesso em: 18 maio 2024) revelam que, do inicio do ano de 2024 até a data de acesso
ao link, o Ministro Presidente havia proferido 17.056 decisdes recursais.

% Ver CPC/2015, art. 988, § 5°, inciso .

36 Pesquisa em https://transparencia.stf.jus.br/extensions/decisoes/decisoes.html (acesso em: 7 maio
2023) revela que, entre os anos de 2007 e 2022, houve o aumento de 8.253 decisdes proferidas pelo
STF na classe processual reclamacéo.

37 Disponivel em: https://naticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-tem-menor-numero-de-processos-em-30-
anos/. Acesso em: 23 jul. 2024.


https://transparencia.stf.jus.br/extensions/decisoes/decisoes.html
https://transparencia.stf.jus.br/extensions/decisoes/decisoes.html
https://transparencia.stf.jus.br/extensions/decisoes/decisoes.html
https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-tem-menor-numero-de-processos-em-30-anos/
https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-tem-menor-numero-de-processos-em-30-anos/
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processos, sendo, em parte, atribuido “o resultado ao bom funcionamento do sistema de
repercussao geral”, segundo a fala do Presidente.

A partir dos numeros apresentados e considerados como marcos temporais 0s anos
de 2007 e 2022 — conjugando-se o nimero de temas em que reconhecida a repercussao
(66,6% dos casos) e 0 aumento no numero de julgamentos nas classes originarias (21.227
decisdes a mais) —, percebe-se claramente uma mudanca no perfil da atuagao jurisdicional
da Corte Suprema, revelando-se, a principio e potencialmente, claro espago de ampliagao
da jurisdi¢ao constitucional voltada as resolu¢des de mérito das controvérsias que vém
sendo decididas e que poderao vir a ser.

Tal aspecto ¢ referido por Rego quando propde uma releitura do instituto,
ressaltando “a utilizagdo da repercussdo geral ndo s6 como um instrumento de resolucdo
de demandas repetitivas, mas também de sele¢do qualitativa de recursos extraordindrios”
(2022, p. 300), ainda que especificamente quando de decisdes negativas de
reconhecimento do requisito.

A titulo meramente exemplificativo dessa pratica da jurisdicao constitucional a
partir da implementac¢do do regime de repercussdo geral, notadamente em termos de
ampliacdo do debate de questdes potencialmente constitucionais, veja-se a questdo da

propriedade intelectual, que sera desenvolvida mais adiante.

24 A REPERCUSSAO GERAL, O SISTEMA DE PRECEDENTES E A
SEGURANCA JURIDICA

De inicio, ha de se fazer o registro de que a adocdo do controle de
constitucionalidade incidental pelo instrumento do recurso extraordinario na forma
estabelecida pelo constituinte de 1988 carecia de “funcionalidade e coeréncia deciséria”,
pois a solucdo juridico-constitucional obtida com o resultado do julgamento se restringia
ao caso concreto, sem que houvesse qualquer vinculacdo dos demais o6rgaos do Poder
Judiciario ao quanto decidido pelo STF (Amaral Jinior, 2012, p. 4), o que justificava a
necessidade de atuagdo do Senado Federal, nos termos definidos no art. 52, inciso X, da
Constitui¢ao, para suspender a execu¢dao, no todo ou em parte, da lei declarada
inconstitucional por decisao definitiva da Corte.

Relembre-se que esse entendimento foi firmado pelo STF ainda na vigéncia da
CF/1946, como se v€ na Representagdo (Rp) n° 94/DF, quando se decidiu que, em sede

de controle difuso, a declaragao de inconstitucionalidade de lei s6 operava efeitos no caso
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concreto, sem que se tivesse a anulagdo ou a suspensdo, continuando a plena vigéncia
para os demais casos, at¢ que o Senado, nos termos do art. 64 da Constituicao entdo
vigente (de teor idéntico ao do art. 52, X, da CF/1988), suspendesse a execugdo da lei.
Nesse contexto, a adocdo de mecanismos processuais tipicos do common law,
notada e similarmente ao stare decisis, era primordial, cristalizando-se, aqui no Brasil,
aproximacao inconteste entre aquele sistema juridico, outrora estrangeiro, € o entre nos

8 0 que se deu mais recentemente, em termos legislativos,

entdo vigente civil law®
mediante alteracdes no ordenamento juridico brasileiro com a Reforma do Judiciario,
consubstanciada na EC n. 45/2004, e foi refor¢ado com o Coédigo de Processo Civil de
2015 (Lei n. 13.105, de 16.03.2015), que criou mecanismos de uniformizagao e de
estabilizacdo das decisdes judiciais, especialmente nos arts. 926 a 928 (Toffoli e Lira,
2021, p. 170-172).

Ainda no sentido da aproximacgdo entre os sistemas da Common Law e da Civil
Law, em artigo intitulado “Jurisprudéncia passou a ter mais importancia que a propria
lei”, publicado no jornal Folha de S.Paulo do dia 29 de setembro de 2014, o professor
Tércio Sampaio Ferraz Junior refere “uma espécie de crise do paradigma do direito
legislado e codificado”, no qual ressalta a relevancia que o precedente vem recebendo no
ordenamento juridico brasileiro.

Historicamente, o legislador brasileiro hd muito tem promovido alteragcdes no
ordenamento juridico processual no intuito de conferir eficacia expansiva aos precedentes
judiciais, como lembrou o Ministro Teori Zavaski em voto proferido na Rel n. 4.335%,
quando referiu “a paulatina, mas persistente, caminhada do direito brasileiro no rumo da
valorizagao dos precedentes judiciais”, citando, entre outros movimentos: a instituicao,
em 1963, da Sumula da Jurisprudéncia Predominante do STF (RISTF, art. 102); a
previsdo, no CPC/1973, da uniformizacao de jurisprudéncia e de edigdo de simulas (art.
479, na redacdo originaria); a autorizagao, pelo art. 38 do Lein. 8.038/1990, para o relator,
no STF e no STJ, negar seguimento a recurso contrario a “simula do respectivo tribunal”’;
além das varias reformas promovidas no CPC/1973 “em direcdo a for¢a subordinante dos
precedentes”, tais como as do art. 557, do art. 544, §§ 3° e 4°, e do paragrafo tinico do art.

481.

38 Barbosa Moreira, 2007, p. 53; Dantas, 2010, p. 182-183; Grossi, 2010, p. 86-88; Macédo, 2013, p.
88-94; Marinoni, 2010, v. 2.

39 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, inteiro teor do acérdao disponivel em: https://redir.stf.jus.br/
paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630101. Acesso em: 26 set. 2024.


https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630101
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630101
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Em se falando de sistema de precedentes, impde-se algumas consideragdes sobre
os institutos correlatos.

De inicio, ha de ser ressaltado que os precedentes, assim entendida a decisdo
judicial de um caso que pode, ao menos, ter influéncia sobre julgados futuros, se fazem
presentes nos ordenamentos tanto de civil law como de common law, residindo a diferenca
no fato de que no segundo tém papel mais relevante (Postema, 1987, p. 9; Tarufo, 2013,
p. 131, apud Peixoto, 2019, p. 146).

A proposito, Cunha (2011, p. 61) consigna que os precedentes estdo presentes em
ambos os sistemas e refere que:

Costuma-se dizer que os precedentes seriam institutos proprios dos
ordenamentos de common law. Nao ¢ verdade. Os precedentes existem em
todos os sistemas; se hd decisdo judicial, ha precedente. E inegavel a
importancia que o emprego do precedente e da jurisprudéncia reveste na vida
do direito de todos os ordenamentos modernos. A referéncia ao precedente ndo

¢ mais uma caracteristica peculiar dos ordenamentos de common law, estando
presente em quase todos os sistemas também de civil law.

Desse modo, tém-se que o sistema de precedentes ¢ comum aos sistemas de
common law®™ e de civil law*.

Mas o que € o precedente? Ravi Peixoto (2019, p. 147) leciona que o precedente
apresenta dois conceitos: o proprio, como sendo o ato decisorio (relatério, fundamentagao
e dispositivo), fonte do direito da qual se forma norma juridica geral quando observado
por decisdes posteriores para casos semelhantes; e o impréprio, como sendo a ratio
decidendi, ou a norma juridica extraida da fundamenta¢ao de determinado caso concreto
e consolidada por decisdes posteriores enquanto interpretacdo do texto posto; ou seja, no
primeiro conceito, a decisdo do caso concreto em si e, no segundo, a norma juridica (ratio
decidendi) extraida do caso concreto e observada por casos posteriores.

Ressalte-se que ao conjunto de decisdes (precedente sui generis) reiteradas dos
juizes e tribunais sobre determinada controvérsia juridica, das quais se extrai orientacao

uniforme em casos semelhantes, d4-se o nome de jurisprudéncia®?.

40 “Expressdo que se refere a familia juridica originada na Inglaterra e que, pelo processo de
colonizagdo, espalhou-se pelos paises de lingua inglesa, como os Estados Unidos.
Originariamente, significa ‘Direito Comum’, isto ¢, o direito costumeiro reconhecido pelos juizes”
(conceito  disponivel em: https://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/476-glossario/8155-
common-law. Acesso em: 15 maio 2024).

4 “o direito de raizes romano-germanicas caracterizado pela predominancia do direito positivo”
(conceito  disponivel em: https://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/476-glossario/8155-
common-law. Acesso em: 15 maio 2024).

42 Conforme STF, Glosséario Juridico. Disponivel em: https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/
glossario.asp. Acesso em: 1° out. 2024.


https://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/476-glossario/8155-common-law
https://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/476-glossario/8155-common-law
https://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/476-glossario/8155-common-law
https://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/476-glossario/8155-common-law
https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/glossario.asp
https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/glossario.asp
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Estabelecido o conceito de precedente, impde-se realizar a distingdo entre o
precedente persuasivo e o vinculante. O persuasivo esta relacionado as razdes adotadas
em determinado caso e que podem, ou ndo, ser transpostas para outros casos semelhantes.
J& o vinculante emana de tribunal superior e detém “forca institucionalizante da
interpretagdo jurisdicional” (Peixoto, 2019, p. 149), devendo, em casos futuros, ser
aplicado de forma cogente ou distinguido (distinguishing), operagao em que o tribunal
deixa de aplicar o precedente apresentando razdes no sentido de diferenciar o caso em
analise da ratio decidendi contida no precedente.

Em termos processuais, disciplinam a questao os arts. 927, inciso Ve § 1°, e 489,
§ 1°, do CPC/2015, que estabelecem que os juizes e tribunais observarao os precedentes,
devendo apresentar os fundamentos pelos quais aplicam, ou deixam de aplicar
(distinguishing), a norma juridica emanada do julgamento, verificando-se, desse modo,
que “o precedente no direito brasileiro tem uma forga vinculante que deriva diretamente
da lei” (Peixoto, 2019, p. 151).

Registre-se que had certo consenso doutrindrio de que, com a implanta¢ao da
sistematica de repercussdo geral e da simula vinculante, bem como as alteracdes
promovidas pelo CPC/2015, o legislador brasileiro aproximou de forma clara o sistema
juridico processual nacional do common law (v.g., Toffoli e Lira, 2021; Marinoni, 2016;
Amaral Junior, 2012), sem adogao, no entanto, do stare decisis.

Marinoni (2016, p. 31-33) leciona que se faz necessario distinguir o common law
do stare decisis, sendo o primeiro o sistema juridico normativo secular de origem inglesa
“compreendido como os costumes gerais que determinavam o comportamento dos
Englishmen”, competindo ao juiz afirma-lo de forma sobreposta ao Legislativo que atuava
complementarmente (dai a expressao judges make law); em seu ambito, tem-se a doutrina
dos precedentes e, mais recentemente, o stare decisis, que € caracterizado como precedente
vinculante (binding precedent) e “indica uma obrigagao juridica dos juizes sucessivos de
nao discordar de certos precedentes’ (Torino, 2004, apud Cunha, 2011, p. 61).

Em que pese a aproximagao do ordenamento juridico processual brasileiro com o
common law, € certa a ndo adogao aqui do stare decisis, pois patentes as diferencas entre
o referido instituto e as crias brasileiras repercussao geral e simula vinculante, tal como
referido por Toffoli e Lira (2021, p. 173-174), exigindo-se, no caso da ultima,
jurisprudéncia reiterada sobre o tema e procedimento formal para sua edi¢cdo, ao passo
que, no caso da primeira, se cuida de instituto especifico do recurso extraordinario que

confere eficacia vinculante em relagao a matéria selecionada pela Corte:
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Ja no stare decisis, a forca obrigatoria do entendimento origina-se diretamente
da natural observancia ao quanto decidido pelas instancias superiores, em
especial a Suprema Corte. N2o ha necessidade de reiteragdo nem de um texto
autonomizado (Sumula) que individualize a maxima da decisdo a ser seguida
pelo sistema. A propria decisdo do caso concreto valera como futuro critério
de decisdo, vinculando juizes e tribunais hierarquicamente inferiores a Corte
que estabeleceu o precedente.

Reconhecida a implementagdo do sistema de precedentes na ordem juridica
brasileira, impde-se o delineamento em termos doutrinarios.

Didier Jr. (2010) aborda a questdo da transformagdo do controle difuso de
constitucionalidade por intermédio da objetivagdo do recurso extraordinario,
apresentando, ainda sob a égide do CPC/1973, os contornos para a utilizagdo do entao
incipiente sistema de precedentes, referindo que da decisdo judicial, da qual emana um
norma juridica construida a partir da aplicacdo da norma geral e abstrata interpretada em
conformidade com a dimensdo objetiva dos direitos fundamentais*, ha de se perquirir a
fundamentagao para se obter a norma juridica nela contida, o que seria a ratio decidendi.

No contexto do debate doutrindrio em torno da objetivagdo do controle difuso de
constitucionalidade, impde-se referir que o STF, por maioria, em 2014, apreciando a Rcl
4.335 antes referida, na linha do defendido pelo Relator Ministro Gilmar Mendes,
reconheceu o carater expansivo de decisdo em que ha declaracao de inconstitucionalidade
em controle difuso, em verdadeira confluéncia com o entendimento da doutrina,
verificando-se em termos jurisprudencial a objetivacdo do controle incidental ou difuso.

Voltando ao que Didier Jr. (2010, p. 447) leciona, prossegue o processualista
explicitando que a ratio decidendi seria “norma juridica criada diante do caso concreto,
mas ndo uma norma individual que regula o caso concreto” (apud Marinoni, 2006, v. 1,
p. 97), esclarecendo, mais adiante, que a “ratio decidendi sao os fundamentos juridicos
que sustentam a decisdo; a op¢ao hermenéutica adotada na sentenga, sem a qual a decisao
ndo teria sido proferida como foi; trata-se da tese juridica acolhida pelo 6rgdo julgador no
caso concreto” (2010, p. 448).

Relevante ressaltar que, embora ndo haja previsdo em termos regimentais, a praxe
do STF tem revelado que a Corte, ao se deparar com a analise de determinado caso sob a
sistemdtica de repercussao geral, tem procedido a formulacao de teses juridicas a partir

do que decidido no caso em concreto, positivando a norma juridica emanada do julgado,

4 Didier Jr. (2010, p. 446) refere que: “Toda decisdo judicial deve ser resultado de uma interpretagio

do texto normativo de acordo com os direitos fundamentais”, nisso constituindo a dimenséo objetiva
dos direitos fundamentais, em virtude do chamado pés-positivismo.
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tal como se vé na pagina institucional na Internet*

, concretizando-se na pratica judicial
o entendimento fixado na Rcl n. 4.335 no sentido da eficacia expansiva (efeitos ultra
partes) da decisdo proferida em controle difuso.

No entanto, tal procedimento, ao ressaltar a norma juridica emanada do
precedente, em detrimento dos fatos que a embasaram, sejam eles os relevantes (ratio
decidendi) ou os irrelevantes (obiter dicta), traz para o operador do direito maior
dificuldade para a extracdo desses elementos essenciais em um sistema de precedentes.

Isso porque, em um sistema de precedentes, revela-se essencial a identificagdo da
ratio decidendi, distinguindo-a da obiter dicta, para fins de verificagdo dos “motivos
determinantes da decisdao que vinculam os casos subsequentes” (Barboza, 2014, p. 217),
valendo referir (Maccornick, 2009, p. 153, apud Barboza, 2014, p. 217) que tal motivacao
¢ externada de forma expressa ou implicita na decisdo, sendo, no entanto, suficiente para
a resolugdo da questdo de direito segundo os argumentos trazidos pelas partes®.

Desse modo, prossegue a autora lecionando que a “ratio decidendi podera assim
ser encontrada nas razoes e fundamentos gerais das decisoes judiciais, os quais devem ser
abstraidos a partir das peculiaridades do caso concreto”, quando, entdo, se obtém “os
principios implicitos que, abstratamente considerados, a fundamentam” e vinculam os
casos futuros (Barboza, 2014, p. 222).

Relembre-se, em termos historicos, que o STF, em julgamento iniciado em
fevereiro de 2007 e finalizado em margo de 2014 (isso mesmo, sete anos até a conclusao
do julgamento!), portanto antes da vigéncia do atual CPC/2015, apreciou a Rcl n. 4.335%,
proposta pela Defensoria Publica da Unido (DPU) no intuito de fazer observar o
entendimento ja firmado pela Corte ao apreciar, em 2006, o Habeas Corpus (HC) n.
82.959, no qual foi declarada a inconstitucionalidade do art. 2°, § 1°, da Lei n. 8.072/1990
(Lei dos Crimes Hediondos), em que se estabelecia o cumprimento da pena por crime

hediondo no regime integralmente fechado.

4 Disponivel em: https://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=jurisprudencia Repercussao
Geral&pagina=listas_rg. Acesso em: 28 maio 2024.

4 “A ratio decidendi is a ruling expressly or impliedly given by a judge which is sufficient to settle a
point of law put in issue by the parties’ arguments in a case, being a point on which a ruling was
necessary to his/her justification (or one of his/her alternative justifications) of the decision in the
case”. Tradugdo livre: “Uma ratio decidendi é uma decisdo dada por um juiz de modo expresso ou
implicito, a qual é suficiente para resolver uma questdo de direito posta em causa pela argumentacéo
das partes em um caso, sendo um ponto necessario a fundamentagio da decisdo no caso”.

46 Inteiro teor do julgado disponivel em: https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?
docTP=AC&docID=630101. Acesso em: 19 set. 2024.


https://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaRepercussaoGeral&pagina=listas_rg
https://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaRepercussaoGeral&pagina=listas_rg
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630101
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630101
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Veja-se que, a partir de julgamento em sede de controle incidental (HC), buscou a
DPU, por meio da Rcl, a expansao dos fundamentos determinantes da decisdo (ratio
decidendi) para que fossem aplicados em processos outros, além daquele a que se referia
o HC n. 82.959, afastando-se nos outros casos a aplicacao do dispositivo legal que vedava
a progressao de regime em caso de condenacdo por crime hediondo, j4 declarado
inconstitucional pelo STF.

Em longo e rico debate, o STF acabou por julgar procedente a Rcl e reconheceu o
efeito ultra partes da declara¢ao de inconstitucionalidade em controle difuso, em claro
efeito expansivo da decisdo, tal como referido na ementa do proprio julgado, de que foi
relator o Ministro Gilmar Mendes, evoluindo no entendimento antes prevalecente de que
tal se daria apenas em casos de decisdes proferidas em sede de controle abstrato ou
concentrado.

Para além disso, o STF procedeu a verdadeira mutagdo constitucional em relacao
ao dispositivo constitucional (art. 52, X) que estabelecia a necessidade de expedi¢do de
resolucdo pelo Senado Federal suspendendo a eficacia de dispositivo de lei declarado
inconstitucional pelo STF, quando s6 entdo se teria a eficacia erga omnes da decisdo
proferida em controle incidental, prevalecendo o entendimento de que ndo mais haveria
distingdo quanto aos efeitos das decisdes proferidas no controle abstrato e no incidental,
passando o mencionado dispositivo da Constitui¢ao a ter simples efeito de publicidade.

Mencionado precedente (Rcl 4.335) ¢ revelador da seguranga juridica advinda de
um sistema de precedentes vinculantes, em que ha a transcendéncia dos efeitos da decisao.

Pois bem, com a introducao do sistema de precedentes no ordenamento juridico
nacional de forma expressa mediante a sistematica de repercussao geral nos termos antes
exposto, notadamente com o CPC/2015, t€ém-se quadro processual que, em tese, visa
conferir maior previsibilidade quanto a solu¢do juridica dada pelo Judicidrio as questoes
que sao objeto de precedentes qualificados.

Ao assim se delinear o sistema juridico processual brasileiro, o legislador busca
amenizar os efeitos deletérios decorrentes da auséncia de seguranga juridica,
minimizando o risco legal*’ das atividades econdmicas, melhorando o ambiente para
negdcios no pais, tudo no intuito de diminuir a incerteza jurisdicional, providéncia que
tem se mostrado uma constante demanda pelos atores econdmicos, como referido em

estudo de Marcos Cavalcante de Oliveira (2015).

Marcos Cavalcante de Oliveira conceitua que “Risco legal é a possibilidade do valor de ativos ou
passivos se mostrar diferente em virtude de discussdes no plano juridico” (2015, p. 304).
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Oportuno referir que, no sentido da interconexao entre o sistema da repercussao
geral e a seguranca juridica almejada nos precedentes advindos do uso da sistematica,
Viana (2011, p. 184), a partir dos estudos de Niklas Luhmann em sua Teoria dos Sistemas
Sociais, ressalta que, na atuagdo do STF em termos de repercussdo geral, hd uma
ampliagdo “no campo da promog¢ao do desenvolvimento coordenado entre as estruturas
juridicas, econdmicas, politicas e sociais”, revelando, assim, o primordial papel do
microssistema do direito na promog¢do da seguranca juridica, ao que o autor chama de
redu¢do dos “ruidos de comunica¢do” na interagdao entre o direito ¢ os subsistemas da
economia e da politica.

Vé-se, desse modo, que o sistema de precedentes qualificados firmados sob a
sistematica de repercussdo geral, no contexto das incertezas judiciais verificadas no
momento histérico de transi¢ao do sistema de civil law para common law a brasileira pelo
CPC/2015% ¢ no momento presente, possibilita ao STF o exercicio discriciondrio®® de
selecdo de controvérsias juridicas que se apresentem como carecedoras de resolucao pela
Corte, a fim de que emerja a seguranca juridica buscada pelo sistema em si e pela
sociedade no que toca a previsibilidade da resposta judicial em dadas circunstancias
concretas.

E por tal razdo que Marinoni (2016, p. 307-308) refere a unidade do direito que
deve emanar das decisdes do STF, em “precedentes constitucionais dotados de eficacia
vinculante” em se tratando de julgado proferido sob a sistemdtica de analise do requisito
da repercussao geral, tudo a conferir a seguranca juridica, a previsibilidade, a estabilidade
e a tutela da confianga justificadoras do sistema de precedentes.

Em assim agindo, o STF atuaréd de forma a minimizar os riscos juridicos envoltos
nas mais diversas atividades da coletividade, notadamente a empresarial, em que os
agentes de mercado buscam cendrio juridico-econdmico que favoreca sua atuagdo nos
exatos termos em que estabelecida na Constituicao, de “assegurar a todos existéncia

digna, conforme os ditames da justica social” (art. 170, caput).

48 E preciso relembrar que a introducdo da sistematica de repercussio geral no ordenamento juridico
brasileiro se deu com a EC n. 45/2004 e com a ER/STF n. 19/2006, portanto em momento anterior a
vigéncia do CPC/2015.

4 Os requisitos para o reconhecimento, ou ndo, da repercussdo geral (transcendéncia e relevancia
social, politica, econdmica ou juridica da questdo) sdo impregnados de conteldo aberto, ficando a
cargo do Ministro Relator e dos demais membros da Corte, caso a caso, submeter e/ou proceder ao
exame da presenca do requisito, emergindo, de forma inconteste, a discricionariedade na selecdo de
recursos que serdo submetidos a Corte.
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3 JURISDICAO CONSTITUCIONAL E PROPRIEDADE INTELECTUAL

Sabe-se que o STF, por previsdo constitucional (art. 102), ¢ imbuido de
competéncias diversas, podendo-se subdividi-las em dois grandes grupos: a competéncia
originaria — prevista no inciso I —, a qual abrange as mais diversas a¢oes, como se vé das
alineas do citado preceito, destacando-se nesse grupo as acdes de controle de
constitucionalidade abstrato (ADI, ADC e Ac¢ao Declaratoria de Inconstitucionalidade por
Omissao — ADO); e a competéncia recursal — prevista nos incisos II (ordinaria) e III
(extraordindria) —, no ambito da qual se d4 o controle incidental ou difuso de
constitucionalidade, notadamente no julgamento do recurso extraordinario, classe
processual que interessa ao objeto de estudo da presente pesquisa.

No exercicio de sua competéncia, o STF atua na guarda da Constitui¢ao firmando
a hermenéutica constitucional sobre as mais diversas questdes que lhe sdo submetidas.
Nesse atuar, as regras processuais e procedimentais correlatas a cada uma das
competéncias (originaria ou recursal) moldam o sentido e o alcance da solugdo juridica
que ¢ entregue aos jurisdicionados.

Ressalte-se que, com a implementacdo da sistematica de repercussdo geral,
operou-se verdadeira transmutagdo nesse atuar do STF em decorréncia da objetiva¢ao do
recurso extraordindrio, cujo julgamento, além da solucdo do caso concreto, firmara
leading case que devera ser observado nos casos idénticos pendentes de apreciagdo,
verificando-se, ainda que em sede recursal, a formulagdo de norma juridica impregnada
de abstragdo tal que guiara a solu¢ao de casos futuros, excetuada a hipdtese em que
negada a existéncia de repercussdo geral apenas para o caso concreto, nos termos do § 1°
e ss. do art. 326 do RISTEF, incluidos pela ER n. 54/2020.

Confrontados os entendimentos emanados da Corte nos julgados, conforme a
competéncia exercida, poder-se-ia dizer que haveria certa dissonancia entre os proferidos
em sede origindria e os em sede recursal? A resposta a tal indagacdo ¢ dada pelos
processualistas. No ambito de cada competéncia, as regras legais, regimentais e emanadas
de entendimento jurisprudencial definem os limites de atuagdo da Corte em cada classe
processual. Anote-se, no ponto, a posicdo do Ministro Gilmar Mendes, que acabou
prevalecendo no Plenario do STF quando da apreciagdo da Rcl n. 4.335 j4 mencionada,
em termos de eficécia expansiva das decisdes proferidas em sede de controle incidental.

Relembre-se, ademais, tal como ja referido, a ampla e prioritaria utilizagdo de

obices pelos Ministros do STF para ndo conhecer de recursos extraordinarios, mediante
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julgamentos monocraticos dessa classe processual em detrimento da submissdo do caso
concreto a sistematica de repercussdo geral, posi¢ao criticada por Rego (2022), tudo no
afa de reduzir de forma mais célere o acervo processual pendente de apreciagdo.

Nesse contexto, colocada a questdo na perspectiva do tratamento dispensado a
propriedade intelectual, objeto da presente pesquisa, como vem atuando o STF nas suas
competéncias originaria e recursal? E o que se pretende identificar nos itens que se
seguem.

Mas, antes, impde-se conceituar o que vem a ser propriedade intelectual.

Ressalte-se, no ponto, a conceituagao da propriedade intelectual como o conjunto
de direitos resultantes do exercicio da atividade intelectual humana a partir da qual resulta
criacdo autoral ou industrial de que decorrem direitos patrimoniais (Cerqueira, 1946,
p. 68-69).

Oportuno referir, desde logo, que a Convengao que instituiu a Organizagdo
Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI; WIPO, em inglés)*™, assinada em Estocolmo
em 14.07.1967 e modificada em 28.09.1979, uniu os conceitos de propriedade industrial
— objeto da Convencdo da Unido de Paris de 1883 — e direitos do autor — tratados no
ambito da Convengao de Berna de 1886 — com o termo genérico “propriedade intelectual”
(art. 2°, VIIT)®L,

Precisas as licdes de Cerqueira (1946, p. 25) ao abordar conjuntamente os dois
grandes direitos abarcados no conceito de propriedade intelectual: “o direito de autor e de
inventor ¢ direito privado patrimonial, de carater real, constituindo uma propriedade
movel, em regra temporaria e resoluvel, que tem por objeto uma coisa ou bem imaterial,
denomina-se, por isso, propriedade imaterial para indicar a natureza de seu objeto”.

Claudio Roberto Barbosa, por sua vez, refere a propriedade intelectual como a
representacdo da ideia, ndo a ideia em si, tornada tangivel na forma “seja [de] um sinal
distintivo, seja [de] um quadro reivindicatorio de uma patente de invengao, seja [de] uma

obra artistica” que passa a ser juridicamente protegida pelo sistema (Barbosa, 2007, p.

S0 Disponivel em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_250.pdf. Acesso em: 23 abr.
2024,

51 “Para os fins da presente Convengdo, entende-se por: (...) viii) «propriedade intelectual, os direitos
relativos: — as obras literarias, artisticas e cientificas, — as interpretacdes dos artistas intérpretes e
as execugdes dos artistas executantes, aos fonogramas e as emissdes de radiodifusdo, — as invengdes
em todos os dominios da actividade humana, — as descobertas cientificas, — aos desenhos e modelos
industriais, — as marcas industriais, comerciais e de servico, bem como as firmas comerciais e
denominacgdes comerciais, — a protec¢do contra a concorréncia desleal; e todos 0s outros direitos
inerentes a actividade intelectual nos dominios industrial, cientifico, literario e artistico”.


https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_250.pdf
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14). No mesmo sentido, Pontes de Miranda (1972, t. 17, p. 102) leciona que deve haver
uma “ideia enformada”, assim corporificada para que se tenha a protecao juridica.

Emerge dos objetos primeiros de protecdo (marcas, patentes, obras de artes) que
a propriedade intelectual esta ligada a processos de satisfagdo das necessidades humanas
tanto materiais, centradas mais nas atividades industriais, quanto espirituais, focadas nas
criagOes artisticas, aspectos referidos por Newton Silveira (2012, p. 29).

No mesmo sentido, Tullio Ascarelli (1970, p. 321) anota que as obras autorais
estdo voltadas para o mundo interior dos individuos e as industriais para a solugdo de
problemas uteis sob o dominio da técnica.

Destaca-se, desse modo, a conexdo operada pela propriedade intelectual na
relacdo da humanidade com a natureza e vice-versa, sendo oportuno lembrar o que disse
j4& ha muito o jornalista e critico de arte Thoré (“Saldao de 1861”, publicado no “Le

Temps”, apud SILVEIRA, 2012, p. 31-32):

A natureza e a humanidade sdo a um s6 tempo, e indissoluvelmente, o objeto
e o tema de todas as artes, assim como da ciéncia e da industria. A arte
manifesta os fenomenos da vida universal, a ciéncia explica-os e a inddstria
adapta-os as necessidades do homem. A arte propde, a ciéncia expoe e a
industria dispde.

A subjugacdo da natureza pelo homem com sua capacidade criativa (Silveira,
2005, p. 1), desde a invenc¢do da roda até os computadores de ultima geracdo, ¢ o fio
condutor da propriedade intelectual, que permeia a historia e o cotidiano da humanidade,
consubstanciando a expressdo maxima da capacidade criativa e evolutiva humana, seja
no campo das artes, seja em termos cientificos, representando e abarcando o progresso e
o desenvolvimento mundial, notadamente na hodierna sociedade da informag¢ao com sua
velocidade transformadora e multifacetadas caracteristicas. Digital ou fisica, virtual ou
concreta, a propriedade intelectual circunda o ser humano nas atividades corriqueiras,
simples ou complexas, Uteis ou de deleites, e as criagdes da mente se fazem presentes em
todas elas.

Assim delineado o conceito de propriedade intelectual, impde-se abordar a
questdo de sua natureza juridica, para, entdo, se ter os parametros primeiros de
interpretacdo e aplicagdo do sistema legal correspondente.

A relagdo juridica entre o sujeito e o objeto do direito € de suma importancia para
se estabelecer a natureza juridica da propriedade intelectual. Nesse sentido, leciona Gama

Cerqueira (1946, p. 89-90):
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A interpretacdo e a aplicacdo da lei dependem, sem davida, do exato
conhecimento da natureza do direito em causa, bastando considerar, em relagao
a matéria que estudamos, que, se dermos aos direitos do autor o carater de
simples privilégio de concessdo do Estado, como pretendem alguns escritores,
tanto a lei como os proprios privilégios deverdo ser interpretados
restritivamente, ao passo que outro sera o critério a seguir se lhe
reconhecermos natureza diversa. A indagacgdo, porém, assume maior relevo,
quando se trata de questoes ndo previstas pelo legislador, para cuja solucio
precisa o intérprete recorrer ao método de integracdo da norma juridica pela
aplicacdo analdgica de outras leis, que regulam institutos afins, o que no seria
possivel sem o prévio conhecimento da natureza do direito. (...). Por outro lado,
o0 exato conhecimento da natureza do direito reveste-se da mesma importancia
na elaboracdo do direito positivo, permitindo ao legislador dar-lhe
regulamentacdo adequada e conforme sua indole. Assim, por exemplo, se
considerarmos os direitos intelectuais como simples cria¢do da lei, conforme
sustentam alguns autores, licito sera ao legislador suprimi-los, deixar de
reconhecé-los ou modifica-los de modo essencial.

Com efeito, trava-se no &mbito doutrindrio intenso debate sobre a natureza juridica
dos direitos de propriedade intelectual, como referido por Cerqueira (1946, p. 88 ¢ ss.),
destacando-se as teorias do Privilégio e do Contrato, do Direito Pessoal e do Direito
Patrimonial, do Direito da Personalidade e do Direito Natural; no entanto, como ensina

Elisabeth Kasner Fekete (2003, p. 130):

A natureza juridica dos direitos industriais ¢ hoje pacifica na maioria dos
paises, bem como no Direito Brasileiro, como configurando um direito de
propriedade. Entre nés, qualifica-se o jus sobre os bens de propriedade
industrial como patrimonial, de carater real, erga ommnes, constituindo
propriedade temporaria e resoltivel, cujo objeto ¢ imaterial, indivisivel,
considerado pela lei como bem movel (art. 5° da LPI), integrante do
estabelecimento.

Nesse contexto, tem-se que a natureza juridica dos direitos de propriedade
intelectual ¢ de direito de propriedade, sem que lhe possam ser atribuidas todas as
caracteristicas origindrias do instituto de direito privado, pois, como menciona Barreto

Filho (1988, p. 161):

a plasticidade do direito de propriedade ¢ infinita. Na forma de apropriacao
peculiar aos bens imateriais, modifica-se o conceito tradicional de propriedade
(jus utendi, fruendi atque abutendi) para atribuir-se lhe o significado e 0 ambito
de um direito exclusivo de gozo em relagdo ao bem sobre que incide; nisto
consistiria a “propriedade incorpdrea” ou “imaterial’. Na nogao de propriedade
incorporea, (...) ndo se encontram presentes todos os atributos caracteristicos
do direito de propriedade. O titular tem, em relag@o a obra, o fructus (direito
de gozo) e o abusus (direito de disposi¢do), porém nio existe a possibilidade
de usus exclusivo do bem; a propria exploragao da obra implica que seu uso se
torne publico.

Enquanto propriedade que ¢, inclusive como reconhecido pelo constituinte
originario (CF, art. 5°, XXVII e XXIX), aos direitos de propriedade intelectual vinculam-

se principios constitucionais como o da fun¢do social, o da garantia de estimulo ao
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desenvolvimento econdmico, tecnoldgico e cultural do pais, enquadrando-se, assim, na
ideia de “direito de cada um ao que ¢ seu. Seu, porque produto legitimo do seu trabalho
e inteligéncia. Seu, porque produto de sua humanidade e, assim, projecdo de sua eminente
dignidade” (Froés, 1988, p. 68).

Discorrendo sobre o sentido da propriedade intelectual, Georges Abboud (2023,
p. 182) ressalta a centralidade de sua imaterialidade na contemporaneidade, revelada
pelos “metadados, informagdes, criptoativos e o metaverso” como “centro das discussodes
de todas as democracias maduras no mundo”, tudo a demonstrar a proximidade invisivel
e intangivel dos objetos de protecao do sistema.

Assim apresentadas, de forma sintética, a conceituagdo e a natureza juridica da
propriedade intelectual, impde-se prosseguir na presente pesquisa trazendo o debate para

a questdo de sua constitucionalizacdo, o que sera feito a seguir.

3.1 CONSTITUCIONALIZACAO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

O contexto global da sociedade da informagdo apresenta multifacetadas
caracteristicas e velocidade transformadora, sobrelevando-se criagdes mais diversas que
podem vir a ser fonte de varios conflitos (Fisher, 2023) — liberdade de informagao versus
direito a privacidade; direitos autorais versus acesso a cultura; prote¢ao de patentes e de
marcas versus acesso ao desenvolvimento cientifico, tecnologico e econdmico dos paises;
patentes farmacéuticas versus direito a satude; v.g.

Disso surge a necessidade de se estabelecer novo olhar sobre o sistema de protecao
legal das invengdes e criagdes da mente humana, notadamente o seu delineamento em
termos constitucionais, ao que os estudiosos da area tém chamado de constitucionalizagao
da propriedade intelectual (Geiger, 2019).

Fendmeno juridico verificado nos estados constitucionais de direito, a
constitucionalizagdo do direito condiciona a validade e o sentido das normas
infraconstitucionais a observancia dos vetores constitucionais, tal como referido por
Barroso (2006, p. 58) que consigna o “efeito expansivo das normas constitucionais, cujo
conteudo material e axioldgico se irradia, com forca normativa, por todo o sistema
juridico”. Note-se que ndo se trata de incorporacao ao texto constitucional de disposi¢des
tipicas de legislacdo ordinéria, como por exemplo as de delimitagdo da propriedade
intelectual, mas de interpretagdo do ordenamento infraconstitucional com base nos

preceitos constitucionais.
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Nessa perspectiva, sendo o sistema de prote¢do da propriedade intelectual direito
fundamental inscrito na Constitui¢ao Federal do Brasil (art. 5°, incisos XXVII a XXIX,
v.g.), relegando-se ao legislador ordinario a delimitagdo do seu exercicio, tem-se como
primordial a superagdo do legalismo formal tipico das primeiras décadas do século XX
para se conceber novos parametros formais e materiais obtidos a partir do texto
constitucional para validagdo e aplicacao das normas e regras concernentes ao sistema
como um todo indissociavel: Constituicdo e legislacao infraconstitucional.

Importante referir que, em artigo premiado pela Asociacion de Derechos
Intelectuales (ASDIN), intitulado “La constitucionalizacion de los derechos de autor”, o
professor da Universidade Nacional Autonoma do México (UNAM) Eduardo de la Parra
Trujillo (2012, p. 132-137) relembra que a constitucionaliza¢do do direito eclodiu em
meados dos anos 70 do século XX como novo paradigma que reforga e enfatiza o carater
normativo da Constitui¢do, que deixa de ser instrumento meramente politico e passa a
irradiar efeitos em todo o ordenamento juridico e em seus operadores (juizes, autoridades
administrativas, advogados, académicos etc.), superando-se o principio da legalidade
(rule of law) e consagrando-se o principio da constitucionalidade, devendo este guiar a
atuacdo do legislador, da administracdo publica, do poder judicidrio e dos particulares.

Prossegue Trujillo (2012, p. 138 e ss.) defendendo que em um estado
constitucional de direito se faz importante ter ferramentas adequadas para entender as
relagdes entre propriedade intelectual e Constituicdo. Nesse sentido, propde um método
que chama de “andlisis constitucional de la propriedad intelectual”, dotado de algumas
diretrizes basicas, das quais se destacam:

1) considerar a Constituicdo como norma suprema de um pais e coordenadora

de toda a ordem juridica;

i1) considerar a Constituicdo como a expressdao dos valores que devem ser
alcancados pela sociedade;

1i1) considerar a propriedade intelectual como um bem protegido
constitucionalmente;

iv) considerar a propriedade intelectual ndao apenas como um bem
constitucional em si mesmo, mas também como um instrumento para
consecucao de outros valores constitucionais;

V) analisar as normas de propriedade intelectual desde a dtica constitucional

e, por conseguinte, interpreta-las a partir da Constitui¢ao; e
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Vi) aceitar as solugdes para os problemas de propriedade intelectual que sejam
mais conformes com a Constituicdo € com os instrumentos internacionais

de direitos fundamentais.

O tratamento juridico constitucional dispensado a propriedade intelectual pelos
ordenamentos nacionais, desse modo, apresenta-se como primordial para a solu¢ao de
conflitos e a delimitacdo dos termos do exercicio desse direito, numa perspectiva de
constitucionalizagdo, considerados, na sua etimologia, os fortes vinculos existentes entre
a propriedade intelectual e valores consagrados nacional e internacionalmente (por
exemplo, o acesso a ciéncia e as artes) como elementos viabilizadores do
desenvolvimento cultural, econdmico e tecnoldgico das nagoes.

Nesse sentido, identifica-se nos textos constitucionais de varios paises disposi¢des
sobre a propriedade intelectual, tal como revelado por levantamento feito por Geiger
(2015, p. 8) em estudo intitulado “Implementando disposicdes de propriedade intelectual
em instrumentos de direitos humanos: rumo a um novo contrato social para a protecao de
intangiveis”®?, no qual refere que mais da metade das constituigdes nacionais sequer
mencionam os direitos de propriedade intelectual, posi¢do criticada pelo autor por
entender que, assim, “consolida-se a ideia da Propriedade Intelectual como um
monopolio, criando, assim, a percepgao erronea de que o objetivo primordial do direito

seria recompensar os titulares dos direitos, ao invés de promover o progresso cultural ou

52 Geiger (2015, p. 9/10) refere: Artigo 34 da Constituicdo de Liechtenstein de 1921; Artigo 9 da
Constituicdo da Moldavia de 1994; Artigo 17 da Constituicdo da Argentina de 1853; Artigo 103 da
Constituicdo de El Salvador de 1983; Artigo 38 da Constituicdo do Haiti de 1987; Artigo 8 da
Declaragdo Constitucional Provisoria da Libia de 2011; Artigo 41 da Constituicdo Tunisiana de 2014;
Aurtigo 54 (3) da Constituicdo Bulgara de 1991; Artigo 69 da Constitui¢do Croata de 1990; Artigo 34
(1) da Carta dos Direitos Fundamentais Tcheca de 1993; Artigo 113 da Constitui¢do da Letbnia de
1922; Artigo 42 da Constituicdo Lituana de 1992; Artigo 43 (1) da Constitui¢do Eslovaca de 1992;
Artigo 42 da Constituicdo Portuguesa de 1976; Artigo 36 da Constituicdo Armena de 1995; Artigo
44 (1) da Constituicdo Russa de 1993; Artigo 73 (2) da Constituicdo da Sérvia de 2006; Artigo 58 da
Constituicdo Albanesa de 1998; Artigo 64 da Constituicdo Turca de 1982; Artigo 2 (8) da
Constituicdo do Peru de 1993; artigo 98 da Constituicdo da Venezuela de 1999; Artigo I, secéo 8,
clausula 8 da Constituicdo dos EUA de 1787; Artigos 125 e 127 da Constituicdo da Nicaragua; Artigo
29 da Constituigdo do Congo de 2002; Artigo 46 da Constituicdo da Republica Democratica do
Congo de 2006; Artigo 94 da Constituicdo de Mocambique de 2004; Artigo 26 da Constituicdo de
Madagascar de 1992; Artigo 47 da Constituicdo do Afeganistdo de 2004; Artigo 49 da Constituicdo
do Quirguistao de 2010; Artigo 16 da Constituigdo da Mongdlia de 1992; Artigo 22 da Constituicao
da Republica da Coreia de 1948; Artigo 40 da Constituicdo do Tajiquistdo de 1994; Artigo 60 da
Constituicdo do Vietna de 1992; Parte 9, Se¢do 86 da Constitui¢do da Tailandia de 2007; Artigo 16
da Constituicdo sueca de 1974; Artigo 58 da Constituicdo Albanesa de 1998; Artigo 54 da
Constituicdo de Cabo Verde de 1992; Artigo 15 (e) da Constituicdo da Libéria de 1984. Para
exemplos de clausulas de Propriedade Intelectual limitadas ao direito de autor e patentes ver, inter
alia, a Secdo 91 da Lei Constitucional do Canada de 1867; os Artigos 51 e 55 da Constituicdo Etiope
de 1994 e o Artigo 16 da Constituicdo da Mongélia de 1992.
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cientifico” (p. 9-10). Prossegue identificando paises que situam as cldusulas de
propriedade intelectual em seu texto constitucional, ainda que em topografias diferentes
(ora no ambito do direito de propriedade, ora no ambito da liberdade das ciéncias e artes).

Em termos de Brasil, Geiger (2015), no mencionado estudo, refere as disposi¢oes
da Constituicao (art. 5°, XXVII) como direito exclusivo que dificulta a implementagao de
licengas legais, como a compulsoria. No entanto, tal posi¢do nao corresponde em sua
totalidade a realidade emanada do legislador ordinario nacional, que prevé alguns
instrumentos limitadores de direitos de propriedade intelectual, v.g. o art. 38, IV, da Lei
n. 12.529/2011, que estabelece a possibilidade da aplicagdo da pena ndo pecunidria de
licenciamento compulsorio pelo Conselho Administrativo de Defesa Econdmica
(CADE), considerada a gravidade dos fatos apurados e o interesse publico geral.

E nesse contexto mundial que se tem observado a eclosdo de movimentos, pelos
estudiosos do tema, pela constitucionalizagdo do sistema de protecdo da propriedade
intelectual, defendendo-se a necessidade de tratamento em nivel constitucional, numa
verdadeira transmutacdo do instituto originariamente privatistico — voltado para a
protecdo dos interesses econdmicos do autor e do inventor — para sua publiciza¢do
mediante o estabelecimento de clausula finalistica materializada no dever juridico de
atendimento da fun¢ao social da propriedade.

Nao por outro motivo que, em termos de Brasil, Santos Jr. (2017, p. 45) assenta a
ideia de que o sistema de propriedade intelectual, enquanto criagao artificial do legislador
para prote¢ao do esforgo intelectual humano, volta-se ao desestimulo da concorréncia
desleal e a premiacao dos criadores, tudo no intuito de promover o interesse social € o
desenvolvimento tecnoldgico, econdmico e cultural do pais, valores consagrados e
estabelecidos pelo texto constitucional brasileiro, devendo conduzir o intérprete na busca
de um sistema todo organico®. Propriedade intelectual é pesquisa e inovacio, pilares do
desenvolvimento da nagao.

Ademais, em termos globais, em especial na Unido Europeia, tem se debatido de
forma intensa o tratamento juridico a ser dispensando ao sistema de protecdo da
propriedade intelectual, notadamente por a participagdo econdmica de detentores de
direitos decorrentes de propriedade intelectual ter se expandido, afetando nimero
incomensuravel de pessoas em atividades mais corriqueiras, ante as inovagdes digitais

(compras on-line, musicas, filmes, produtos médicos etc.), tudo a demandar maior

5 No mesmo sentido: Fekete, 2003, p. 131; Cerqueira, 1946, v. 1, t. 1, p. 8-9.
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aten¢do a questdo da propriedade intelectual quando em confronto com direitos humanos
fundamentais outros, como o acesso a cultura, a saude e a informacao, ao que se tem
chamado de “crise de legitimidade da propriedade intelectual”.

Anote-se que, na Unido Europeia, estudo realizado pelo European Patent
Office/European Union Intellectual Property Office (EPO/EUIPO) registrou que 45% da
atividade econdomica do bloco econdmico (cerca de 6,6 trilhdes de euros) e 29,2% dos
postos de trabalho (63 milhdes de empregos) sdo gerados pelas atividades industriais
relacionadas a propriedade intelectual®®.

Chistophe Geiger™ (2019) defende que a solugio para a “crise de legitimidade da
propriedade intelectual” seria a constitucionalizacdo da propriedade intelectual,
apresentando-se, assim, o caminho para assegurar um justo equilibrio entre os interesses
envolvidos em conflitos tipicos da contemporaneidade, em que direitos de propriedade
intelectual — com regras “superprotetoras” — confrontam com direitos fundamentais
outros, tudo envolto em atividades econdmicas globais e globalizadas, como quando
consumidores demandam por acesso a copia privada de direitos autorais, as patentes
farmacéuticas dificultam o acesso a medicamentos pelos mais pobres do mundo,
bibliotecas e pesquisadores buscam o acesso livre a resultados de pesquisas, grandes
corporacdes buscam patentes sobre material genético e recursos tradicionais de grupos
indigenas, entre outras questoes.

Impende, no ponto, referir as licdes de Jodo Paulo Remédio Marques, que, ao
expor sobre o contetido inerente aos direitos de propriedade intelectual, reconhece a
existéncia de “circulo de poder” e de “circulo de proibi¢cdo”, os quais sdo condicionados
e reprimidos pelo direito de concorréncia (Marques, 2003, p. 350-351) no intuito de
corrigir as “imperfei¢cdes” do sistema.

Nesse contexto de “crise de legitimidade da propriedade intelectual”, revela-se
novo perfil dos interesses em jogo no sistema de protecdo, questionando-se as razoes € 0s
parametros para o estabelecimento de (novos) limites do direito protegido, como se vé ao
pensar nos direitos autorais, em que ¢ comum a negociagdo da exploragdo econdmica da

obra; veja-se o exemplo da cantora norte-americana Katy Perry, que vendeu os direitos

54 In EPO/EUIPO, Intellectual property rights intensive industries and economic performance in the
European Union, Industry Level Analysis Report, 3 ed., September 2019.

55 Professor de Direito na Luiss Guido Carli Universidade, Roma, com diversas experiéncias anteriores,
como na Universidade de Estrasburgo, sempre voltadas para a propriedade intelectual.
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de albuns por US$ 225 milhdes®, surgindo a figura do investidor — que atuara por
interesses meramente econdmicos —, em contrapartida aos interesses sociais outros
também objeto de prote¢do pelo sistema.

Diante de tal quadro, Geiger (2019), ainda que a partir da perspectiva dos direitos
autorais, mas que ele entende que, com pontuais adaptagdes, aplicar-se-ia ao sistema de
protecao da propriedade intelectual como um todo, defende a reconceptualizacdo da
protecdo constitucional de tal instituto, mediante a internalizacdo de provisdes
constitucionais que estabelecam que o direito a cultura e o acesso a ciéncia, a liberdade
de expressdo e o direito a propriedade condicionada a sua fun¢do social sdo insitos a
estrutura de prote¢do da propriedade intelectual.

Em termos de Brasil, o Direito Constitucional, enquanto base da qual emanam
normas direcionadoras da atuagdo ndo s6 do meio juridico, mas também da sociedade
como um todo, apresenta-se como a fonte da qual solu¢des possiveis podem e devem ser
obtidas, ja constando do texto constitucional brasileiro disposi¢des nos termos propostos
e defendidos por Geiger em seus estudos.

Por defini¢ao da Constituigdo Federal, a principal casa incumbida dessa missao —
qual seja, de solucionar os conflitos da sociedade tendo como fonte e norte preceitos
inscritos na Carta Magna — € o STF.

Pois bem. A par de tal situagdo, impde-se verificar o trato dado pelo legislador
constituinte brasileiro a propriedade intelectual.

Santos Jr. (2017, p. 46-50), em sua tese de doutorado, relembra o tratamento
histérico constitucional dispensado ao sistema de propriedade intelectual desde a
Constituicao imperial até a vigente Carta Cidada, no que refere os seguintes preceitos:
Constituicio Imperial de 1824, art. 179, inciso XXVI®’; primeira Constitui¢do
Republicana, de 1891, art. 72, §§ 25, 26 e 27°%; Constitui¢do da Segunda Republica de

56 Ver noticia disponivel em: https://www.poder360.com.br/midia/katy-perry-vende-direitos-de-

albuns-por-us-225-milhoes/. Acesso em: 29 jul. 2024.

“Os inventores terdo a propriedade das suas descobertas, ou das suas producgdes. A Lei lhes

assegurara um privilegio exclusivo temporario, ou lhes remunerara em resarcimento da perda, que

hajam de soffrer pela vulgarisagdo”. Disponivel em: https://wwwz2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/

handle/id/137569/Constituicoes_Brasileiras v1 1824.pdf. Acesso em: 25 jul. 2024.

58 “§ 25. Os inventos industriaes pertencerdo aos seus autores, aos quaes ficara garantido por lei um
privilegio temporario, ou serd concedido pelo Congresso um premio razoavel quando haja
conveniencia de vulgarisar o invento.

8 26. Aos autores de obras litterarias e artisticas € garantido o direito exclusivo de reproduzil-as pela
imprensa ou por qualquer outro processo mecanico. Os herdeiros dos autores gozardo desse direito
pelo tempo que a lei determinar.
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1934, art. 113, nimeros 18, 19 ¢ 20°°; Constituicdo Ditatorial do Estado Novo de 1937,
apelidada de “polaca”, art. 122, nimero 14% (referenciava apenas o direito a propriedade,
sem mencionar expressamente, ao contrario das demais, a propriedade intelectual);
Constitui¢do Liberal Democratica de 1946, art. 141, §§ 17, 18 e 1952, de teor idéntico aos
da Carta Republicana de 1891; Constituicdao Totalitaria de 1967, com a redagdo da EC n.
1/1969, art. 153, §§ 24 ¢ 25%%; ¢, finalmente, a Constituicio Cidada de 1988, art. 5°, incisos
XXII, XXVII, XXVIII e XXIX, bem como o art. 170, caput, e incisos I, II[, IVe V, e o
art. 215.

Vé-se, nesse contexto, a partir do proposto pelo renomado professor americano e
com atuacao profissional transcontinental Christophe Geiger (2019), antes referido, que
a vigente Constitui¢do no Brasil apresenta quadro normativo concernente a propriedade
intelectual apto a reconhecer como sendo a questdo, a mais ndo poder, ja revestida de
lastro a torna-la j& “constitucionalizada”.

Isso porque, em termos de Constituicao de 1988, a propriedade foi elencada como
direito individual fundamental no art. 5°, inciso XXII, recebendo a propriedade

intelectual, nos seus vieses tanto dos direitos do autor como da propriedade industrial,

§ 27. A lei assegurard tambem a propriedade das marcas de fabrica”. Disponivel em: https://www?2.
senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/137570/Constituicoes_Brasileiras_v2_1891.pdf. Acesso em:
25 jul. 2024.

59 “18) Os inventos industriaes pertencerdo aos seus autores, aos quaes a lei garantira privilegio
temporario, ou concedera justo premio, quando a sua vulgarizagdo convenha a collectividade. 19) E’
assegurada a propriedade das marcas de industria e commercio e a exclusividade do uso do home
commercial. 20) Aos autores de obras litterarias, artisticas e scientificas é assegurado o direito
exclusivo de reproduzil-as. Esse direito transmittir-se-a aos seus herdeiros pelo tempo que a lei
determinar”. Disponivel em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/ id/137602/
Constituicoes_Brasileiras_v3_1934.pdf. Acesso em: 25 jul. 2024.

60 “14 — O direito de propriedade, salvo a desapropriagdo por necessidade ou utilidade publica, mediante
indemnizacdo prévia. O seu conteudo e os seus limites serdo os definidos nas leis que Ihe regularem
o exercicio”. Disponivel em: https://www?2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/137571/
Constituicoes_Brasileiras_v4 1937.pdf. Acesso em: 25 jul. 2024.

61 “§ 17. Os inventos industriais pertencem aos seus autores, aos quais a lei garantira privilégio
temporario ou, se a vulgarizacdo convier a coletividade, concedera justo prémio.

§ 18. E’ assegurada a propriedade das marcas de inddstria e comércio, bem como a exclusividade do
uso do nome comercial.

§ 19. Aos autores de obras literarias, artisticas ou cientificas pertence o direito exclusivo de
reproduzi-las. Os herdeiros dos autores gozardo désse direito pelo tempo que a lei fixar”. Disponivel
em:  https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/139953/Constituicoes_Brasileiras_v5
1946.pdf. Acesso em: 25 jul. 2024.

62 “§ 24. A lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario para sua utilizacao,
bem como a propriedade das marcas de indUstria e comércio e a exclusividade do nome comercial.
8 25. Aos autores de obras literarias, artisticas e cientificas pertence o direito exclusivo de utiliza-
las. Esse direito é transmissivel por heranga, pelo tempo que a lei fixar”. Disponivel em: https://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc_anterior1988/emc01-69.htm. Acesso em: 24
jul. 2024,
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expressas referéncias em diversos preceitos, valendo referir: art. 5°, incisos XXVII%,
XXVIII® ¢ XXIX®; art. 170, incisos I a V® (em termos de ordem econdmica); e, por
fim, o art. 215% (ao tratar dos direitos culturais), o que levou Santos Jr. (2017, p. 457) a
reconhecer que a propriedade intelectual revela-se “de indole indiscutivelmente
constitucional”.

Corroborando o largo espectro do tratamento constitucional dispensado a
propriedade intelectual, anote-se que o STF se debrucou diversas vezes sobre o tema,

como se vé de obra intitulada “A Constitui¢io e o Supremo”®

, em que sdo apontados
precedentes da Corte relacionados com os mencionados preceitos constitucionais,
valendo referir: art. 5°, XXVII, ADI 5.800; art. 5°, XXVIII, ADIs 5.062, 5.065 ¢ 2.054;
art. 5°, XXIX, ADI 5.529, entre outros, que serdo apresentados mais adiante na presente
pesquisa.

Em que pese tal posi¢do, muitos e respeitaveis sdo os criticos ao tratamento com
status de matéria constitucional do tema de propriedade intelectual, destacando-se José
Afonso da Silva (2001, p. 208-281), Manoel Gongalves Ferreira Filho (1995, v. 4, p. 51),
Pedro Marcos Nunes Barbosa (2017, p. 45-46), entre outros.

A despeito da controvérsia doutrindria sobre o tratamento constitucional da
propriedade intelectual, emerge de forma incontroversa que o constituinte brasileiro de
1988 a enumerou como direito individual fundamental no art. 5°, somando-se a isso a
necessidade de reconceptualizagdo da questdo em termos constitucionais ante as

controvérsias experimentadas pela sociedade contemporanea referidas em estudo de

Geiger (2019).

63 XXVII — aos autores pertence o direito exclusivo de utilizagdo, publica¢do ou reprodugdo de suas
obras, transmissivel aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

64 XXVIII — sdo assegurados, nos termos da lei: a) a protecdo as participagdes individuais em obras
coletivas e a reproducdo da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas; b) o direito
de fiscalizacdo do aproveitamento econ6mico das obras que criarem ou de que participarem aos
criadores, aos intérpretes e as respectivas representagdes sindicais e associativas;

&5 XXIX —a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario para sua utilizagao,
bem como protecdo as criagOes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas € a
outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e
econdmico do Pais;

66 Art. 170. A ordem econdmica, fundada na valorizagdo do trabalho humano e na livre iniciativa, tem
por fim assegurar a todos existéncia digna, conforme os ditames da justica social, observados 0s
seguintes principios (...); Il — propriedade privada; 11l — funcdo social da propriedade; 1V — livre
concorréncia; V — defesa do consumidor;

67 Art. 215. O Estado garantira a todos o pleno exercicio dos direitos culturais e acesso as fontes da
cultura nacional, e apoiara e incentivara a valorizacdo e a difusdo das manifestagdes culturais.

68 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A constituicdo e o Supremo. Disponivel em:
https://portal.stf.jus.br/constituicao-supremo/. Acesso em: 29 set. 2024.
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Nesse contexto, restando indene de dtividas que a Constituicao brasileira dedicou
especial atencao ao sistema de protecao da propriedade intelectual, ainda que no mais das
vezes fazendo remissdo a atuacdo do legislador ordinario — “pelo tempo que a lei fixar”,
“nos termos da lei”, “a lei assegurard”, expressdes contantes dos incisos XXVII, XXVIII
e XXIX do art. 5°, respectivamente —, € certo que a hermenéutica das regras € normas
juridicas a ela concernentes ha de ser construida para além do que positivado pelo
legislador ordinario infraconstitucional, devendo buscar o intérprete a resolugdo das lides
a partir de principios fundamentais inscritos nos textos da Constitui¢ao, destacando-se o
interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e econdomico do pais (inciso XXVII), e
de instrumentos internacionais aplicaveis, em verdadeira concretizacdo da
“constitucionalizacdo da propriedade intelectual”.

Importante mencionar, no ponto, que Denis Borges Barbosa refere o trigono
constitucional estabelecido no inciso XXIX do art. 5° da CF, no sentido de que a “Carta
estabelece seus objetivos como um trigono, necessario e equilibrado: o interesse social, o
desenvolvimento tecnoldgico e o econdmico tém de ser igualmente satisfeitos™ (Barbosa,
2024).

Sendo inconteste que a propriedade intelectual, enquanto direito fundamental que
¢, ndo se revela absoluta (Alexy, 1994, p. 249-257), € certo, por iSO mesmo, que o seu
exercicio sofre limitagdes, cabendo ao legislador e ao intérprete — operadores do direito,
notadamente o Poder Judicidrio por todos os seus orgaos, inclusive o STF —, no entanto,
no exercicio de suas atribui¢des, seja diante de uma lacuna ou de conflito entre regras ou
mesmo de principios, ter sempre como norte a especial protecdo aos inventos industriais,
marcas, nomes empresariais e outros signos distintivos, mas também ser balizados pelos
vetores do desenvolvimento cultural, tecnoldgico e economico do pais, sobressaindo-se,
em especial, a fungdo social da propriedade intelectual, notadamente a industrial (Santos
Jr., 2019, p. 452), por terem sido, todos esses valores, estabelecidos, de igual modo, em
sede constitucional.

Anote-se, em termos genéricos, que, no inciso XXIII do art. 5° da CF, estabelece-
se a funcdo social da propriedade, elencada como direito individual fundamental, tendo o
inciso III do art. 170 da CF, em contrapartida, estabelecido esse mesmo direito como
principio norteador da ordem econdmica, donde se pode concluir que a vinculagdo da
propriedade a fung@o social ndo representa limitagdo ao instituto, pois, como Bercovici
(2014, p. 447) leciona, “A funcdo social ¢ mais que uma limitacdo. Trata-se de uma

concepgado que se consubstancia no fundamento, razao e justificagdo da propriedade”.
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Especificamente quanto a propriedade intelectual, reconhece-se que ha
funcionalidade intrinseca ao instituto (Bercovici, 2014, p. 448). Tal aspecto se sobreleva
diante do que dispde a parte final do inciso XXIX do art. 5° da Constituicdo, ao estabelecer
a vinculagdo da propriedade industrial a clédusula finalistica de que a protecdo
constitucional ¢ estabelecida “tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento
tecnologico e econdomico do pais”. Vale referir, no ponto, as precisas licdes de Denis
Borges Barbosa et al. (2009, p. 10-11) sobre “a vinculagdo dos direitos de propriedade
industrial a cldusula finalistica especifica do final do inciso XXIX, que particulariza para
tais direitos o compromisso geral com o uso social da propriedade — num vinculo
teleoldgico destinado a perpassar todo o texto constitucional”.

Relembre-se que o Ministro Celso de Mello, tratando da funcdo social da
propriedade, leciona que se cuida de “grave hipoteca social”, que condiciona e limita a
protecdo constitucional da propriedade, direito fundamental ndo revestido de carater
absoluto que ¢%°.

No mesmo sentido, Fabio Konder Comparato leciona que a propriedade “é sempre
um direito-meio e ndo um direito-fim. A propriedade ndo ¢ garantida em si mesma, mas
como instrumento de prote¢do de valores fundamentais” (Comparato, 1998, p. 86).

E por tal razdo que Barbosa ¢ Barbosa (2017, p. 5), ao abordarem a questio da
interpretagdo da Lei de Propriedade Industrial, estabelecem que a leitura dos seus
dispositivos deve ter como guia a conformidade com a Constituicdo Federal,
precisamente o inciso XXIX do art. 5° e o art. 170 e seus incisos.

Veja-se que a temporalidade dos direitos econdomicos decorrentes da propriedade
intelectual se apresenta como o meio mediante o qual a limitagdo temporal das vantagens
econdmicas advindas dos inventos industriais e artisticos busca mitigar o direito
exclusivo dos inventores e criadores, no intuito de assegurar o cumprimento da cldusula
constitucional da finalidade social, considerados o interesse social e o desenvolvimento
tecnoldgico e econdmico do pais.

Perceba-se que o constituinte brasileiro, ao ponderar o direito exclusivo dos
criadores e inventores com os valores igualmente constitucionais do interesse social e do
desenvolvimento tecnologico e econdmico, revela preocupagcao também em incentivar a
criacdo e os inventos em si mesmos, retroalimentando o sistema de prote¢do da

propriedade intelectual, o que minimiza os efeitos deletérios desse sistema em si, voltado

69 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n. 2.213-MC. Inteiro teor disponivel em: https://redir.stf.
jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=347486. Acesso em: 29 set. 2024.


https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=347486
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na sua origem mais para a protecdo dos interesses econOmicos de seus atores, como
referido por Landes e Posner em sua obra “The Economics Structure of Intellectual
Property Law” (2003, p. 423).

Historicamente, vale relembrar que a quebra de monopolio estd no berco como
um dos fatos que levaram a revolucdo pela independéncia dos Estados Unidos, na
conhecida 7ea Party, em Boston, em dezembro de 1773, quando eclodiu na colonia
americana o movimento de independéncia do império Britdnico, numa manifestagao
contra o monopodlio do cha, aspecto histérico referido em julgamento da Suprema Corte
dos Estados Unidos em Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 1996 (Barbosa et al.,
2009, p. 14-15).

Hodiernamente, persistem e propagam-se conflitos relacionados ao sistema de
protecdo da propriedade intelectual, falando-se inclusive em “crise de legitimidade” de
tal sistema ante o contexto global, econdmico e tecnologico em que envoltos paises,
pessoas humanas e juridicas, fisicas e virtuais, apresentando-se a constitucionaliza¢do da
propriedade intelectual como medida necessaria e primordial para a pronta resolucao de
controvérsias que eclodem diariamente no contexto da sociedade do conhecimento
desenfreado e, as vezes, superficial, o que leva a graves violagdes de direitos
fundamentais e diretrizes econdmicas, politicas, sociais e culturais consagradas no texto

analitico da Constituicao brasileira.

3.2 O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E O CONTROLE CONCENTRADO DE
QUESTOES CONSTITUCIONAIS RELACIONADAS A PROPRIEDADE
INTELECTUAL

Apresentados os delineamentos doutrindrios quanto a constitucionalizagao da
propriedade intelectual, ndo se pode negar o largo espectro de tratamento constitucional
do tema, a demandar atuacao da Suprema Corte brasileira na sua missdo precipua de
guarda da Constitui¢do, tal como referido no caput do art. 102.

No exercicio desse mister constitucional, incumbe a Corte, nos termos do art. 102,
da CF, no exercicio de sua competéncia, originaria e recursal, apresentar solugdes para os
conflitos surgidos na sociedade brasileira e a ela submetidos pelas partes envolvidas,
mediante a utilizagdo dos meios processuais proprios.

Sendo no ambito da competéncia recursal do STF o palco onde se apresentam as

solucdes para os conflitos concretos levados ao Poder Judiciario, sera analisada a questao
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principalmente na perspectiva recursal, sem qualquer menoscabo ao exercicio da
jurisdi¢do constitucional origindria, na qual a Corte exercita o papel de protagonista
incumbida de solucionar controvérsias em termos abstratos.
Necessario observar, nesse ponto, que, com a instituigdo da sistematica de
repercussdo geral para andlise e julgamento do recurso extraordindrio pela Corte,
introduziu-se certo grau de abstracao (Didier Jr., 2010) na resolugdo do conflito posto em
juizo, mediante a formulag¢io de teses’® que orientario os demais 6rgios do Poder
Judiciario em casos futuros, no entanto persiste o exercicio da natureza recursal, com
efeito intra partes, ao se ter a resolugdo do caso concreto levado a discussdo no recurso
extraordinario escolhido como leading case.
Nao obstante, para fins didaticos, partindo-se da divisdo cldssica da atuagdo do
STF, a presente pesquisa seguird a divisdo dicotomica, subdividindo-se a analise da
jurisprudéncia da Corte em casos decididos em sede origindria e em sede recursal.
Com efeito, ndo sdo poucas as vezes em que o STF se viu debrucado sobre
controvérsias relacionadas a propriedade intelectual, seja em sede de controle abstrato de
constitucionalidade (competéncia origindria), seja em sede recursal.
Veja-se como tem se apresentado a jurisprudéncia da Corte em sede originaria’®,
elencando-se os julgados proferidos em sede de controle concentrado ou abstrato de
constitucionalidade, em ordem cronoldgica decrescente (mais recente para o mais antigo):
1) ADIn. 6.151, Relator o Ministro Edson Fachin’?: o Plenario do STF julgou
inconstitucional a Lei n. 17.724/2019, do Estado de Santa Catarina, que
estipulava isen¢des de pagamentos de direitos autorais nas execucoes
publicas de obras musicais realizadas sem fins lucrativos, por entender que
teria havido usurpag¢do da competéncia privativa da Unido para dispor
sobre matéria civel e violagdo aos direitos de propriedade intelectual (CF,
art. 5°, XXII e XXVII).

i1) ADI n. 5.529, Relator o Ministro Dias Toffoli’®: o Plenario do STF

declarou a inconstitucionalidade do paragrafo unico do art. 40 da Lei n.

7o Anote-se que o STF, na pratica judicial cotidiana, ao apreciar determinada questdo sob a sistematica

de repercussao geral, tem observado procedimento similar ao do incidente de resolug¢do de demandas
repetitivas, previsto no art. 976 e ss. do CPC/2015, formulando, ao final do julgamento, tese juridica
que norteara a solucao de idénticas controvérsias.

n Dados obtidos a partir de pesquisa com o termo “propriedade intelectual” em: jurisprudéncia.stf.
jus.br/pages/Search. Acesso em: 12 maio 2024.

2. Acordio publicado no DJe de 16.12.2022.

8 Acordéo publicado no DJe de 1°.09.2021.
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9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial — LPI), o qual ampliava o prazo
vigéncia de patentes na hipdtese de demora administrativa para a
apreciacdo do pedido, tendo em vista que gerava a indeterminacdo do
prazo de exploragdo exclusiva do invento, o que ofenderia os preceitos
constitucionais da seguranca juridica, da temporalidade da patente, da
fungdo social da propriedade intelectual, da duragao razoavel do processo,
da eficiéncia da administragdo publica, da livre-concorréncia, da defesa do
consumidor e do direito a satide. Anote-se que anteriormente foi proposta
a ADI 5.061 com idéntico objeto, no entanto mencionada agdo ndo foi
conhecida por auséncia de legitimidade da parte requerente.

ADI n. 5.799, Relator o Ministro Alexandre de Moraes’: controvérsia
similar a do item (i) supra, no entanto relativa a lei do Estado do Mato
Grosso.

ADI n. 5.800, Relator o Ministro Luiz Fux’®: o Pleno do Tribunal declarou
a inconstitucionalidade da Lei n. 92/2010 do Estado do Amazonas, que
estabelecia a gratuidade para a execugdo publica de obras musicais e
literomusicais e de fonogramas por associagdes, fundacdes ou institui¢des
filantropicas e aquelas oficialmente declaradas de utilidade publica
estadual, sem fins lucrativos, por entender que houve a usurpagdo da
competéncia privativa da Unido para legislar sobre direito civil (CF, art.
22, I) e que foi violada a protecdo constitucional da propriedade
intelectual, em especial a exclusividade na utilizacdo, publicacdo ou
reproducgao das obras autorais (CF, art. 5°, XXII e XXVII).

ADI n. 3.863, Relator o Ministro Edson Fachin’®: o Tribunal declarou a
constitucionalidade dos arts. 4°, § 4°; 5°, caput; 9°, 111, 16, caput; 20, 1V,
31, V; e 55, III, da Medida Provisoria n. 352/2007, convertida na Lei n.
11.484/2007, que dispdem sobre o preco (natureza juridica de tarifa ou
prego publico) pago como retribui¢do a analise de pleito de registro de
marcas ou protecdo das topografias de circuitos integradas ou pedidos de
patentes no sistema de protecdo a propriedade intelectual, sobre os

incentivos fiscais as industrias de equipamentos para TV Digital e de
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Acdérddo publicado no DJe de 15.10.2019.
Acdérddo publicado no DJe de 22.05.2019.
Acérdéo publicado no DJe de 05.10.2018.



Vi)

vii)

viii)

64

componentes eletronicos semicondutores e sobre a protecdo a propriedade
intelectual das topografias de circuitos integrados, pois entendeu que,
diante da relevancia da extrafiscalidade na atividade financeira do Estado,
ndo ofenderia o direito de propriedade ou a livre-iniciativa a norma que
restringia o uso dos recursos economizados em virtude de beneficios
fiscais obtidos em programas de incentivo, que exigia a nao distribuicao
desses recursos aos socios ou, ao contrario, determinava a sua utilizagao
para absor¢do de prejuizos ou aumento de capital social.

ADI n. 4.923, Relator o Ministro Luiz Fux’’: o Tribunal entendeu, entre
outras questdes, que o art. 32, §§ 2° 13 e 14, da Lei n. 12.485/11, “ao
impor a disponibilidade gratuita dos canais de TV aberta as distribuidoras
e as geradoras de programagdo da TV por assinatura, ndo ofende a
liberdade de iniciativa nem os direitos de propriedade intelectual”.

ADI n. 5.062, Relator o Ministro Luiz Fux’® o Plenario fixou
entendimento, a partir de um juizo de proporcionalidade e dos preceitos
constitucionais relacionados a prote¢do dos direitos autorais, de que se
revelam constitucionais dispositivos da Lei n. 9.610/1998, todos alterados
ou introduzidos pela Lei n. 12.853/2013, que reconfigurou o marco
regulatorio da gestdo coletiva de direitos autorais no Brasil, notadamente
por mitigarem o viés rentista do sistema anterior e prestigiarem tanto, de
forma imediata, os interesses dos titulares de direitos autorais e dos
usudrios quanto de forma mediata, “bens juridicos socialmente relevantes
ligados a propriedade intelectual como a educagdo e o entretenimento
(CRFB, art. 6°), o acesso a cultura (CRFB, art. 215) e a informagao (CRFB,
art. 5°, XIV)”.

ADI n. 2.818/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli’®: o Pleno entendeu,
assim como ja o havia feito quando da apreciacao da ADI n. 2.359/ES
julgada anteriormente, que leis estaduais que dispdem sobre a
comercializacdo de produtos por meio de vasilhames, recipientes ou

embalagens reutilizaveis “ndo disciplinam matéria atinente ao direito de
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Acdérddo publicado no DJe de 05.04.2018.
Acdérddo publicado no DJe de 21.06.2017.
Acérdédo publicado no DJe de 1°.08.2013.
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marcas ¢ patentes ou a propriedade intelectual [...], limitando-se a
normatizar acerca da prote¢ao dos consumidores [...]".

1X) ADI 2.054, Relator o Ministro Ilmar Galvao, redator p/o acordio o
Ministro Septilveda Pertence®’: foi declarada a constitucionalidade do art.
99, caput ¢ § 1°, da Lei n. 9.610/1998, que dispunham sobre a gestdo
coletiva de arrecadagdo e distribuicdo de direitos autorais e conexos por
meio do Escritorio Central de Arrecadagdo e Distribuicdo (ECAD), ndo
havendo que se falar em ofensa a liberdade de associacao (CF, art. 5°, XVII
e XX) e ao direito a fiscalizagdo do aproveitamento econdmico das obras
que criarem ou de que participarem os criadores, os intérpretes e as

respectivas representacdes sindicais e associativas.

Vé-se, desse modo, que o STF proferiu, ao menos, 9 (nove) decisdes de mérito —
em que analisada a questdo posta em debate em termos abstratos e constitucionais —,
emitindo juizo definitivo, a partir do tratamento constitucional dispensado ao sistema de
protecdo da propriedade intelectual, sobre controvérsias relacionadas a direitos autorais e
a de propriedade industrial.

Merece destaque o julgamento da ADI 5.529, antes referida, considerados os ricos
e intensos debates havidos em torno dos fundamentos constitucionais concernentes a
propriedade intelectual.

Debatia-se nos autos a constitucionalidade do paragrafo tinico do art. 40 da Lei n.
9.279/1996, que ampliava o prazo de vigéncia de patentes na hipdtese de demora
administrativa para apreciacdo do pedido pelo Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI). Ao fim, a Corte entendeu que a indeterminacao do prazo de exploragdo
exclusiva do invento gerada pelo dispositivo questionado ofende diversos preceitos
constitucionais aplicaveis ao sistema de protecdo da propriedade intelectual.

Ressaltou-se no julgado que, caso o INPI levasse mais de 10 (dez) anos — em se
tratando de patente de invencdo — ou mais de 8 (oito) anos — se de modelo de utilidade —
para proferir uma decisdo final sobre o pedido, o periodo total do privilégio ultrapassaria
o prazo maximo de 20 (vinte) anos para invengdes € 15 (quinze) anos para modelos de

utilidades previstos no caput do art. 40 da Lei n. 9.279/1996.

8 Acordéo publicado no DJ de 17.10.2003.
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Tal situacdo, decidiu o STF, implica ofensa a seguranga juridica, a temporalidade
da patente, a funcao social da propriedade intelectual, a duragdo razoavel do processo, a
eficiéncia da administragcdo publica, a livre-concorréncia, a defesa do consumidor e ao
direito a saude. Veja-se a miriade de valores constitucionais que permearam a resolu¢do
da questao.

Na oportunidade, sublinhou-se que a protecdo constitucional da propriedade
intelectual ndo se circunscreve a um direito individual, mas sim a coletividade e ao
desenvolvimento do pais, razdo pela qual o cendrio absurdo gerado pelo dispositivo
questionado de se ter patentes vigendo por cerca de 30 (trinta) anos (prazo muito superior
ao de 20 (vinte) anos previsto no Acordo TRIPS — Acordo sobre Aspectos dos Direitos de
Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio; em inglés, Agreement on Trade-
Related Aspects of Intellectual Property Rights) gera impactos significativos em setores
da sociedade, notadamente na area de servigos de saude publica que se via onerado com
a aquisicdo de itens farmacéuticos por prego estipulado unilateralmente pelo titular do
direito, acrescido do pagamento de royalties.

De igual modo, advertiu-se que a situacdo gerada pelo dispositivo legal ofende a
previsibilidade do prazo de vigéncia das patentes, questdo essencial para os agentes de
mercado poderem fazer escolhas racionais, possibilitando, ainda, tratamento oportunista
e anti-isondmico ao permitir a manipulacao das regras do jogo pelos depositantes que
poderiam atuar de forma a obter prolongamento da exploragdo por periodo superior ao
previsto pelas regras gerais.

Referiu-se, ademais, a harmonizagdo entre a protecdo a inventividade e o
cumprimento da funcao social da propriedade proporcionada pela temporariedade da
patente, resguardando-se os direitos dos autores de inventos ou modelos de utilidade por
um periodo determinado, incentivando e remunerando os investimentos em inovagao, o
que garantiria, ao restante da industria e, em ultima analise, a sociedade, a possibilidade
de se apropriar dos beneficios proporcionados pelos produtos da criatividade a partir da
extin¢do dos privilégios de sua exploragao.

Por todas essas razdes, apresentadas de forma sintética, o julgamento da ADI
5.529 mostra-se como emblematico no reconhecimento dos miultiplos valores
constitucionais envoltos em questdes relacionadas ao sistema de protecao da propriedade

intelectual.
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Ante tal quadro, poder-se-ia dizer que se revela evidente o trato constitucional do
sistema normativo brasileiro concernente a protecao da propriedade intelectual pelo
magistério da jurisprudéncia do STF.

No entanto, ao se deparar com controvérsias correlatas em sede de competéncia
recursal, verifica-se que a jurisprudéncia do STF tem titubeado na resolugdo de questoes

afetas ao sistema de proteg¢ao da propriedade intelectual, como se demonstrara a seguir.

33 O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E O CONTROLE DIFUSO DE
QUESTOES CONSTITUCIONAIS RELACIONADAS A PROPRIEDADE
INTELECTUAL

Enumeram-se, a seguir, julgados colegiados proferidos em sede recursal (RE e

ARE), na mesma ordem decrescente referida no item anterior®:

i) RE n. 702.362, Relator o Ministro Luiz Fux®: apreciando o Tema n.
580/RG da sistematica de repercussdo geral, o Plendrio fixou
entendimento consubstanciado na seguinte tese: “Compete a Justica
Federal processar e julgar o crime de violagdo de direito autoral de carater
transnacional”, considerados os mandados implicitos constitucionais de
criminalizacdo e prote¢do de bens juridicos contidos em Tratados e
Convengdes Internacionais promulgados no Brasil (CF, art. 109, V).

ii) ARE n. 1.372.549-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin®: a Segunda
Turma entendeu que “demandaria o reexame de fatos e provas e a analise
da legislagdao infraconstitucional (Leis n.s 6.360/1978, 9.279/1996,
9.787/1999, e 10.603/2002, Decreto n. 1.355/1994 e Acordo TRIPS” a
resolugdo de controvérsia relativa a eventual violagdo ao direito de
exclusividade em processo de registro sanitario de medicamentos
genéricos e similares pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria

(ANVISA).

81 Dados obtidos a partir de pesquisa com o termo “propriedade intelectual” em:
jurisprudéncia.stf.jus.br/pages/search. Acesso em: 12 maio 2024.

8 Acordio publicado no DJe de 15.03.2024.

8 Acordéo publicado no DJe de 04.09.2023.
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iii)  ARE n. 1.336.025-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente)®%: o
Plenario entendeu que o “recurso extraordinario nao se presta a analise de
matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas
constantes dos autos (Sumula n. 279 do STF)”, recusando-se, assim, a
fazer exame de mérito de questdo relativa a eventual violacao de direito
autoral e da propriedade intelectual na fabricagao de bonecas.

v) ARE n. 1.330.278-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente)®®%: o
Plenario entendeu que seria infraconstitucional e demandaria o reexame
de fatos e provas (Stmula n. 279/STF) questdo relativa a verificacao de
eventual confusdo entre marcas, considerada a similaridade ortografica e
fonética.

V) ARE n. 1.307.137-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio®: a Primeira
Turma entendeu que seria infraconstitucional controvérsia concernente a
exploracdo econdmica de sementes transgénicas da soja Roundup Ready
sem o pagamento de royalties, taxa tecnoldgica ou indenizagao.

vi) RE n. 1.158.657-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin®®: a Segunda
Turma entendeu que se tratava de “interpretagdo e aplicacdo de normas
infraconstitucionais, Lei 9.279/1996”, questao relacionada a utiliza¢ao de
marca registrada pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
por terceiros.

vii)  ARE n. 921.883-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso®: a Primeira
Turma decidiu ser infraconstitucional (e ser necessaria a reapreciagao dos
fatos e material probatdrio constantes dos autos) a resolugdo de questdo
posta em agdo penal que versava sobre crime contra a propriedade

intelectual.
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Nos termos do art. 13, V, “c”, do RISTF, com a reda¢do dada pela ER n. 54/2020, compete ao
Presidente do STF despachar, “como Relator, nos termos dos arts. 932 e 1.042 do Codigo de Processo
Civil, até eventual distribuicdo, as peticOes, 0s recursos extraordinarios e 0s agravos em recurso
extraordindrio ineptos ou manifestamente inadmissiveis, inclusive por incompeténcia,
intempestividade, deser¢do, prejuizo ou auséncia de preliminar formal e fundamentada de
repercussdo geral, bem como aqueles cujo tema seja destituido de repercussdo geral, conforme
jurisprudéncia do Tribunal”.

Acoérddo publicado no DJe de 13.10.2021.

Vide nota de rodapé 88.

Acdérddo publicado no DJe de 20.09.2021.

Acdérddo publicado no DJe de 21.05.2021.

Acdérdéo publicado no DJe de 06.09.2019.

Acérdéo publicado no DJe de 18.12.2015.
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A par dos precedentes enumerados, ao se deparar com resolu¢des de casos
concretos, o STF tem reiteradamente consignado o carater infraconstitucional e a
necessidade de reexame de matéria fatico-probatéria de questdes relacionadas a
propriedade intelectual.

Merece destaque, no ponto, o caso de patente de produto de agronegdcio (soja
Roundup Ready). Como mencionado, no ARE n. 1.307.137-AgR a Primeira Turma do
STF entendeu que seria infraconstitucional controvérsia concernente a exploracdo
econdmica de sementes transgénicas da referida soja sem o pagamento de royalties, taxa
tecnologica ou indenizagdo. No entanto, como também referido, o Plendrio na ADI n.
5.529 declarou inconstitucional o paragrafo tnico do art. 40 da Lei n. 9.279/1996, que
prorrogava o prazo de vigéncia de patentes.

Pois bem, levada a mesma questao ao palco do STF, agora em sede de reclamacao
constitucional, resolveu-se a controvérsia determinando a aplicacdo do entendimento
firmado na mencionada ADI. Tal decisdo produziu impacto de R$ 10 bilhdes no mercado
de agronegodcios, beneficiando produtores rurais em detrimento de multinacional
detentora do direito exclusivo, conforme noticia veiculada na Internet®, tudo a
demonstrar que, em se tratando de sistema de protecdo da propriedade intelectual,
dificilmente se pode dizer que se trata de “mera” questdo infraconstitucional.

Nesse contexto, verifica-se que em sede recursal extraordinaria o STF nao tem
conhecido das questdes postas nos autos relacionadas ao sistema de prote¢do de
propriedade intelectual, de um lado, e quando defrontado em sede originaria com
controvérsias abstratas em torno do mesmo sistema tem procedido a julgamento de
mérito, de outro, como visto anteriormente.

Tal posicio poderia ser revista no ambito da sistematica da repercussio geral? E

0 que sera desenvolvido no proximo capitulo.

o Disponivel em: STF determina que Bayer devolva mais de R$ 10 bilhdes a produtores
(agrolink.com.br). Acesso em: 1° out. 2024.


https://www.agrolink.com.br/noticias/stf-determina-que-bayer-devolva-mais-de-r--10-bilhoes-a-produtores_489119.html
https://www.agrolink.com.br/noticias/stf-determina-que-bayer-devolva-mais-de-r--10-bilhoes-a-produtores_489119.html
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4 A REPERCUSSAO GERAL COMO MECANISMO DE
RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIZACAO DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL

A justica constitucional, assim entendida aquela emanada da Corte Constitucional
do pais, “diz respeito ao exercicio da conciliagdo de valores e principios constitucionais”
(Branco, 2012, p. 11) e revela os entendimentos do 6rgdo incumbido de guarda da
Constituicao acerca das normas constitucionais supremas.

Identificado o tratamento disforme da jurisprudéncia do STF quanto ao sistema
de protegdo da propriedade intelectual, em que em sede de controle abstrato se debruca
sobre questdes a ele concernentes em contraposicdo a reiterada pratica de ndo
conhecimento de recursos extraordinarios que abordem questdes de igual viés com a
utilizagdo de filtros ocultos, como a ofensa reflexa a Constitui¢do e a necessidade de
reexame de matéria fatico-probatéria, seria a sistematica de repercussao geral o
mecanismo apto a superar esse quadro de incoeréncia?

Sabe-se que a emissdo de juizo positivo de conhecimento do recurso
extraordinario se revela impregnado de alto teor de dificuldade para a parte que tenta se
utilizar dessa insurgéncia para acessar a Suprema Corte, considerados os O&bices
processuais e jurisprudenciais construidos pelo ordenamento juridico para tentar superar
a “crise do Supremo”, caracterizada pelo excessivo nimero de processos que aportam na
Corte.

A implementacdo da sistematica de repercussdo geral, ainda que lentamente, tem
permitido mudancas tanto no niimero quanto no perfil das decisdes proferidas pelo STF®,
abrindo-se oportunidade para, no exercicio de juizo discricionario tipico e transtemporal
da jurisdicao constitucional recursal, indo além da subsun¢do do “ser” ao “dever ser”,
selecionar questdes em sede recursal que se revelem relevantes e transcendentes, emitindo
juizo positivo de cognoscibilidade a recursos extraordinarios que abordem questdes as
mais diversas, antes tidas por incognosciveis.

Nesse contexto, especificamente quanto ao sistema de prote¢do da propriedade
intelectual, considerando-se que as questdes postas nos recursos extraordinarios que
aportam no STF revelam que os interesses envolvidos sdao, de forma imediata, intra parte

— o0 que tem levado a emissao de juizos negativos de admissibilidade, sob os mais diversos

%2 Ver Capitulo 2.3 do presente estudo.
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obices, como antes visto —, a submissdo a sistematica de repercussao geral de determinada
controvérsia a ele concernente apresenta-se como primordial para a pacificacdo do
entrave verificado para andlise e julgamento de casos que, ainda que de forma mediata,
guardam relagdo com valores constitucionais estabelecidos, como o fim social da
propriedade, o acesso a cultura e a ciéncia, a liberdade de informacdo, ao progresso
cientifico e tecnologico do pais, insitos ao regime de protecao da propriedade intelectual.

Desse modo, decisdes emanadas do STF no microssistema da repercussao geral e
relacionadas a propriedade intelectual impactardo, de forma inconteste, as operacdes de
empresas transnacionais com atuagdo do Brasil, revelando-se essenciais a sua
identificacdo e a sua analise como instrumento definidor da atividade empresarial dos
agentes do mercado globalizado, conferindo a seguranca juridica advinda da
previsibilidade do resultado de lides judiciais.

Destaca-se, nesse contexto, a particularidade do elo existente entre as
funcionalidades do instituto da propriedade intelectual: protecao do interesse individual
econdmico do inventor/autor e instrumento garantidor do desenvolvimento econdmico,
tecnologico e cultural do pais, de onde emerge o carater funcional duiplice da propriedade
intelectual.

Nao obstante, ha de ser ressaltada outra compreensdo em torno da propriedade
intelectual que sublinha a necessidade de funcionalidade do sistema na perspectiva dos
direitos fundamentais. Flavia Piovesan, em artigo cientifico intitulado “Direitos Humanos

1”93

e Propriedade Intelectual”™”, defende, com base em instrumentos internacionais

correlatos, a realizagdo de um adequado juizo de ponderagdo entre a propriedade
intelectual e os direitos sociais, econdmicos e culturais, apresentando, ao final, sete
conclusdes em torno da redefini¢do do alcance e do sentido do direito a propriedade

intelectual, dos quais se destaca:

1) os contornos conceituais do direito a propriedade intelectual devem
considerar sua fun¢do social, transitando, assim, de um paradigma liberal
individualista exclusivamente protetivo dos direitos do autor relativamente a
sua producdo artistica, cientifica e literaria para um paradigma coletivista que
contemple as dimensdes sociais do direito a propriedade intelectual, bem como
do direito a propriedade industrial, que tem dentre seus objetivos principais o
incentivo a inovagao.

% Disponivel em: https://repositorio.fgv.br/server/api/core/bitstreams/f59a00b1-019d-4bf3-93c2-
94e06f d49b68/content. Acesso em: 30 set. 2024.


https://repositorio.fgv.br/server/api/core/bitstreams/f59a00b1-019d-4bf3-93c2-94e06fd49b68/content
https://repositorio.fgv.br/server/api/core/bitstreams/f59a00b1-019d-4bf3-93c2-94e06fd49b68/content
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Pedro Marcos Nunes Barbosa (2020)%, em artigo publicado sobre o STF ¢ a
jurisdi¢cdo constitucional de propriedade intelectual, refere a nogao poliédrica intrinseca
na “relacdo juridica que envolve diversos nucleos de interesses relevantes” em termos de
tutela das criagdes imateriais objeto de proteg¢do pela propriedade intelectual, trazendo a
tona remissdo ao conceito de empresa de Asquini (1996)%; e, a partir do arcabouco
constitucional pertinente, conclui que “ndo ha que se falar em genuino desenvolvimento
capitalista sem a adequada arquitetura das externalidades — positivas e negativas —
engendradas pelas criagdes do intelecto humano™.

Prossegue Barbosa (2020), reconhecendo uma atuagao timida do STF em termos
de resolucao de questdes relativas a propriedade intelectual, no entanto ressaltando que,
nos poucos casos em que houve enfrentamento da matéria, as decisdes, de forma correta,
“(I) compreenderam a diversidade das gamas de interesses impactados na relacio juridica
e poliédrica; (II) pacificaram questdes tormentosas que traziam enorme inseguranca
juridica e (III) concluiram no sentido de realizar a fun¢ao promocional do Direito”.

Emerge, desse modo, o relevante papel que o STF pode imprimir nos contornos
normativos brasileiros ao sistema de prote¢ao da propriedade intelectual.

Nao obstante, em sede recursal extraordindaria, atendo-se apenas aos julgamentos
colegiados (Turmas e Plenario), a Corte tem reconhecido como de -carater
infraconstitucional e matéria que, quase sempre, demandaria reexame de fatos e provas —
0 que encontraria o 6bice do enunciado da Simula n. 279/STF — questdes relacionadas a
propriedade intelectual. Assim o fez, como ja mencionado, em 2018, a Segunda Turma,
ao julgar o RE n. 1.158.657-AgR, Relator Ministro Edson Fachin® (debatia uso de marca
registral), assim como a Primeira Turma, em 2021, ao apreciar o ARE n. 1.307.137-
AgR®" Relator Ministro Marco Aurélio (questdo relativa a validade de patente pipeline).
Ja o Plenario da Corte adotou igual entendimento, em 2021, no ARE n. 1.330.278-AgR%
e no ARE n. 1.336.025-AgR®°, Relator Ministro Luiz Fux (entdo Presidente), cujo voto
traz outros precedentes no mesmo sentido em temas similares e relacionados a

propriedade intelectual.

% Disponivel em: https://www.migalhas.com.br/depeso/321274/o-stf-e-a-jurisdicao-constitucional-da-
propriedade-intelectual. Acesso em: 4 maio 2024.

Refere que “O conceito de empresa ¢ o conceito de um fendmeno econémico poliédrico, o qual tem
sob o aspecto juridico, ndo um, mas diversos perfis em relacdo aos diversos elementos que o
integram” (Asquini, 1996, p. 109).

% DJe de 06.02.2019.

7 DJede 21.05.2021.

% Publicado o acérddo no DJe de 20.09.2021.

% Publicado o acérddo no DJe de 13.10.2021.
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https://www.migalhas.com.br/depeso/321274/o-stf-e-a-jurisdicao-constitucional-da-propriedade-intelectual
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Interessante observar que, no caso de validade de patente pipeline'®, percebe-se
uma indefini¢ao do STF quanto ao tema. Enquanto no ja citado ARE n. 1.307.137-AgR a
matéria foi tida por infraconstitucional, como mencionado, no RE n. 797.449, que debate
a mesma controvérsia, o Relator Ministro Dias Toffoli, tendo em vista a tramitagdo da
ADI n. 4.234, de relatoria da Ministra Carmen Lucia, e considerando que a matéria em
exame nos autos seria apreciada pelo Plendrio do STF, determinou o sobrestamento do
recurso.

Destaca-se, no entanto, que, ao ser apreciado no Plenario Virtual o ARE n.
1.266.065, em 17.03.2022, reconheceu-se a repercussao geral da controvérsia relativa ao
direito de uso de marca no pais, quando em conflito registro perante o 6rgao nacional
responsavel (INPI) e uso consagrado mundialmente por concorrente. A Corte entendeu
que, a partir de expressa previsdo contida na Constituicio no art. 5°, inciso XXIX%%, a
questdo se reveste de indole constitucional e se apresenta relevante e transcendente,
considerados o interesse social e o desenvolvimento tecnologico e econdmico do Brasil.

Cuida-se, no caso, do Tema n. 1.205 da sistematica de repercussao geral e que
constitui paradigma jurisprudencial do STF revelador do conteudo constitucional insito a
questdes correlatas ao sistema de protecdo da propriedade intelectual, demonstrando que
a submissdo da controvérsia a Corte mediante a emissdao de juizo positivo de
conhecimento do recurso tem o condao de “constitucionalizar’ a lide posta nos autos antes
tida como infraconstitucional.

Por tal razdo, elegeu-se o mencionado caso como objeto central da terceira parte
da presente pesquisa, tudo no intuito de verificar como a repercussao geral possibilita o

reconhecimento pelo STF do vasto lastro constitucional pertinente ao sistema de protecao

100 paula Wardi Drumond Gouvea Lana lembra que: “Esse mecanismo foi inserido na legislacio

nacional pela Lei n. 9.279/96, que buscava adequar as questdes de propriedade intelectual no Brasil
aos termos estabelecidos pelo Acordo TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights ou Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao
Comércio), do qual o Pais havia se tornado signatario. Uma das adaptacGes necessarias era a
ampliacdo do escopo de patenteabilidade a todos os campos tecnolégicos. Dessa forma, as patentes
pipeline surgiram como um mecanismo temporario que permitiu que se realizassem depositos de
patentes relacionadas aos campos tecnoldgicos aos quais ainda ndo se conferia protecdo no Brasil.
No sistema anterior, de vigéncia do Cédigo da Propriedade Intelectual de 1971, estes campos se
referiam aos processos e produtos alimenticios, quimicos e farmacéuticos” (RDC, v. 3, n. 1, maio
2015, p. 185-186).

101 «A |ei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario para sua utilizacdo, bem
como protecdo as criacdes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas € a outros
signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e econémico
do Pais”.
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da propriedade intelectual apto a autorizar a constitucionaliza¢do de questdes correlatas,

o que sera feito adiante.

4.1 METODOLOGIA

Para abordar como a institui¢ao da sistematica de repercussao geral se apresenta
como instrumento de reconhecimento da constitucionalizagdo de tema relacionado a
propriedade intelectual, serdo estudados os debates verificados por oportunidade das
decisdes no Tema n. 1.205 (ARE n. 1.266.065) da repercussao geral do STF, utilizando-
se do método qualitativo, para compreensdo profunda das nuances interpretativas
apresentadas pelos membros da Corte.

O objetivo do estudo ¢ explorar como a repercussao geral, para além de mero filtro
de admissibilidade, trouxe ao palco do Plendrio do STF a questdo da propriedade
intelectual, notadamente a partir do exame de controvérsia relacionada ao uso de marca,
tomando-se como contraponto precedentes relacionados a questdes similares, buscando-
se identificar as bases juridicas e argumentativas contidas nos precedentes identificados,
focando-se no emblematico Tema n. 1.205, antes referido.

Isso porque, até o presente momento (meados de 2024), ainda ndo foi finalizada a
apreciacdo do referido paradigma, mas no desenrolar do julgamento tem se verificado
posicdes contrapostas no trato da questdo, sobressaindo-se, desse modo, a relevancia, o
impacto e a representatividade do caso selecionado para o objetivo da pesquisa.

Utilizando-se de fontes primarias reveladas, na primeira parte, pelos estudos
doutrindrios relacionados aos temas correlatos e, no segundo momento, pelo inteiro teor
dos julgados e votos proferidos, sera procedida a analise documental, identificando-se do
seu conteudo os argumentos-chaves, as referéncias e os principios juridico-
constitucionais.

A par de tais resultados, obtidos a partir da analise documental de fontes primarias
da jurisprudéncia do STF, proceder-se-4 a comparagdo com o tratamento dispensado pela

doutrina a institutos juridicos correlatos a sistematica da repercussdao geral e a

[P

constitucionalizacdo da propriedade intelectual, atendendo-se, desse modo,
preocupacao, revelada por Adeodato (1999, p. 4), de apresentacdo de forma sistematica e
racional do objeto estudado, atentando-se para a “inseparabilidade entre teoria e praxis”.

Registre-se, no ponto, que os resultados obtidos guiardo nao sé os operadores do

direito atuantes na area como o proprio STF na defini¢do do path a ser seguido na analise
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de casos futuros, tudo no intuito de conferir o maximo de objetividade, transparéncia,

previsibilidade e eficiéncia ao sistema juridico de protecdo da propriedade intelectual.

42  ANALISE DOS RESULTADOS — TEMA N. 1.205 DA SISTEMATICA DE
REPERCUSSAO GERAL

O STF, em 18.03.2022, apreciando o ARE n. 1.266.095, trouxe a lume, de forma
inédita, a possibilidade de exame de mérito de questdo relativa a propriedade intelectual

no exercicio de sua competéncia recursal'%?

, razdo pela qual referido recurso se apresenta
como relevante para o presente estudo.

No caso, reconheceu-se a existéncia de repercussdo geral da controvérsia nele
debatida, a qual foi enumerada como o Tema n. 1.205 da sistematica de repercussao geral,
relacionada a disputa judicial em torno do uso de marca no Brasil, considerados, de um
lado, a demora para a concessao do registro de marca pelo INPI a empresa nacional e, de
outro, o uso mundialmente consagrado do mesmo signo por empresa concorrente
transnacional®,

Com efeito, o0 mencionado paradigma aponta para o reconhecimento do carater
constitucional do debate, pois, relembre-se, o requisito recursal da repercussao geral exige
que a controvérsia posta no recurso extraordinario seja constitucional, relevante e
transcendente. Em debate, entendeu o STF, primordialmente, os principios
constitucionais da livre-concorréncia e da livre-iniciativa.

Mister relembrar, conforme ja referido (Capitulo 3.3), que ha julgados anteriores

ao mencionado /eading case — Tema n. 1.205/RG —, nos quais o STF firmou o

entendimento de que questdes relativas a propriedade intelectual seriam revestidas de

102 Registre-se que, anteriormente, ao apreciar o RE n. 702.362/RS, o STF, em 07.09.2012 reconheceu
a repercussao geral de controvérsia relativa a competéncia para julgar acdo penal por violagéo de
direito autoral de carater transnacional, tendo julgado o mérito em sessdo virtual de 08 a 18.12.2023,
0 que, por se tratar de questdo processual penal e ndo de direito material, ndo serd, por opcéo deste
autor, objeto do presente estudo.

Ementa do julgado: “Recurso extraordinario. Repercussdo geral. Propriedade industrial. Marca.
Demora na concessdo de registro de marca pelo INPI. Surgimento, no periodo da demora, de uso
mundialmente consagrado do mesmo signo por concorrente. Discussdo a respeito da exclusividade
sobre o signo. Principios da livre iniciativa e da livre concorréncia. Questdo constitucional.
Existéncia de repercussdo geral” (ARE n. 1.266.095-RG/RJ, Plenario, Relator o Ministro Dias
Toffoli).

103
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carater infraconstitucional, ndo competindo assim a Corte Suprema a resolucdo das
questdes postas nos apelos extremos®.

Em que pese tal entendimento, o Plenario Virtual do STF, por unanimidade,
entendeu presente o requisito recursal da repercussdo geral no Tema n. 1.205,
reconhecendo o cunho constitucional de questdo relacionada a propriedade intelectual
debatida no caso concreto.

No entanto, a controvérsia ndo se revela tdo pacifica até o presente momento,
como se vera adiante.

Na dicgdo do que estabelece o art. 102, inciso III, da CF, compete ao STF a guarda
da Constitui¢ao, cabendo-lhe julgar o recurso extraordinario que aponte contrariedade a
dispositivo da Carta (alinea “a”). Nesse ponto, o entendimento da Corte tem sido reiterado
no sentido de que a violacdo ao dispositivo constitucional hd de ser direta, de forma a
autorizar o acesso a Corte mediante conhecimento do recurso extraordindrio.

Por violagdo ou contrariedade direta a dispositivo da Constitui¢do, entende-se
como aquela cuja verificagdo no caso concreto, posto em julgamento, independe de
qualquer analise de disposi¢do infraconstitucional concernente a questdo debatida no
recurso.

Pois bem, tal como visto anteriormente, diversos sdao os dispositivos
constitucionais que tratam da propriedade intelectual, dos quais vale rememorar o art. 5°,
incisos: IX, que estabelece a liberdade de expressdo da atividade intelectual, artistica,
cientifica ¢ de comunicacdo, independentemente de censura ou licenga; XXIII, que
estabelece, genericamente, a fungdo social da propriedade; XXVII, que estabelece a
exclusividade da utilizacao, da publicacao ou da reprodugao das obras por seus autores,
assegurada a transmissdo de tais direitos aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar; e
XXVIII, inter alia.

Desse arcabougo de dispositivos constitucionais que abordam a questdo da
propriedade intelectual se sobressai um ponto comum: a necessidade de edi¢ao de leis
para regulamentacao dos direitos neles previstos, até porque, como visto anteriormente,

a propriedade intelectual consubstancia-se em direito fundamental, portanto ndo absoluto,

104 ARE n. 1.330.278-AgR/SP, Plenario, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20.09.2021; ARE n. 1.336.025-
AgR/SP, Plenario, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13.10.2021; ARE n. 1.307.137-AgR/RS, Primeira
Turma, DJe de 21.05.2021; ARE n. 921883-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe de 18.12.2015; RE n. 1158657-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de
06.02.2019.
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sofrendo, assim, limitagdes no seu exercicio em termos definidos pelo legislador
ordinario.

Nessa toada, o STF tem reiterados julgados de que as controvérsias relacionadas
a propriedade intelectual se revestem de carater infraconstitucional, o que desautoriza o
conhecimento de recurso extraordindrio que aborde questao correlata, conforme se vé dos
precedentes antes relacionados.

Nao obstante, chama a atengdo o antes ja referido Tema n. 1.205 (ARE n.
1.266.095) da sistematica de repercussao geral e que trata de disputa judicial concernente
ao uso da marca iPhone no Brasil entre a empresa brasileira Gradiente e a transnacional
Apple. Os fatos subjacentes a disputa referem-se a exclusividade de utilizagao do termo
iPhone, a partir do deposito no INPI de pedido de registro de marca pela empresa
brasileira, em contrapartida a utilizagdo mundialmente consagrada da marca pela
multinacional enquanto pendia de analise o pedido de registro da marca no Brasil. A
questao chegou ao palco do STF em recurso extraordinario cujo desenrolar do julgamento
revela verdadeiro dilema Shakespeariano: “ser ou nao ser, eis a questao”.

Mas, antes, impde-se referir a linha cronoldgica dos fatos objeto de analise no
referido recurso, nos termos em que apresentados pelo Relator Ministro Dias Toffoli:

29.03.2000 — Depésito do pedido de registro da marca GRADIENTE
IPHONE;

03.04.2000 — Langamento do telefone celular denominado GRADIENTE
IPHONE,;

27.11.2007 — Deferimento do pedido de registro da marca GRADIENTE
IPHONE;

21.01.2008 — Expedigdo do certificado de registro da marca GRADIENTE
IPHONE;

26.09.2008 — Inicio da venda do smartphone da Apple no Brasil;

02.01.2013 — Data do ajuizamento da agdo de nulidade de registro de marca
pela Apple na Justica Federal do Rio de Janeiro.

Num primeiro momento, em julgamento monocratico, o entao Presidente Ministro
Dias Toffoli entendeu que, entre outros fundamentos, o debate seria infraconstitucional,
na linha de julgados genéricos anteriores. Ao assim proceder, atuou no exercicio de

prerrogativa regimental (RISTF, art. 13, V, “c”) que permite, antes da distribui¢do, que o
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Presidente do STF despache os recursos extraordindrios € os agravos em recursos
extraordinarios manifestamente inadmissiveis®.

Na sequéncia, ante a interposi¢cdo de agravo regimental, o Ministro Dias Toffoli,
entdo Presidente, reconsiderou tal decisdo, determinando a distribui¢do do processo na
forma regimental, sendo o feito distribuido ao Ministro Luiz Fux, que a época era o Vice-
Presidente da Corte. Ocorre que, ante o término do mandato da Presidéncia do Ministro
Dias Toffoli, assumiu a Presidéncia o Vice (Ministro Luiz Fux), caso em que hd a
substituicdo do Relator, nos termos do art. 38 do RISTF, que prevé que o Ministro
imediato em antiguidade substitui o Relator® que assume a Presidéncia, voltando, assim,
a relatoria do mencionado ARE n. 1.266.095 para o Ministro Dias Toffoli, agora como
Relator do feito!?’, que o submeteu ao Plenario Virtual, quando foi reconhecida, em
18.03.2022, por unanimidade, a repercussao geral e, portanto, o carater constitucional da
controvérsia.

Dados obtidos pelo portal do STF na Internet — acompanhamento processual —
revelam que, apos o reconhecimento da existéncia de repercussao geral em 18.03.2022,
o processo foi pautado para julgamento do mérito na sessdo virtual de 02 a 12.06.2023,
proferindo o Relator, Ministro Dias Toffoli, voto pelo provimento do recurso, no que foi
acompanhado pelo Ministro Gilmar Mendes em antecipacao de voto, com proposta de
fixagdo de tese nos seguintes termos:

De acordo com o sistema atributivo de direitos de propriedade industrial
adotado pelo Brasil, a precedéncia de deposito de pedido de concessdo de

registro de marca ndo ¢ afetada por uso posterior de mesmo sinal distintivo por
terceiros no Brasil ou no exterior.

Na sequéncia, o Ministro Luiz Fux votou pela negativa de provimento do recurso

com base em trés fundamentos:

(1) os limites da restri¢do legitima a livre concorréncia pelos direitos exclusivos
originados da propriedade intelectual; (ii) a inobservancia das alteragdes no

105 Registre-se que todos os RE e ARE que aportam no STF, antes de serem distribuidos a um Relator,
sdo submetidos a Presidéncia da Corte para o exercicio da atribuicéo prevista no RISTF, art. 13, V,
“c”, de despachar “as petigdes, os recursos extraordindrios e 0s agravos em recurso extraordinario
ineptos ou manifestamente inadmissiveis, inclusive por incompeténcia, intempestividade, desercao,
prejuizo ou auséncia de preliminar formal e fundamentada de repercusséo geral, bem como aqueles
cujo tema seja destituido de repercussdo geral, conforme jurisprudéncia do Tribunal”. Nesse
momento, ha a utilizagdo em massa de “filtros ocultos” de admissibilidade dos RE, na linha referida
por Barroso (2006).

106 A praxe do STF é que o Presidente é o Ministro mais antigo na Corte que ainda ndo foi Presidente,
sendo o Vice o segundo em antiguidade que também ainda ndo foi Presidente.

107 Ao assumir a relatoria, o Ministro Dias Toffoli encaminhou, em 03.12.2020, os autos para o Centro
de Conciliacdo e Mediacéo do STF para buscar a conciliagdo, o que restou infrutifero.
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mercado durante o processo de registro da marca “Gradiente Iphone”; e (iii) a
distinguibilidade atribuida a marca a partir da atua¢ao mercadologica da Apple
e o predominio deste conteudo semantico sobre o sentido genérico

originalmente concedido & expressdo “Iphone” 1%

O Ministro Luis Roberto Barroso, entdo, votou pelo cancelamento do Tema,

mantendo a decisdo de inadmissibilidade do recurso extraordindrio que teve por

infraconstitucional o debate da questdo e, com base no principio da eventualidade, no

mérito, negava provimento ao recurso, inclusive com proposta de formulagao de tese,

estando assim sintetizado os fundamentos do seu voto

109.

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
EXTRAORDINARIO COM AGRAVO COM REPERCUSSAO GERAL.
PEDIDO DE CONCESSAO DE REGISTRO DE MARCA NO INPL
SURGIMENTO DE USO MUNDIALMENTE CONSAGRADO POR
CONCORRENTE.

1. Recurso extraordinario com agravo interposto contra decisdo da Vice-
Presidéncia do Tribunal Regional Federal da 2% Regido que considerou
meramente reflexa a ofensa a Constitui¢do apontada na pega recursal. No
mérito, cuida-se de a¢ao de nulidade parcial do registro da marca “G Gradiente
Iphone”, deferido a empresa brasileira, em razdo de lancamento do produto
iPhone, que alcancou notoriedade mundial.

2. Caréater fatico e infraconstitucional da decisdo. A decis@o originaria de
inadmissibilidade recursal ndo merece reparos. A reforma do acérdao firmado
nas instancias ordinarias dependeria do revolvimento de discussdes fatico-
probatorias, o que impede a apreciagdo do recurso extraordinario (Sumula STF,
279). A afericdo da suposta violagdo ao principio da legalidade, da livre
iniciativa e da livre concorréncia exige a considerag@o dos arts. 124, VI, ¢ 129
da Lein. 9.279/1996, o que demonstra seu carater reflexo e afasta o cabimento
do recurso (Sumula STF, 636).

3. Auséncia de repercussdo geral. A matéria debatida possui carater
estritamente patrimonial e, até mesmo por ser dotada de elevado grau de
especificidade, ndo ultrapassa os interesses subjetivos do processo. Esta Corte
jadecidiu que ¢é possivel a reconsideracao de decisdo que inicialmente concluiu
pela presenca de repercussdo geral. Precedentes.

4. Mérito recursal. O direito de propriedade intelectual da agravante ndo foi
desconsiderado pela decisdo judicial da origem, que apenas determinou que a
sua frui¢do observasse os estritos termos do registro, pelo qual lhe é concedido
o uso com exclusividade da expressdo “G Gradiente Iphone”. O afastamento
tdo somente da possibilidade de uso exclusivo do termo isolado “Iphone” ndo
viola o direito de propriedade intelectual, mas representa solugdo que
harmoniza a livre concorréncia, a livre iniciativa e o interesse dos
consumidores.

5. Desprovimento do recurso extraordinario com agravo e cancelamento do
Tema 1.205 da repercussao geral, sem fixacdo de tese. No mérito, em atencao
ao principio da eventualidade, desprovimento do recurso extraordinario com a
fixacdo da seguinte tese de repercussdo geral: “Nédo ofende a Constituigdo a
proibigdo do uso isolado de termo que constitua elemento de marca registrada,

108

109

Trecho do voto do Ministro Luiz Fux disponibilizado, no Plenario Virtual, para os demais Ministros
por ocasido da sessdo virtual, mas ainda ndo publicado, pois o inteiro teor do ac6rdado s6 é publicado
no DJe quando finalizado o julgamento.

Ementa apresentada pelo Ministro Roberto Barroso disponibilizada, no Plenario Virtual, para os
demais Ministros por ocasido da sessdo, mas ainda nao publicada.
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tendo em vista a sua vinculacdo mundialmente consagrada a produto fabricado
por concorrente”.

O Ministro Alexandre de Moraes, entdo, pediu vista dos autos.

Na sessao virtual de 13 a 23.10.2023, teve continuidade o julgamento, tendo o
Ministro Alexandre de Moraes apresentado seu voto-vista negando provimento ao recurso
e aderindo a tese proposta pelo Ministro Luis Roberto Barroso apenas quanto ao mérito.

Ainda na mesma sessdo, votou o Ministro Cristiano Zanin acompanhando o
Ministro Roberto Barroso quanto ao cancelamento do Tema n. 1.205, ou seja, mantendo
a decisdo de inadmissibilidade que entendeu que o debate da questdo seria
infraconstitucional; quanto ao mérito, com fundamento no principio da eventualidade,
acompanhava o Ministro Luiz Fux negando provimento ao recurso, porém aderindo a tese
proposta pelo Ministro Luis Roberto Barroso quanto ao mérito.

Na sequéncia, o Ministro André Mendonga votou acompanhando o Relator,
Ministro Dias Toffoli, € a Ministra Carmen Lucia acompanhou o Ministro Luis Roberto
Barroso, quando entdo o Relator pediu destaque!*®. Afirmou-se suspeito o Ministro Edson
Fachin.

Em sintese, tem-se que ja foram proferidos 8 (oito) votos, sendo 5 (cinco) pelo
improvimento do recurso (apreciam mérito) e 3 (trés) pelo provimento do recurso
(também apreciam o mérito), registrando-se 2 (dois) votos pelo cancelamento do Tema,
reconhecendo o carater infraconstitucional do debate, tratando do mérito apenas de forma
eventual.

Esse, em sintese, o estado da arte!

Geiger defende a constitucionalizagdo do sistema de prote¢do da propriedade
intelectual como solugdo para os conflitos atuais em torno do tema. Rego, porém, refere
a releitura da repercussdao geral como instrumento de selecdo qualitativa de recursos
extraordinarios pelo STF a partir de critério discricionario da Corte, ainda que a Corte
assim tenha feito de forma velada, razao pela qual ressalta a necessidade de se “assumir
a natureza discriciondria” do requisito (2022, p. 311) e defende a primazia de sua analise
em detrimento da aplicacdo de “filtros ocultos™ na forma de decisdes monocraticas.

O emblematico indefinido Tema n. 1.205 da repercussao bem revela a zona
cinzenta em que se encontra a questdo da constitucionalizagdo do sistema de prote¢ao da

propriedade intelectual, mediante a utilizacdo da sistematica de repercussao geral.

10 Procedimento que implica a retirada do julgamento do processo do ambiente virtual para fisico
(RISTF, art. 21-B, § 3°).
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Ha a sinalizagdo, ao menos, da potencialidade de constitucionalizagdo de temas
correlatos, tal como se infere dos 8 (oito) votos ja proferidos no Plenario Virtual que
procedem ao exame do mérito da questdo posta nos autos.

Sobressai-se dos votos o vasto lastro constitucional que permeia o debate,
conforme se abordara adiante, estando em aberto apenas o exercicio da discricionariedade
da Corte de escolha, ou ndo, do caso para apreciagao do mérito, conforme se observa das
idas e vindas processuais verificadas no caso.

Veja-se:

O voto do Relator!'!, Ministro Dias Toffoli, apds registrar a evolugio
constitucional no Brasil do sistema de protecao da propriedade intelectual vinculando-o
na dire¢ao do desenvolvimento social, econdmico e tecnoldgico, identifica a adogao pelo
ordenamento juridico nacional do sistema de registro atributivo de marca, o qual confere
maior seguranga juridica a questdo em comparagdo ao sistema declarativo adotado por
outros paises.

Na sequéncia, procede a andlise da cronologia''? das fases do pedido de registro
de marca pela empresa brasileira IGB Eletronica S.A. (Gradiente) perante o INPI,
advertindo que se trata de fatos incontroversos, em ordem a se afastar o 6bice da Simula
n. 279/STF*2 ¢ se autorizar o exame da questdo na via recursal extraordinaria.

No exame do mérito, refere as manifestagcdes ocorridas ao longo do processo
administrativo de registro da marca “Gradiente IPHONE”, bem como do processo judicial
do pedido de anulagdo de marca formulado pela Apple, destacando deste o entendimento,
firmado tanto pelo juiz de primeiro grau como pelo Tribunal Regional Federal, de que
entre a data do deposito da marca e a concessao do registro houve alteragdo significativa
do mercado, consagrando-se mundialmente o uso do signo IPHONE pela Apple, o que
nao poderia ser desconsiderado pelo INPI, ndo servindo a demora na analise do pedido (7
anos) para “retroagir situacao fatica da época do depdsito, criando uma inseguranga total

para os envolvidos”.

11 Ver Anexo | do presente estudo.

112 O voto do Relator consigna a seguinte cronologia dos fatos: “29.03.2000 — Depésito do pedido de
registro da marca GRADIENTE IPHONE; 03.04.2000 — Lancamento do telefone celular
denominado GRADIENTE IPHONE; 27.11.2007 — Deferimento do pedido de registro da marca
GRADIENTE IPHONE; 21.01.2008 — Expedicdo do certificado de registro da marca GRADIENTE
IPHONE; 26.09.2008 — Inicio da venda do smartphone da Apple no Brasil; 02.01.2013 — Data do
ajuizamento da acdo de nulidade de registro de marca pela Apple na Justica Federal do Rio de Janeiro.

13 Stimula n. 279/STF: “Para simples reexame de prova nio cabe recurso extraordinario”.
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Prosseguindo no exame do mérito da questdo, o voto do Relator traz a lume o
debate na perspectiva dos fundamentos constitucionais correlatos a causa e ja
devidamente suscitados nas instancias anteriores, quais sejam, os principios da livre-
iniciativa e da livre-concorréncia (CF, arts. 1°, IV, e 170, VI), razdo pela qual ressalta o
reconhecimento de matéria constitucional relevante do ponto de vista econdmico, social
e juridico a ser dirimida pela Corte, o que conduziu ao acolhimento, por unanimidade, da
presenca de repercussdo geral.

Na resolugdo do caso concreto, o voto proferido pelo Relator refere que, a época
do pedido (inicio de 2000), a empresa brasileira IGB ocupou espago para a utilizacao da
expressdao “Gradiente Iphone” e a multinacional Apple dedicava-se a producao de
computadores e ndo de smartphones. Igualmente consignou que, no momento do
deferimento do pedido pelo INPI (novembro de 2007), ndo havia disponibilidade no
mercado nacional do produto da Apple, estando, assim, ausente “competicdo ou relacao
de concorréncia entre as empresas no Brasil pelo mercado de smartphones (art. 170 da
CF)”.

Menciona o voto do Relator, ainda, que, em termos de “secondary meaning”, a
assuncdo da expressao “Iphone” como tal se deu em momento posterior ao deferimento
do registro da marca “Gradiente Iphone”, consignando que a ‘“comercializagao do
smartphone da Apple no Brasil teve inicio em setembro de 2008 e a concessdo do registro
da marca pelo INPI ocorreu em novembro de 2007”. Diante desse quadro, conclui pela
manuten¢do do “registro da marca ‘GRADIENTE IPHONE’, sob pena de violagdo da
legalidade e de forte abalo da seguranga juridica, que sdo pilares fundamentais ao
desenvolvimento das atividades empresariais e industriais no pais”, razao pela qual da
provimento ao recurso para julgar improcedente a a¢do de nulidade parcial de registro de
marca.

No que ¢ pertinente aos fundamentos constitucionais de que se vale o voto do
Relator para resolucao da controvérsia, eclodem a seguranca juridica, a legalidade estrita,
a promog¢do do desenvolvimento tecnologico e econdmico do pais, além do interesse
social, da livre-iniciativa e da livre-concorréncia, estabelecidos nos arts. 5°, XXIX, e 170
da CF. Nesse sentido, ressalta que “privilegiar uma empresa estrangeira, que ostenta
grande poderio econdmico, flexibilizando as regras de registro de marca no Brasil em
detrimento daquele que primeiro ocupou esse espago de boa-fé ndo atende aos referidos

enunciados constitucionais”.
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Rememore-se a tese proposta pelo Relator:

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

Ao fim do voto e diante da realidade fatica incontroversa apresentada nos autos,
o Relator conclui em termos juridico-constitucionais:
No caso das marcas, as regras sao claras e postas de maneira prévia e uniforme
a todos os concorrentes, de maneira que as bases do sistema de protegdo dos
direitos industriais de indole constitucional ndo permitem retrocessos e
interpretacdes moldadas para o atendimento do interesse de empresas

estrangeiras, cuja postura de afronta as leis nacionais ndo pode ser placitada
pelo Supremo Tribunal Federal.

Os riscos enfrentados pelos empresarios, nacionais e estrangeiros, devem ser
aqueles inerentes a atividade empresaria, cumprindo salientar que o direito
deve oferecer seguranga juridica para o desenvolvimento industrial e
tecnologico do pais, garantido condigdes isondmicas a todos, no que diz
respeito tanto a iniciativa econdmica quanto ao desenvolvimento da atividade
empresarial, razdes pelas quais ndo se concebe, sob os auspicios da
Constituicao e da legislagdo nacional, excecdo que se justifique no caso dos
autos.

Tal entendimento, rememore-se, foi acompanhado pelo Ministro Gilmar Mendes.

Na sequéncia, sobreveio o voto do Ministro Luiz Fux'!*, que se utilizou de trés
fundamentos para negar provimento ao recurso. Primeiro, refere que a Constitui¢do
Federal erigiu, no art. 170, IV, a livre-concorréncia como principio norteador da atividade
econdmica que, quando em aparente antagonismo com os direitos de propriedade
intelectual, como no caso em analise, prevalece em face das peculiaridades concretas.
Segundo, aduz que a ndo observancia das alteragdes no mercado durante o processo de
registro da marca “Gradiente Iphone” fere a razoabilidade, comprometendo a razdo de
existir da propriedade intelectual de resguardar a inovacao e premiar o agente de mercado
mais eficiente. Terceiro, e por fim, o voto ressalta a distinguibilidade e o predominio do
contetdo semantico da expressao “Iphone” a partir da atuagdo mercadologica da Apple
em detrimento do sentido genérico e evocativo do registro anterior obtido pela IGB, razao
pela qual aponta um comprometimento das razdes que fundamentam o sentido da
propriedade intelectual, “cujo aparente antagonismo com o principio da livre
concorréncia decorre de uma visdo estdtica e errdnea sobre os mecanismos de

funcionamento de um mercado competitivo”.

14 Ver Anexo Il do presente trabalho.
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Vem, entdo, em cena, o voto do Ministro Luis Roberto Barroso**®, que, de forma
singular, apresenta duas proposicoes: a primeira, o cancelamento do Tema n. 1.205, diante
do reconhecimento do cardter infraconstitucional do debate; e a segunda, com
fundamento no principio da eventualidade, o julgamento do mérito do recurso, negando-
lhe provimento.

Identifica-se, quanto ao mérito recursal, os seguintes fundamentos constitucionais
referidos no voto do Ministro Luis Roberto Barroso: necessidade de ponderagdo e
harmonizagao da livre-concorréncia, da livre-iniciativa e do interesse dos consumidores,
principios fundantes da ordem economica (CF, art. 170, caput e incisos IV e V),
reconhecendo que, diante da situacdo complexa dos autos, a solu¢ao apresentada pelas
instancias anteriores revelava-se correta, pois ndo ha “ilicito imputavel a nenhuma das
partes em conflito. A agravante exerceu seu direito de peticdo ao requerer o registro de
marca, ¢ a agravada legitimamente desenvolveu um produto sem ter conhecimento do
requerimento protocolado no Brasil”, sendo certo que houve a determinacdo pelas
decisdes judiciais questionadas de proibi¢ao apenas do uso isolado do termo “Iphone” e
o registro deferido foi da marca “G Gradiente Iphone”.

Chama a atengdo a proposi¢ao do Ministro Luis Roberto Barroso de cancelamento
do Tema n. 1.205/RG. Isso porque a singularidade da retomada de questao ja decidida em
assentada anterior de 18.03.2022, sem qualquer embargo quanto aos fundamentos
apresentados no voto pela possibilidade de rever entendimento ja firmado ante a ndo
submissao do juizo de admissibilidade do recurso a preclusdo pro iudicato, revela, de
forma inconteste, o poder discriciondrio insito a sistematica de repercussao referido por
Rego (2022), que permite a Corte selecionar as questdes que entenda serem relevantes e,
assim, terem o mérito apreciado em sede recursal extraordinaria.

Veja-se que o voto do mencionado Ministro refere expressamente que o “carater
estritamente patrimonial” e “o elevado grau de especificidade”, “cuja repeticdo ¢
significativamente improvavel”, da matéria debatida ndo ultrapassam os interesses
subjetivos do processo, diante do que entende ndo preenchidos os requisitos
constitucionais (CF/1988, art. 102, § 3°) e legais (CPC, art. 1.035, § 1°) para
reconhecimento de repercussao geral.

Nao obstante, tanto o voto do proprio Ministro Luis Roberto Barroso, ao se

manifestar sobre o mérito recursal, como os dos demais Ministros ja proferidos trazem

115 Ver Anexo Il do presente trabalho.
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vasto lastro constitucional para solug¢do da controvérsia, com ja visto anteriormente, todos
fundamentos reveladores da relevancia da questdo, valendo referir, quanto ao outro
requisito para se ter presente repercussdo geral, que ndo ha se confundir transcendéncia
com multiplicidade de recursos, estando em disputa interesses que, para além das
empresas litigantes (uma brasileira e a outra uma gigante multinacional, numa luta de
“Davi contra Golias”), dizem respeito a protecdo do mercado, do sistema registral de
marcas e de valores constitucionais, como revelado pelo teor dos votos ja proferidos
quanto ao mérito da questao.

Feito esse breve aparte, com as mais respeitaveis vénias ao Ministro Luis Roberto
Barroso e aos que o seguiram, prossegue-se na analise dos demais votos ja proferidos.

O voto-vista do Ministro Alexandre de Moraes'!® é no sentido de acompanhar a
divergéncia para negar provimento ao recurso, referindo, de inicio, que a propriedade
industrial ¢ direito fundamental (CF. art. 5°, XXIX), de eficicia limitada, que impde
“equilibrio entre a protecao a propriedade das marcas, aos nomes de empresas € a outros
signos distintivos e o interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do
Pais”. Prossegue aduzindo que héd de prevalecer a protecdo constitucional vinculada a
prote¢do do consumidor, a livre-concorréncia e ao interesse social, ressaltando a fungao
social do direito individual do titular da marca.

O Ministro Cristiano Zanin!'” apresentou voto acompanhando o Ministro Luis
Roberto Barroso quanto ao carater infraconstitucional da questdo, referindo que a
elasticidade hermenéutica em tema relacionado ao uso de marca, insito ao direito
empresarial, ampliaria de forma indevida a atuagdo do STF, estando em discussdo
interesse inter partes € meramente patrimonial, pelo que propde o cancelamento do Tema
n. 1.205/RG. Em aten¢@o ao principio da eventualidade, analisa o mérito da questdo
negando provimento ao recurso com assento no fundamento constitucional da prote¢do
ao consumidor.

Esses sdo os votos apresentados até outubro de 2023.

Como se vé, os debates havidos em torno do Tema n. 1.205/RG apontam o
seguinte:

1) a sistematica de repercussao geral, no estado atual da pratica judicial do

STF, possibilita a formulacdo de agenda que contemple a apreciagdo em

sede recursal extraordinaria de controvérsias revestidas de denso contetido

16 Ver Anexo IV do presente trabalho.
17 Ver Anexo V do presente trabalho.
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constitucional, ainda que historicamente essas mesmas questoes tenham
sido tidas como infraconstitucionais, funcionando como verdadeiro
mecanismo de constitucionalizacao do direito;

i1) o exercicio do exame de reconhecimento da presenca de repercussao geral
em tais casos revela-se impregnado de inegavel discricionariedade,
fendmeno verificado a partir da fundamentagao dos votos proferidos no
Tema objeto de estudo, nos quais se sobressai, ainda que em atencao ao
principio da eventualidade, vasto lastro constitucional para resolucao da
questdo posta no recurso extraordinario em contraposi¢ao as
manifestagdes no sentido de ser infraconstitucional o debate, tudo em um
mero exercicio de escolha do que julgar;

i) nesse cenario, o sistema de protecdo da propriedade intelectual tem
experimentado, apesar do trato constitucional a ele dispensado nos termos
dos votos ja proferidos no mencionado leading case e da inegavel
potencialidade da utilizagao da sistematica de repercussao geral como
instrumento de constitucionalizacdo do debate, verdadeiro passeio por

zona gris.

Diante do quadro revelado pela presente pesquisa, percebe-se que o STF se
encontra diante de dilema concernente a como se utilizara da sistemdtica de apreciagdo
de repercussao geral, se de forma prioritaria ou primeira, em detrimento do julgamento
monocratico com base nos “filtros ocultos”, muito embora j4 se tenha inconteste
potencialidade de revisitagdo de sua praxis judicial a partir da adocdo da analise do
requisito estabelecido em sede constitucional (CF, art. 102, § 3°) ao invés daqueles
firmados pela jurisprudéncia defensiva.

E inegavel os reflexos quantitativos operados pela adog¢do da sistematica da
repercussao geral, padecendo, no entanto, no presente momento historico, a verificagao
de efetiva utilizagdo de forma qualitativa do requisito constitucional de admissibilidade,
competindo ao STF, por seu Presidente, no exercicio da atribuicao prevista no art. 13, V,
“c”, do RISTF8, ¢ pelos demais ministros, rever sua pratica judicial de apreciacdo dos

recursos extraordinarios.

118 «“RISTF. Art. 13. S0 atribuicOes do Presidente: (...) v — despachar: (...) ¢) como Relator, nos termos
dos arts. 932 e 1.042 do Cddigo de Processo Civil, até eventual distribuicdo, as peti¢bes, 0s recursos
extraordindrios e os agravos em recurso extraordinario ineptos ou manifestamente inadmissiveis,
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Questdes impregnadas de inegavel densidade constitucional, como as relativas ao
sistema de propriedade intelectual, tal como se vé dos votos proferidos no leading case
ao examinarem o mérito da questao posto no recurso extraordinario (ARE n. 1.266.095),
ndo podem nem devem ser confundidas com “questdes de botequim” que aportavam
historicamente no STF em sede recursal e que conduziram a formulacao dos “filtros
ocultos” de admissibilidade.

Poder-se-ia dizer que, no caso submetido a andlise do STF e objeto da presente
pesquisa, cuida-se de mera /itis entre duas empresas sobre o uso de marca. No entanto,
pode-se, igualmente, entender que se trata de disputa judicial entre empresa nacional, que
obteve ao tempo ¢ modo estabelecido na legislagdo nacional de regéncia o registro de
marca, e multinacional, que detém parcela significativa do mercado global de
smartphones que se manteve inerte perante as autoridades nacionais competentes, estando
em discussdo valores como o papel do Estado na economia, interna e global, a propria
soberania da nacao, além dos principios proprios do sistema de protecdo da propriedade
intelectual.

Tudo a demonstrar a relevancia e a transcendéncia da controvérsia.

Tudo a demonstrar a viabilidade da utilizagao da sistematica de repercussao como

mecanismo para a constitucionaliza¢ao da propriedade intelectual.

inclusive por incompeténcia, intempestividade, desercao, prejuizo ou auséncia de preliminar formal
e fundamentada de repercussao geral, bem como aqueles cujo tema seja destituido de repercussdo
geral, conforme jurisprudéncia do Tribunal; (Redacdo dada pela Emenda Regimental n. 54, de 1° de
julho de 2020)”.
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5 CONCLUSAO

A presente pesquisa teve como escopo verificar como a sistematica de repercussao
geral tem impactado em termos de constitucionalizagdo da propriedade intelectual.

Diante da chamada “crise do Supremo”, o legislador constituinte derivado adotou
mecanismo de contengdo do excessivo nimero de processos que assoberbava o STF, o
que conduziu a institui¢do da sistematica de repercussao geral pela Reforma do Judiciério
e, decorridos quase 20 (vinte) anos de sua implementacdo, verificou-se a atuagdo
dinamica da Suprema Corte, num constante aperfeicoamento do mecanismo, permitindo
a evolugao de sua pratica judicial, com processamento do recurso extraordinario com
maior racionalidade e uniformidade na solugao dos casos.

Ao longo da pesquisa, verificou-se que a sistematica de repercussdo geral
produziu reflexos significativos na atuacdo da Suprema Corte tanto em termos
quantitativos como qualitativos, tendo se registrado espaco para a ampliagdo de debate de
questdes de mérito, revelando-se, em sede recursal extraordinaria, o potencial advindo do
juizo discricionario de selecdo de recursos que consubstanciem controvérsias relevantes
e com impacto social, econdmico, politico ou juridico.

O nimero incomensuravel de pessoas em atividades mais corriqueiras, utilizando-
se de inovagdes digitais (compras on-line, streamings de musicas e de filmes etc.) quase
sempre materializadas como criagdes da mente humana (autoral ou industrial), tem
demandado maior aten¢do a questio da propriedade intelectual quando em confronto com
direitos humanos fundamentais outros, como o acesso a cultura, a saude e a informacao,
ao que se tem chamado de “crise de legitimidade da propriedade intelectual”,
apresentando-se a “constitucionaliza¢do” do tema como solucdo juridica para tais
conflitos.

A partir dos delineamentos doutrindrios e do magistério jurisprudencial do STF,
notadamente em sede de controle abstrato de constitucionalidade, quanto ao sistema de
protecdo da propriedade intelectual, identificou-se inegavel constitucionalizacdo da
tematica, a demandar a adogao do mecanismo de analise de repercussao geral em recursos
extraordinarios que contenham controvérsias correlatas, superando-se a utilizagdo
reiterada de “filtros ocultos” para negativas de conhecimento das insurgéncias recursais.

Tal medida se revela primordial para conferir maior seguranga juridica e reduzir a

incerteza jurisdicional, favorecendo o ambiente de negdcios e de inovagdes no Brasil e
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efetivando a clausula finalistica da propriedade intelectual de cumprimento de sua fungao
social vinculada ao desenvolvimento tecnoldgico € econdmico do pais.

O estudo de caso efetuado (Tema n. 1.205/RG), relacionado a disputa judicial em
torno do uso da marca “iPhone” no Brasil, destacou a importancia do tratamento de
controvérsias de propriedade intelectual sob a 6tica constitucional pelo STF que, ao assim
proceder, podera desempenhar papel crucial na harmonizagao e na ponderagdo entre a
protecdo dos direitos dos criadores e inventores e o interesse publico, em especial no
contexto de rapida evolugdo tecnoldgica.

Igualmente, a partir do estudo de caso, demonstrou-se que em tema de propriedade
intelectual tém-se controvérsias que sao impregnadas de relevancia tal que os interesses
envolvidos ndo sdo meramente individuais das partes, relacionando-se com questdes de
soberania nacional, livre-concorréncia e do papel do Estado na economia, nacional e
global, demandando-se a consolida¢do de precedentes qualificados na tematica.

Nesse contexto, a utilizacdo da sistemdtica de repercussdo geral em tema de
propriedade intelectual proporcionara o aperfeigoamento da jurisprudéncia constitucional
e contribuird na promog¢ao de ambiente juridico mais estdvel e previsivel em termos de
relacdes econdmicas e empresariais no Brasil.

Verificou-se, ainda, que a instituicao da sistematica de repercussdo geral de forma
inconteste conferiu novo perfil a atuacdo do STF, operando-se em termos legislativos
verdadeira objetivacdo do recurso extraordindrio (Valaddao, 2013), muito embora ja
reconhecida pela jurisprudéncia do STF (Rcl n. 4.335), ao se atribuir efeitos vinculantes
e eficacia erga omnes as decisdes emanadas da Corte com a observancia desse
microssistema processual.

Observou-se uma constante preocupacdo no aperfeicoamento da sistematica,
como no caso da decisdo negativa de repercussdo geral para o caso concreto, como
estimulo regimental para que os Ministros da Corte dela se utilizem de forma mais efetiva
e de forma prioritaria em relagdo ao julgamento monocratico mediante a aplicagao de
“filtros ocultos”.

A sistematica de repercussao geral tem se mostrado como ferramenta habil no
intuito de minimizar o risco legal das atividades econdmicas, melhorando o ambiente para
negocios no pais, diminuindo a incerteza jurisdicional, providéncia que tem se mostrado
uma constante demanda pelos atores econdmicos.

A sociedade da informagdo, com sua velocidade transformadora e suas

multifacetadas caracteristicas, traz a tona a necessidade de se estabelecer um novo olhar
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na interpretacdo e na aplicacao do sistema de protecao da propriedade intelectual, em que
se sobrelevam as criagdes e invengdes mais diversas que podem vir a ser fonte de varios
conflitos envolvendo valores constitucionalmente estabelecidos, notadamente no
contexto das redes sociais, plataformas digitais (Fisher, 2023) e inovagdes tecnoldgicas.

O tratamento disforme da jurisprudéncia do STF quanto ao sistema de protecao
da propriedade intelectual, em que em sede de controle abstrato se debruga sobre questoes
a ele concernentes em contraposicdo a reiterada pratica de ndo conhecimento de recursos
extraordinarios que abordem questdes de igual viés — mediante a utilizacdo de filtros
ocultos, como a ofensa reflexa a Constituicdo e a necessidade de reexame de matéria
fatico-probatdria —, tem na sistematica de repercussao geral o mecanismo apto a superar
esse quadro de incoeréncia e possibilitar a “constitucionalizacdo” da temadtica.

A constitucionalizagdo da propriedade intelectual recebeu sinalizagdo positiva
pelo STF, mediante o reconhecimento de repercussao geral de tema correlato (Tema n.
1.205), mas ainda carece de decisdes mais definitivas, revelando-se verdadeiro quadro de
inseguranca juridica.

A repercussdo geral apresenta-se como instrumento de transformacdo do
ordenamento juridico brasileiro, possibilitando ao STF, em sede recursal, a formulagao
de normas juridicas — fungao tipica da jurisdicdo constitucional — obtidas a partir de
precedentes qualificados que tenham o condado de solucionar questdes caras atreladas a
direitos fundamentais em aparente conflito, como o sistema de protecdo da propriedade
intelectual, elencado pelo constituinte originario como direito fundamental inscrito no art.
5° da CF, quando em contraposi¢cdo com outros direitos fundamentais.

No entanto, a utilizacao de tal prerrogativa pela Corte constitucional brasileira tem
se mostrado de forma timida, titubeando a Corte entre a sua atuacao historica de mera
contendora de multiplos debates que nela aportam e o avango para debate de questdes
potencialmente relevantes.

A sistemadtica de repercussdo geral pde a disposicdo do STF ferramenta que
possibilita, mediante a selecdo dos casos que julgar conveniente resolver, a
constitucionalizagdo de questdes afetas a propriedade intelectual.

Desse modo, considerado o objetivo da presente pesquisa de identificacdo de
como se apresenta o quadro da repercussdo geral como mecanismo para o reconhecimento
da constitucionalizacdo da propriedade intelectual no STF, verifica-se que a sele¢do de
caso correlato (Tema n. 1.205) — ainda que haja, no presente momento, a retomada da

discussao quanto a ser a questdo constitucional ou ndo, revelando-se pendente o juizo
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discricionario de sele¢do, ou ndo, da causa para ser examinada em recurso extraordinario
(AREn. 1.266.095) —, com os 8 (0ito) votos proferidos quanto ao mérito, ainda que alguns
apenas dele cuidando com base no principio da eventualidade, apresenta vasta
fundamentag¢do constitucional, operando-se, no ambito do microssistema da repercussao
geral, inegavel “constitucionaliza¢do” do sistema de prote¢ao da propriedade intelectual,
ao menos potencialmente.

A presente pesquisa, ao identificar os marcos tedricos e jurisprudenciais envoltos
com a sistematica de repercussdo geral e a constitucionalizacdo da propriedade
intelectual, apresenta contribuicdo pratica para os operadores do direito (estudiosos,
advogados, juizes e tribunais) quanto a tematica, ao permitir, em termos tedricos, a
releitura e o repensar do sistema de prote¢do da propriedade intelectual no viés proposto
pela doutrina juridica mundial de sua “constitucionaliza¢do” e, em termos praticos, por
revelar a potencialidade em termos de ordenamento juridico-processual brasileiro de
utilizagdo da sistematica de repercussdo geral como ferramenta apta a fazer chegar a
controvérsia na pauta dos recursos extraordinarios a serem decididos pelo STF.

Observou-se, na presente pesquisa, limitagcdes quanto a fontes documentais de
pesquisa, pois ndo foram encontrados trabalhos cientificos que interconectassem os dois
grandes temas estudados, quais sejam, a repercussao geral e a constitucionalizacao da
propriedade intelectual, sendo localizado vasto material quanto ao primeiro, mas, quanto
ao segundo, especificamente a “constitucionalizagdo” da propriedade intelectual'’®,
poucas fontes, tendo se identificado prevalentemente estudos estrangeiros (Geiger, na
Europa; e Trujillo, no México). Identificaram-se estudos relevantes e em numero
consideravel sobre o sui generis método interpretativo do ordenamento juridico nacional
a partir da hermenéutica constitucional?°.,

Em termos de pesquisas futuras, entende-se que podem ser desenvolvidas
abordando a sistematica de repercussao geral como ferramenta para “constitucionaliza¢ao
do direito” nos seus mais diversos ramos, nao s6 do sistema de prote¢ao da propriedade
intelectual, considerado o relevante e o potencial resultado que podem advir desse
microssistema processual. De igual modo, sugerem-se pesquisas que aprofundem a
constitucionalizacao do sistema de prote¢ao da propriedade intelectual enquanto método

interpretativo especifico, e ndo apenas em termos genéricos, como se tem feito.

19 Assim entendido o método interpretativo do sistema de protecdo da propriedade intelectual sob o
viés constitucional, o que se diferencia do trato em texto constitucional do tema.

120 Na linha do denominado “Neoconstitucionalismo” de que fala Barroso (2006).
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Por fim, impende advertir que a sistematica de repercussdao geral coloca a
disposicao da Corte constitucional brasileira ferramenta juridico-processual apta a
possibilitar-lhe a expansdo do conteudo normativo emanado de suas decisdes em temas
caros e sensiveis ao Estado constitucional de direito, isso mesmo em sede recursal antes
tida de forma timida na sua jurisprudéncia, de modo a que haja a prestacao da jurisdi¢ao
constitucional efetiva no ambito de todas as suas competéncias, superando-se a
tradicional prética de relegar o recurso extraordindrio a categoria de classe processual que

tdo somente serve para incrementar o acervo do STF.
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ANEXOS



13/06/2023 PLENARIO

RECURSO EXTRAORDINARIO COM AGRAVO 1.266.095 RIO DE JANEIRO

VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

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

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

No Brasil, a protecao da propriedade industrial remonta ao periodo
colonial, conforme se extrai do texto do Alvara de 28 de abril de 1809,

expedido pelo Principe Regente de Portugal Dom Joao:

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

No plano constitucional, a protecao da propriedade intelectual tem
origem em 1824. A Constituigao Imperial estabelecia, em seu art. 179,

inciso XXVI, que

“(...) os inventores terao a propriedade das suas
descobertas, ou das suas produccdes. A Lei lhes assegurard um
privilegio exclusivo tempordrio, ou lhes remunerara em
ressarcimento da perda, que hajam de soffrer pela

vulgarisagao”.

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

Alargando o escopo de protecao da matéria, nossa primeira

Constituigao Republicana, de 1891, previa, em seu art. 72, § 25, o seguinte:

“(...) [O]s inventos industriais pertencerao aos seus
autores, aos quais ficara garantido por lei um privilégio
tempordrio, ou sera concedido pelo Congresso um prémio

razoavel quando haja conveniéncia de vulgarizar o invento.”

O § 26 do mesmo artigo esclarecia, ainda, que

“aos autores de obras literdrias e artisticas € garantido o
direito exclusivo de reproduzi-las, pela imprensa ou por
qualquer outro processo mecanico. Os herdeiros dos autores
gozarao desse direito pelo tempo que a lei determinar”
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E, finalmente, no § 27, aparece, pela primeira vez, uma timida,

porém relevante referéncia as marcas:

“A lei assegurara também a propriedade das marcas de

fabrica.”

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

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

O namero 20 deste artigo completava a protecdo a propriedade

imaterial, declarando o seguinte:

“[Al]os autores de obras literarias, artisticas e cientificas é
assegurado o direito exclusivo de produzi-las. Esse direito
transmitir-se-4 aos seus herdeiros pelo tempo que a lei

determinar.”

Na contramao dos movimentos constitucionais anteriores, a
Constituicdo Federal de 1937 conferiu ao legislador ordindrio ampla
autonomia para regulamentar a protecao da propriedade intelectual,
porquanto o art. 122, nimero 14, estabelecia que
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“(...) a Constituicao assegura aos brasileiros e estrangeiros
residentes no Pais o direito a liberdade, a seguranca individual
e a propriedade, nos termos seguintes:” (...) “14) o direito de
propriedade, salvo a desapropriacao por necessidade ou
utilidade publica, mediante indenizagdo prévia. O seu contetido
e os seus limites serao os definidos nas leis que lhe regularem o

exercicio”.

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

19, que

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

gozarao desse direito pelo tempo que a lei fixar”.

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

Finalmente, a Constituigao Federal de 1988 mostra-se especialmente
rica em disposi¢Oes concernentes ao sistema de propriedade intelectual,

bastando verificar o disposto em diversos incisos do no art. 5%
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“XXIII - a propriedade atenderd a sua fungao social;

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

XXVIII - sao assegurados, nos termos da lei:

a) a protecdo as participacoes individuais em obras
coletivas e a reprodugao da imagem e voz humanas, inclusive
nas atividades desportivas;

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

XXIX - a lei assegurara aos autores de inventos industriais
privilégio temporario para sua utilizagdo, bem como protegao
as criagOes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de
empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o
interesse social e o desenvolvimento tecnologico e econdmico
do Pais.”

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

Por essa razao, sublinho que o dispositivo constitucional transcrito

subordina a protecio conferida as marcas ao interesse social e o

desenvolvimento tecnolégico e econémico do Brasil. Trata-se, portanto,

de instituto com finalidade determinada pela Constituicao e que nao se

circunscreve a um direito individual, pois diz respeito a coletividade e ao
desenvolvimento do Pais.

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

Na mesma vertente, Denis Borges Barbosa ressalta que

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

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

A proposito, Tullio Ascarelli, em sua Teoria de la Concurrencia y de

los Bienes Inmateriales, considera como base do direito industrial o
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interesse geral no progresso cultural e técnico e o interesse do
consumidor.

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

O referido diploma legal estabelece que sdao suscetiveis de registro
como marca o0s sinais distintivos visualmente perceptiveis nao
compreendidos nas proibi¢oes legais (art. 122), bem como que a
propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido,

conforme as disposi¢oes da referida Lei, sendo assegurado ao titular seu

uso exclusivo em todo o territério nacional (art. 129).

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

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

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

Newton Silveira:

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

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

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

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

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

()

Como no processo de obtencao de patente, a publicacao
do pedido para conhecimento de terceiros é fase essencial do
processo. Sua falta implica nulidade. Essa publicagao é feita
apds exame pelo INPI e sob a rubrica de ‘vidvel’, correndo o
prazo de sessenta dias para oposi¢oes de terceiros.

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

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

genérico ou especifico.
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Havendo ou nado oposi¢ao, o pedido serd entdo deferido
ou indeferido, conforme o0s pareceres exarados no processo,
cabendo recurso pela parte prejudicada. Mesmo o terceiro que
nao apresentou oposi¢ao podera recorrer da decisao.

Transitando em julgado a decisao concessiva, tem o
requerente o prazo de sessenta dias para recolher as taxas de
expedicao do certificado e de decénio. O registro serd valido
por dez anos, prorrogavel no fim do periodo pelo mesmo
prazo, de forma sucessiva” (Curso de propriedade industrial.
3. edig¢do. Sao Paulo: Quartier Latin, 2023).

Em adendo, deve-se ressaltar que o registro concedido pelo INPI ao

final desse procedimento € constitutivo de direito por expressa

disposigao legal (art. 129 da LPI), diferentemente do que ocorre em outros
paises, em que o registro é meramente declaratdrio.

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

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

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

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

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

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

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

10
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No mesmo sentido, complementa o ilustre tratadista:

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

contra o uso” (op. cit., v. II, tomo II, p. 88).

E sobre as vantagens e desvantagens de cada sistema, Gama

Cerqueira arremata asseverando o seguinte:

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

Por fim, o percurso historico até se chegar ao registro de marcas na

11
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area da propriedade industrial pode ser bem compreendido a partir das

licoes de Newton Silveira, calcadas no principio da seguranga juridica:

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

Com o advento da revolucgao industrial e a circulacao de
mercadorias fora dos estabelecimentos que as fabricavam,
tornou-se necessaria uma protegdo mais eficiente para as
marcas dos produtos e mercadorias. Como o sistema de

patentes mostrou-se eficaz por meio da concessio de um

certificado  pelo Governo, essa __mesma __ estrutura

(requerimento, exame e expedicio de um titulo de

propriedade) serviu de modelo para a concessio de um

registro de marca (pelo mesmo drgao federal — o INPI).”

(grifos nossos) (Curso de propriedade industrial. 3. edigao. Sao
Paulo: Quartier Latin, 2023).

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

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

Nesse sentido, trago a colagao a manifestacdo do INPI, que ¢é

12



ARE 1266095 / R]

mundialmente reconhecido pela qualidade técnica de seus servidores,
todos especializados no ramo do direito empresarial denominado
“propriedade industrial”.

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

“A cronologia dos fatos é a seguinte:

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

b) tal pedido foi publicado na RPI 1539 de 04/07/2000 para
manifestagdo de terceiros interessados, sendo que nao houve
manifestagdo tempestiva contrdria ao registro por parte da
APPLE INC. pelo art. 158 da LPI, que estabelece 60 (sessenta)
dias para pratica deste ato;

c) a empresa TELESP CELULAR S/A protocolou em
04/09/2000 oposigao tempestiva contra este registro — pet. n.°
18000035533, tendo sido a IGB ELETRONICA S/A notificada
desta oposi¢ado por meio de publicacdo na RPI 1627 de
12/03/2002, tendo apresentado contrarrazoes em 23.4.2002
(petigao 18020015267);

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

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

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

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

Na esteira da cronologia dos fatos que se ligam as teses com
repercussao constitucional objeto da presente demanda, deve-se enfatizar
que ficou incontroverso nos autos pelas declaracdes da APPLE que “Apods

triunfal antincio em janeiro de 2007, o primeiro iPhone foi colocado a

venda em junho daquele ano, tornando-se o smartphone de maior
sucesso em todos os tempos”.

Por outro lado, também ¢é incontestavel o fato de que “(...) em 2000,
isto €, 7 anos antes da Autora, a Ré lancou, no Brasil, um telefone celular
denominado ‘GRADIENTE IPHONE’, conforme atesta a anexa
reportagem, publicada no jornal O ESTADO DE SAO PAULO em
03.04.2000”.

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

Vide, abaixo, os fatos devidamente inseridos na linha do tempo:
LINHA CRONOLOGICA DOS FATOS

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

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

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

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

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

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

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

Nesse sentido, transcrevo, no ponto, a utilizagao do critério técnico
adotado pelo INPI no exame do caso objeto destes autos, conforme
destacado:

“Repare-se, ainda, que o termo IPHONE se enquadra na
categoria de marcas evocativas, as quais, por necessitarem
menor esfor¢o criativo em sua concepgao e menor grau de
investimento para que o publico consumidor as relacione aos

produtos e servicos que as mesmas visam assinalar, compoem
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percentagem significativa das marcas depositadas anualmente
no INPL

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

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

ocorreu.”

Ora, tendo em consideracdo que nosso sistema € o atributivo de
direitos, verifica-se que o pedido de registro da marca GRADIENTE
IPHONE, depositado em marco de 2000, foi deferido em 27/11/2007 e que
o registro foi concedido em 2/1/2008, o que indica, indubitavelmente, que

a GRADIENTE ocupou, com primazia, o espaco para a utilizacdo
exclusiva da expressao “GRADIENTE IPHONE” para a comercializagao

de aparelhos celulares moveis, ou, como ressalta a APPLE, no mercado de
smartphones e nao de IPHONES.

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

Isso porque, concedido o registro ao final do processo

administrativo, como ocorreu na espécie, novos registros nao serao
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admitidos, nos termos do que estabelecem os arts. 124, XIX, e 130 da Lei
n® 9.279/96. Vide:

“Art. 124. Nao sao registraveis como marca

()

XIX - reproducao ou imita¢ao, no todo ou em parte, ainda

que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir

ou certificar produto ou servico idéntico, semelhante ou afim

suscetivel de causar confusio ou associacio com marca alheia.

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante € ainda

assegurado o direito de:

I - ceder seu registro ou pedido de registro;

II - licenciar seu uso;

III - zelar pela sua integridade material ou reputacao.”

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

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

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

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

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

Essa informacgao é também relevante, na medida em que a tese de
que a marca IPHONE seria descritiva de produto, poderia ter sido
ventilada naquele momento, mas a Apple permaneceu uma vez mais
silente quanto ao registro da referida marca.

Além disso, a mesma postura foi verificada no periodo
compreendido entre a concessao do registro e o ajuizamento da agao de
nulidade, apresentada, durante plantdo judiciario, no altimo dia do
prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 da Lei n® 9.279/96,
ou seja, em 2 de janeiro de 2013, as 16h50min (volume 1, p. 150-153),
tendo sido despachada as 18h20min pela magistrada plantonista.

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

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

Ora, se 0 INPI demorou cerca de 8 anos para conceder o registro da
marca em questdo, a Apple ndo se manifestou durante todo esse periodo
e ainda levou outros 5 (cinco) anos apds o inicio da vigéncia do registro
para, finalmente, insurgir-se contra ele, o que denota que desrespeitou,
porque sabedora dele, o registro deferido pelo INPI em nome da
Gradiente durante esse extenso lapso temporal.

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

a manifestagao do INPI, que é autoexplicativa:
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“a) A Autora depositou sua marca em territorio nacional
em data posterior a data de depodsito da marca da empresa Ré,
de modo que nao ha que se invocar direito marcdario anterior.

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

c) Conforme ja discutido exaustivamente em pareceres
técnicos anteriores, os documentos enviados pela Autora nao
evidenciam que a expressao IPHONE seria descritiva, e,
portanto, irregistravel a titulo exclusivo a luz do disposto no
art. 124 da LPL

d) A expressao IPHONE € composta pela juncao da letra i
com o radical PHONE, de origem inglesa, cuja tradugao ao
portugués € fone. A unido de ambos os elementos cria
expressao nova, inexistente a época de deposito do pedido de
registro. Longe de descrever os produtos assinalados, tal
expressao faculta ao consumidor alvo menor esfor¢o de
raciocinio para que este discirna o produto assinalado, mesmo
que nao o conhega. A literatura, bem como a jurisprudéncia,
classificam este tipo de marca como evocativa ou sugestiva,
sendo sua registrabilidade reconhecida pela legislacao patria,
bem como internacional.

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

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

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

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

Esses documentos comprovam também que, em sua atuacao
empresarial, a Apple jamais entendeu que a expressao “IPHONE” seria
descritiva de produto, tendo investido pesadamente para se apropriar, de
maneira exclusiva, da referida expressao em diversos paises do mundo,
inclusive adquirindo marcas de terceiros contendo essa expressao em
outros paises como os Estados Unidos, o México e o Canada.

De fato, nao ha noticias de uso largamente difundido de Iphone em
lugar de smartphone, bastando-se verificar que uma expressao como ‘o
iphone da Samsung’ soaria, no minimo, contraditoria.

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

matéria:

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

‘8. Ademais, a_impressio _de conjunto da marca

ganha especial relevo no presente caso, porquanto o

elemento ‘PHONE’ é, evidentemente, descritivo dos

produtos de interesse. Assim, os detalhes do conjunto,

por menores que sejam, ja seriam suficientes para evitar

confusdo por parte do consumidor.”
47. Ou seja, o comportamento da Apelada é contraditorio!

Contradicao esta que nao passou despercebida até mesmo pelo
D. Juizo a quo em sua sentenga, conforme trecho transcrito

acima (item 18).”

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

Superada a fase administrativa e avancando-se a esfera judicial,
mais precisamente ao exame da acao de nulidade de marca proposta pela
Apple, deve-se ressaltar que as instancias a quo concluiram nao ter a
recorrente, a Gradiente, exclusividade sobre o uso isolado do signo
“IPHONE” e assentaram a nulidade parcial do registro de marca por ela
requerido perante o INPI em 2000, com a corregao pertinente.

Para chegar a essa conclusdo, o juizo de primeiro grau ressaltou o

seguinte:

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

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

Da mesma forma, o Tribunal de origem realgou que, entre a data do
depdsito da marca feito pela recorrente e a data da concessao do registro,
a qual se deu apenas em 2008, o mercado envolvendo o IPHONE da
Apple sofreu significativa alteracao, tendo essa empresa consagrado, em

termos mundiais, inclusive no territdrio nacional, o uso desse signo na

identificacao de aparelhos celulares por ela comercializados.

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

Ressaltou, outrossim, que a demora na andlise desse pedido ndo

permitiria a autarquia “retroagir a situacdo fatica da época do deposito,
criando _uma inseguranca total para os envolvidos”. Segundo o
Desembargador Relator, “ficar jungido, ficar subordinado, por exemplo,
a toda uma legislacdo ja um pouco desassociada da realidade, de 1996, é

demais!”.

Para fundamentar essa decisdo, foram invocados os principios
constitucionais da livre iniciativa e da livre concorréncia (arts. 1°, IV; e
170, VI, da Constitui¢ao Federal).

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

se a Gradiente pudesse se utilizar, livremente, da expressaio IPHONE,
haveria imenso prejuizo para a Apple Inc., “pois toda fama e clientela
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do produto decorreram de seu nivel de competéncia e grau de

exceléncia. A pulverizacao da marca (...) equivaleria a uma punicao para

aquele que desenvolveu e trabalhou pelo sucesso do produto”.

Convergindo nessa compreensao, o STJ, ao negar provimento aos

recursos especiais interpostos pela Gradiente e pelo INPI, asseverou que

a autorizacdo do uso isolado do signo IPHONE por outro sujeito que
nao a Apple para designar celulares com acesso a internet poderia gerar

consequéncias deletérias rechacadas pela Constituicao Federal.
Como se verifica, na esfera judicial, o cerne da questao esta em saber

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

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

O caso concreto € paradigmatico para se divisar a andlise do tema.
Em primeiro lugar, apds a reconstituigdo cronoldgica dos fatos
incontroversos, verificou-se a boa-fé da Gradiente, na medida em que
ocupou o espago para a utilizacao da expressao “GRADIENTE IPHONE”
no inicio de 2000, época em que a recorrida se dedicava a producao de
computadores, mas nao de smartphones.

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

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

Como ensina Claudio Roberto Barbosa, a distintividade adquirida é

um fendmeno juridico reconhecido no direito americano:

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

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

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

meaning-ou-significacao-secundaria).

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

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

Com efeito, fica claro neste autos que a eventual assungao de
segundo significado para a expressao “IPHONE” seria posterior ao
deferimento do registro da marca “GRADIENTE IPHONE”, uma vez que
o uso da expressao “IPHONE” a partir da comercializagao do produto é
etapa anterior e necessaria para a criagao desse segundo significado e esse
uso nao ocorreu no Brasil antes da concessao do registro da marca
“GRADIENTE IPHONE”.

Conquanto a Apple alegue, em juizo, que o uso da expressao
“IPHONE” adquiriu, ao longo dos anos, um segundo significado, isso
seguramente nao ocorreu ao tempo em que concedido o registro da
marca “GRADIENTE IPHONE” no Brasil, ndao sendo correto imputar ao
INPI qualquer falha neste sentido.

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

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

Por fim, nao se pode argumentar com a suposta notoriedade da
marca IPHONE, porquanto, mesmo apds a concessao do registro da
marca GRADIENTE IPHONE no Brasil, o INPI foi categoérico ao afirmar
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que

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

(-.r)

8.. Por todo o exposto anteriormente, entendemos que,
s.m.j.,, os documentos apresentados nao alteram a conclusao
inicial exarada em parecer técnico anterior, no qual nos
pronunciamos pela total improcedéncia das alegagdes da
Autora, devendo ser mantido o registro n. 822112175 da marca
G GRADIENTE IPHONE sem qualquer restricao quanto a total
exclusividade de uso dos seus termos.”

Em resumo, a expressao “IPHONE” nao era, nem poderia ser
notoriamente conhecida no momento em que foi deferido o registro da
marca “GRADIENTE IPHONE”, como ja explicitado.

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

Evidentemente que, se o registro ¢ atributivo de direitos no Brasil e
se as anterioridades devem ser verificadas no momento do depdsito do

pedido de registro para organizar a fila de interessados em adquirir a
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propriedade de certas expressdes como marca em territorio nacional, nao
se pode atribuir ao INPI ou a Gradiente, que depositou o pedido em 2000,
qualquer ilegalidade em razao do registro como marca da expressao
“GRADIENTE IPHONE”".

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

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

Nesse sentido, devemos rememorar as licdes de Gama Cerqueira:

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

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

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

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

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

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

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

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

Alias, como bem apontado pela GRADIENTE:

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

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

“Assim, diante de todo o exposto, exigir que o INPI leve
em conta, no momento do exame do pedido de registro de uma
marca, 0 cenario economico vigente, implicara dizer que o INPI
estard sempre produzindo afrontamento a Lei de Propriedade
Industrial (Lei n® 9.279/96), e, mais precisamente aquele
principio maior que ¢ o principio da anterioridade ou
atributividade, gerando, assim, enorme inseguranca juridica ao
sistema, pois ird impor aquele que deposita uma marca, hoje,
sem qualquer restricdo ou impedimento legal, promover um
exercicio de situacao futura inconcebivel.

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

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

Dessa forma funciona o sistema de propriedade industrial,
baseado na nossa LPI, gerando seguranca para aqueles que dele

29



ARE 1266095 / R]

se utilizam e para o prdprio Estado conferidor de tais direitos.”

Ora, nao ha duvidas de que, no sistema vigente, os requisitos para a
concessao de patentes, de desenhos industriais e também de marcas
devem ser verificados no momento da apresentagao do registro, e nao ao
final do procedimento.

Basta pensar no requisito da novidade, que é resumido da seguinte
forma por Gama Cerqueira, sempre uma referéncia segura quanto ao

tema:

“Destinando-se a distinguir produtos idénticos ou
semelhantes, a marca nao pode deixar de ser distinta, sob duplo
aspecto: ser caracteristica em si mesma, possuir cunho préprio,

na expressao de Ouro Preto, e distinguir-se das outras marcas
ja empregadas.” (Tratado da propriedade industrial. Tomo I, p.
369-370).

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

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

“Basta pensarmos em dois pedidos de marcas distintos
depositados no mesmo dia, um deferido pelo INPI em um ano,
o outro em oito. E imaginar que, cinco anos apo6s o deposito dos
pedidos, duas multinacionais passem a explorar no Brasil as
marcas em questao. A prevalecer o entendimento aqui criticado,
um depositante tera a sua exclusividade reconhecida, e o outro
nao.

(-.)

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

Ademais, o art. 129 da Lei de Propriedade Industrial é expresso ao

afirmar o seguinte:

“Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro
validamente expedido, conforme as disposicoes desta Lei,
sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o
territorio nacional, observado quanto as marcas coletivas e de
certificagao o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1° Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou

depdsito, usava no Pais, ha pelo menos 6 (seis) meses, marca

idéntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto

ou_ servico idéntico, semelhante ou afim, terd direito de

precedéncia ao registro.”

Ao comentar o referido dispositivo, reproduzido seguidamente nas
sucessivas leis que trataram da matéria, Gama Cerqueira ndo deixa

davida de que:

“Finalmente, deve-se observar que o uso anterior a que

se refere a lei é o uso feito no pais, sendo necessario, ainda,

que o uso da marca nao tenha sido abandonado. Assim, deve o
impugnante provar que a sua marca se acha em uso efetivo no

pais e que ésse uso é anterior ao depdsito do pedido de
registro impugnado.” (op.cit. v. II, tomo II, p. 122).

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

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

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

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

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

Nesse sentido, confira-se o entendimento da doutrina:

‘O termo escolhido como marca nao deve ser banal no
momento do seu deposito e € essa data que se convém retornar
a fim de saber se ela apresenta um carater distintivo suficiente. ’
(tradugao livre) - grifamos

"Data de apreciagao do carater distintivo: A existéncia do
carater distintivo se verifica na data do pedido do registro.”
(tradugao livre) — grifamos
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"Apreciagao: A avaliacdo de cardcter distintivo é de
discrigao soberana dos juizos que analisam o mérito, mas estes
devem motivar a sua decisdo, ou seja, caracterizar a distingao
ou a falta de caracter distintivo do sinal nos produtos ou
servicos identificados. Ela deve ser feita retroagindo a data de
deposito, e, em relacdo ao publico interessado. ” (traducgao livre)
— grifamos (volume 10, pp. 46-47).

(-)

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

’9. Segundo as alegacdes da Autora (fl. 10, item 26), a 12 Ré
teria cunhado o termo 'IPHONE’ para assinalar seus aparelhos
celulares. Desta forma, infere-se de imediato que o referido
termo nao era pré-existente a época do deposito do pedido de
registro da marca da lide, o que pode ser depreendido também
da andlise dos documentos anexados autos. Uma vez que nao
pré existente, conclui-se, s.m.j., que o mesmo nao seria
necessario, genérico ou comumente usado por terceiros a época
do depodsito da marca em lide para descrever aparelhos
telefonicos celulares com acesso a internet. (...) Nenhum destes
elementos demonstra qualquer tipo de uso do termo 'IPHONE’
no segmento mercadoldgico de interesse, seja por terceiros
concorrentes ou por consumidores, quando da época do
deposito da marca atacada para descrever aparelhos telefonicos
celulares com acesso a internet, de modo que nao resta
evidenciado em nenhum momento que o registro deste termo
como marca pela 1* Ré constituiria qualquer abuso quanto ao
direito de livre concorréncia.’

Desse modo, demonstrado ser o depdsito o momento
crucial para afericao dos requisitos de registrabilidade, requer
IGB seja sanado o ponto obscuro acima transcrito, de modo a
permitir plena defesa de IGB em seu Apelo ao Tribunal
Regional Federal da 22 Regiao” (v. 10, p. 48).
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Dessa maneira, apesar de se ter demonstrado nos autos - a partir de
balizas faticas e temporais - que mesmo o exame posterior nao levaria as
conclusoes propostas pela recorrida, o certo € que, para fins de exame dos
requisitos necessarios para a concessao de direitos de propriedade
industrial no pais, a data a ser considerada ¢ a do deposito, e nao a da
concessao do registro.

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

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

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

Tais atributos sao indispensaveis a preserva¢dao da paz e
da ordem social, que supde a preservacao dos mercados.

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

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

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

Essa conclusao estd em linha com a seguranca juridica e com a
legalidade estrita decorrente do regime atributivo de direitos eleito pelo
legislador patrio para o trato da matéria, além de atender a promocao do
desenvolvimento tecnoldgico e econdomico do pais, considerado sempre o
interesse social, a livre iniciativa e a livre concorréncia, nos termos
estabelecidos nos arts. 5%, XXIX, e 170 da Constitui¢ao da Republica.

De fato, privilegiar uma empresa estrangeira, que ostenta grande
poderio econdmico, flexibilizando as regras de registro de marca no Brasil
em detrimento daquele que primeiro ocupou esse espaco de boa-fé nao
atende aos referidos enunciados constitucionais.

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

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

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

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

Assim, ele acresce as normas juridicas, que refletem a consciéncia

coletiva de um determinado periodo da histdria, o padrao de civilidade
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captado pelo legislador.

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

Os riscos enfrentados pelos empresarios, nacionais e estrangeiros,
devem ser aqueles inerentes a atividade empresaria, cumprindo salientar
que o direito deve oferecer seguranca juridica para o desenvolvimento
industrial e tecnologico do pais, garantido condi¢des isondmicas a todos,
no que diz respeito tanto a iniciativa econdmica quanto ao
desenvolvimento da atividade empresarial, razdes pelas quais nao se
concebe, sob os auspicios da Constituicao e da legislacdo nacional,
excecao que se justifique no caso dos autos.

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

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

“De acordo com o sistema atributivo de direitos de
propriedade industrial adotado pelo Brasil, a precedéncia de
depdsito de pedido de concessao de registro de marca nao é
afetada por uso posterior de mesmo sinal distintivo por

terceiros no Brasil ou no exterior.”
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Voto, ainda, pela condenagao da parte vencida ao pagamento de
custas e honordrios advocaticios a parte vencedora, esses ultimos fixados
em 20% do valor da causa, em razao do disposto no art. 85, § 2%, T a IV, do
Codigo de Processo Civil.
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VOTO

O SENHOR MINISTRO Luiz Fux: Trata-se de agravo nos préprios
autos objetivando a reforma de decisao que inadmitiu recurso
extraordindrio manejado, com arrimo na alinea 4 do permissivo

constitucional, contra acérdao que assentou:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE PARCIAL
DO REGISTRO DE MARCA - NAO EXCLUSIVIDADE SOBRE
O TERMO "IPHONE”

- Apelagio contra sentenca que julgou procedente o pedido de
APPLE INC., para declarar a nulidade parcial do registro n°
822.112.175, na classe 09, para a marca mista "GRADIENTE
IPHONE", condenando o INPI a anular a decisdo concessoria de
registro e a republicd-la no Orgdo Oficial, na forma do art. 175, §2°,
da LPI, fazendo constar a ressalva quanto a exclusividade sobre o
termo "IPHONE" isoladamente, tal como empregado pela empresa
Ré, de modo que o respectivo registro figure como "concedido SEM
EXCLUSIVIDADE SOBRE A  PALAVRA  IPHONE
ISOLADAMENTE".

- A marca é um sinal distintivo, que se destina a distinguir
produtos e servicos, no intuito de indicar que foram produzidos ou
fornecidos por determinada empresa ou pessoa, auxiliando o
consumidor a reconhecé-los, bem como diferencid-los dos produtos de
seus concorrentes.

- E indubitdvel que, quando os consumidores e o proprio
mercado pensam em IPHONE, estdo tratando do aparelho da APPLE.

- Permitir que a empresa Ré utilize a expressio IPHONE de
uma forma livre, sem ressalvas, representaria imenso prejuizo para a
Autora, pois toda fama e clientela do produto decorreram de seu nivel
de competéncia e grau de exceléncia. A pulverizagio da marca, neste
momento, equivaleria a uma punicio para aquele que desenvolveu e
trabalhou pelo sucesso do produto.

- Ndo hd que se falar em "inovagdo” ou “subversio” do sistema
atributivo do direito, uma vez que o apostilamento de elemento
marcdrio deve ser utilizado relativamente aqueles elementos
nominativos que seriam, isoladamente, irregistrdveis, na medida em
que guardam relacdo direta elou mnecessaria com o segmento
mercadoldgico que a marca visa distinguir. Inteligéncia do artigo 124,
VI, da LPL

- O apostilamento determinado na sentenca, diz respeito tdo
somente a proibicdo pela empresa apelante de se valer do termo



"IPHONE", de forma isolada, uma vez que este encontra-se
estrititamente vinculado, tanto no mercado nacional como no
internacional, ao produt siara apelada.

- Apelagoes desprovidas. Sentenga confirmada.” (Doc.11)

Os embargos de declaragao opostos foram desprovidos.

Nas razoes do apelo extremo, a parte recorrente apresenta
preliminar de repercussao geral e, no mérito, aponta violagao aos artigos
1%, inciso IV; 5% incisos II e XXIX; 37, caput;, e 170, inciso IV, da
Constituicao da Republica. Sustenta, em sintese, que o presente caso
detém matéria de inequivoca repercussao geral, pois trata de infringéncia
direta ao principio constitucional da livre concorréncia e ao direito de
propriedade, possuindo, portanto, relevancia dos pontos de vista juridico,
social e econOmico.

Alega violagao aos artigos 12 1V, e 170, IV, da CF, por entender que a
livre concorréncia € a possibilidade de os agentes econdmicos
competirem de forma justa no mercado, de forma que as empresas
compitam entre si, sem que nenhuma delas goze de supremacia em
virtude dos privilégios juridicos, forca econdmica ou posse exclusiva de
recursos. Sustenta que o acdrdao recorrido violou tais principios pois, em
seu entendimento, parece ter considerado, tdo somente, a forca
econdmica da empresa ora recorrida, por entender que de alguma forma

a Recorrente havia praticado concorréncia desleal ao pretender usar a
marca IPHONE.

Afirma que a violagdo ao principio da legalidade decorre da
atipicidade da fundamentacdo do acérdao, que teria desconsiderado a
diccao do artigo 129 da Lei da Propriedade Industrial ao manter o
fundamento da sentenca que afirmou que o INPI deveria ter considerado
a situacao mercadoldgica do sinal IPHONE no momento da concessao da
marca GRADIENTE IPHONE. Criando assim, um precedente perigoso
que subverte o sistema de Propriedade Industrial no Brasil.

Aduz também, a violagao ao direito de propriedade (art. 5°, inciso
XXIX) fundamentando que marca foi considerada direito de
propriedade , e que o0 acdrdao recorrido relativizou o direito fundamental

a marca e ao direito de propriedade adquirido pela recorrente quando da



concessao de seu pedido de registro. Requer, ao final, que seja admitido o
recurso extraordindrio, e que seja dado total provimento do recurso para
reformar integralmente o acdrdao recorrido (Doc. 12, P. 79-105).

A repercussao geral da tese foi submetida a julgamento no plendrio
virtual, havendo a questao sub examine sido reputada constitucional, por
unanimidade, em sessao do Plendrio Virtual. Fixou-se, pois, o Tema 1205:
“Discussdo sobre a exclusividade da propriedade industrial em razdo da demora
na concessdo do registro de marca pelo INPI, concomitante ao surgimento de uso
mundialmente consagrado da mesma marca por concorrente”.

A Procuradoria-Geral da Republica opinou pelo desprovimento do
recurso, propondo a fixacao da seguinte tese: “A mora na concessio do
registro de marca pelo INPI, concomitante ao surgimento de uso mundialmente
consagrado da mesma marca por concorrente, mitiga o direito a exclusividade
quando ensejar evidente confusio, a requerer a presenca de elemento distintivo
que preserve o0s direitos dos consumidores e demais agentes de mercado”.

E o relatorio. Decido.
O agravo nao merece ser provido.

Discute-se, no caso, os contornos constitucionais da declaracao de
auséncia de exclusividade sobre o registro de marca (ou elemento
genérico, como alega a recorrida) “IPHONE”, a luz da pretensao do
Recorrente de reverter a declaracdo de nulidade parcial da marca mista
“GRADIENTE IPHONE”, originalmente concedida pelo Tribunal a quo e
posteriormente confirmada pelo Superior Tribunal de Justiga.

Como se verd a seguir, a referida pretensao encontra os seguintes
Obices: (i) os limites da restricdo legitima a livre concorréncia pelos
direitos exclusivos originados da propriedade intelectual; (ii) a
inobservancia das alteragdes no mercado durante o processo de registro
da marca “Gradiente Iphone”; e (iii) a distinguibilidade atribuida a marca
a partir da atuacao mercadoldgica da Apple e o predominio deste
conteido semantico sobre o sentido genérico originalmente concedido a

expressao “Iphone”.

(i) Os limites da restricao legitima a livre concorréncia pelos



direitos exclusivos originados da propriedade intelectual

A Constituicao Federal de 1988 erigiu a livre concorréncia a condigao
de principio da ordem econdmica (Art. 170, IV), o que toma por base o
idedrio do “livre mercado”, caracterizado pela liberdade da atuacao
econdmica dos agentes no espago em que realizam suas trocas comerciais,
ausentes, portanto, injustificadas barreiras a entrada; o que propicia nao
apenas o livre exercicio da atividade empresarial, como também um
sadio ambiente concorrencial, contribuindo assim para o fomento do
desenvolvimento econdmico do pais.

Ocorre que a ideia de livre concorréncia é conceitualmente oposta ao
conceito de monopolio, caracterizado pela existéncia de um unico
fornecedor no mercado, que nao sofre a rivalidade de seus concorrentes e
por isso € capaz de controlar o mercado e apropriar-se do excedente do
consumidor, ocasionando uma perda de bem-estar geral no cendrio

econdmico.

Como anota o Ministro Ayres Britto, em suas ponderagoes
académicas, a natureza de principios como a livre iniciativa suscita “um
manejo bem mais cuidadoso dos métodos de hermenéutica juridica no
que toca a selecao daquele principio que, numa situagdo em concreto,
deva preponderar sobre o outro”. (BRITTO, Carlos Ayres. Teoria da
Constitui¢ao. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 197)

E desta oposicao que surge o aparente antagonismo entre os direitos
de propriedade intelectual e a defesa da livre concorréncia, uma vez que a
concessao de exclusividade a exploracao de uma ideia gera um efeito
semelhante ao de um monopdlio, sob o ponto de vista dos beneficios
atribuidos ao seu criador.

Entretanto, como defendeu Schumpeter, a existéncia de
determinadas restri¢des a livre concorréncia ndo necessariamente gerard
prejuizos a dinamica do mercado, o que remonta o exemplo da criagao
dos privilégios de exclusividade de uma inovagdo. Como explica o autor,
¢é possivel que a existéncia de situagoes extraordindrias e tempordarias de
monopodlio possam gerar eficiéncias econOmicas capazes de
retroalimentar o proprio processo concorrencial (SCHUMPETER, Joseph
A. Capitalismo, Socialismo e Democracia (versao traduzida). Rio de
Janeiro: Editora Funde de Cultura, 1961).



A doutrina tem salientado que que nossa Constituigao consagrou
nao apenas uma livre iniciativa, senao que distintas “iniciativas livres”,
que em seu conjunto significam que o “empresario deve ser o senhor
absoluto na determinacao de o que produzir, como produzir, quanto
produzir e por que preco vender.” (BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS,
Ives Gandra. Comentarios a Constituicao do Brasil. v. 7. Sao Paulo:
Saraiva, 1990, p. 16.)

Ao gerar vantagens competitivas aos agentes econdmicos
inovadores, a propriedade intelectual estimula o crescimento e a
produtividade econdmica, premiando a assungao de riscos decorrente da

ideia ou processo inovativo.

No ambito do direito a propriedade intelectual, as marcas
apresentam logica propria, permitindo aos consumidores que percebam a
diferenca entre os bens/servicos com menor confusdao ou custos
relacionados a sua identificagdo. Para os professores William Landes e
Richard Posner, a marca € entendida como um signo (ou conjunto de
signos) que serve para identificar a fonte de um produto/servigo
(LANDES, William M., POSNER, Richard A. Trademark Law: na
economic perspective. Journal of Law and Economic, v. 30, n. 2, 1987, p.
269-270).

Além deste carater distintivo, as marcas também sao responsaveis
por proteger os investimentos realizados por seus titulares e impulsiona-
los a construir uma reputagao como forma de escalonar o valor atribuido

a marca.

Ocorre que uma marca também pode significar uma barreira a
entrada, na medida em que seu uso ilegitimo ou mesmo a desvirtuagao
do propdsito inicialmente pretendido com o processo de registro junto ao
orgao competente tenha o condao de restringir excessivamente a livre
concorréncia sem a contrapartida do impulsionamento econdomico que a

exclusividade artificialmente criada busca incentivar.

Neste sentido, importa destacar trecho do julgado desta Corte

Suprema ja inclusive mencionado na decisao do tribunal a guo, a saber:



“A livre concorréncia, com toda liberdade, ndo é irrestrita, o seu
direito encontra limites nos preceitos dos outros concorrentes
pressupondo um exercicio legal e honesto do direito proprio,
expresso da probidade profissional. Excedidos esses limites surge a
concorréncia desleal. Procura-se no dmbito da concorréncia desleal
os atos de concorréncia fraudulenta ou desonesta, que atentam contra
0 que se tem como correto ou normal no mundo dos negocios, ainda
que mndo infrinjam diretamente patentes ou sinais distintivos
registrados” (R.T.]. 56/453-5, grifo meu).

In casu, observa-se que, para além da evidente evolugao do produto,
que € inquestionavelmente protagonizada pela Recorrida, evidencia-se
ainda, por parte da Recorrente, a clara inobservancia quanto a existéncia
de concorrentes neste mercado, o que acaba inclusive atrasando o
procedimento de registro, que perdura durante aproximadamente sete

anos.

Dessa forma, a conviccao exposta pelo Ministro-Relator quanto a
“necessaria observancia da prioridade da Gradiente” parece-me
questionavel, uma vez que o direito de exclusividade sobre a marca,
ainda que possua uma natureza constitutiva (cf. Art. 129 da LPI), nao se
trata de um direito absoluto. Nas palavras do eminente ministro Eros

Grau na seara doutrinaria:

‘"

a liberdade de concorréncia deve ser visualizada como
elemento moderador do principio da liberdade de comércio e
indiistria, e ndo como ratificador deste 1iltimo. Ndo deve ser tomado,
pois, como principio negativo. Este sentido ja é coberto pelo principio
da liberdade de comércio e industria (ndo ingeréncia do Estado no
dominio  econdomico). A liberdade de concorréncia é,
fundamentalmente, uma liberdade privada e se apresenta
dotada de cardter positivo, expressando-se como direito a que
o abuso (deslealdade) da liberdade de comércio e indiistria ndo
comprometa o funcionamento regular dos mercados. Esse o
sentido sob o qual o principio é consagrado no plano constitucional,
no inc. IV do art. 170 da vigente Constituicio”. (GRAU, Eros.
Principio da livre concorréncia — fun¢ao regulamentar e fungao
normativa. Revista Trimestral de Direito Publico. v. 93, n. 4,
1993, p. 126, grifo meu).

(ii) A inobservancia das altera¢cdes no mercado durante o processo



de registro da marca “Gradiente Iphone”

O exame de mérito empreendido pelo INPI compreendeu longo
interregno temporal, considerando que o pedido de registro fora
depositado em margo de 2000, deferido em novembro de 2007 e apenas
concedido em janeiro de 2008. Ao comentar sobre a necessidade de levar
em conta o cendrio econdomico vigente a época do exame de mérito de um
pedido de registro de marca, o INPI argumenta que isto

“(..) cria enorme inseguranca juridica, pois impde ao
depositante que preveja ndo so cendrios preexistentes, mas também
futuros, na determinagido da probabilidade de concessio. De fato,
exigir tal exercicio de futurologia de qualquer empresa, seja qual for o
seu tamanho e meios a sua disposicdo, inviabilizaria o sistema de
propriedade industrial, com consequéncias imprevisiveis. E, ressalte-
se, tal tese ndo é prevista em lei” (§ 7° da manifestacao do INPI,

colacionado no voto do Ministro-Relator).

Doutro lado, destaca-se trecho da sentenca a quo, que trata sobre o
mesmo fato, isto é, o impacto do transcurso temporal nos efeitos da

decisao sobre o mercado. In verbis:

“Ndo hd como desprezar, em qualquer situagio, tido longo
transcurso de tempo como este. E certo que houve pedido de
oposicio da marca da empresa Ré, afastado pelo INPI, porém, o
mercado envolvendo o IPHONE sofreu significativa alteracdo entre o0s
anos de 2000 e 2008, portanto, tal realidade ndo poderia ser
desprezada pela Autarquia, como também ndo serd pelo Judicidrio”.

Perceba-se que o trecho destacado da decisdao que outrora indeferiu a
pretensao da parte, ora Recorrente, diferencia o caso em analise de outras
situacoes submetidas ao crivo do INPL.

No caso concreto, para além de quase uma década compreendida
entre o depdsito e a concessao do pedido, ha ainda que se ter em conta a
dinamicidade do mercado de tecnologia, sob pena de comprometer a
razao de existir da propriedade intelectual, no sentido de resguardar a

inovagao e premiar o incumbente mais eficiente.

Dessa forma, nao se trata de um exercicio de futurologia, mas do uso



de razoabilidade, sob pena de comprometer o prédprio interesse social do
instituto da propriedade intelectual, vez que se estaria premiando o
agente econOmico que se manteve inerte por estar protegido pela

morosidade no processo de analise da autarquia.

(iii) A distinguibilidade atribuida a marca a partir da atuacao
mercadoldgica da Apple e o predominio deste contetido semantico
sobre o sentido genérico originalmente concedido a expressao “Iphone”

Como corretamente exp0s o0 acordao do Superior Tribunal de Justica

ao analisar a questao sob a perspectiva infraconstitucional:

“10. Diferentemente do que ocorreu com a IGB, a Apple, com
extrema habilidade, conseguiu, desde 2007, incrementar o grau de
distintividade da expressido "iPhone” (originariamente evocativa),
cuja indiscutivel notoriedade nos dias atuais tem o conddo de al¢d-la a
categoria de marca notdria (excegdo ao principio da territorialidade) e,
quicd, de alto renome (excecdo ao principio da especificidade).

11. No que diz respeito ao”iPhone” da Apple, sobressai a
ocorréncia do fendomeno mercadologico denominado secondary
meaning (“teoria do significado secunddrio da marca”), mediante o
qual um sinal fraco (como os de cardter genérico, descritivo ou até
evocativo) adquire eficicia distintiva (originariamente inexistente)
pelo uso continuado e massivo do produto ou do servico. A
distinguibilidade nasce da perspectiva psicologica do consumidor em
relagido ao produto e sua marca, cujo conterido semdntico passa a
predominar sobre o sentido genérico origindrio.

12. Assim, é certo que a utilizagio da marca "iPhone” pela
Apple - malgrado o registro antecedente da marca mista "G
GRADIENTE IPHONE” - ndo evidencia circunstincia que implique,
sequer potencialmente, aproveitamento parasitdrio, desvio de clientela
ou diluicdo da marca, com a indugdo dos consumidores em erro”.

Ora, aos olhos desta Corte Constitucional, a questao deve ser
analisada sob a perspectiva do “interesse social e do desenvolvimento
tecnoldgico e econdmico do pais”. Robert Sherwood, ainda em 1992, alertava
sobre “um papel mais importante para a propriedade intelectual, no estudo do
desenvolvimento econdmico. Além disso, uma literatura ainda escassa comeca a
examinar diretamente a interacdo da propriedade intelectual, da inovagio e do

desenvolvimento econdmico no mundo em desenvolvimento” (SHERWOOD,



Robert M. Propriedade intelectual e desenvolvimento econdmico. Trad.
Heloisa Arruda Vilela. Sao Paulo: Editora da Universidade de Sao Paulo,
1992, p. 73).

Ocorre que, a luz do caso concreto, € cristalino que o interesse social
nao recai sobre a solucao proposta pela Recorrente, no sentido de impedir
o verdadeiro desenvolvimento de um produto de uso continuado e

massivo, que segue sendo lider em seu segmento até os dias atuais.

Deveras, podemos enxergar “pressupostos da Constituicio da
Republica, no que requla em seu art. 5%, XIX os direitos relativos a Propriedade
Industrial, condicionando-os a satisfagio dos interesses do desenvolvimento
econdmico, tecnoldgico e social do Pais. Com efeito, submetendo o mais elevado
nivel de protegido as criagdes tecnologicas — o deferido pelas informacoes
confidencial de invengio — a um prazo limitado e a condigoes de uso socialmente
responsdveis, a Constituicdo claramente delimita o limite mdximo que as criacoes
menos complexas ou inovadoras nio podem ultrapassar.” (BARBOSA, Denis
Borges. Uma introducao a propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2003, p. 664)

Pelo contrario, ao punir o agente que efetivamente desenvolveu e
trabalhou pelo sucesso do produto, cria-se uma teia perversa de
incentivos, que prejudicara a qualidade futura dos produtos oferecidos ao
consumidor final, reduzindo-se, portanto, o bem-estar geral da economia.

Consectariamente, “obedecer a prioridade da Gradiente”, como
propde o Ministro-Relator, pode ocasionar um verdadeiro
comprometimento das razdes que originalmente fundamentaram o
proprio sentido da propriedade intelectual, cujo aparente antagonismo
com o principio da livre concorréncia decorre de uma visao estatica e
erronea sobre os mecanismos de funcionamento de um mercado
competitivo.

Ex positis, inauguro a divergéncia e voto pelo DESPROVIMENTO do

recurso.

E como voto.



AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINARIO N°¢ 1.266.095 — RIO DE

JANEIRO

VOTO-VOGAL:

O SENHOR MINISTRO LuUiS ROBERTO BARROSO:

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL
CIVIL. RECURSO EXTRAORDINARIO COM
AGRAVO COM REPERCUSSAO GERAL. PEDIDO
DE CONCESSAO DE REGISTRO DE MARCA NO
INPI. SURGIMENTO DE USO MUNDIALMENTE
CONSAGRADO POR CONCORRENTE.

1. Recurso extraordinario com agravo
interposto  contra decisao da  Vice-
Presidéncia do Tribunal Regional Federal da
2% Regiao que considerou meramente
reflexa a ofensa a Constituicao apontada na
peca recursal. No mérito, cuida-se de agao
de nulidade parcial do registro da marca “G
Gradiente Iphone”, deferido a empresa
brasileira, em razao de lancamento do

produto iPhone, que alcangou notoriedade

mundial.
2. Cardter fdtico e infraconstitucional da
decisio. =~ A decisao  originaria  de

inadmissibilidade recursal nao merece
reparos. A reforma do acordao firmado nas
instancias  ordindrias dependeria  do
revolvimento  de  discussdes  fatico-
probatdrias, o que impede a apreciagao do
recurso extraordinario (Simula STF, 279). A
afericao da suposta violagao ao principio da
legalidade, da livre iniciativa e da livre
concorréncia exige a consideragao dos arts.
124, VI, e 129 da Lei n® 9.279/1996, o que
demonstra seu carater reflexo e afasta o
cabimento do recurso (Samula STF, 636).

3. Auséncia de repercussdo geral. A matéria



debatida possui cardter estritamente
patrimonial e, até mesmo por ser dotada de
elevado grau de especificidade, nao
ultrapassa os interesses subjetivos do
processo. Esta Corte ja decidiu que ¢
possivel a reconsideracao de decisao que
inicialmente concluiu pela presenca de
repercussao geral. Precedentes.

4. Meérito  recursal. O  direito de
propriedade intelectual da agravante nao
foi desconsiderado pela decisao judicial da
origem, que apenas determinou que a sua
fruiciao observasse os estritos termos do
registro, pelo qual lhe é concedido o uso
com exclusividade da expressao “G
Gradiente Iphone”. O afastamento tao
somente da possibilidade de uso exclusivo
do termo isolado “Iphone” nao viola o
direito de propriedade intelectual, mas
representa solucao que harmoniza a livre
concorréncia, a livre iniciativa e o interesse
dos consumidores.

5. Desprovimento do recurso
extraordindrio com agravo e cancelamento
do Tema 1.205 da repercussao geral, sem
fixacao de tese. No mérito, em atencao ao
principio da eventualidade, desprovimento
do recurso extraordinario com a fixacao da
seguinte tese de repercussao geral: “Nio
ofende a Constituicdo a proibigcdo do uso isolado
de termo que constitua elemento de marca
registrada, tendo em wvista a sua vinculagio
mundialmente consagrada a produto fabricado
por concorrente”.

1. Trata-se, na origem, de acao pelo rito comum ajuizada por
Apple Inc. em face de IGB Eletronica e do Instituto Nacional de
Propriedade Industrial. Na peticao inicial (doc. 1, fls. 1-17), a autora aduz

que a ré solicitou o registro de marca ja a época genérica ou descritiva.



Nesse sentido, afirma que internet phone ou iphone seria uma expressao
comum antes mesmo do langamento do seu produto (iPhone), que acabou,
anos depois, mundialmente conhecido. Alega, entao, que a marca nao era
registravel desde o momento do depdsito, de modo que nao poderia
haver concessdao de registro, em favor da ré, de exclusividade sobre a
palavra “Iphone” isoladamente. Pede a declaragao de nulidade parcial do
registro, para que passe a figurar, nos assentos do INPI, que o registro foi
“concedido sem exclusividade sobre a palavra IPHONE isoladamente”.

2. A sentenca acolheu a pretensdao autoral (doc. 10, fl. 40).
Interposta apelagcao pela IGB e pelo INPI, ambos os recursos foram
desprovidos pelo Tribunal Regional Federal da 22 Regiao (doc. 11, fls. 103
e ss.). Inconformados, os apelantes interpuseram seus recursos especiais,
que, apesar de admitidos, ndo prosperaram perante o Superior Tribunal
de Justica (doc. 14, fls. 140 e ss.). Além disso, houve por parte da IGB
Eletronica a interposicao de recurso extraordindario (doc. 12, fls. 77-105),
ao argumento de que o ato jurisdicional, tal como fora proferido, viola a
livre iniciativa (art. 1% IV, e art. 170, IV da CF/1988), a legalidade (art. 5%, 11
e art. 37, caput, da CF/1988) e o direito a propriedade industrial (art. 52
XXIX, da CF/1988).

3. Na origem, a Vice-Presidéncia do TRF-2 inadmitiu o
recurso extraordinario (doc. 13, fls. 126-127), apontando como &bice ao
seu processamento o carater reflexo da alegada violagao a Constituigao. A
recorrente interp0s agravo (doc. 13, fls. 130 e ss.), com pedido de reforma

da decisao, para permitir a analise de sua pretensao recursal.

4, Remetidos os autos a este Supremo Tribunal Federal, foi
inicialmente reconhecida a repercussao geral (doc. 72). Na Sessao Virtual
do Plenario de 02 a 12.06.2023, o relator, Ministro Dias Toffoli, apresenta
seu voto no sentido de conhecer e prover o recurso. Em sua
fundamentacdo, afirma que, a luz da seguranca juridica, da livre
iniciativa e da livre concorréncia, os requisitos para a concessao de
registro, dotado de exclusividade, devem ser apreciados conforme as
circunstancias do momento do requerimento, sendo irrelevantes
alteragOes de fato e de direito que lhe sejam posteriores. Nesse sentido,

propoOe a fixacao da seguinte tese de repercussao geral:

“De acordo com o sistema atributivo de direitos de



propriedade industrial adotado pelo Brasil, a precedéncia de
deposito de pedido de concessao de registro de marca nao é
afetada por uso posterior de mesmo sinal distintivo por
terceiros no Brasil ou no exterior”.

5. E o breve relatorio. Passo a votar.

6. Peco vénia desde ja para divergir do eminente Ministro
relator tanto na admissibilidade quanto no mérito recursal, pelas razoes

que passo a expor.
I. CARATER FATICO E INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVERSIA

7. Conheco do agravo interposto contra a decisao de
inadmissibilidade do recurso extraordindrio, tendo em vista que estao
presentes os seus requisitos intrinsecos e extrinsecos. O pedido recursal,
todavia, nao merece acolhimento, devendo ser mantida, a meu ver, a
decisao da Vice-Presidéncia do TRF-2 que inadmitiu o recurso

extraordindrio na origem.

8. No caso concreto, a alegada violagdo ao principio da
legalidade perpassa pela analise dos requisitos legais e pela interpretacao
dos artigos 124, VI, e 129 da Lei n°® 9.279/1996. Tal circunstancia
demonstra o carater indireto da suposta violagdo a principio
constitucional, esbarrando, assim, no débice imposto pelo enunciado n®
636 da Simula do STE. Mesmo as demais alegacdes, como desrespeito a
livre iniciativa e a livre concorréncia, possuem carater genérico, ja que tais
atributos foram densificados e ponderados pelo legislador no Estatuto da
propriedade industrial, norma que foi devidamente considerada pelos
julgadores das instancias ordindrias. Assim, entendo que era correta a
decisao original de inadmissibilidade do recurso, que, portanto, nao

merece reforma.

9. Além disso, a alteragdao da conclusao firmada pelo tribunal
de origem dependeria de uma significativa reandlise de fatos e provas
apresentados e apreciados nos autos, com a superacao das premissas
faticas fixadas nas instancias ordindrias. O recurso extraordindrio ndo ¢
via idOnea para a realizacao dessa andlise, motivo pelo qual ele ndo deve
ser conhecido (Samula STF, 279).



10. Em sintese, ausentes os requisitos proprios e especificos, o
caso era, mesmo, de ndo conhecimento do recurso extraordinario, de
modo que o agravo interposto nao merece prosperar.

II. AUSENCIA DE REPERCUSSAO GERAL

11. Mesmo que a matéria discutida tivesse natureza
constitucional, ainda assim, nao se justificaria o conhecimento do recurso
extraordindrio, por falta do requisito da repercussao geral. Nao ignoro
que, inicialmente, nestes autos, foi reconhecida a repercussao geral da
questdao debatida. Todavia, o exame de admissibilidade do recurso é
matéria de ordem publica, que nao se submete a preclusao pro iudicato.
Sendo assim, a Corte pode reapreciar o ponto na ocasido do julgamento
definitivo do recurso, inclusive para cancelar o tema de repercussao geral.
A esse respeito:

“QUESTAO DE ORDEM. REVISAO DE REPERCUSSAO
GERAL RECONHECIDA NO PLENARIO VIRTUAL.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO A SERVIDORA
DO EX-TERRITORIO FEDERAL DE RORAIMA.
INEXISTENCIA DE REPERCUSSAO GERAL.

1. Embora reconhecida a repercussao geral da matéria em

exame no Plendrio Virtual, nada impede a rediscussio do

assunto_em deliberacdo presencial, notadamente quando tal

reconhecimento tenha ocorrido por falta de manifestagOes
suficientes. Precedente. (...)

4. Questao de ordem que se resolve no sentido da
inexisténcia de repercussao geral, com a consequéncia de nao se
conhecer do recurso extraordinario”.

(RE 584.247 QO, sob minha relatoria, j. 27.10.2016,
grifamos)

“Recurso extraordindrio com repercussao geral. Direito
Constitucional e Ambiental. Acao direta de
inconstitucionalidade estadual. Lei n® 16.222/2015 do Municipio
de Sao Paulo. Proibicao de producao e comercializagao de foie
gras. Questao examinada, sob maior amplitude, pelo Plenario
do Supremo Tribunal Federal. Tema 145 da Repercussao geral.
Desafetacdo _do_presente recurso extraordindrio do rito da

repercussao_geral. Devolucao dos autos ao juizo de origem.




Artigo 1.030 do Codigo de Processo Civil. Cancelamento do
Tema 1.080 da Repercussao Geral. (..) Revisio do

reconhecimento da repercussao geral do Tema 1.080 para o

exclusivo fim de desafetar o presente recurso extraordindrio

do rito da repercussao geral no STE com a devolugao do feito

ao Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo para que aplique
a sistematica da repercussao geral prevista nas disposi¢des do
art. 1.030 do Cddigo de Processo Civil. 5. Cancelamento do
Tema 1.080 da Repercussdo Geral sem que seja fixada tese de
repercussao geral para o caso”.

(RE 1.030.732, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17.12.2021,

grifamos)

12. No caso dos autos, a matéria debatida possui carater
estritamente patrimonial e, até mesmo por ser dotada de elevado grau de
especificidade, nao ultrapassa os interesses subjetivos do processo. Veja-
se que se trata de hipdtese de ocorréncia singular, cuja repeticao é
significativamente improvavel, de modo que nao ha tese juridica a ser
apreciada para além da realidade dos litigantes dos autos. Nao foram
preenchidos, assim, os requisitos constitucionais (CF/1988, art. 102, § 3°) e
legais (CPC, art. 1.035, §1 °) para que se dé seguimento a andlise do

recurso extraordinario.

13. Em suma, seja por depender da interpretacao de legislagao
infraconstitucional, ou da alteracao das premissas faticas fixadas pela
Corte de origem, seja, enfim, pela auséncia de repercussao geral, o
recurso extraordindrio ndao deve ser conhecido, de modo que se impde o
cancelamento do Tema 1.205 da repercussao geral, sem a fixacao de tese.

ITI. ANALISE DO MERITO DO RECURSO EXTRAORDINARIO

14. Caso reste vencido nas preliminares, passo a tecer minhas
consideragoes acerca do mérito recursal, ponto no qual também peco
vénia para divergir do relator. O ponto central da demanda,
originalmente, dizia respeito a registrabilidade do termo “Iphone” e a
possibilidade de seu uso com exclusividade. No entanto, a discussao
acabou por se deslocar para a avaliacdo do surgimento de wuso
mundialmente consagrado da palavra por fabricante internacional e do
seu eventual impacto sobre pedido ja depositado no INPIL.



15. Nessa hipotese, tenho que se estd diante de uma situagao
complexa, nao havendo, a principio, ilicito imputavel a nenhuma das
partes em conflito. A agravante exerceu seu direito de peticao ao requerer
o registro de marca, e a agravada legitimamente desenvolveu um produto
sem ter conhecimento do requerimento protocolado no Brasil. Nesse
contexto, € necessario que o provimento jurisdicional pondere os
interesses em conflito e chegue a solugao que, minimamente, harmonize a
livre concorréncia, a livre iniciativa e o interesse dos consumidores, todos
principios fundantes da ordem economica (CF/1988, art. 170, caput, IV e
V). No presente caso, € isso o que penso ter sido feito nas instancias

ordinarias.

16. A solugao a qual chegaram as instancias anteriores nao
aniquila o direito da agravante a marca registrada, mas se limita a excluir
a possibilidade do uso isolado do termo “Iphone”. Como se vé na decisao
que acolheu o pedido de registro (doc. 1, fl. 89), o termo efetivamente
registrado ¢ a marca “G Gradiente Iphone”, de modo que a decisdao
judicial ora impugnada apenas condicionou o seu uso aos estritos termos
do deferimento expedido pelo INPI. Embora se tenha excluido a
possibilidade de uso exclusivo do termo isolado “Iphone” pela agravante,
nao ha nenhum odbice a que ela continue a se valer da expressao integral
“G Gradiente Iphone”, validamente registrada como marca perante o
orgao competente, a luz dos requisitos da época do depdsito. Assim, o
registro se mantém higido e eficaz na exata extensiao em que foi

requerido.

17. Nao se pode dizer, com isso, que os requisitos para o
registro tenham sido aferidos pelas instancias ordinarias de acordo com a
data de sua concessao. Permanece aplicavel a tese juridica, ja reconhecida
por esta Corte, no sentido de que a verificagio das condi¢Oes para
deferimento do registro deve considerar a data do depdsito do pedido.
Tanto é assim que a marca foi devidamente registrada. O que se fez na
decisao recorrida foi, tdo somente, uma atividade interpretativa, com o
objetivo de afastar o uso exclusivo de elemento secundario que compode a

marca registrada.

18. Vale registrar, ainda, que a providéncia adotada na
referida decisao judicial nao altera a dinamica do mercado e a sua divisao

entre as partes dessa demanda, nao causando danos emergentes a



nenhuma delas. A solugao encontrada também protege o consumidor,
que efetivamente associa o termo isolado “Iphone” ao produto
desenvolvido pela marca estadunidense. Assim, a meu ver, a resposta
dada a demanda pelos 6rgaos jurisdicionais da origem é a que melhor
equaciona os interesses contrapostos e os valores juridicos em jogo,

motivo por que deve ser mantida.
I'V. CONCLUSAO

19. Pelo exposto, voto pelo conhecimento do agravo e pelo seu
desprovimento, com a manuten¢ao da decisao origindria que inadmitiu o
recurso extraordinario, de modo que fica cancelado o Tema 1.205 da
repercussao geral. No mérito, em atengao ao principio da eventualidade,
nego provimento ao recurso extraordindrio, fixando a seguinte tese de
repercussao geral: “Nao ofende a Constitui¢ao a proibi¢ao do uso isolado
de termo que constitua elemento de marca registrada, tendo em vista a
sua vinculagdo mundialmente consagrada a produto fabricado por

concorrente”.

20. Deixo de arbitrar honordrios recursais, considerando que o
acordao de julgamento da apelagao e a interposicio do recurso
extraordindrio sdo anteriores a entrada em vigor do atual Cddigo de

Processo Civil.

21. E como voto.



O Senhor Ministro Cristiano Zanin (Voto-vogal):

Trata-se, na origem, de a¢ao ajuizada por Apple Inc em desfavor de
IGB Eletronica e do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)
buscando o reconhecimento da nulidade parcial do registro da marca
mista “Gradiente Iphone” registrada em nome da primeira ré

(documento eletronico 1).

A sentenga julgou procedente o pedido inicial para declarar a

nulidade parcial do registro objeto da agao (documento eletronico 10).

O Tribunal de origem negou provimento as apelacOes e a remessa

necessaria, mantendo integralmente a sentenca de primeiro grau.

Foram interpostos recursos especial e extraordinario. O Superior

Tribunal de Justica negou provimento ao recurso.

Em juizo de admissibilidade do RE, o tribunal de origem inadmitiu o
recurso, entendendo tratar-se de matéria infraconstitucional (Samula 636

STF), nao havendo ofensa direta a Constituicao.
Ap0s a interposi¢ao de Agravo, os autos chegaram ao STF.
Realizada a tentativa de conciliacao, esta foi infrutifera.

Em seguida, o Plenario desta Corte reconheceu a existéncia de

repercussao geral da matéria nos seguintes termos:

Recurso extraordinario. Repercussao geral. Propriedade
industrial. Marca. Demora na concessao de registro de marca

pelo INPL Surgimento, no periodo da demora, de uso



mundialmente consagrado do mesmo signo por concorrente.
Discussao a respeito da exclusividade sobre o signo. Principios
da livre iniciativa e da livre concorréncia. Questao

constitucional. Existéncia de repercussao geral. (doc. Eletronico

72).

Trata-se, portanto, de agravo buscando a reforma de decisao que
inadmitiu recurso extraordindrio manejado, com fundamento na alinea a

do dispositivo constitucional, contra o seguinte acordao:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE PARCIAL
DO REGISTRO DE MARCA - NAO EXCLUSIVIDADE SOBRE
O TERMO "IPHONE" - Apelacao contra sentenca que julgou
procedente o pedido de APPLE INC., para declarar a nulidade
parcial do registro n° 822.112.175, na classe 09, para a marca
mista "GRADIENTE IPHONE", condenando o INPI a anular a
decisdo concesséria de registro e a republicd-la no Orgao
Oficial, na forma do art. 175, §2°, da LPI, fazendo constar a
ressalva quanto a exclusividade sobre o termo "IPHONE"
isoladamente, tal como empregado pela empresa Ré, de modo
que o respectivo registro figure como "concedido SEM
EXCLUSIVIDADE  SOBRE A  PALAVRA  IPHONE
ISOLADAMENTE". - A marca é um sinal distintivo, que se
destina a distinguir produtos e servigos, no intuito de indicar
que foram produzidos ou fornecidos por determinada empresa
ou pessoa, auxiliando o consumidor a reconhecé-los, bem como
diferencid-los dos produtos de seus concorrentes. - E
indubitavel que, quando os consumidores e o préprio mercado

pensam em IPHONE, estao tratando do aparelho da APPLE. -
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Permitir que a empresa Ré utilize a expressao IPHONE de uma
forma livre, sem ressalvas, representaria imenso prejuizo para a
Autora, pois toda fama e clientela do produto decorreram de
seu nivel de competéncia e grau de exceléncia. A pulverizacao
da marca, neste momento, equivaleria a uma punicao para
aquele que desenvolveu e trabalhou pelo sucesso do produto. -
Nao hd que se falar em "inovagao" ou "subversao" do sistema
atributivo do direito, uma vez que o apostilamento de elemento
marcario deve ser utilizado relativamente aqueles elementos
nominativos que seriam, isoladamente, irregistraveis, na
medida em que guardam relacao direta e/ou necessaria com o
segmento mercadoldgico que a marca visa distinguir.
Inteligéncia do artigo 124, VI, da LPL. - O apostilamento
determinado na sentenca, diz respeito tdo somente a proibicao
pela empresa apelante de se valer do termo "IPHONE", de
forma isolada, uma vez que este encontra-se estrititamente
vinculado, tanto no mercado nacional como no internacional, ao
produt siara apelada. - Apelagdes desprovidas. Sentenca

confirmada.” (Doc.11)
Os embargos de declaragao opostos foram desprovidos.

Nas razoes do recurso extraordinario, a parte recorrente apresenta
preliminar de repercussao geral e, no mérito, aponta violacao aos artigos
1%, inciso IV; 5% incisos II e XXIX; 37, caput; e 170, inciso IV, da
Constituicao Federal. Sustenta, em sintese, que o presente caso detém
matéria de inequivoca repercussao geral, pois trata de infringéncia direta
ao principio constitucional da livre concorréncia e ao direito de
propriedade, possuindo, portanto, relevancia dos pontos de vista juridico,

social e econdmico.



Alega violagao aos artigos 19, 1V, e 170, IV, da CF, por entender que a
livre concorréncia € a possibilidade de os agentes econdmicos competirem
de forma justa no mercado, de forma que as empresas compitam entre si,
sem que nenhuma delas goze de supremacia em virtude dos privilégios
juridicos, for¢a econdmica ou posse exclusiva de recursos. Sustenta que o
acérdao recorrido violou tais principios pois, em seu entendimento,
parece ter considerado, tdo somente, a for¢ca econdmica da empresa ora
recorrida, por entender que de alguma forma a Recorrente havia

praticado concorréncia desleal ao pretender usar a marca Iphone.

Afirma que a violacdo ao principio da legalidade decorre da
atipicidade da fundamentacdao do acordao, que teria desconsiderado a
diccdo do artigo 129 da Lei da Propriedade Industrial ao manter o
fundamento da sentencga que afirmou que o INPI deveria ter considerado
a situagao mercadologica do sinal Iphone no momento da concessao da

marca Gradiente Iphone.

Aduz também, a violagao ao direito de propriedade (art. 5°, inciso
XXIX) fundamentando que marca foi considerada direito de propriedade,
e que o acordao recorrido relativizou o direito fundamental a marca e ao
direito de propriedade adquirido pela recorrente quando da concessao de

seu pedido de registro.

Requer, ao final, que seja admitido o recurso extraordindrio, e que
seja dado total provimento do recurso para reformar integralmente o

acordao recorrido (documento eletronico 12, p. 79-105).



A Procuradoria-Geral da Republica opinou pelo desprovimento do

recurso, propondo a fixagao da seguinte tese:

“A mora na concessao do registro de marca pelo INPI,
concomitante ao surgimento de uso mundialmente consagrado
da mesma marca por concorrente, mitiga o direito a
exclusividade quando ensejar evidente confusdo, a requerer a
presenca de elemento distintivo que preserve os direitos dos

consumidores e demais agentes de mercado”.

E o breve relatdrio. Passo ao voto.

Registro, inicialmente, minha divergéncia em relacao ao voto do
eminente Ministro Relator Dias Toffoli, inclusive quanto a

admissibilidade do recurso extraordinario.

Apds analisar detidamente os autos, bem como a matéria
controvertida na primeira instancia, concluo que a questao discutida tem
natureza infraconstitucional, motivo pelo qual nao caberia ao Supremo

Tribunal Federal solucionar o conflito.

Embora a recorrente fundamente seu recurso em principios
constitucionais, como livre iniciativa e concorréncia, observa-se que nao
se enquadra nesse aspecto o cerne da discussao. Ao se permitir essa
elasticidade hermenéutica em outros casos, qualquer questao que diga
respeito a direito empresarial devera ser analisada pelo Supremo

Tribunal Federal, o que nao parece ser a melhor interpretacao.

Com efeito, a temdtica da marca, no ordenamento patrio, é tratada
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integralmente por leis em sentido estrito, ou seja, por normas

infraconstitucionais.

Esse ponto é fundamental para que se conclua pela impossibilidade

de reexame da matéria pela Corte Constitucional.

Tratando-se, conforme dito, de matéria infraconstitucional, tenho
como nhecessdrio o cancelamento da repercussao geral anteriormente

reconhecida por esta Corte.

A analise mais aprofundada do conflito versado nos autos permite
concluir tratar-se de um caso singular que veicula interesses inter partes e

de natureza eminentemente patrimonial.

O cancelamento da repercussao geral € perfeitamente possivel e tem
sido levado a efeito em situacoes semelhantes, como ocorreu
recentemente na conclusao do julgamento do RE 614867, em sessao

plenaria de 19/10/2023.

Assim, a solugao definida no julgamento do presente recurso estara
limitada ao caso concreto e as partes que integram a relagao juridico-
processual, nao havendo que se reconhecer o carater vinculante dos

temas com repercussao geral.

Em vista das duas questoes preliminares tratadas acima, entendo
que o recurso em foco nao preenche os requisitos de admissibilidade.
Concluo, deste modo, que deve ser mantida a decisao do Tribunal

Regional Federal da 22 Regido que inadmitiu o recurso extraordinario na
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origem.

Em atencao ao principio da eventualidade, todavia, caso o colegiado

entenda por reexaminar o mérito, passo a tratar do tema.

No mérito também peco vénia para divergir do Relator.

Nessa linha, registro que a sentenca e o acdérdao de segunda
instancia merecem ser integralmente mantidos, vez que examinaram com

verticalidade a questao controvertida.

Houve, de fato, a adequada subsungao dos fatos a norma aplicavel,
motivo pelo qual o julgamento ja realizado € suficiente para a solucao do

conflito.

Destaco, em acréscimo, alguns pontos que reforcam meu
entendimento, em linha idéntica ao que ja foi decidido nas instancias
inferiores e pontuado pelos Ministros que apresentaram voto neste

julgamento.

Nessa linha, de acordo com as licdes de Marlon Tomazette, a marca

de um produto tem mais de uma finalidade:

“Para o empresario as marcas funcionam como meios
de atrair clientela distinguindo os produtos ou servigos em
relacdo aos dos seus concorrentes. Elas servem também
para resguardar os interesses do consumidor em relagao a
qualidade ou proveniéncia de determinado produto ou
servico, ou seja, a marca € um referencial para o

7



consumidor poder fazer suas escolhas. Em suma, a marca

tem dupla finalidade: resguardar os direitos do titular e
proteger os interesses do consumidor.” (TOMAZETTE, M.
Curso de Direito Empresarial: teoria geral e direito societario.

Sao Paulo: Editora Atlas, 2008. v. 1, p. 137)

Ainda sobre esse aspecto, transcrevo trecho da sentenga que analisou

O presente caso:

“A criacdo de marcas deve ser incentivada e protegida
como forma de estimular a criatividade, nao sendo vedado que
pessoas fisicas ou juridicas usem tal expediente com vistas a
auferir lucros. No mercado de dominios da internet, tal pratica
se tornou conhecida, mas quando ocorre o confronto, como no
presente caso, nao reconheco tal prote¢do como absoluta.”

(documento eletronico 10).
No dispositivo, a sentenga estabeleceu que:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA
AUTORA, declarando a nulidade parcial do registro n®
822.112.175, na classe 09, para a marca mista “GRADIENTE
IPHONE”, de propriedade da empresa Ré, condenando o INPI
a anular a decisdo concessoria de registro e a republica-la no
Orgéo Oficial, na forma do art. 175, §2¢, da LPI, fazendo constar
a ressalva quanto a exclusividade sobre o termo “iphone”
isoladamente, tal como empregado pela empresa Ré, de modo
que o respectivo registro figure como “concedido SEM
EXCLUSIVIDADE SOBRE A PALAVRA [IPHONE
ISOLADAMENTE”. Devera a Autarquia providenciar a

8



anotacgao e publicagao desta decisao na Revista da Propriedade
Industrial, para ciéncia de terceiros, na forma prevista do art.

175, §2°, da Lei n® 9.279/96.”

A solugao ofertada em primeira instancia e confirmada no
julgamento das apelagdes nao cria nenhum desequilibrio, pelo contrario,

confirma a realidade fatica e preserva a boa-fé.

Entendimento contrario significaria reconhecer validade a conduta
que, sob meu angulo de andlise, atrai a normatividade do art. 187 do

Codigo Civil:

“Art. 187. Também comete ato ilicito o titular de um
direito que, ao exercé-lo, excede manifestamente os limites
impostos pelo seu fim econdomico ou social, pela boa-fé ou

pelos bons costumes.”

Com efeito, o exercicio de um direito ndo pode contrariar a sua
finalidade. Nesse sentido, se o registro da marca tem por objetivo
identificar produto ou servico e proteger o consumidor, nao se pode
proteger o titular de direito que distorce a propria finalidade da previsao

legal.

Ainda que tenha havido o pedido de registro, a base empirica
assentada pelo acdrdao recorrido indica que a recorrente jamais utilizou a
marca, tampouco langou produto com o nome “Gradiente Iphone”. Nao

fez, portanto, nenhum investimento financeiro ou tecnoldgico no



desenvolvimento de produtos para uso da marca. Diante desse quadro
fatico, exigir o uso exclusivo da marca “Iphone” apods o estrondoso
sucesso do produto langado pela recorrida encaixa-se perfeitamente na
previsao do art. 187 do Codigo Civil, ferindo a boa-fé objetiva e a ética

social esperada dos principais agentes de mercado.

Essa questao foi amplamente debatida na sessao de julgamento das
apelagoes no Tribunal Regional da 22 Regiao. As transcri¢des fonograficas
dos debates estdo nos autos e revelam que a situagao fatica que deu
origem ao conflito foi apreciada inclusive quanto ao aspecto empirico,
com diversos exemplos e experiéncias vivenciadas pelos julgadores

(documento eletronico 11):

“Ficar jungido, ficar subordinado, por exemplo, a toda
uma legislacdo ja um pouco desassociada da realidade, de 1996,
¢ demais! Logico que o juiz, 16gico que os operadores do direito
nado podem ir contra a lei, agir contra a lei. Isso ndo pode, senao
da uma inseguranca no tecido social e da uma inseguranga
quanto a questao do ordenamento juridico, mas, e casos tdpicos
como este, é preciso haver uma certa evolugao para que haja
uma resposta jurisdicional moderna, adequada a realidade
social e ndo adequada especificamente a estatica!

Quer dizer, na hora de conceder, em 2008 - oito anos
depois -, como nao viu que a Apple tinha um iPhone, que era

um sucesso no mundo inteiro inclusive no Brasil?”

Assim, nao vejo possibilidade de alterar as conclusoes do tribunal de
origem, seja porque o assunto foi examinado a exaustdao, seja porque
qualquer modificagdo demandaria revolver matéria fatica, o que ¢é

absolutamente vedado nesta fase processual (Simulas 279 do STF).
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Ademais, tenho que a solugao ofertada na origem deu escorreita
solucao a causa, vez que apenas condicionou o uso da marca “Gradiente
Iphone” aos estritos termos do registro. Como consequéncia, a recorrente
nao poderda usar o termo “Iphone” de forma isolada, mas podera

continuar usando a expressao integral, que foi a registrada no INPI.

Evidentemente, o uso isolado da expressao “Iphone” pela recorrente
ofenderia a necessaria protecao ao consumidor, ja que este poderia
confundir diferentes produtos. Se a marca tem como finalidade assegurar
a adequada identificagdo do produto no mercado de consumo,
entendimento em sentido contrario estaria em desacordo com a protecao

ao consumidor, que também tem assento constitucional.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento do agravo e pelo seu
desprovimento, mantendo-se a decisao do Tribunal Regional Federal da

2% Regiao que inadmitiu o recurso extraordinario.

Acompanho, desse modo, a proposi¢ao formulada pelo Ministro
Luis Roberto Barroso quanto ao cancelamento do Tema 1205 da

repercussao geral.

No mérito, caso superada a questdo da admissibilidade recursal,
pedindo vénia ao Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanho a divergéncia
inaugurada pelo Ministro Luiz Fux, para negar provimento ao recurso

extraordinario.

Adiro, também nesse aspecto, a tese proposta pelo Ministro Luis
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Roberto Barroso, nos seguintes termos: “Ndo ofende a Constituicio a
proibigio do uso isolado de termo que constitua elemento de marca registrada,
tendo em vista a sua vinculagdo mundialmente consagrada a produto fabricado

por concorrente.”

E como voto.
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VOTO

O Senhor Ministro Alexandre de Moraes: Trata-se de Agravo em
Recurso Extraordinario interposto em face de acordao proferido pelo
Tribunal Regional Federal da 22 Regiao, em que se discute o Tema 1205 da

repercussao geral:

“1205 - Discussido sobre a exclusividade da propriedade
industrial em razdo da demora na concessio do registro de marca pelo
INPI concomitante ao surgimento de uso mundialmente consagrado

da mesma marca por concorrente”.

Na origem, APPLE INC. ajuizou a¢ao de procedimento ordindrio em
face de IGB ELETRONICA e INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI, autarquia federal, em que pleiteou a
declaracao de nulidade parcial do registro n® 822112175, na classe 09, para
a marca mista “gradiente iphone” registrada em nome da primeira ré em
2/1/2008 (Vol. 1).

Informa que € sociedade multinacional norte-americana famosissima
no ramo de aparelhos multimidia e, em geral, na drea de informadtica, em
que teve sua origem.

Aduz que sua histdria estd profundamente ligada a propria invengao
do computador pessoal, tendo em vista que, em 1976, dois jovens
aficionados por informadtica criaram a maquina Apple I e fundaram a
Apple Computer Company. Em seguida, traga breve historico da
evolugao de seus dos produtos, tais como o Apple II, criado em abril de
1977, a linha "Macintosh", introduzida em janeiro de 1984 e a
revoluciondria familia de produtos 1-", da APPLE, criada em 1998.
Acrescenta que na linha de evolugao dos computadores "Macintosh", foi
lancado, em agosto de 1998, o computador pessoal iMac e, no ano
seguinte, o iBook.

Afirma que, além de mudar os paradigmas da industria da
informadtica, revolucionou a propria industria do entretenimento, com a
criacao das febres mundiais, sob as denominagoes de iPod, iPhone e iPad,
0s quais estdao constantemente em grande destaque na midia mundial,
sempre associados a APPLE, haja vista os maci¢os investimentos em
propaganda em ambito nacional e mundial.

Real¢a que, apos triunfal antincio em janeiro de 2007, o primeiro

iPhone foi colocado a venda em junho daquele ano, tornando-se o



smartphone de maior sucesso em todos os tempos.

Narra que, desde 2007, utiliza o sinal iPHONE mundialmente,
“empregando-a com inegavel natureza marcaria (até porque seu produto
vai muito além do conceito de telefonia celular), na medida em que
indiscutivelmente da conta de identificar a origem do produto,
distinguindo-o de outros congéneres” (fl. 7, Vol. 1).

Acresce que a marca iPHONE atende aos requisitos legais para ser
caracterizada como marca de produto, nos termos do art. 122 da Lei
9.279/1996 — LPI, como “aquela para distinguir produto (...) de outro
idéntico, semelhante ou afim, de origem diversa”, e assim € vista pelos
proprios consumidores.

Alega que, em 29/2/2000, a sociedade ré depositou o pedido de
registro para a marca mista “gradiente iphone”, porém,
equivocadamente, o INPI concedeu o registro. Afirma que “o termo
‘iphone’, da maneira como se apresenta no conjunto da marca ora em
discussao e para o intuito concebido, nao tem nenhuma forga distintiva”,
na medida em que “figura apenas como elemento com carater acessorio,
descritivo da categoria de produto da ré a ser comercializado com a
marca GRADIENTE” (fl. §, Vol. 1).

Aduz que a pretensdao da ré sempre foi a de usar “iphone” como
sinbnimo de “smartphone”. Tanto é que a “submarca” de seu atual
telefone GRADIENTE é NEO ONE e nao iphone. E, passados mais de 13
anos do deposito, a empresa ré nunca utilizou a expressao iphone como
marca (fl. 10, Vol. 1).

Sublinha que ajuizou a lide “para obstar que se utilize palavra
concebida para funcionar como elemento descritivo de determinada
categoria de mercado para impedir o uso de terceiro que a consagrou com
indicador de origem de seus produtos” (fl. 12, Vol. 1).

Aponta que o INPI violou o art. 124, VI, da Lei de Propriedade
Industrial ao registrar como marca sinal de cardter genérico,
simplesmente descritivo.

Por fim, requer “a procedéncia do pedido para anular parcialmente
o registro n® 822112175, na classe 09, para a marca mista ‘gradiente
iphone’ de propriedade da empresa ré, condenando o INPI a anular a
decisdo concesséria de registro e a republicd-lo no Orgao Oficial, na
forma do art. 175, § 2% da LPIL fazendo constar a ressalva quanto a
exclusividade sobre o termo ‘iphone’ isoladamente tal como empregado
pela sociedade ré, de modo que o respectivo registro figure como
‘concedido SEM EXCLUSIVIDADE SOBRE A PALAVRA IPHONE



ISOLADAMENTE” (1. 17, Vol. 1).

A sentenga (fls. 26-40, Vol. 10) julgou procedente o pedido inicial
para declarar a nulidade parcial do registro apontado de propriedade da
ré, e condenou o INPI a anular a decisdao concessoria de registro e a
republica-la no Orgéo Oficial, na forma do art. 175, § 2° da LP]I, fazendo
constar a ressalva quanto a exclusividade sobre o termo “iphone”
isoladamente, tal como empregado pela empresa ré, de modo que o
respectivo registro figure como “concedido SEM EXCLUSIVIDADE
SOBRE A PALAVRA IPHONE ISOLADAMENTE".

Entendeu que, entre a data do deposito feito em 29/03/2000 pelo
empresa ré e a sua concessao em 02/10/2008, o mercado envolvendo o
IPHONE sofreu significativa alteragao com a evolugao tecnolodgica e
amplitude da notoriedade do “IPHONE”, o que nao poderia ter sido
ignorado pelo INPI. Além disso, a empresa ré, desde 2000, nunca o
utilizou, nem mesmo apds a concessao do registro, pois nao langou
qualquer produto (smarthphone).

Opostos Embargos de Declaragao por IGB ELETRONICA S.A. (fl. 45,
Vol. 10), foram rejeitados (fl. 51, Vol. 10).

O INPI (fl. 54, Vol. 10) interpos apelagao em alega, em sintese, o
desacerto da sentenca, pois a denominacao “IPHONE”, por constituir a
juncao da letre “I” com o radical “PHONE” de origem inglesa, cuja
tradugao ¢ “fone”, constitui uma nova denominag¢dao com caracteristicas
proprias e suficientes para merecer protecdao exclusiva, uma vez que se
enquadra dentro dos critérios de andlise evocativa/sugestiva no segmento
mercadoldgico que atua. Portanto, nao haveria qualquer ilegalidade na
concessdao, sem qualquer limitacdo ou Onus, na marca “GRADIENTE
IPHONE".

Também apelou a empresa IGB ELETRONICA S.A. (fl. 64, Vol. 10),
sustentando a insuficiéncia dos fundamentos da sentenca que se
resumiam a considerar o extemporaneo sucesso do produto da APPLE.
Defendeu que os argumentos da apelada seriam contraditdrios, haja vista
que, a0 mesmo tempo em que alega que o termo IPHONE é de uso
comum, e por isso seria inapropridvel, aquele empresa teria depositado a
marca no mundo inteiro, inclusive no Brasil, isoladamente e na forma
nominativa.

Sustentou, em suma, que o termo “IPHONE” possui suficiente
distintividade para merecer protecao exclusiva, e que os requisitos de
registrabilidade devem ser analisados no momento do depodsito da

maraca, e nao no momento da concessao do registro, e que entre a data



do depdsito em 2000, o deferimento do registro, em 21/11/2007, e data da
da sua concessao em 02/10/2008, nada ocorreu, até porque o produto da
apelada s¢ foi langado no Brasil em 26/09/2008.

O Tribunal de origem negou provimento as apelacOes e a remessa
necessaria, para manter integralmente a sentenga, nos termos da seguinte
ementa (fl. 159-160, Vol. 11):

“ PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE PARCIAL
DO REGISTRO DE MARCA - NAO EXCLUSIVIDADE SOBRE
O TERMO "IPHONE"

- Apelacao contra sentenca que julgou procedente o
pedido de APPLE INC., para declarar a nulidade parcial do
registro n°® 822.112.175, na classe 09, para a marca mista
"GRADIENTE IPHONE", condenando o INPI a anular a decisao
concessoria de registro e a republicad-la no 6rgao Oficial, na
forma do art. 175, §2°, da LP]I, fazendo constar a ressalva quanto
a exclusividade sobre o termo "IPHONE" isoladamente, tal
como empregado pela empresa Ré, de modo que o respectivo
registro figure como ‘"concedido SEM EXCLUSIVIDADE
SOBRE A PALAVRA IPHONE ISOLADAMENTE".

- A marca ¢ um sinal distintivo, que se destina a distinguir
produtos e servigos, no intuito de indicar que foram produzidos
ou fornecidos por determinada empresa ou pessoa, auxiliando
o consumidor a reconhecé-los, bem como diferencia-los dos
produtos de seus concorrentes.

- E indubitavel que, quando os consumidores e o préprio
mercado pensam em IPHONE, estao tratando do aparelho da
APPLE.

- Permitir que a empresa Ré utilize a expressao IPHONE
de uma forma livre, sem ressalvas, representaria imenso
prejuizo para a Autora, pois toda fama e clientela do produto
decorreram de seu nivel de competéncia e grau de exceléncia. A
pulverizacao da marca, neste momento, equivaleria a uma
punicao para aquele que desenvolveu e trabalhou pelo sucesso
do produto.

- Nao hd que se falar em "inovagao" ou "subversao" do
sistema atributivo do direito, uma vez que o apostilamento de
elemento marcario deve ser utilizado relativamente aqueles
elementos nominativos que seriam, isoladamente, irregistraveis,
na medida em que guardam rela¢do direta e/ou necessaria com
o segmento mercadoldégico que a marca visa distinguir.
Inteligéncia do artigo 124, VI, da LPIL.



- O apostilamento determinado na sentenga, diz respeito
tao somente a proibi¢ao pela empresa apelante de se valer do
termo "IPHONE", de forma isolada, uma vez que este encontra-
se estritatamente vinculado, tanto no mercado nacional como
no internacional, ao produtos da ora apelada.

- Apelagoes desprovidas. Sentenga confirmada.”

Opostos Embargos de Declaragio por IGB ELERONICA S.A (fl. 165,
Vol. 11), foram rejeitados (fl. 3, Vol. 12).

IGB ELETRONICA S.A interpds o presente Recurso Extraordinario
(fl. 77-105, Vol. 12), com amparo no artigo 102, III, alinea “a”, da
Constituicao Federal. Alega violagao aos artigos 1% IV; 52, II e XXIX; 37,

caput, 170, IV, da CF/1988. Em resumo, afirma que o acérdao recorrido:

(a) relativizou o principio da livre concorréncia ao
entender que a recorrente utilizou métodos condendveis de
concorréncia desleal;

(b) violou o principio da legalidade, ao afirmar que o INPI
deveria ter observado, no momento da concessao da marca a
IGB a situagdo mercadologica do sinal IPHONE. Deveria ter
observado que os requisitos da registrabilidade estao previstos
no inciso VI do art. 124 da Lei. 9.279/1996, que devem ser
examinados tendo por base a data do deposito do pedido de
registro;

(c) afrontou o art. 5%, XXIX, pois, ao determinar o
apostilamento do registro marcario da recorrente, subtraiu-lhe a
exclusividade de uso sobre o termo IPHONE;

(d) contrariou o principio da livre concorréncia, pois
considerou tao somente a forca econdomica da empresa
recorrida, ao reconhecer-lhe o direito de uso da marca que ja
estava registrada em nome da recorrente;

(e) relativizou o direito fundamental a marca e ao direito
de propriedade adquirido pela recorrente quando da concessao
de seu pedido de registro em 2/1/2008.

Por fim, requer o provimento do recurso, para que seja reconhecido
o carater distintivo do sinal IPHONE, com a consequente improcedéncia
da acao de nulidade de marcas proposta pela APPLE.

Em contrarrazdes, a APPLE INC. Sustenta que a o exame do apelo
extremo requer exame de fatos e nao revela ofensa direta a CF, e sequer
ha repercussao geral na controvérsia, nao tendo sido prequestionados os



dispositivos tidos por violados. Alega a incidéncia das Sumulas 279; 284;
356; e 636, todas do STF. No mérito, pede o desprovimento do recurso (fl.
23, Vol. 13).

Simultaneamente, ao apelo extremo, a APPLE e o INPI interpuseram
Recurso Especial, porém o ST] negou provimento a ambos os apelos, em
acordao assim ementado (fls. 140-141, Vol. 14):

“RECURSO ESPECIAL. ACAO DE "NULIDADE
PARCIAL" DA MARCA MISTA "G GRADIENTE IPHONE".
APARELHOS TELEFONICOS COM ACESSO A INTERNET.
PRETENSAO AUTORAL DE INSERCAO DE RESSALVA
INDICATIVA DA FALTA DE EXCLUSIVIDADE DA
UTILIZACAO DA PALAVRA '"IPHONE" DE FORMA
ISOLADA. MITIGACAO DA EXCLUSIVIDADE DO
REGISTRO DE MARCA EVOCATIVA.

1. A distintividade é condi¢cao fundamental para o registro
da marca, razdo pela qual a Lei 9.279/96 enumera varios sinais
nao registraveis, tais como aqueles de uso comum, genérico,
vulgar ou meramente descritivos, porquanto desprovidos de
um minimo diferenciador que justifique sua apropriagao a
titulo exclusivo (artigo 124).

2. Nada obstante, as marcas registraveis podem apresentar
diversos graus de distintividade. Assim, fala-se em marcas de
fantasia (expressoes cunhadas, inventadas, que, como tais, nao
existem no vocabulério de qualquer idioma), marcas arbitrarias
(expressoes ja existentes, mas que, diante de sua total auséncia
de relacdao com as atividades do empresario, nao sugerem nem,
muito menos, descrevem qualquer ingrediente, qualidade ou
caracteristica daquele produto ou servigo) e marcas evocativas.

3. A marca evocativa (ou sugestiva ou fraca) € constituida
por expressao que lembra ou sugere finalidade, natureza ou
outras caracteristicas do produto ou servigo desenvolvido pelo
titular. Em razao do baixo grau de distintividade da marca
evocativa, a regra da exclusividade do registro é mitigada e seu
titular devera suportar o Onus da convivéncia com outras
marcas semelhantes. Precedentes das Turmas de Direito
Privado.

4. Contudo, deve ser ressalvada a hipotese em que o sinal
sugestivo, em func¢do do uso ostensivo e continuado, adquire
incontestavel notoriedade no tocante aos consumidores dos
produtos ou servigos de determinado segmento de mercado.
Tal excecao decorre do disposto na parte final do inciso IV do



artigo 124 da Lei 9.279/96, que aponta a registrabilidade do
signo genérico ou descritivo quando revestido de suficiente
forma distintiva.

5. A afericao da existéncia de confusao ou da associacao de
marcas deve ter como parametro, em regra, a perspectiva do
homem médio (homo medius), ou seja, o ser humano
razoavelmente atento, informado e perspicaz, o que nado afasta
exame diferenciado a depender do grau de especializagao do
publico-alvo do produto ou do servigo fornecido. Ademais, em
seu papel de aplicador da lei, deve o juiz atender aos fins sociais
a que ela se destina e as exigéncias do bem comum (artigo 5° da
Lei de Introdugao as Normas do Direito Brasileiro - LINDB).

6. No que diz respeito as marcas, sua protecio nao tem
apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses
meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de
tudo, proteger os adquirentes de produtos ou servigos,
conferindo-lhes subsidios para aferir a origem e a qualidade do
produto ou servigo, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio
ilegal de clientela e a pratica do proveito econdmico parasitario.
Assim pode ser resumida a fungao social da marca a luz da
Constituicao Federal e da Lei 9.279/96.

7. O conjunto marcdrio "G GRADIENTE IPHONE"
apresenta dois elementos: um elemento principal (a expressao
"GRADIENTE") e dois secundarios (o "G" estilizado e o termo
"IPHONE"). O elemento principal exerce papel predominante
no conjunto marcdrio, sendo o principal foco de atencdo do
publico alvo. De outro lado, o elemento secunddrio pode
desempenhar um papel meramente informativo ou descritivo
em rela¢do ao escopo de protegao pretendido.

8. No caso, a expressao "iphone", elemento secundario da
marca mista concebida pela IGB, caracteriza-se como um termo
evocativo, tendo surgido da aglutinagao dos substantivos
ingleses "internet" e "phone" para designar o aparelho telefonico
com acesso a internet (também chamado de smartphone), o
que, inclusive, ensejou o registro da marca na classe atinente ao
citado produto. Desse modo, ndo ha como negar que tal
expressao integrante da marca mista sugere caracteristica do
produto a ser fornecido. Cuida-se, portanto, de termo
evidentemente sugestivo.

9. Sob essa ¢dtica, a IGB terd que conviver com o bonus e o
onus de sua opcao pela marca mista "G GRADIENTE
IPHONE": de um lado, a simplicidade e baixo custo de



divulgacdo de um signo sugestivo de alguma caracteristica ou
qualidade do produto que visava comercializar (o que tinha por
objetivo facilitar o alcance de seu publico-alvo); e, de outro
lado, o fato de ter que suportar a coexisténcia de marcas
semelhantes ante a regra da exclusividade mitigada das
evocativas, exegese consagrada nos precedentes desta Corte.

10. Diferentemente do que ocorreu com a IGB, a Apple,
com extrema habilidade, conseguiu, desde 2007, incrementar o
grau de distintividade da expressao "iPhone" (originariamente
evocativa), cuja indiscutivel notoriedade nos dias atuais tem o
condao de alg¢a-la a categoria de marca notdria (exce¢ao ao
principio da territorialidade) e, qui¢d, de alto renome (exceg¢ao
ao principio da especificidade).

11. No que diz respeito ao"iPhone" da Apple, sobressai a
ocorréncia do fendmeno mercadologico denominado secondary
meaning ("teoria do significado secundédrio da marca"),
mediante o qual um sinal fraco (como os de carater genérico,
descritivo ou até evocativo) adquire eficacia distintiva
(originariamente inexistente) pelo uso continuado e massivo do
produto ou do servigo. A distinguibilidade nasce da perspectiva
psicologica do consumidor em relagao ao produto e sua marca,
cujo conteudo semantico passa a predominar sobre o sentido
genérico origindrio.

12. Assim, é certo que a utilizacdo da marca "iPhone" pela
Apple - malgrado o registro antecedente da marca mista "G
GRADIENTE IPHONE" - nao evidencia circunstancia que
implique, sequer potencialmente, aproveitamento parasitario,
desvio de clientela ou dilui¢ao da marca, com a induc¢ao dos
consumidores em erro.

13. Em outra vertente, o uso isolado do termo "iPhone" por
qualquer outra pessoa fisica ou juridica (que nao seja a Apple),
para designar celulares com acesso a internet, poderd, sim,
gerar as consequéncias nefastas expressamente rechagadas pela
lei de regéncia e pela Constitui¢ao da Republica de 1988.

14. Tal exegese nao configura prejuizo a IGB, que, por ter
registrado, precedentemente, a expressao "G GRADIENTE
IPHONE", podera continuar a utilizad-la, ficando apenas
afastada a exclusividade de uso da expressao "iphone" de forma
isolada.

15. Recursos especiais da IGB Eletronica e do INPI nao

providos. “



Em juizo de admissibilidade do RE, o Tribunal de origem inadmitiu
o apelo, ao fundamento de que a matéria recursal esta restrita ao ambito
infraconstitucional, o que atrai o 6bice da Simula 636/STF, e revela ofensa
reflexa a Constituicao (fl. 127, Vol. 13).

A IGB ELETRONICA S.A., em seu Agravo, sustenta que a pretensio
arguida nao exige exame da legislacdo infraconstitucional, porque o
acordao recorrido afrontou dispositivos da Carta Magna. Ratifica, ainda,
as razoes do Recurso Extraordinario (fl. 130, Vol. 13).

Remetido o processo as instancias superiores, inicialmente o entao
Presidente da CORTE, Min. DIAS TOFFOLI, negou seguimento ao
Agravo em Recurso Extraordindrio, aplicando os impedimentos dos
Enunciados 279, 282 e 356, todos do STF (Vol. 19).

Interposto Agravo pela ora recorrente (Vol. 21), o Min. DIAS
TOFFOLI reconsiderou a decisao agravada para admitir o apelo (Vol. 25).

Considerando a criacao do Centro de Conciliacao e Mediacao do
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pela Resolugao 697, de 6 de agosto de
2020, e o fato da questao suscitada no recurso envolver direitos
patrimoniais disponiveis, o processo foi suspenso e os autos
encaminhados para aquele Centro a fim de ser buscada a conciliagao na
presente lide (Vol. 30).

Todavia, as tratativas de negociacao restaram infrutiferas (Vol. 59).

Assim, em 17/2/2022, o Plenario desta CORTE reconheceu a
existéncia de repercussao geral da matéria, conforme a seguinte ementa
(Vol. 72):

“EMENTA Recurso extraordinario. Repercussao geral.
Propriedade industrial. Marca. Demora na concessao de
registro de marca pelo INPI. Surgimento, no periodo da
demora, de uso mundialmente consagrado do mesmo signo por
concorrente. Discussao a respeito da exclusividade sobre o
signo. Principios da livre iniciativa e da livre concorréncia.
Questao constitucional. Existéncia de repercussao geral”.

Em sua manifestacao da repercussao geral, o Relator, Min. DIAS
TOFFOLL pontou, em obter dictum, que o Superior Tribunal de Justica ao
negar seguimento aos REsp da empresa ora recorrente e do INPI,
“asseverou que a autorizagdo do uso isolado do signo IPHONE por outro sujeito

que ndo a Apple Inc. para se designar celulares com acesso a internet poderia



gerar consequéncias deletérias rechacadas pela Constituicio Federal” .
A Procuradoria-Geral da Republica manifestou-se pelo

desprovimento do recurso, com a sugestao da seguinte tese (Vol. 90).

“a mora na concessao do registro de marca pelo INPI,
concomitante ao surgimento de uso mundialmente consagrado
da mesma marca por concorrente, mitiga o direito a
exclusividade quando ensejar evidente confusdo, a requerer a
presenca de elemento distintivo que preserve os direitos dos

consumidores e demais agentes do mercado ”.

Iniciado o julgamento virtual do presente tema 1205, sob a
sistematica da repercussao geral, o Ilustre Ministro DIAS TOFFOLI,
Relator, votou para dar provimento ao Recurso Extraordinario da GB
ELETRONICA S.A, empresa ora recorrente, para reformar o acérdao do
Tribunal Regional Federal da 2? Regiao e julgar improcedente o pedido
inicial da APPLE INC.

Prop0s a seguinte tese de repercussao geral: “De acordo com o sistema
atributivo de direitos de propriedade industrial adotado pelo Brasil, a precedéncia
de depdsito de pedido de concessio de registro de marca ndo é afetada por uso

posterior de mesmo sinal distintivo por terceiros no Brasil ou no exterior.”

O Eminentes Ministros LUIZ FUX e ROBERTO BARROSO votaram
para negar provimento ao apelo extremo.

O Min. ROBERTO BARROSQ, inicialmente, sugeriu o cancelando
deste Tema 1.205, por entender que a matéria carece de repercussao geral,
e o exame das razoes recursais requer o revolvimento dos fatos e provas
do autos, o que atrai o dbice da Siumula 279/STF, bem como a andlise dos
arts. 124, VI; e 129 da Lei 9.279/1996, a demonstrar que eventual violagao
a CF seria meramente reflexa, nos termos da Simula 636/STF.

No mérito, em atencdo ao principio da eventualidade, negou
provimento ao Recurso Extraordinario, e propos a fixagao da seguinte
tese de repercussao geral: “Niao ofende a Constituicdo a proibigio do uso
isolado de termo que constitua elemento de marca registrada, tendo em vista a
sua vinculagdo mundialmente consagrada a produto fabricado por concorrente”.

O Ilustre Ministro GILMAR MENDES antecipou-se para votar

acompanhando o Relator.

Pedi vista para melhor examinar a controvérsia.



E o essencial a se relatar.

Inicialmente, adianto que vou acompanhar a divergéncia aberta pelo
Ministro LUIZ FUX, no que foi acompanhado pelo Ministro ROBERTO
BARROSO, para negar provimento ao Recurso Extraordinario.

A presente repercussao geral consiste em analisar a “exclusividade da
propriedade industrial em razdo da demora na concessio do registro de marca
pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) concomitante ao
surgimento de uso mundialmente consagrado da mesma marca por concorrente”.

Como relatado, a APPLE INC. ajuizou agao ordinaria em face da IGB
ELETRONCIA S.A, antiga GRADIENTE, e do INPI, com o objetivo de
obter a decretacao de nulidade parcial de registro da marca mista “G
GRADIENTE IPHONE”, a fim de retirar da empresa ré o direito de
exclusividade sobre o termo “IPHONE”, sob a alegacao de que essa
expressao se constitui em um elemento meramente descritivo.

Alegou, ainda, que desde 1998 utiliza produtos da “familia de
marcas” identificadas pelo sinal “’1”, como IMAC e IBOOK, o que
justificaria a criagao do IPHONE como evolucao da telefonia celular.

A empresa ré, por sua vez, defende seu direito de preferéncia sobre a
marca, porque fez seu pedido de depodsito da marca “G GRADIENTE
IPHONE” em 2000, quando o produto da autora ainda nao existia pois s6
foi lancado em 2007.

O Tribunal de origem confirmou a sentenga que julgara procedente o
pedido para declarar a nulidade parcial do registro da marca mista “G
GRADIENTE IPHONE”, condenando o INPI a anular a decisao
concessoria de registro e a republica-la no Orgao Oficial, com a ressalva
de que o respectivo registro ¢ “concedido sem exclusividade sobre a
palavra IPHONE isoladamente”.

Fundamentou seu entendimento no fato de que de a autora nao
pode ser prejudicada no direito de utilizacdo da marca IPHONE, pois foi
devido a sua competéncia e exceléncia no desenvolvimento do aparelho
da APPLE, que a marca se tornou conhecida junto aos consumidores e ao
mercado.

Ao lado disso, entendeu que, nos termos do art. 124, VI, da Lei
9.279/1996 - Lei da Propriedade Industrial, o termo “IPHONE”
isoladamente seria irregistravel, o que impediria a empresa ré de utilizar

essa expressao de forma isolada, até porque ela se encontra estritamente



vinculada, tanto no mercado brasileiro, como internacionalmente, ao
produto da autora.

A IGB ELETRONCIA S.A, ora recorrente, alega que a decisao viola a
livre concorréncia na medida em que foi pautada na forca economica da
autora, e desconsiderou o seu direito constitucional de propriedade sobre
a marca ja reconhecido quando da concessao do pedido de registro pelo
INPI.

O pedido de registro da marca “G GRADIENTE IPHONE” foi
depositado em 29/3/2000 pelo empresa ré e a sua concessao, pelo INP],
ocorreu em 2/10/2008, portanto apds o lancamento, em 2007, do
smarthphone da autora APPLE.

Esse é contexto fatico dos autos.

A controvérsia, portanto, diz respeito ao direito de propriedade
industrial, no qual incluido a propriedade das marcas.

A propriedade industrial é um direito fundamental que esta previsto

no art. 5% inciso XXIX, da Constituicao Federal, nos seguintes termos:

“XXIX - a lei assegurard aos autores de inventos
industriais privilégio temporario para sua utilizacdo, bem como
protecao as cria¢Oes industriais, a propriedade das marcas, aos
nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista
o interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e econdmico
do Pais.”

Essa norma constitucional, claramente de eficdcia limitada, impoe
um equilibrio entre a protecao a propriedade das marcas, aos nomes de
empresas e a outros signos distintivos e o interesse social e o
desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do Pais.

Por sua vez, a Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, - Lei da Propriedade
Industrial (LPI) - que regula direitos e obrigagoes relativos a propriedade
industrial, pelo seu art. 129, acentua que "a propriedade da marca
adquire-se pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao
titular seu uso exclusivo".

A mesma norma prevé que “sao suscetiveis de registro como marca
os sinais distintivos visualmente perceptiveis, ndo compreendidos nas
proibicoes legais” (art. 122).

O conceito legal de marca é trazido pelo art. 123 da LPI, como sendo
“aquela usada para distinguir produto ou servigo de outro idéntico,

semelhante ou afim, de origem diversa;”



Segundo a doutrina, “marca” é:

"é o sinal visualmente representado, que é configurado
para o fim especifico de distinguir a origem dos produtos e
servicos. Simbolo voltado a um fim, sua existéncia fatica
depende da presenca desses dois requisitos: capacidade de
simbolizar e capacidade de indicar uma origem especifica, sem
confundir o destinatdrio do processo de comunicacio em que
se insere: 0 consumidor. Sua protecao juridica depende de um
fator a mais: a apropriabilidade, ou seja, a possibilidade de se
tornar um simbolo exclusivo, ou legalmente univoco do
objeto simbolizado." (DENIS BORGES BARBOSA In Uma
Introducgdo a Propriedade Intelectual, 24. Edicdo, Liimen [iiris, Rio de

Janeiro, 2003, grifos 10ss0s).

Das disposigOes constitucionais e dos conceitos legal e doutrinario,
depreende-se que a protecao da marca tem trés vertentes: (i) proteger o
consumidor que, por meio dela, podem distinguir produtos e servigos
produzidos ou fornecidos por empresas concorrentes; (ii) resguardar a
livre concorréncia ao inibir que outros se valham do trabalho do detentor
da marca; e (iii) coibir que fraudes e falsificacdes sejam inseridas no
mercado.

Ou seja, além da protecao individual do consumidor e do
fornecedor, visa também ao interesse social.

Nesse sentido, também tem entendido a jurisprudéncia do STJ da
qual cito como exemplo:

“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
USO INDEVIDO DE MARCA DE EMPRESA. SEMELHANCA
DE FORMA. DANO MATERIAL. OCORRENCIA.
PRESUNCAO. DANO MORAL. AFERICAO. IN RE IPSA.
DECORRENTE DO PROPRIO ATO ILICITO. INDENIZACAO
DEVIDA. RECURSO PROVIDO. (...) 2. Nos dias atuais, a marca
nao tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses
meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de
tudo, proteger os adquirentes de produtos ou servigos,
conferindo-lhes subsidios para aferir a origem e a qualidade do
produto ou servigo, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio
ilegal de clientela e a pratica do proveito econdmico parasitario.
3. A lei e a jurisprudéncia do Superior Tribunal de Justica

reconhecem a existéncia de dano material no caso de uso



indevido da marca, uma vez que a propria violagao do direito
revela-se capaz de gerar lesdo a atividade empresarial do
titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusao
entre as empresas, acarretando inexoravel prejuizo que devera
ter o seu quantum debeatur, no presente caso, apurado em
liquidagao por artigos. (...) 7. Recurso especial provido. (REsp
1.327.773/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomao, Quarta
Turma, julgado em 28.11.2017, DJe 15.02.2018)”

Logo, a protecao a marca tem por escopo evitar prejuizo a clientela, a
livre concorréncia e o interesse social, todos valores protegidos
constitucionalmente.

Nao por outra razao, inciso XIX do art. 124 da Lei 9.279/1996 proibe
o registro como marca “de reprodugao ou imitagao, 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 confusao ou associacao com marca alheia”.

Isso porque a existéncia de um traco diferenciador que distinga um
signo de outros semelhantes é condicao indispensavel para o registro da
marca, nos exatos termos do art. 124, VI, da Lei 9.279/1996.

Segundo a doutrina, esse traco de distintividade, todavia, deve ser
valorado levando-se “em consideragdao aspectos relacionados ao uso
concreto da marca no mercado e a percepgao por ela gerada” (SCHMIDT,
Lélio Denicoli. A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarizagio e
teoria da distancia. E-book. Sao Paulo: Saraiva, 2013, n.p).

Portanto, a protecdo da marca tem estreita vinculagdo com a
protecao da livre concorréncia e com a defesa do consumidor pois “(i)
facilita e estimula as decisdes dos consumidores; (ii) criam incentivos
para as sociedades empresariais produzirem produtos de qualidades
desejaveis, mesmo que nao sejam observaveis antes da compra”
(ECONOMIDES, Nicholas S. The economics of trademarks. In: The Trademark
Reporter. New York: INTA, v.78, 1988, p. 525-526. Traducdio livre. Disponivel
em
ttp://neconomides.stern.nyu.edu/networks/Economides_Economics_of _Trademar
ks.p df.

Existe, porém, um fendmeno denominado “secondary meaning”,
segundo o qual os signos inicialmente desprovidos de distintividade,
adquirem um significado peculiar que se torna passivel de registro como
marca.



Na licao de SHMIDT:

“Secondary meaning é um fendmeno que faz com que um
signo comum, originalmente desprovido de distintividade,
adquira pelo uso empresarial a capacidade de identificar e
diferenciar um produto ou servico de outro, tornando-se
passivel de protecdo como marca. Essa distintividade
superveniente lhe confere um segundo significado (de funcao
marcdria), que passa a conviver com o significado primadrio, de
natureza denotativa, que ele tinha enquanto signo usual e
integrante do vocabuldrio ou do estado da técnica (op. Cit).”

FABIO ULHOA COELHO destaca que essa significacdo secundéria
decorre da notoriedade que determinados signos ou expressoes a
principio meramente descritiveis adquirem a ponto de torna-las capaz de

identificar um produto ou servico em especial. Nas palavras do autor:

“Dois fendmenos mercadoldgicos sdo tipicos de marca
notoéria. De um lado, o amplo conhecimento que os
consumidores tém dela acaba dando distintividade a
expressoes meramente descritivas — que, nao fosse a
notoriedade da marca, seriam inaptas a cumprir a funcao de
identificar determinado produto ou servigo. Trata-se de
fendmeno designado pela locugdo inglesa secondary meaning.
A expressao descritiva do produto ou servigo passa a ter um
segundo significado, que é o de identificar um deles em
especial. A notoriedade gera, entdo, a distintividade (Curso de
direito comercial. 5. ed. Vol. 1. e-book. Sio Paulo: Thomson Reuters do
Brasil, 2021).

Acerca da notoriedade adquirido pelo sinal “iPhone”, colhe-se do
voto condutor do acérdao que negou provimento ao Recurso Especial do
ora recorrente a seguinte conclusao (fl. 163 vol. 14):

“Consequentemente, penso ser possivel reconhecer a
ocorréncia do fenomeno da secondary meaning no que diz
respeito ao sinal "iPhone" da Apple, que atende,
indubitavelmente, as quatro fun¢des das marcas, pois: (a)
identifica o produto, distinguindo-o dos congéneres existentes

no mercado; (b) assinala sua origem e sua procedéncia; (c)



indica seu padrao de qualidade; e (d) funciona como
extraordindrio entre os mais vendidos do mundo.

Ao revés, nao se pode dizer o mesmo dos aparelhos da
linha "G GRADIENTE IPHONE" da IGB, cuja demora em lancar
um produto com a referida marca ndo pode ser ignorada,
independentemente da existéncia ou nao de justa causa para
tanto. Diferentemente da Apple (que, além de lancar produto
diferenciado e inovador, investiu macicamente em divulgagao
ao mercado consumidor), a IGB demorou mais de doze anos
para lancar o celular "G GRADIENTE IPHONE", cujo registro
estava prestes a caducar.

Importante destacar, ainda, que, a época em que a IGB
resolveu atuar (final de 2012), o produto da Apple (langado em
2007) ja era um sucesso mundial de vendas, tendo a suposta
colidéncia das marcas gerado perplexidade no mercado

consumidor (...)"”

Ou seja, expressoes inicialmente meramente descritivas quando se
tornam a notdrias adquirem distintividade e podem ser registradas como
marca.

A distintividade, de outro lado, deve ser aferida tomando-se como

parametro o “homem médio, como ressaltado pelo Min LUIS FELIPE
SALOMAO:

“penso importante destacar a jurisprudéncia da Quarta
Turma no sentido de que a aferigao da existéncia de confusao
ou da associagao de marcas deve ter como parametro, em regra,
a perspectiva do homem médio (homo medius), ou seja, o ser
humano razoavelmente atento, informado e perspicaz, o que
nao afasta exame diferenciado a depender do grau de
especializacdo do publico-alvo do produto ou do servigo
fornecido. “(REsp 1.342.741/R], Rel. Ministro Luis Felipe Salomdo,
Quarta Turma, julgado em 05.05.2016, DJe 22.06.2016). REsp vol.
14, fl. 158)

No caso concreto, a empresa ora recorrente depositou o pedido de
registro pra a marca mista “G GRADIENTE IPHONE”, designando
telefones celulares com a acesso a Internet, em 29/03/2000; o INPI
concedeu o registro em 02/10/2008. Logo, passaram-se cerca de oito anos

entre esses dois marcos.



Colhe do voto condutor que negou seguimento ao Recurso Especial
da parte ora recorrente, o seguinte contexto fatico (Vol. 14):

“Consoante incontroverso nos autos: (a) o pedido de
registro da citada marca mista foi depositado pela IGB
Eletronica em 29.3.2000, tendo sido concedido pelo INPI, sem
qualquer ressalva, em 2.1.2008; (b) a marca foi registrada na
classe atinente a "aparelhos telefonicos celulares que
possibilitam o acesso a internet"; (c) malgrado a Apple tenha
(desde 1998) concebido uma linha de produtos de uma "familia
de marcas" identificada pelo sinal "i" ("iMac" e "iBook", entre
outros), o seu "iPhone" somente foi lancado no ano de 2007; (d)
transcorridos mais de doze anos do depdsito do pedido de
registro e quase cinco anos da data da decisao concessiva (dias
antes do prazo final de caducidade), a IGB veio a langar o
telefone celular da linha "G GRADIENTE IPHONE"; e, (e) o
"iPhone" da Apple é sucesso mundial de vendas, revelando-se
notorio que, quando os consumidores e o proprio mercado
pensam em "iPhone" estao tratando do aparelho da Apple.”

Na origem, a sentenca que foi mantida pelo Tribunal a quo por seus
proprios fundamentos consignou que (fls. 107-110, Vol. 11):

“ o0 mercado envolvendo o IPHONE sofreu significativa
alteracdo entre os anos de 2000 e 2008, portanto, tal realidade
nao poderia ser desprezada pela Autarquia, como também nao
sera pelo Judiciario.

Conforme dito anteriormente, devido ao tempo decorrido
entre o registro da empresa Ré (2000) e o lancamento do
IPHONE pela Autora (2007), nao ha que se falar em ma-fé por
parte daquela. Da mesma forma, o fato de a Ré nao ter usado a
marca 'GRADIENTE IPHONE", logo apds o seu deferimento,
também nao indica nenhum tipo de conduta ilicita ou imoral.
Ora, tinha a empresa Ré o registro da marca e, se pretendeu nao
utilizd-la, é uma questao de discricionariedade desta, nao
podendo o Judicidrio adentrar, desse modo, nas escolhas feitas
pelas empresas, sob pena de violagdo do principio da Livre
Iniciativa que norteia nossa ordem econdmica, na forma do
Artigo 170 da Constituicao Federal.

Outrossim, ¢é extremamente notdrio que a Autora
consagrou o nome IPHONE, como seu celular com acesso a
internet, hoje mundialmente conhecido. A tese exposta pela



APPLE de que este nome nao seria passivel de registro, por ja
ter sido concedido em outros paises para a propria, parece um
pouco contraditoria. Entretanto, é indubitavel que, quando os
consumidores e o proprio mercado pensam em IPHONE, estao
tratando do aparelho da APPLE.

Destarte, se a criagdo do IPHONE seria uma evolucao
natural da tecnologia, defendida tanto pela Autora, como pela
Ré, nao é possivel sustentar que aquela tenha sido pouco
diligente em nao saber do pedido de registro da concorrente no
Brasil. Exigir algo assim, mesmo de uma gigante multinacional,
acabaria por inviabilizar o mercado de protecao as marcas e
patentes, criando uma industria propria de nomes sem
vinculagao a produtos.

Dessa forma, os dois pontos nevralgicos da lide residem,
exatamente, no mencionado acima. Em prime o lugar, a demora
na apreciacao de um registro de marca e, em segundo, até que
ponto deve ser protegida uma marca sem produto?

A criagao de marcas deve ser incentivada e protegida
como forma de estimular a criatividade, nao sendo vedado que
pessoas fisicas ou juridicas usem tal expediente com vistas a
auferir lucros. No mercado de dominios da internet, tal pratica
se tornou conhecida, mas quando ocorre o confronto, como no
presente caso, nao reconheco tal protecao como absoluta.

E certo que a empresa Ré ndo usou de ma-fé para efetuar o
registro da sua marca GRADIENTE IPHONE, porém nao
lancou smartphone com tal nome durante um bom periodo,
mesmo apos a concessao de seu registro em 2008. Também nao
discuto se a recuperacao judicial pela qual passou, a impediu,
na pratica, da utilizagio desta marca ou nao. Todavia, a
verdade ¢ que o mercado do IPHONE entre o depdsito (2000) e
a concessao (2008) do registro era um, e hoje é outro,
completamente distinto.

Assim, permitir que a empresa Ré utilize a expressao
IPHONE de uma forma livre, sem ressalvas, representaria
imenso prejuizo para a Autora, pois toda fama e clientela do
produto decorreram de seu nivel de competéncia e grau de
exceléncia. A pulverizacgdo da marca, neste momento,
equivaleria a uma puni¢ao para aquele que desenvolveu e
trabalhou pelo sucesso do produto.

Logo, a Autarquia-ré ao analisar o pedido de registro da
empresa Ré, jamais poderia ter desprezado a dimensao que o
mercado do IPHONE tomou entre os anos de 2000 e 2008. O



fato de o INPI ter demorado quase oito anos para concluir o
processo administrativo, nao lhe permite retroagir a situacao
fatica da época do deposito, criando uma inseguranga total para
os envolvidos. A protecio a propriedade intelectual ¢é
importantissima, mas ndao €é um fim em si mesmo,
principalmente quando tratamos de produtos e mercados
aquecidos.

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

Finalmente, como a Autora, ndo pretende a nulidade da
marca GRADIENTE IPHONE, mas apenas que a empresa Ré
seja obrigada a nao utilizar a expressao IPHONE isoladamente,
entendo que a mesma estd requerendo o que ja existe
atualmente no mercado, sem trazer prejuizos a nenhuma das
envolvidas, protegendo a sua conquista, assim como o registro
concedido pelo INPI, para que a Ré possa comercializar o seu
smarthphone com o nome de ‘GRADIENTE IPHONE".”

O Ministério Pablico traz, em seu parecer, pertinentes consideragoes
acerca das consequéncia deletérias na demora na analise de pedidos de
registro de marca. Pela pertinéncia, vale conferir as ponderagoes trazidas
pelo MP:

“Para anadlise da dimensao fatico-juridica associada ao
presente caso, €¢ importante considerar o atraso do INPI na
apreciagao de requerimentos de patente e de modelo de
utilidade, conhecido como backlog.

O represamento de requerimentos de protecao industrial
constitui fendmeno mundial, de certo modo inerente ao
processamento de pedidos de registros devido ao fluxo
continuo (e crescente) de requerimentos.

Esses atrasos podem gerar consequéncias deletérias para a
concorréncia e, com isso, inibir a atividade de sociedades
empresariais, sobretudo em razao da incerteza decorrente da
protecdo provisoria reconhecida a partir do requerimento
(depdsito).

O impacto desestimulante nos agentes econdomicos
decorrente do backlog e da consequente incerteza sobre a
possibilidade de explorar certo produto foi considerado por
diversos o¢rgaos de propriedade industrial como o mais
preocupante dos efeitos.



Ha também importante externalidade negativa sobre o
mercado e sobre os consumidores, na medida em que a
pendéncia prolongada de requerimentos nao apreciados
aumenta precos, inibe a concorréncia e reduz a variedade de

produtos.”

Ao me manifestar na ADI 5529, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje de
1%/9/2021, na qual se analisou a constitucionalidade do art. 40, paragrafo
unico, da Lei 9.279/1996, que dispde, especificamente, sobre a
prorrogacao do prazo de vigéncia da patente na hipotese de demora na
analise do pedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI), ressaltei que a demora prejudica o interesse social, a livre
concorréncia, além do que compromete a fungao social da propriedade.

Ao votar, aduzi que prolongar injustificadamente o privilégio de
exploracao exclusiva de produtos e processos industriais acaba gerando
um monopdlio, porque prejudica aqueles que eventualmente querem,
apos o prazo fixado em lei, entrar na livre concorréncia. A incerteza
quanto a extensao da protecao conferida ao detentor da patente, que pode
ir muito além do prazo original de 20 anos, desestimula a a¢ao de outros
agentes econdmicos, do investimento em processos produtivos com
tecnologias de dominio publico, o que é de grande interesse social.

Inibe-se, portanto, a livre concorréncia, pois a prorrogacao da
patente limita o acesso a tecnologias e mercados, beneficiando de forma
desproporcional o titular da patente. Veja-se que a delonga no tramite
administrativo igualmente inibe que potenciais concorrentes formulem
qualquer outro pedido, de modo a competir no mesmo mercado em
igualdade de condigoes. E ha a possibilidade, por parte da Administracao
Publica, de retardamento do processo de andlise, ndo sé por problemas
administrativos e de estrutura, mas por problemas de preferéncia, vamos
dizer assim, quebrando a impessoalidade.

Parece-me que sO essa indagacao resolveria a questdo: qual o prazo
final de vigéncia de uma patente no Brasil? Ninguém pode, antes da
concessao da patente, afirmar com seguranga qual é o termo final da
mesma, de modo a definir a partir de quando € possivel realizar um
investimento sem violar direitos de terceiros.

Ora, isso afeta o0 bindmio estabelecido pelo art. 52, XXIX, da CF.

Volto a insistir: como também destacado pelo Ministro Relator, fere
a seguranga juridica, a eficiéncia da Administracdo e, acrescento, fere a

impessoalidade e a livre concorréncia, principios da ordem econdmica.



Os nuimeros trazidos pelo trabalho detalhado do eminente Relator e
o elevado tempo de andlise mostram nao ser possivel realmente
existirem, hoje, 36.022 patentes de invencao em vigor ha mais de 20 anos,
por forca do paragrafo unico do art. 40. SO isso demonstra que a
inconstitucionalidade vem produzindo efeitos nefastos para o equilibrio
entre o individual e o coletivo.

Para ser célere, entendo haver realmente uma desproporcionalidade
nessa norma, ao estabelecer termo inicial dies a quo indefinido, de escolha
absolutamente discricionaria da Administracao. Essa auséncia de
defini¢ao ndao permite a harmonizagao que a Constitui¢ao exige, no art. 59,
XXIX, entre a fungao social da propriedade e a invencao - € isso o que
realmente estamos falando -, € uma relativizacao historica do direito de
propriedade - essa harmoniza¢do se da pelo tempo - e esse direito de
propriedade, as vezes, acaba se tornando absoluto. Se nunca for
analisado, nunca havera a possibilidade de a sociedade usufruir dessa
invencao. Nao foi isso o que a Constituicao estabeleceu. Ela concedeu o
privilégio de prote¢ao a propriedade industrial, mas por prazo
determinado.

Como ressaltei o direito de propriedade nao é uma direito absoluto,
e de outro lado, a marca tem por objetivo assegurar nao s6 o direito
individual do titular da marca, como dos consumidores e evitar prejuizos
a livre concorréncia, o que evidencia sua fungao social.

Também como enfatizei, a demora na condugao do processo
administrativo no ambito do INPI tem o condao de produzir efeitos
nefastos para o equilibrio entre o individual e coletivo.

A expressio “iPhone” que, inicialmente, designava aparelho
telefonico com aceso a internet, com o lancamento do “smarthphone”
da APPLE tornou-se o que se pode chamar de marca notoriamente
conhecida, pois o consumidor passou a vinculd-la diretamente ao
telefone por esta produzido.

E isso ocorreu no periodo entre a data do depdsito do pedido de
registro da expressao “iPhone” pela IGB ELETRONICA S.A., em 2000, e a
sua concessao em 2008, e assim permanece até os dias atuais.

Nao se pode negar que a notoriedade da marca decorreu do sucesso
obtido pelo aparelho telefonico da APPLE tanto mundialmente, como no
Brasil.

Portanto, deferir a exclusividade marcdria a IGB, permitindo o uso
exclusivo do termo “iPhone” por essa empresa, desconsiderando toda a

significativa mudanga ocorrida no mercado, seria vulnerar a protecao ao



principios da livre iniciativa e da livre concorréncia.

E, como bem pontuado, pelo Min. LUIZ FUX, ao votar, seria “punir o
agente que efetivamente desenvolveu e trabalhou pelo sucesso do produto, cria-se
uma teia perversa de incentivos, que prejudicard a qualidade futura dos produtos
oferecidos ao consumidor final, reduzindo-se, portanto, o bem-estar geral da
economia. Consectariamente, “obedecer a prioridade da Gradiente”, pode
ocasionar um verdadeiro comprometimento das razoes que originalmente
fundamentaram o proprio sentido da propriedade intelectual, cujo aparente
antagonismo com o principio da livre concorréncia decorre de uma visdo estitica

e errOnea sobre os mecanismos de funcionamento de um mercado competitivo.”

Diante do que aqui se exp0s, entendo acertada a decisao proferida
na origem que acolheu o pedido inicial para declarar a nulidade parcial
do registro da marca mista “G GRADIENTE IPHONE” de propriedade
da ré, com a determinacgao ao INPI para que faga nova publicagao com a
ressalva quanto a exclusividade sobre o termo “iPhone”, isoladamente, de
modo que o respectivo registro figure como concedido sem exclusividade

sobre a palavra “iPhone” isoladamente.

Essa solugao € a que melhor compatibiliza os interesses das partes e
do consumidor, pois, como acertadamente observou o Min. ROBERTO
BARROSO, de um lado “protege o consumidor que efetivamente associa o
termo isolado ‘Iphone’” ao produto desenvolvido pela marca estadunidense”, e, de
outro, “ndo causa danos emergentes a nenhuma das partes tendo em vista que
“o0 termo efetivamente registrado é a marca “G Gradiente Iphone”, de modo que a
decisdo judicial ora impugnada apenas condicionou o seu uso aos estritos termos
do deferimento expedido pelo INPI. Embora se tenha excluido a possibilidade de
uso exclusivo do termo isolado “Iphone” pela agravante, nio hd nenhum obice a
que ela continue a se valer da expressio integral “G Gradiente Iphone”,
validamente registrada como marca perante o o0rgdo competente, a luz dos
requisitos da época do deposito. Assim, o registro se mantém higido e eficaz na

exata extensio em que foi requerido.”

Por todo o exposto, conhego do Agravo, para negar provimento ao
Recurso Extraordinario.

Adiro a tese proposta pelo Min. ROBERTO BARROSO, nos
seguintes termos: “Ndo ofende a Constituicdo a proibicdo do uso isolado de
termo que constitua elemento de marca registrada, tendo em vista a sua



vinculagdo mundialmente consagrada a produto fabricado por concorrente.”



