RECURSO ESPECIAL N°1.238.041 - SC (2011/0035484-1)

RELATORIO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURELIO BELLIZZE:

Cuida-se de recurso especial interposto por Geracdo Comércio de
Automéveis Ltda. — Microempresa, fundamentado na alinea a do art. 105, Ill, da

Constituicdo Federal.

Compulsando os - autos, Vverifica-se que a recorrente propés acao
cominatoria, na qual pretende impedir que Boeira e Boff Ltda. — Microempresa continue a
utilizar a expressdo Geracdo Automoveis e “suas derivacbes (propaganda, pagina da
internet e demais)” (e-STJ, fl. 8-9). Isso porque, apesar de detentora exclusiva da marca
pelo depdsito, a recorrente tomou ciéncia de sua utilizacao pela recorrida, no mesmo ramo

comercial, ao tentar criar pagina na rede mundial de computadores.

Em contestacdo, afirmou a recorrida que utiliza a expressdo desde sua
constituicdo, com registro na junta comercial. Afirma também ter depositado pedido de
registro de marca, porém em classe distinta, perante o INPI. Sustenta que deve ser
mantido seu dominio- na -internet, porquanto também detentor de marca depositada,

embora em data posterior.

Em sentenca, proferida pelo Juizo da 2% Vara Civel da Comarca de

Florianopolis, julgou-se improcedente o pedido.

O Tribunal de Justica de Santa Catarina, a unanimidade, manteve a

sentenca apelada, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fl. 283):

APELACAO CIVEL - ACAO ORDINARIA DE PRECEITO
COMINATORIO - PRIORIDADE DE UTILIZAQAO DA MARCA -
REGISTRO DA MARCA DA APELANTE POSTERIOR AO USO DA
MARCA DA APELADA — APLICACAO DO ART. 129, §1°, DA LEI
N.9.297/96 — AUSENCIA DE MA-FE — PRINCIPIO DA ESPECIFICIDADE
— OCORRENCIA - REGISTRO DAS MARCAS EM CLASSES
DIVERSAS — TEORIA DA DISTANCIA — APLICA(;AO — MERCADOS DE
INCIDENCIA LOCAL — INEXISTENCIA DE PREJUIZO — RECURSO NAO
PROVIDO.

A previsdo do art. 129, 81°, da Lei n. 9.297/96 tem o cond&o de evitar
a obtencéo do lucro de terceiro por meio da méa-fé, ou seja, obstar a
préatica abusiva do registro de marcas de quem sequer possua relacao
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com a mesma, e utilize deste artificio a obtencdo de vantagem.
O principio da especificidade caracteriza-se pela organizacao
minuciosa das marcas em classes de servicos ou produtos,
estabelecidas conforme a classificacdo internacional de Nice,
agrupando-se conforme a sua natureza e resguardando, assim, a
protecdo com o intuito de inibir a utilizacdo de marcas idénticas ou em
alto grau de semelhanca.
Pela teoria da distdncia € admissivel a atuagdo de semelhantes
marcas independentemente, por nao causar prejuizos uma a outra em
decorréncia da distancia geogréafica existente e por atuarem sobre
mercados locais diversos e delimitados.

Em recurso especial, a recorrente alega violacdo dos arts. 124, XIX, 125,

129, § 1°, 130 e 131 todos da Lei n. 9.279/96.

Em sintese, sustenta a recorrente que 0 sistema marcario brasileiro nédo é
declaratorio, mas atributivo, de modo que deve prevalecer na hipétese dos autos a
prioridade do depdsito. Isso porque na situagdo concreta ndo seria aplicavel a exce¢éo do
8 1° do art. 129, porquanto as duas empresas litigantes utilizavam a marca semelhante ha

mais de seis meses do primeiro pedido de registro.

Assevera ainda que, diante do contexto global e da utilizacdo do mercado
eletrbnico por meio da Internet, a teoria da distancia ndo poderia mais ser aplicada. Alias,
afirma a recorrente que foi justamente a impossibilidade de utilizagdo da marca como

dominio na rede mundial de computadores o fato motivador da propositura desta demanda.

E o relatério.
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RECURSO ESPECIAL N°1.238.041 - SC (2011/0035484-1)

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURELIO BELLIZZE(RELATOR):

Cinge-se a controvérsia a verificar o entrelacamento de efeitos juridicos
decorrentes da utilizacdo simultdnea de nome comercial, titulo de estabelecimento e
dominio na rede mundial de computadores por pessoas juridicas distintas, em especial,
diante do posterior depoésito de requerimento para registro de marca. Ressalta-se que as

partes ndo debatem a colidéncia das marcas quanto ao depasito no INPI.
1. Delineamento fético.

Antes de apreciar as questées de mérito veiculadas no recurso especial,
imperioso fixar as circunstancias faticas que circundam a presente controvérsia. Nesse
aspecto, ante o 6bice do enunciado n. 7 da Sumula do STJ, deve-se ater ao panorama

desenhado nas vias ordinarias.

Na hipotese dos autos, 0 elemento de disputa entre as partes consiste na
utilizacdo dos termos “Geragdo Automoveis”, incontroversamente utilizados pelas

recorrente e recorrida, ha longo tempo.

Colhe-se da sentenca de primeiro grau (e-STJ, fl. 238) que a recorrida,
atuante no estado de Santa Catarina, utiliza-se do referido termo na qualidade de titulo de
seu estabelecimento empresarial ou nome de fantasia desde sua constituicdo, em 1996,
informacéo esta inserida também no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (e-STJ, fl.
67).

Por sua vez, a recorrente, empresa atuante no estado de Sao Paulo, ainda
nos termos da sentencga (e-STJ, fl. 235), utiliza-se do mesmo termo na composi¢ao de
seu nome empresarial desde sua constituicdo, em 2001, conforme consta também de seu
contrato social (e-STJ, fl. 17).

Apesar de mais recente, a recorrente foi a primeira a depositar o
requerimento para utilizacdo da marca “Geracdo Automoveis” junto ao INPI, adquirindo

Documento: 45934595 - RELATORIO E VOTO - Site certificado Pagina 3de 11



assim o direito de sua utilizacdo exclusiva em 2003, conforme reconhecido pelo acordéo e
sentenca. Dai, no seu entendimento, o Obice a utilizacdo do termo, pela recorrida, na

composi¢do do dominio no ambiente virtual e demais utilizacoes.

Todavia, admite a recorrente que foi a recorrida a primeira requerer o
dominio da internet, utilizando-se do seu titulo de estabelecimento — portanto, fato
incontroverso nos autos. E o que se depreende da leitura do item 5 da peticdo inicial
(e-STJ, fl. 3):

Referida empresa é a requerida Boeira e Boff Ltda, que utiliza o nome
fantasia de Geragdo Automodveis nesta cidade de Florianépolis/SC,
conforme impressao de sua péagina principal da internet. Sendo que
ainda - utiliza: a denominagdo  (enderego da internet):
"geracaoautomaoveis.com.br"

Essa, portanto, a sintese do panorama féatico delineado, a servir de base

para o presente julgamento.

2. Panorama legal e jurisprudencial atual: marca, nhome empresarial,

titulo de estabelecimento e nome de dominio.

Com efeito, a protecdo aos elementos imateriais da empresa tem adquirido
crescente importancia no cenario atual, em que 0 nome empresarial, 0 nome de fantasia, a
marca e mesmo a embalagem (trade dress) constituem importantes elementos de atragéo
do consumidor e identificacao dos produtos e seus fabricantes. Esse patrim6nio imaterial,
para além de contribuir na captacéo de clientes, afeta de forma direta o desenvolvimento e
sucesso de diversos empreendimentos. Ndo é a toa que o constituinte previu de forma

expressa a protegcao desses direitos no art. 5°, XXIX, da Constituicao Federal:

XXIX - a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio
temporario para sua utilizagcdo, bem como protecdo as criacdes
industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas € a
outros signos distintivos, tendo em vista o0 interesse social e o
desenvolvimento tecnolégico e econdmico do Pais;

Muito embora o projeto do novo Codigo Comercial cuide desse tema
procurando dar resposta definitiva a questionamentos exatamente como o0s veiculados
neste recurso especial, o atual sistema brasileiro de prote¢cdo dos bens imateriais ainda
ndo tem um regramento unificado. Assim, cada instituto, quando regulado, goza de
tratamento absolutamente diverso, seja quanto a forma de obtencdo, seja quanto ao

alcance da protecdo, ou mesmo quanto a principiologia orientadora.
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O nome empresarial encontra guarida, do ponto de vista material, no Codigo
Civil, art. 1.155, uma vez que tem por finalidade a identificacdo da pessoa juridica,
relacionando-se essencialmente aos direitos de personalidade, e seu registro e protecao,
no ambito empresarial, é disciplinado pela Lei n. 8.934/94. Nesse diapaséo, encontra-se
amplamente consolidado na doutrina e jurisprudéncia, com respaldo na legislacdo atual
(art. 1.166 do CC/02) o ambito territorial conferido a prote¢cdo do nome empresarial, ainda
gue com reconhecidas criticas, mesmo porque seu registro compete a 6rgdo estadual —

as juntas comerciais.

Vale ressaltar que a ampliagédo da protecéo para ambito nacional é admitida
pelo art. 1.166, paragrafo unico, do.CC/02, desde que “registrado na forma da lei especial”.
Atualmente a regulacao, nos termos da Instru¢cao Normativa do DNRC n. 104/2007, exige o
arguivamento de pedido especifico em cada uma das juntas comerciais do pais (art. 11, §
1°, da IN/DNRC n. 104/2007).

Doutra banda, as marcas destinam-se a facilitar a identificacdo de produtos
ou servicos inseridos no comércio, vinculando-os a seus fornecedores, viabilizando o
reconhecimento e a adeséo pelo publico consumidor. Traduz-se em sinal distintivo, de
percepcado visual, e seu registro perante o INPI confere ao titular o direito de usa-la, com
certa exclusividade (direito de exclusiva). Tanto o registro, como.-a protecdo as marcas

registradas é disciplinado pela Lei n. 9.279/96.

O titulo do estabelecimento empresarial, por sua vez, designa o local onde
se desenvolve o empreendimento. A atual Lei de Protecdo a Propriedade Industrial — LPI
ndo abarca o registro e a protecao especifica do titulo do estabelecimento, tampouco ha
previsdo quanto a seu registro e protecdo na Lei de Registros Empresariais. Desse modo,
diante do vacuo legislativo, protege-se a utilizacdo do titulo do estabelecimento a partir da
regra geral do art. 186 do CC/02 (REQUIAO, Rubens. Curso de direito comercial. 332
ed. S&o Paulo: Saraiva, 2001. vol.1. p. 374), bem como a partir da aplicacdo dos preceitos

penais repressivos da concorréncia desleal da LPI, em especial, a conduta parasitaria.

De todo modo, ainda que definida em linhas gerais a protecéo do titulo do
estabelecimento, o conflito entre sua amplitude estadual por analogia do nome
empresarial, nos termos da lei civil, e a protecdo nacional da propriedade industrial

intensificam o debate, diante da auséncia de norma especifica.
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Pois bem, ndo bastasse a celeuma advinda, no caso concreto, da utilizacao
de termo idéntico na composicdo do nome empresarial da recorrente, posteriormente
depositado no INPI também como marca, e do titulo do estabelecimento da recorrida,
traz-se ainda ao debate as consequéncias dessas multiplas protecdes ao direito imaterial

e seu entrelacamento com o nome de dominio utilizado em sitios da Internet.

A respeito do nome de dominio ainda ndo ha marco regulatorio no Brasil.
Contudo, a doutrina vem reconhecendo sua relevancia e integrando-o ao estabelecimento
empresarial, como bem incorpéreo, nos termos do enunciado n. 7 da | Jornada de Direito
Comercial do CJF: “o nome de dominio integra o estabelecimento empresarial como bem

incorpéreo para todos os fins de direito”.

A jurisprudéncia acerca do direito ao registro de nomes de dominio ainda é
incipiente, destacando-se dois relevantes precedentes desta Turma, ambos da relatoria do
Min. Ricardo Villas Bdas Cueva, nos quais se reconhecem o direito ao primeiro requerente
- principio first come, first served -, muito embora se tenha ressalvado as eventuais
usurpacgdes de direito de marca ou nome empresarial, conforme se depreende da leitura

da ementa (grifei):

RECURSO ESPECIAL. ACAO DE ABSTENCAO DE USO. NOME
EMPRESARIAL. MARCA. NOME DE DOMINIO NA INTERNET.
REGISTRO. LEGITIMIDADE. CONTESTACAO. AUSENCIA DE MA-FE.
DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NAO DEMONSTRADA. AUSENCIA
DE SIMILITUDE FATICA.

1. A anterioridade do registro no nhome empresarial ou da marca nos
O6rgdos competentes ndo assegura, por si so, ao seu titular o direito de
exigir a abstencdo de uso do nome de dominio na rede mundial de
computadores (internet) registrado por estabelecimento empresarial
que também ostenta direitos acerca do mesmo signo distintivo.

2. No Brasil, o registro de nomes de dominio é regido pelo principio
"First Come, First Served", segundo o qual € concedido o dominio ao
primeiro requerente que satisfizer as exigéncias para o registro.

3. A legitimidade do registro do nome do dominio obtido pelo primeiro
requerente pode ser contestada pelo titular de signo distintivo
similar ou idéntico anteriormente registrado - seja nome
empresarial, seja marca.

4. Tal pleito, contudo, ndo pode prescindir da demonstracdo de ma-fe,
a ser aferida caso a caso, podendo, se configurada, ensejar inclusive
0 cancelamento ou a transferéncia do nome de dominio e a
responsabilidade por eventuais prejuizos.

5. No caso dos autos, ndo € possivel identificar nenhuma
circunstancia que constitua sequer indicio de ma-fé na utilizacdo do
nome pelo primeiro requerente do dominio.

6. A demonstracdo do dissidio jurisprudencial pressupde a ocorréncia
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de similitude fatica entre o acérddo atacado e os paradigmas.

7. Recurso especial principal ndo provido e recurso especial adesivo
prejudicado.

(REsp 658.789/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira
Turma, DJe 12/9/2013)

Diante desse panorama, convém, de inicio, ressaltar que ndo se debate nos
autos a utilizacdo de marca notoria, 0 que resultaria numa protecdo ampliada nos termos
da legislacdo nacional e da Convencédo da Unido de Paris para Protecdo da Propriedade
Industrial. E essa informacéo é relevante na medida em que se fez prevalecer, na situacao

concreta, a anterioridade de fato a anterioridade do registro.

Nos precedentes em que se debateu o conflto de marcas e nome
empresarial esta Terceira Turma também reconheceu a necessidade de flexibilizagcdo da
anterioridade do registro da marca. Na oportunidade, alertou-se para a insuficiéncia do

principio da anterioridade, nos termos das seguintes ementas (grifei):

PROPRIEDADE  INDUSTRIAL. MANDADO DE SEGURANCA.
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE DECISAO
ADMINISTRATIVA QUE ACOLHEU REGISTRO DE MARCA.
REPRODUGAO DE PARTE DO NOME DE EMPRESA REGISTRADO
ANTERIORMENTE. LIMITACAO GEOGRAFICA A PROTECAO DO
NOME EMPRESARIAL.

ART. 124, V, DA LEI 9:279/96. VIOLAGAO. OCORRENCIA. COTEJO
ANALITICO. NAO REALIZADO. SIMILITUDE FATICA. AUSENCIA.

1. Apesar de as formas de protecdo ao uso das marcas e do home de
empresa serem diversas, a dupla finalidade que esta por tras dessa
tutela € a mesma: proteger a marca ou 0 nome da empresa contra
usurpacdo e evitar que o consumidor seja confundido quanto a
procedéncia do produto.

2. A nova Lei de Propriedade Industrial, ao deixar de lado a linguagem
parcimoniosa do art. 65, V, da Lei 5.772/71 - corresponde na lei
anterior ao inciso V, do art. 124 da LPI -, marca acentuado avanco,
concedendo a colisdo entre nome comercial e marca 0 mesmo
tratamento conferido a verificacdo de colidéncia entre marcas, em
atencdo ao principio constitucional da liberdade concorrencial, que
impde a lealdade nas relagbes de concorréncia.

3. A prote¢cdo de denominacdes ou de nomes civis encontra-se
prevista como topico da legislacdo marcaria (art. 65, V e XIl, da Lei n°
5.772/71), pelo que o exame de eventual colidéncia ndo pode ser
dirimido exclusivamente com base no critério da anterioridade,
subordinando-se, ao revés, em atencdo a interpretacdo sistematica,
aos preceitos legais condizentes a reproducdo ou imitacdo de marcas,
é dizer, aos arts. 59 e 65, XVII, da Lei n® 5.772/71, consagradores do
principio da especificidade. Precedentes.

4. Disso decorre que, para a afericdo de eventual colidéncia entre
denominacgdo e marca, ndo se pode restringir-se a andlise do critério
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da anterioridade, mas deve também se levar em consideracao os dois
principios béasicos do direito marcario nacional: (i) o principio da
territorialidade, ligado ao ambito geografico de protecdo; e (i) o
principio da especificidade, segundo o qual a protecdo da marca,
salvo quando declarada pelo INPI de "alto renome" (ou "notéria",
segundo o art. 67 da Lei 5.772/71), esta diretamente vinculada ao tipo
de produto ou servigo, como corolario da necessidade de se evitar
erro, divida ou confusé@o entre os usuarios.

5. Atualmente a protecdo ao nome comercial se circunscreve a
unidade federativa de jurisdicdo da Junta Comercial em que
registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida
a todo territério nacional se for feito pedido complementar de
arquivamento nas demais Juntas Comerciais. Precedentes.

6. A interpretacdo do art. 124, V, da LPI que melhor compatibiliza os
institutos da marca e do nome comercial € no sentido de que, para
gue a reproducdo ou imitacdo de elemento caracteristico ou
diferenciado de nome empresarial de terceiros constitua Obice ao
registro de marca - que possui protecdo nacional -, necessario, nessa
ordem: (i) que a protecdo ao nome empresarial ndo goze somente de
tutela restrita a alguns Estados, mas detenha a exclusividade sobre o
uso do nome em todo o territério nacional e (ii) que a reproducéo ou
imitacdo seja "suscetivel de causar confusao ou associacdo com estes
sinais distintivos". Ndo sendo essa, incontestavelmente, a hipotese
dos autos, possivel a convivéncia entre o nome empresarial e a
marca, cuja colidéncia foi suscitada.

7. O dissidio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo
analitico entre acérdaos que versem sobre situagdes faticas idénticas.
8. Recurso especial provido, para restabelecer a sentenca proferida
pelo juizo do primeiro grau de jurisdicdo, que denegou a seguranca.
(REsp 1.204.488/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe
2/3/2011)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCARIO. COLIDENCIA ENTRE
NOME EMPRESARIAL E MARCA. NOME EMPRESARIAL. PROTE(;AO
NO AMBITO DO ESTADO EM QUE REGISTRADO. PRINCIPIO DA
ANTERIORIDADE DO REGISTRO NO INPI. MITIGACAO PELOS
PRINCIPIOS DA TERRITORIALIDADE E DA ESPECIALIDADE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1 - Conflito em torno da utilizacdo da marca "Vera Cruz" entre a
empresa sediada em S&o Paulo que a registrou no INPl em 1986 e a
sociedade civil que utiliza essa denominacdo em seu nome
empresarial devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do
Para desde 1957.

2 - Peculiaridade da colidéncia estabelecida entre a marca registrado
no INPI e o nome empresarial registrado anteriormente na Junta
Comercial competente.

3 - Afericdo da colidéncia ndo apenas com base no critério da
anterioridade do registro no NPI, mas também pelos principios da
territorialidade e da especialidade.

4 - Precedentes especificos desta Corte, especialmente o acérdédo no
Recurso Especial n°® 1.232.658/SP (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
Terceira Turma, julgado em 12/06/2012, DJe 25/10/2012): "Para a
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afericdo de eventual colidéncia entre marca e signos distintivos
sujeitos a outras modalidades de protecdo - como 0 nome empresarial
e o titulo de estabelecimento - ndo é possivel restringir-se a analise
do critério da anterioridade, mas deve também se levar em
consideracdo os principios da territorialidade e da especialidade,
como corolario da necessidade de se evitar erro, davida ou confusao
entre 0S USUArios".

5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1.191.612/PA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
Turma, DJe 28/10/2013)

Todavia, a recorrente se insurge quanto ao entendimento lembrando que a
questdo posta extrapola o mero debate de marca e nome empresarial. Ademais, 0 mote
por tras da acéo seria exatamente o interesse na atuacdo no mercado eletrénico global, de
forma que o principio da territorialidade, utilizado pelo STJ, deveria ser mitigado ou

afastado.

3. Limites de protecdo a marca. Alegagéo de violagdo dos arts. 129 e
130 da LPI.

Da leitura do recurso especial e da petigéo inicial verifica-se que o cerne da
questdo posta resulta em afastar a possibilidade de utilizagdo da marca, por terceiro,
utente mais antigo, em virtude de seu posterior deposito junto ao INPI. Assim, coincide
com o debate guanto a existéncia de direito de precedéncia ao argumento de que também

0 depositante utilizava a marca pelo prazo mencionado em lei.

Com efeito, o direito de precedéncia encontra-se albergado em nosso

sistema de marcas, nos termos do art. 129, § 1°, da Lei n. 9.279/96:

§ 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, teré direito de precedéncia ao registro.

Contudo, debrucando-se sobre as interpretacdes extraidas do texto legal,
tem-se que a excecdo posta € enderecada a situagdo fatica absolutamente distinta da
devolvida neste recurso especial. Isso porque direito de precedéncia permite ao primeiro
utente opor-se ao pedido de registro de marca semelhante por terceiros, tomando-a para

si. E o que se depreende da licio do prof. Denis Barbosa. (in Usucapido de patentes e

outros estudos de propriedade industrial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 4):

A Lei 9.279/96 retoma o sistema do Cddigo de 1945, ao permitir ao
pré-utente o direito de reivindicar, num prazo determinado, o
Documento: 45934595 - RELATORIO E VOTO - Site certificado Pagina 9de 11



direito de registrar a marca.

Nesses autos, contudo, o que hd é uma pretensdo de oposigéo do direito de
exclusiva por uma das partes: a depositante do registro, que, por sinal, é o utente mais
recente da expressao “Geracdao Automdveis”. Assim, tenho que, na hipétese especifica
dos autos, o art. 129, § 1°, da LPI ndo € aplicavel, porquanto néo se reivindica a marca

depositada.

Por outro angulo, deve-se destacar que o direito de exclusiva ndo € um
direito ilimitado, a opor-se sempre de forma erga omnes. Conquanto sua finalidade seja
atribuir ao titular do registro essa forca erga omnes essencial dos direitos reais, o direito de

exclusiva sofre limitac6es reconhecidas na doutrina e na jurisprudéncia.

Alias, como ja destacado nos precedentes mencionados ao longo do voto, a
incidéncia do direito de exclusiva deve observancia aos principios da territorialidade e da
especialidade quando conflitantes marcas e outros elementos distintivos da entidade

empreséria (dentre os quais, 0 nome empresarial e o titulo de estabelecimento).

Assim, ainda que atuantes no mesmo seguimento empresarial e sem
qualquer protecdo marcaria, se reconheceu ao detentor do nome empresarial idéntico a
marca registrada posteriormente por terceiro ‘o direito @ convivéncia, nos limites do estado
em que arquivados os atos constitutivas, mitigando-se o direito de exclusiva. Nesse
sentido, vale a transcri¢cao de trecho do voto condutor, proferido no Resp n. 1.359.666/RJ,
Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/6/2013:

A discusséo, portanto, versada nos presentes autos cinge-se a definir
se a ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS DO
BANRISUL detém a protecdo ampla com relacdo ao registro
“AFABAN", jA que apenas arquivou 0s atos constitutivos da sociedade
em Cartorio localizado na cidade de Porto Alegre/RS, no ano de 1989,
sem qualquer arquivamento complementar nas Juntas Comerciais dos
demais Estados, ou se a ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS
APOSENTADOS DO BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO -
AFABESP tem direito a utilizacdo da mencionada marca, ja que
requereu 0 seu registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade
Industrial (INPI), ainda que em momento posterior.

Conclui-se, portanto, que, tendo a ASSOCIACAO DOS
FUNCIONARIOS APOSENTADOS DO BANRISUL arquivado os atos
constitutivos da sociedade em Cartorio localizado na cidade de Porto
Alegre/RS, sem qualquer arquivamento complementar nas Juntas
Comerciais dos demais Estados, esta tem direito a fazer uso da
aludida expressdo “AFABAN” apenas nos limites do territorio do
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Estado em que foram arquivados os atos constitutivos desta.

Assim, seja por deter registro proprio junto ao INPI, seja por aplicacao
harmonizada do principio da anterioridade e da territorialidade, a par de discutivel a
convivéncia das duas marcas sob o prisma da especialidade, deve-se reconhecer o direito

de exploracédo da marca ao primeiro utente de boa-fé, in casu, o recorrido.

Esse direito de exploragdo, na hipétese dos autos, contudo, ndo esté restrito
ao ambito territorial do estado relativo a junta comercial, diante do registro posterior

também efetuado pelo recorrido — ao menos, enquanto validos os registros.

Quanto ao dominio utilizado na rede mundial de computadores, aplica-se o
principio “first come, first served”, como definido no relevante e ja citado voto do Min.
Ricardo Villas Boas Cueva (REsp n. 658.789/RS, Terceira Turma, DJe 12/9/2013).

Y

Isso porque, a despeito da ressalva la consignada quanto a eventual
contestacao por titular de registro de marca ou nome empresarial utilizado na composicao
do dominio, nesta hipotese, ambas as partes tém legitimo direito a utilizacdo dos termos

“Geracdo Automoveis”.

Com essas consideragdes, atendo-se aos estritos limites em que posta a

lide, conheco do recurso especial e nego-lhe provimento.

E como voto.
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