A renovac¢do do registro das marcas
de indudstria ou comercio (*)

Constantino de Campos Fraga

CONCEITOS PRELIMINARES

1. Quando VIVANTE analizou a monumental obra de
KoHLER, um dos maiores méritos que nela assinalou, ao
lado do vigor sistematico, foi a messe de principios estatui--
dos pelo comercialista teuto, principios estes “capazes de
defender energicamente a atividade comercial, contra a con-

(*) FUNDACAO PREMIO “CARVALHO DE MENDONCA*”

Trés alunos da cadeira de direito comercial do curso de bacharelado candidataram-se,.
em igualdade de condigies ao Prémio ‘“Carvalho de Mendon¢a”, de 1941: Egberto-
Lacerda Teixeira, Jodo Pedro da Veiga Pacheco e Constantino de Campos Fraga. Sor-
teada, da lista de teses, aprovada pela Congregag¢dao dos Professores da Faculdade de-
Direito, nos termos do § 1 do art. 11 dos estatutos da fundagio, a epigrafada “A.
renovagdo do registro das marcas de inddstria ou comércio”, apresentaram os trés, no-.
mesmo dia que lhes fdra marcado, as suas disserta¢des sobre ela.

Justificam os trés trabalhos, realmente, as notas distintas por eles alcan¢adas nos.
exames finais da matéria, nos trés anos do curso. Exposicoes metédicas e serenas.
Segura indagacdo legislativa, doutrindria e jurisprudencial sobre assunto relevante,.
que a escassez de tempo ndo permitiu lhes fosse explicada, sendo referencialmente.
Houveram-se, ni#o obstante, com galhardia. Para ter idéia de como examinaram a.
matéria, no particular e no geral, basta percorrer o sumirio de cada disserta¢do. Por
coincidéncid, cada qual dividiu a sua em onze capitulos, um, mais sucintamente, Jodo-
Pedro da Veiga Pacheco, em poucas péaginas. Estendeu-se a de Constantino de Campos
Fraga por quarenta e sete, aféra as de transerigées de julgados. Mais do dobro,.
setenta e 6ito, ocupou a de Egberto Lacerda Teixeira. Em verdade, nem sempre o
maior nimero de paginas condiz com o merecimento do trabalho juridico. Tal entre~
tanto na hip6tese nfo acontecen. Se as duas ultimas monografias revelam senso
juridico e de investigacdo doutriniria, suplantando, mesmo, pelo vigor e coragem da.
afirmagdo doutriniria, muitas das dissertag¢des ultimamente apresentadas aos concursos
de livre docéncia, a de Egberto Lacerda Teixeira lhe confere direito ao Prémio “Car-
valho de Mendon¢a”, de 1941. E’ ela, sem divida, a melhor das trés, pela maior
amplitude panoridmica do probléma, visto por Angulo mais largo.
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corréncia desleal” (1). Anos depois, quando ALFREDO Rocco
se referiu a atividade magistral de VivaNTE no dominio do
direito comercial, destacou, dentre as exceléncias de sua
obra, “o mérito de ter formulado com precisdo e haver fiel-
mente seguido o preceito que pde, como base de todo o tra-
tamento juridico no campo do direito comercial, o estudo da
estrutura econdémica e técnica dos institutos” (2).

O exemplo dos mestres ndo deve ser deslembrado. Se
desejamos bem apreender o conteudo de um organismo do
direito comercial, se queremos chegar ao conhecimento in-
timo da engrenagem legislativa e judicial que o rege, faz-se
mistér, além dos conhecimentos juridicos, a observacio
atenta da realidade econdmica.

Esta tem sido a orientacio de nossos homens de go-
vérno, desde ha varios lustros, perfilhando uma tradi¢do de
cunho realista e patridtico, sempre mantida no correr de
nossa existéncia como nacio.

J4 em 1875 a Comissdo de Justica Criminal da Camara
dos Deputados se norteava pela necessidade de proteger a
industria desabrochante (3), afirmando mais tarde as Ses-

N&o lhe fica muito distanciada a de Constantino de Campos Fraga. Reunem-se
nela tantas qualidades, que bem merece mengido especial.

Sem entrar na critica das doutrinas desenvolvidas e sustentadas pelos candidatos,
os professores catedraticos da disciplina e diretores da fundagio, sdo de parecer:

a) que o Prémio “Carvalho de Mendon¢a” seja conferido ao melhor estudante de
direito comercial do curso de bacharelado do triénio de 1939 a 1941, da Faculdade de
Direito de Sdo Paulo: o sr. Egberto Lacerda Teixeira. Consistiri o prémio em di-
ploma, expedido pelo exmo. sr. Diretor, e a ser entregue solenemente, em Congregacio;
num cheque de mil e quinhentos cruzeiros e numa colegdo, encadernada, do “Tratado
de Direito Comercial Brasileiro”, do saudoso patrono da fundagéio, cujos nome e obra
Jjoridica ela consagra e per te r ra )

b) que, em considera¢do pelo merecimento da dissertagio do sr. Constantino de
«Campos Fraga, lhe seja conferido, na mesma Congrega¢do, o diploma de mencdo hon-
rosa.

Em Congregagio dos Professores da Faculdade de Direito da Universidade de Sao
Paulo, aos 30 de novembro de 1942.

(1) Vivante, “Trattato di Diritto Commerciale”, p. 29, n.° 860,
nota 16, vol. ‘3.°, 5.* ed. reimpressa em Mildo, 1935.

(2) “Principios de Direito Comercial”, p. 79, n.° 18, tr. C. pE
MonNcapa, S. Paulo, 1931.

(3) Parecer da Comissio de Justica Criminal da Camara dos
Deputados, 19/3/1875, in BENTo DE FARIA — Marcas de fabrica e
nome comercial, p. 35, n.° 8 — Rio, 1906.
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soes reunidas no Conselho de Estado, ser “ao desenvolvi-
mento dos recursos nacionais que o legislador deve princi-
palmente atender” (4).

No decurso de nossas indagacdes, teremos sempre em
vista os reflexos econdmicos das diversas doutrinas que por-
ventura analizarmos, sendo este um dos critérios aferidores
de sua maior ou menor valia no quadro das realidades
econdmicas.

2. Este mesmo cunho realista, deve nos auxiliar no
exame cuidadoso dos conceitos emitidos pelos grandes co-
mercialistas, os quais, quando escreviam, nem sempre ti-
nham em vista situagdo juridico-econémica semelhante
a nossa.

Nao podemos desprezar o tesouro imenso de experién-
cia cientifica acumulado nas paginas dos luminares do di-
reito comercial. “A experiéncia alienigena ¢é semelhante
ao mapa de uma regido que ainda estamos a explorar”,
disse Z. CHAFEE JRr., ¢ como tal deve ser aproveitada (5).

Nio esquecendo, portanto, de observar as coisas “bra-
sileiramente”, dentro de nosso sistema juridico, amoldado
a0 nosso meio econdmico, estaremos aptos a tirar todo pro-
veito da ciéncia estrangeira, sem corrermos o risco de crear
teorias como castelos no ar, sem apdio em nossa realidade
juridico-econdémica.

3. Teremos sempre em maos a jurisprudéncia de nos-
sos tribunais, a qual, se hesitante e relativamente escassa
na matéria que nos preocupa, nem por isso deixa de ser
fonte riquissima de ensinamentos. E’ nela que observamos
a luta das teorias que procuram se adaptar as necessidades
econdmicas, ora satisfazendo-as, dando-nos a impressio de
um instituto juridico que atinge plenamente a sua finalida-

(4) Sessdes reunidas do Conselho de Estado, in Aronso CELSO

(Ouro PRETO) — Marcas industriais e nome comercial, p. 22, n.°
13 — Rio, 1888.
(5) ZecHARIAH CHAFEE JR. — Unfair competition, in Harvard

Law Reviev, p. 1.321, vol. 53 — 1940.
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de, ora debatendo-se em acérdios dissidentes, em recursos
inextinguiveis, fazendo saltar a nossas vistas a realidade
econémica que se revolta contra a roupagem dque se lhe
quer ajustar.

AS MARCAS DE INDUSTRIA E COMERCIO — SUAS FUNCGES

1. Dentre os diversos institutos de direito comercial,
¢ sem duvida o das marcas de industria e comércio daqueles.
que mais intimamente ligados se acham ao desenvolvimento
econdmico da sociedade, nele poderosamente influindo.

“A marca é a concretizagdo do crédito mercantil e in-
dustrial: a reputagcdo do negociante ou do produtor mate-
rializada num emblema visivel”, disse magnificamente Rur
BarBosa (6).

As func¢ées da marca sdo varias, decorrendo de sua na-
tureza e ndo unicamente do carater que porventura lhe atri-
bua tal ou tal outra lei. Assim, nido é sua fung¢io exclusiva-
mente “assinalar os produtos industriais e os artigos do co-
meércio, distinguindo-os de outros de procedéncia ou origem
diversa”, como diz GAMA CERQUEIRA ser a noc¢do decorrente
de nossa legislacdo (7). Mesmo que a lei ndo o declare,
exerce a marca fungdes outras de suma importancia, de-
correntes de sua prépria razdo de ser, das necessidades eco-
ndémicas que é chamada a satisfazer.

Primariamente, tem a marca por funcgdo identificar o
produto, indicando-lhe a proveniéncia. Disse VIVANTE, no
estilo elegante que lhe é peculiar, servir a marca para trazer
ao comerciante “il merito o la colpa del suo lavoro, come
la spola lanciata dal tessitore che gli riporta tessendo i frutti

della sua fatica” (8).

(8) “As cessdes de clientela”, p. 75, n.° 54, Rio, 1913.

(7) “Marcas de Fabrica”, vol. II, p. 40, n.° 23, S. Paulo, 1930.

(8) Ob. cit., vol. 3.°, p. 28, n.° 858. No mesmo sentido POUILLET,
“Marques de frabrique”, p. 14, n.° 5, Paris, 1898; Bosio, “Marchi e
segni distintivi, p. 309, n.° 154, Turim, 1904; VivaNTE, ob. cit., vol.
3., p. 31, n.° 863.
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Identificando a mercadoria com seu autor, é a marca
uma garantia de sua reputacdo, um meio de lhe assegurar
a propria clientela. Dai a funcdo de “coletor de clien-
tela”, de auxiliar preciosa do industrial no bom éxito da
atividade econoémica. Tal é sua importancia, que um dos
‘mais recentes tratadistas italianos sobre a matéria, GHIRON,
chega a afirmar consistir a “verdadeira fun¢io da mareca. ..
na sua “opera penetratice” junto ao publico, ac¢io com a
qqual se apressa o processo de formacgdo da clientela” (9).

Mas, ndo termina ai o papel da marca na ordem eco-
moémica. Tendo auxiliado a conseguir a clientela, ela impe-
de que os individuos acostumados a confiar em determinada
marca, simbolo de um bom produto, sejam enganados, vin-
do a adquirir mercadorias inferiores, de outros fabricantes
que usem do mesmo sinal distintivo. E’ a marca uma arma
contra a concorréncia desleal, uma barreira 4 a¢do do in-
«dustrial ou comerciante sem escrupulos (10).

“0O orbe sedento quer cerveja, nio explanagdes”, disse
numa decisdo judicial LorRb MACNAUGHTER (11). Mas, é pre-
ciso que compre a cerveja que realmente pensa comprar.
A marca é uma garantia, ndo sé para o produtor, como tam-
bem, e em grande parte, para o consumidor. Ela impede
que o comprador incauto, ou impossibilitado de conhecer a
primeira vista a qualidade do produto, devido & prépria na-
tureza deste, seja enganado em sua boa fé. Permite-lhe que
confiando num simbolo externo adquira a mercadoria
que deseja, da qualidade que lhe convém.

Ora, um simbolo que identifica um produto, assegura
a clientela, impede a concorréncia desleal, impossibilita a

(9) “Corso di Diritto Industriale”, p. 8-9, § 77, 2.° vol.,, Ro-
ma, 1937.

(10) “A marca... é como que uma barreira levantada ao re-
dor do produtor... para impedir que outrem invada, de qualquer
maneira, seu campo de atividade”, CARNELUTTI, “Diriito al marchio
¢ registrazione”, n.c 7, p. 345, de “Rivista del Diritto Commerciale”,
vol. 10, parte 2.*, Mildo, 1912,

(11) MoNTGOMERY v. THOMPSON, (1891) A. C. 217, 225 — “Har-
vard Law Review”, p. 1.297, vol. 53, 1940.
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fraude aos consumidores, tem evidentemente interesse para
a coletividade. “Si a prosperidade dos Estados depende da
plena seguranca e maximo desenvolvimento da iniciativa
privada, nenhuma institui¢io merece mais o patrocinio da
lei do que a das marcas industriais”, disse Ouro PreTo (12).
E, faz-lhe éco toda a corrente dos comercialistas, nio s6 pa-
trios, como alienigenas, acordes em ressaltar o muito que
ha de interesse geral na prote¢do as marcas de industria e
comércio (13).

2. Tendo ainda ante os olhos o quadro das funcdes
exercidas pela marca, ndo nos devem surpreender as dife-
rencas que encontrarmos entre a tutela juridica destas e a
que ampara o seu instituto vizinho, as patentes de invencio.

Com efeito, bem diversa é a situacdo. De um lado te-
mos um simbolo que de tal maneira adere ao produto que
qualifica, que a ele se incorpora, formando um tédo indi-
visivel aos olhos do publico acostumado a associar a
mercadoria a marca que a caracteriza. E’ uma creac¢do do
produtor, fruto de seu trabalho, em cuja conservacdo e de-
fesa tém interesse ndo sé ele como toda a sociedade.

Doutra parte encontramos um direito de excecéo, incen-
tivando inventores por meio de um privilégio que é contra
a natureza dos bens creados, € que por isso mesmo €, e nao
poderia deixar de ser, provisorio. “A regra geral do direi-
to” diz o célebre juiz BRANDEIS, “é que as mais nobres pro-
dugdes humanas — conhecimentos, verdades inegaveis, con-
cepgles, e idéias — se tornem, depois de comunicacées vo-

(12) Ob. cit.,, p. 45, n.° 32.

(13) AscareLni, “Istituzioni di Diritto Commerciale”, p. 47, n.°
4, Mildo, 1938; VIVANTE, ob. cit., p. 23-24, n.° 856, 3.° vol. e p. 29-30,
n.° 861, ob. e vol. cit.; CARvALHO DE MENDOGA, “Tratado de Direito
Comercial”, p. 240-241, n.° 224, — vol. 5.°, 1.* parte, Rio, 1919, e
p. 242, n.° 225, vol. cit.; CArLos pa SiLva Costa, Parecer in Apela-
¢do n.° 6.937, Supremo Tribunal, “Razdes da Apelante” p., 364, S.
Paulo, 1940.
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luntarias aos demais, livres como o ar, para serem por todos
usadas” (14).

Dai o efeito diverso do correr dos anos quanto ao di-
reito as marcas de industria e comércio e as patentes de
invencdo. Enquanto as primeiras se consolidam de dia
para dia, as segundas vém o térmo de seu direito se apro-
ximar, inexoravel, com o fluir do tempo.

Este reparo se fazia necessario, para que ao analizarmos
os caracteristicos do registro das marcas de industria e co-
mércio, e sua renovagdo, ndo nos impressionem compara-
¢bes por ventura feitas com o registro das patentes de in-
vencao.

REGISTRO DAS MARCAS DE INDUSTRIA E COMERCIO, SUA
FUNCAO. REGISTRO DECLARATIVO E REGISTRO ATRIBUTIVO

1. Sendo a marca instituto de suma relevincia para o
progresso e seguranca econdmicos, ndo poderia o legislador
deixar de lhe dar amparo juridico. Dai o registro, compro-
vante de que “determinado sinal se tornou de uso exclusivo
daquele que o destina para assinalar o produto que manu-
fatura ou a mercadoria que negoceia” (15). Tem ele por
finalidade, disciplinando o uso das marcas, garantir o pro-
dutor, o comerciante e o publico contra os abusos da ma fé
e da concorréncia inescrupulosa.

E’ pelo registro que o comerciante ou industrial adqui-
re o direito ao uso exclusivo da marca, direito esse em que
repousa ndo poucas vezes sua fortuna. Permitir que ou-
trem o viole, que terceiro aponha em mercadorias diversas a
marca que lhe pertence, é dar méos a pirataria comercial,

(14) International News Service v. Associated Press, 248, U. S.
at 250 (1918) in “Harvard Law Review”, vol. 53, p. 1318, 1940.
No mesmo sentido, entre outros, INVREA, “Dizionario pratico del di-
ritto privato” de V. SciaLoJsa, voc. “Marchi di fabbrica”, vol. III, p.
808, ed. Valardi.

(15) CARVALHO DE MENDONGA, ob. e vol. cit., p. 315, n.© 278.
Neste estudo usaremos a palavra “registiro” no sentido amplo que
lhe assinala o grande mestre brasileiro, abrangendo o depdsito e
sua publicidade oficial.



— 192 —

4 rapinagem econdmica da pior espécie, a qual em pouco
‘tempo, pela inseguranca acarretada, trard prejuizos inesti-
‘maveis ao comércio e a industria.

Por isso a legislacio de paises de grande desenvolvi-
‘mento industrial, como os Estados Unidos, torna-se cada vez
_mais rigorosa, quotidianamente ampliando o campo de acao
das marcas, apertando cada vez mais os aneis constrictores
das leis que procuram sufocar a serpe nefasta da concor-
‘réncia desleal. Na doutrina norte-americana vigorosamen-
‘te repercute a orientagdo legislativa, afirmando CHAFEE Jr.
que, “quanto mais amplia o Congresso o raio de acdo do
‘Tegistro, incluindo simbolos que nio costumavam ser con-
-siderados técnicamente como marcas, menores se tornam os
perigos de uma zona propicia as cavilagcées do comércio
desleal” (16).

Registrar u’a marca é garantir o préprio direito, e ao
omesmo tempo contribuir para o desenvolvimento econdmi-
.co da nacdo. Esta a finalidade do registro.

2. Mas, o registro se limita a amparar um direito

I3 \ .

‘preexistente, ou é ele quem da origem a propriedade sobre
-a marca? Este é um dos mais tormentosos problemas que
-desafiam a argucia do estudioso das marcas de industria e
~comércio, em cuja solu¢do divergem a doutrina e jurispru-
-déncia, tanto estrangeiras quanto patrias.

a) Se pedirmos luzes a pleiade ilusire de comercia-
listas que se ufana de pertencer ao pais que maior incre-
‘mento deu aos estudos de direito comercial, & Italia, desde

(16) Ob. cit., rev. cit.,, p. 1301. Quanto aos caracteristicos do
registro; WALDEMAR FERREIRA, Parecer no caso Malzbier, Apelacao
.civel, n.° 6.864, Razdes da ré, p. 131, n.° 1, Rio, 1938; Conselheiro
ANDRADE PINTO, voto divergente na Consulta das Sec¢des reunidas
dos Negoécios do Império e da Justica do Conselho de Estado, 1884,
in Ouro PRETO, ob. cit.,, p. 266; GAMA CERQUEIRA, ob. e vol. cit., p.
287, n.° 198; BrauN, Bissor e Favart, “Précis des marques de fa-
“brique et de commerce”, p. 127, n.° 89, Bruxelas, 1936; CARNELUTTI,
~ob. rev. cit,, n.° 19, p. 360; GrovANNI FoNTANA, “La disciplina della
concorrenza negli Stati Uniti d’America”, p. 65, Mildo, 1937; Vi-
“VANTE, ob. e vol. cits., p. 28, n.® 860 e p. 45, n.° 877.
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logo nos resignaremos ao emaranhado das controvérsias que
nesta matéria campeia, tanto no nosso quanto no direito
italiano.

No inicio do século XIX expunha Bosio de maneira se-
dutora a doutrina do registro declarativo de direito: “Uma
cousa € o direito, outra a formalidade de seu registro.
Querer subordinar a existéncia daquele a esta, equivale a
fazer reviver o antigo conceito que considerava o direito ao
uso exclusivo generosa concessio do principe. Tambem a
lei civil prescreve que, no prazo de cinco dias, todo nasci-
mento deve ser comunicado e inscrito nos registros do es-
tado civil. Mas, se por qualquer motivo, esta formalidade
nio ¢ cumprida, serd que aquele individuo, cujo nome nio
figura no livro do estado civil, ndo tera existéncia real nem
personalidade ante a lei? Serd licito a qualquer pessda
espanca-lo, rouba-lo ou mata-lo? Da mesma maneira que
o deposito ndo crea o direito, ndo o pdéde suprimir a falta
dessa formalidade” (17).

Para Bosio, como para VIVANTE (18), Navarrini (19), e
varios outros comercialistas, o registro nio é atributivo da
propriedade, a qual se adquire pelo uso da marca.

CARNELUTTI defendeu em interessante comentario de de-
cisdo-judicial a teoria do direito & marca de natureza pes-
soal, doutrina tipica do direito alemio, chegando, quanto a
nossa matéria — o registro —, 4 mesma conclusao dos au-
tores que vimos examinando. Para ele, o registro nada
mais é que “una di queste debolezze del diritto al mar-
chio” (20).

A doutrina do registro como formalidade meramente
declarativa do direito, o qual se adquiriria pelo uso, mereceu

(17) Ob. cit., p. 337, n.° 164.

(18) Ob. e vol. cit.,, p. 46, n.° 878 e 879.

(19) “Diritto Commerciale”, p. 52-53; n.® 1.445-bis, vol. IV, ed.
Fratelli Boceca, 1920. No mesmo sentido, GiIAMBRocONO e GOZZANO,
“La Marca”, p. 73, Mildo, 1935.

(20) Ob. e rev. cit.,, n.° 16, p. 355. Alias, j4 VIVANTE assinaléara
nio levar a doutrina do direito pessoal a conclusdes diversas da do
direito pelo uso na esfera de nossas indagac¢des. Cf., ob. e vol, cits.,
p.- 29, n.° 860, nota 16.

13
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a critica de Bruar que a considera, em sua maior parte “una
dottrina da fare” (21) ao mesmo tempo que o proprio
VIVANTE se refere aos “insoluveis processos sobre a prece-
déncia no uso das marcas” (22).

CARNELUTTI é mais concludente quando em rapidas li-
nhas sintetiza a teoria do registro atributivo de direito, do
que quando expde sua prépria doutrina: “As normas ja
citadas subordinam ao registro a exclusividade do uso; mas,
ndo ha direito & marca sem faculdade de fazer dela uso
exclusivo... O interesse de quem usa a marca é de que
outros nio a utilizem, isto é, ndo caracterizem suas merca-
dorias com a mesma marca, gerando a confusio que ela
procura evitar, é portanto, interesse quanto ao uso exclusivo
da marca. Este interesse torna-se direito desde que o ga-
rante a ordem juridica; assim, a tutela da marca s6 pode
consistir na garantia a exclusividade do seu uso” (23).

Defende ardentemente esta doutrina GHIRON, para o
qual o caracter do registro na nova lei italiana de 1935 ¢é
nitidamente atributivo, sendo-o tambem, apesar de menos
pronunciadamente, na legislagio anterior (24). Todavia,
reconhece ele expressamente ser a matéria “controvertida,
em doutrina e jurisprudéncia”.

Outros escritores, baseados nas disposi¢oes do projeto
da comiss@o nomeada em 1906 e na lei de 1935 sustentam
um sistema mixto para a lei italiana. O registro possue
uma primeira fase durante a qual se admitem oposicdes,
consolidando-se depois o direito do titular da marca regis-
trada que passari a ndo admitir impugnacées. Assim, ha
um primeiro periodo de registro declarativo, ao qual sucede
o segundo, de registro atributivo (25).

(21) “Della Proprieta”, p. 462-463, n.° 97, 2.° vol., Napoles,

(22) Ob. e vol. cits.,, p. 38, n.° 871,

(23) Ob. e rev. cits,, n.° 4, p. 341-342,

(24) Ob. cit.,, p. 44, § 86, II, 2.° vol.

(25) Neste sentido: Parecer da “Commissione incaricata di
redigere un progetto di legge sui marchi”. Relator: CHIRONI. Re-
sumo de NAVARRINI, ob. cit., pag. 62, n.° 1.450, nota 4, vol. IV; GiaAM-
BROCON e GozzANo, ob. cit., p. 81. Outros, baseados no art. 2 da lei
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b) Divergéncias de igual quilate encontraremos em
nossa doutrina e jurisprudéncia (26).

Sustenta, entre outros, CARVALHO DE MENDONCA, que en-
tre nés ndo s6 no dominio das leis anteriores, como tambem
no do vigente decreto n.c 16.264, de 1923, o registro “ndo é
atributivo do direito de propriedade da marca, mas, sim-
plesmente, declarativo desse direito. Ele nao o cria; asse-
gura, apenas, o direito de propriedade do utente da marca,
tornando-o publico e o prestigiando com favores especiais”
(27). Carros pa SiLva CostA quando sustentou o parecer
dado no caso da marca “Radium”, tambem foi explicito:
“quer na vigéncia das leis anteriores, quer na da atual, o
registro ndo é atributivo da propriedade, mas simplesmen-
te declarativo dela”.

Se sdo acordes os comercialistas patrios em reconhecer
ao registro no regime das leis de 1885, 1887, 1904 e 1905, o
caracter declarativo do direito (28), esse consenso desapa-
rece quando se trata do registro sob a lei vigente.

WALDEMAR FERREIRA, defendendo a doutrina que vé no
registro regulado pelo dec. 16.264 caracter atributivo do
direito, expende argumentacdo que se enraiza profunda-
mente na propria base de nosso sistema juridico.

Vimos qual a fun¢do da marca e a razdo da necessidade
de seu registro. Facil nos sera aquilatar o alcance da ar-
gumentacdo: “N&do estd nisso, nessa exclusividade, o direi-
to de propriedade? Pois os direitos, que a lei assegura ao
proprietario, nos termos do art. 524 do Cédigo Civil, ndo

francesa de 1857, sustentam a doutrina do registro “declarativo da
propriedade, mas atributivo de todas as vantagens da lei especial”.
Cf. NAVARRINI, ob e vol. cit.,, p. 52, n.° 1.444, nota 1.

(26) Jurisprudéncia anexa, p.

(27) Parecer in Apelacio n.° 6.937, Supremo Tribunal, Razdes
da Apelada, p. 104, S. Paulo, 1940; “Tratado de Direito Comercial”,
p. 243, n.° 226, 5.° vol., 1.* parte e p. 291, n.° 266, ob. vol. e parte cits.
Ha todavia uma hipdtese na qual CARVALHO DE MENDONGA reconhece
efeito atributivo ao regisiro: é quando a marca nido foéra anterior-
mente usada por outro comerciante ou industrial. Cf.: ob., vol. e
parte cits.,, p. 351, n.° 327.

(28) BENTO DE FARIA, ob. cit.,, p. 234; SorLipoNIO LEITE, Parecer
in Apelacdo n.° 6.537, Razdes da Apelada, p. 8, S. Paulo, 1940.
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sdo, exatamente, os de usar, gozar e dispdr de seus bens, e
o de rehavé-los do poder de quem quer que injustamente os
possua? E ndo sdo esses, precisamente, os direitos que a
lei garante ao comerciante ou ao industrial sdbbre a marca
que registrou?” (29). Pouco adiante conclue o eminente
mestre: “O registro, s6 ele é que atribue ao proprietario
da marca registrada os direitos inerentes & proprieda-
de” (30).

E’ do mesmo pensar o insigne CLovis BEVILAQUA, o qual
da como fontes de sua convic¢do, além do exame da doutri-
na patria, o acurado estudo dos textos legislativos de 1904
e 1923, que mostram a orientacdo diversa de seus redatores.
Gama CERQUEIRA V& no registro sob a atual lei de marcas o
caracter atributivo de direito, explicando a oscilagdo que
ainda hoje domina nossa doutrina e jurisprudéncia, como
originada por reminiscéncias do sistema juridico que rege-
ra a matéria, de 1885 a 1923 (31).

Estas as duas correntes que encontramos divergindo em
nosso direito. Tendo conhecimento dos principios gerais
de que se originam, estamos habilitados a bem compreender
a razdo da discrepancia dos comercialistas em face dos pro-
blemas suscitados pela renovagio das marcas de fabrica,
conforme se filiem a uma ou outra corrente.

DURAGCAO DOS EFEITOS DO REGISTRO DA MARCA DE
INDGSTRIA E COMERCIO

1. E’ da natureza do direito & marca, como ja observa-
mos, o tornar-se cada vez mais forte, mais vigoroso e firme
com o correr dos anos. Desde que nasceu u’a marca, desde
que ela existe, afirmou PouiLLET, “basta usa-la para que
se a conserve livre das pretengdes de terceiros. Este uso

(29) Parecer no caso “Balanca Howe”, p. 33 de “Renovaciio do
Registro de Marcas”, S. Paulo, 1929.

(30) Parecer cit.,, p. 34. Cf. quanto a esséncia do direito de
propriedade sobre a marca, do mesmo autor, Parecer no caso
“Malzbier” in Apelagdo Civel n.° 6.864, Razdes da Ré, n.° 1, p. 131,
Rio, 1938.

(31) Ob. cit.,, p. 296, n.° 204, nota 1, II vol. e p. 295, n.° 204.
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ininterrupto, renova continuamente a apropriacio e conser-
va o direito. Nao se faz necessirio ato ou declaracio de
qualquer espécie; o exercicio do direito, exclusivamente, o
perpetua e mantém intacto" (32).

Adquirida a propriedade da marca, ela se conserva in-
definidamente, com a continuacio do uso (33), é voz cor-
rente entre os comercialistas. Nem poderia ser de outra
maneira, uma vez que ¢é funcio da marca, entre outras, o
assinalar as mercadorias as quais é aposta. Enquanto estes
produtos existirem no mercado, a marca tem uma finalida-
de a realizar, algo que poderiamos denominar “dever” a
cumprir, ndo s6 para com o industrial ou comerciante seu
proprietario, como em.relacdio ao mundo consumidor.

2. Se esta é a natureza do direito 4 marca, deveriam
todas as legislacoes considerar perpétuo o registro, regular-
mente processado. Mas, s6 a Bélgica, Iugoslavia, Dantzig,
Russia e em parte o Canada (34), podem ser enumerados
entre as nacdes que atualmente adotam em seus textos de
lei o registro de durag¢do ilimitada.

Um rapido olhar pela nossa legislacdo nos descortinara
a orientacdo do legislador patrio:

Decreto n.° 2.682, de 23 de Outubro de 1875 (35)

ArtT, 13 — O efeito legal do registro durara
por 15 anos, sendo o mesmo registro renovado,
findo esse prazo, para que a propriedade exclusi-
va da marca seja mantida nos termos desta lei.

(32) Ob. cit., p. 116-117, n.* 80 e p. 115, n.* 79.

{33) ALMEIDA NOGUEIRA e Fi1scHER JR. “Marcas Industriais”,
p. 109-110, n.°c 202, 1.° vol., S. Paulo, 1910; NAVARRINI, ob. cit., p. 49,
n.° 1.443, vol. IV.

(34) BrauN, Bissor e Favarr, ob. cit., p. 619, n.° 560.

(85) “O Direito”, p. 764, vol. 8 — 1875. — Afirma SoLIDONIO
LEITE ter sido esse dispositivo inspirado no Art. 3.° da lei francesa
de 1857, que reza: “Le depdt n’a d’effet que pour quinze années.
La propriété de la marque peut toujours étre conservée pour un
nouveau terme de quinze années au moyen d’un nouveau dépot”
Cf. Parecer in Apelacdo n.c 6.937, Supremo Tribunal, Razdes da
Apelada, p. 6, S. Paulo, 1940.
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Decreto n.° 3.346, de 14 de Outubro de 1887 (36)

ART. 12 — O registro prevalecera para todos
os seus efeitos por 15 anos, findos os quais podera
ser renovado e assim por diante.

Decreto n.° 1.236, de 24 de Setembro de 1904 (37)

ArTt. 11 — O registro prevalecera para todos
os seus efeitos por quinze anos, findos os quais
podera ser renovado, e assim por diante.

Regulamento aprovado pelo Decreto n.® 5.424, de
10 de Janeiro de 1905 (38)

ART. 3 — O registro prevalecera para todos os
seus efeitos por quinze anos, findos os quais po-
dera ser renovado.

Decreto n.° 16.264, de 1923

ArT. 96 — O registro prevalecera, para todos
os eleltos, por 15 anos, findos os quais podera ser
renovado e assim sucessivamente.

Qual o motivo deste contraste entre um direito que se
diz perpétuo pelo uso e um registro temporario? A razio
nos é dada pela doutrina da imensa maioria de paises que
adotam um sistema, como o nosso, de registro temporario.

O registro, como tivemos oportunidade de salientar, tem
por finalidade precipua dar a garantia necessiria ao desen-
volvimento sem entraves do comércio e industria, pela efi-
caz protecdo das marcas. Dai as penalidades rigorosas im-
postas aos infratores do direito por ele tutelado, penalidades
que constituem a “norma de ferro” a que se referia no séc.

(36) “O Direito”, p. 460, vol. 44 — 1887,
(87) “O Direito”, p. 550, vol. 95 — 1904,
(38) “O Direito”, p. 601, vol. 96 — 1905,
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XVII o representante dos comerciantes de Burgos (39),
como sendo a mais propicia ao desenvolvimento de um or-
ganismo econdmico poderoso.

Mas, € preciso que este sistema juridico férreo dé aos
comerciantes a possibilidade de se acautelarem, evitando
infra¢des imprevistas, de consequéncias as mais desastrosas.
Por isso, sendo tdo rigorosa a protecio 4 marca registra-
da, mistér se faz que o individuo que deseja registrar a in-
signia caracteristica de seu produto esteja em condicdes de
saber com certeza se existe ou nio marca semelhante ante-
riormente registrada.

Relativamente ao direito gaulés, disse POUILLET: “Quan-
tas marcas depositara o comércio francés num dia,
num ano? Na&ao sera consideravel o seu namero? Qual sera
ele em cinco, vinte anos, num século?! E o comerciante
sera obrigado, sob pena de prisdo ou multa, a consultar os
registros feitos neste periodo! Quantas horas inutilmente
gastas! Por melhor que seja a ordem de classificacdo, sera
ela tdo metddica que ndo deixe escapar as mais cuidadosas
pesquisas uma unica marca? Tais foram as reflexdes feitas
pelo legislador, e, para facilitar as pesquisas, para nio dei-
xar pretexto algum aos contrafactores, limitou a quinze anos
os efeitos do registro, deixando todavia ao depositante o di-
reito de o renovar por um novo periodo de quinze anos, e,
mediante renovacgGes sucessivas, de o perpetuar. Que ha de
mais natural, prudente, sabio? Quanto ao interesse do fa-
bricante, ele nada sofre — o demonstraremos — com a obri-
gacao que se lhe impos” (40).

A doutrina belga, pela voz autorizada de Brauw, Bis-
soT e Favart (41), vé no instituto da renovagio do registro,
a preocupacdo de “sanar o quadro das marcas”, removendo
periodicamente o entulho das marcas fracassadas, mortas
pelo desuso e desinteresse de seus proprietarios.

(39) TwuALLER, “De I'attraction exercée par le code civil et par
ses méthodes sur le droit commercial, p. 233 do “Livre du Cente-
naire du Code Civil”?, 1.° vol., Paris, 1904,

(40) Ob.-cit., p. 179-180, n.> 131.

(41) Ob. cit.,, p. 621, n.° 563.
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O direito italiano, com sua recente lei de 1935 nos da o
espetaculo interessante de uma nac¢do que, em nossos dias,
abandonou o sistema do registro perpétuo, para adotar o do
regisiro temporario. E, se de um lado encontramos na dou-
trina italiana apddos ao sistema anterior, criticas as suas
falhas, por outro é uninime o regozijo pelo sistema inau-
gurado em 1935.

VIVANTE, que escrevera sob a lei anterior, qualificava
de “deploravel” (42) o sistema por ela seguido. RAMELLA,
em 1927 analizando a legisla¢do alienigena, d4 como motivo
do registro de efeitos temporarios o “nao tornar ilusérios os
beneficios da publicidade das marcas, o que aconteceria se,
permanecendo elas indefinidamente inscritas, devessem as
pesquisas necessarias ao seu conhecimento, abranger um di-
latado periodo” (43).

Comentando um projéto de lei a ser submetido ao exa-
me do legislativo italiano, inclue NAVARRINI entre as louva-
veis inovacdes nele contidas, o “evitar este inconveniente”
(44) dos registros refertos de marcas de ha muito sem
valor.

Depois de 1935, SeEBASTIANINI afirma estar “eliminado
completamente esse grave inconveniente, estabelecendo a
nova lei que a tutela da marca pdde ainda conservar-se in-

definidamente, mas para atingir este fim é necessario re-
novar o registro cada decénio” (45).

GHIRON, igualmente diz ser “a introducdo do prazo assas

oportuna e conforme ao que se pratica no exterior, porque
libera os registros das marcas inuteis e torna mais expeditas

(42) Ob. cit.,, p. 51-52, n.> 886, 3.° vol.

(43) “Trattato della proprietd industriale”, p. 125, n.° 497, 2.°
vol., Turim, 1927.

(44) Ob. cit., p. 509, Apendice, vol. IV,

(45) “Tutela delle privative industriali e dei marchi di fab-
brica e di commercio”, p. 93, Padua, 1936. Ressalta este autor o
inconveniente existente no regime anterior, de se “subtrair perpetua-
mente a livre disposi¢ao do publico, pelo fato do registro”, marcas
que “ndo tém mais motivo de serem consideradas reservadas”.
Cf. loc. cit.
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as pesquisas sdbre registros anteriores, limitando as indaga-
¢oes aos do ultimo decénio” (46).

Entre nés, como o folhear da legislacdo o patenteou, a
tradi¢do ininterrupta desde 1875 deu ao registro o carater
transitorio. O motivo do regime adotado no alvorecer de
nossa legislacdo sobre marcas, e desde entido continuamente
seguido pelos nossos homens de leis, ¢ o mesmo que deu
‘preferéncia a este sistema nos demais paises do orbe civi-
lizado.

Em 1888, Ouvro PreTO referia-se a critica de DipiMo pa
VEIGA, refutando-a baseado em RENDU, cujas palavras fazia
suas: “a renovagdo do registro é uma das disposi¢cdes mais
légicas da lei" (47). CARvALHO DE MENDONCA, que, em seu
monumental “Tratado de Direito Comercial”, afirmara ser
o escopo da lei “poupar aos terceiros, os embaracos que as
longas buscas nos arquivos poderiam trazer para a verifica-
¢do da legitimidade das marcas” (48), teve, em posterior pa-
recer, oportunidade de reafirmar o seu pensar, pontifican-
do visar a renovagido do registro “o rejuvenescimento auto-
matico dos arquivos da propriedade industrial” (49), pro-
porcionando “uma fonte informativa, breve e exata”.

Nio é diversa a opinido de WALDEMAR FERREIRA, quando
analiza a questdo sob o prisma realista da funcdo das mar-
cas: “Verdadeiramente feliz é a marca que assinala o pro-
duto de tal geito que se torne impossivel desagregar uma
do outro: a que esse resultado nido produza, falha ao seu
fadario. Nisso estd a razdo de ter-se restringido ao tempo
de 15 anos, ressalvada a renovacdo do registro da marca,
a sua protecdo legal” (50).

(46) Ob. cit., p. 74, § 91, 2.° vol. No mesmo sentido: GiaAM-
BROCONO e (Go0zzANO, ob. cit., ps. 90-91.

(47) Ob. cit., p. 70, n.° 61, nota 21,

(48) Ob. cit.,, p. 243-244, n.° 226, 5.° vol., 1.* parte.

(49) Parecer in Apelaciao n.° 6.937, Supremo Tribunal, Razdes
da Apelada, p. 104/105, S. Paulo, 1940; mesmo parecer, p. 106.

(50) Parecer no caso “Malzbier”, n.° 14, p. 139 da Apelacio
Civel n.o 6.864 — Razdes da Ré, Rio, 1938. Do mesmo sentir: Justo
M. pE Morages, Parecer in Apelacdo n.° 6.937, Supremo Tribunal,



— 202 —

Decorre portanto da tradicio legislativa e doutrinaria,
pacificamente vigente desde os primoérdios do nosso direito
sobre marcas, bem como do sentir conforme dos luminares
do direito comercial alienigena, o consenso reinante na ma-
téria, de que:

o0 tinico motivo pelo qual o registro de marcas de
industria e comércio tem duragdo tempordria, é a
conveniéncia de se aliviarem os repertérios dos re-
gistros, das marcas caducas (51).

Este conceito nos sera de valia ao tentarmos solucionar
a questdo da oposicdo e do reexame da marca renovanda.

NATUREZA JURIDICA DA RENOVACAO DO REGISTRO DAS
MARCAS DE INDUSTRIA E COMERCIO

1. A renovacio do registro das marcas de industria e
comércio constitue novo registro, ou é mera formalidade
extrinseca, que em nada afeta o direito anteriormente
adquirido?

Nesta pergunta estd o ponto crucial do problema da re-
novacao do registro, a chave para a solucdo das diversas
questdes que se nos apresentario.

Divergem os comercialistas patrios que cuidaram deste
problema. Para uns, como AFoNso Costa e CARLOS DA SILVA
CosTa é a renovacdo um novo registro, para outros, entre os
quais CARVALHO DE MENDONCA, CLOVIS BEVILAQUA e WALDEMAR
FERREIRA, é a renovacdo mera formalidade que em nada
afeta o direito do proprietario do registro cujo prazo de
protecdo legal estd prestes a expirar.

Razdes da Apelada, p. 195-196, S. Paulo, 1940; GaMA CERQUEIRA, ob.
cit. p. 335-336, ns. 235 e 237, II vol.

(561) Curiosa excecdo a esta regra, faz a lei belga de 23 de
Julho de 1932, a qual instituira a renovacao por “finalidades fis-
cais” .. Foi derrogada em 30 de Junho de 1933, e seu exemplo
permaneceu sem imitadores. Cf. BRAUN, Bissor e FAvArt, ob. cit.,
p. 128, n.° 89 bis.
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Baseiam-se os partidarios da primeira corrente no fato
de se repetirem na renovagio as formalidades extrinsecas
do registro, para dai concluirem tratar-se, no caso, de prazo
de decadéncia de direito, e, consequentemente, de novo
registro.

E’ a argumentacdo de Carros pa Siva Costa (52), a
qual chega & mesma conclusio de AFoNso CosTAa: “os direi-
tos que o registro conferiu ao proprietario da marca regis-
trada tém duracéo restrita ao prazo de 15 anos, e embora o
seu titular disponha da faculdade de renovéa-lo, este pro-
cesso... deve obedecer as normas exigidas para o registro
primitivo, cabendo & autoridade administrativa entrar nio
s6 no exame das formalidades extrinsecas, como no mérito
do pedido quanto as objecdes que se lhe possam fazer” (53).

Invoca-se em favor desta doutrina, entre os comercialis-
tas estrangeiros, RAMELLA, e entre os nossos, BENTO DE FARIA.

A opinido de RAMELLA, focalizando interessante prisma
da renovacgdo, nao se aplica inteiramente ao caso em apreco.
E’ preciso forcarmos um pouco o sentido das palavras deste
grande jurista, para chegarmos a conclusdo que se lhe quer
dar. Com efeito, depois de analizar o carater perpétuo do
direito 4 marca, contrastando-o com o direito sobre as pa-
tentes, passa RAMELLA a considerar o caso dos paises que
adotam o registro temporario (escrevera ele na Italia de
1927), sem terem disposi¢des legislativas que digam respei-
to & caducidade do mesmo, pelo desuso da marca: “Mas a
renovacio, como o registro originario, nada mais ¢ que ma-
nifestacdo da vontade de usar e conservar o direito exclusi-
vo sobre a marca, ndo implica por si mesma ato de posse,
isto é, emprego comercial da marca, sem a qual a renovacgao
ndo tem eficdcia conservadora do direito. Se de outra ma-
neira fosse, poderiam se entulhar os registros com renova-

(52) Parecer no Caso da marca “Radium”, p. 92-93 da Ape-
lacdo n.° 6.937, Supremo Tribunal, Razdes da Apelada, S. Paulo, 1940.

(53) Voto em separado no Acérdiao n.° 310, de 9 de julho de
1935, do Conselho de Recursos da Propriedade Industrial, in Diario
Oficial da Unido”, de 24 de julho de 1935, p. 16.169.
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¢des de marcas das quais nio se faz uso, empecendo o livre
comércio”. Destas consideracdes, conclue em seguida: “A
renovagio, em si, pode ser considerada qual um novo de-
posito, pelo que o exame da marca quando prescrito, se
regula pelo estado de fato e de direito que existe no mo-
mento da renovacdo” (54). Ora, evidentemente, este ndo
€ 0 caso da renovacdo entre nés vigente, nem ha melhor ar-
gumento que a prépria lei:

Art. 115 — “Caducara o registo da marca, se
qualquer interessado provar perante a Diretoria
Geral da Propriedade Industrial que o respetivo
proprietario deixou de fazer uso dela durante trés
anos consecutivos”. (Dec. n.°o 16.264).

Sublata causa, tollitur effectus.

O acatado parecer de BEnTo pE FarA é disputado pelas
duas correntes, € a razdo esta no proprio texto do insigne
mestre, o qual indubitavelmente se presta a interpretacges
divergentes.

Todavia, parece-nos mais consenfinea com as premis-
sas por ele assentadas a conclusio que faz do eminente co-
mercialista um dos paladinos da renovacdo com carater me-
ramente conservatério de direito. “Os efeitos legais resul-
tantes do registro da marca, escreve BENToO DE FARIA, assina-
lando, em regra, a conservacdo do direito ao seu uso exclu-
sivo, ndo tém durac¢io indefinida. A protecdo legal é ape-
nas garantida durante um prazo certo e determinado. Essa
limitacdo, fixada, alias, no préprio interesse do industrial e
do comerciante, funda-se na necessidade de facilitar a veri-
ficacdo do registo de marcas anteriores, para aceita¢do ou
recusa da que for apresentada, ficando igualmente removi-
do o grave inconveniente de obrigar a pesquizas por incal-
culdvel numero de anos, afim de indagar si marca idéntica
ou semelhante possue a prioridade das garantias pedidas

(54) Obra cit. pag. 127, n.° 497, 2.° vol.
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por aquela que é levada a registo. Nio obstante, porém,
fica salvo ao proprietario da marca o direito de, renovando
sucessivamente o respetivo registro, perpetuar assim os seus
efeitos. Da sua vontade, portanto, depende exclusivamente
prolongar e manter a seguran¢a da protecdo legal" (55).
Paginas adiante, afirma o eminente comercialista: “A re-
novacio do registro deve ser feita da mesma férma que o
registro primitivo. E’ portanto, um novo registro. Assim
deve obedecer e cumprir as mesmas exigéncias e formali-
dades, e satisfazer igualmente as condicdes de publicidade”.
(56) Nas palavras de BENTo DE FARIA se abeberam as duas
correntes opostas, e com carradas de razdo. Quer-nos pa-
recer, porém, dadas as premissas estabelecidas; a afirmacéo
de depender exclusivamente da vontade do titular do regis-
tro o prolongar a sua eficacia, e as consequéncias tiradas
daquilo que BENTO DE FAriA denominou “registro novo”;
que a opinido deste comercialista se entrosa melhor na dou-
trina que nega a renovacdo o carater de novo registro, do
que na que lho da. Nem se diga que por demais for¢camos
suas palavras, haja vista o precedente de CARVALHO DE
MENDONGA, 0 qual tendo afirmado estar a renovagio “sujeita
as mesmas formalidades do registro, depdsito e publicidade”
(57), sem quebra de coeréncia, veementemente condenou a
doutrina de Carros pa SILvA CosTA e a interpretacdo bastar-
da que as suas palavras se pretendia dar.

Com a exposi¢cdo da argumentacio dos partidarios da
renovacdo como novo registro, e a analise do pensar de dois
dos maiores comercialistas por eles invocados, estamos aptos
a aquilatar, antes mesmo de passar ao estudo da doutrina
contraria, a caréncia de argumentos desta corrente, que, de-
sesperadamente, luta contra o caudal da tradicdo doutrina-
ria e a jurisprudéncia de ha muito vigente em nosso pais.

(55) Ob. cit., p. 257-258, n.° 1.
(56) Ob. cit.,, p. 261-262, ns. 6 e 7.

(57) “Tratado de Direito Comercial”, p. 348, n.° 321, vol. 5.°,
1.* parte.
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E’ acorde a grande maioria dos luminares de nosso di-
reito comercial, em negar 4 renovacdo o carater de um novo
registro, e tanto pesa a sua autoridade quanto o valor das
ponderacdes por eles expendidas.

Baseia-se de um modo geral a argumentagio desta cor-
rente, na préopria esséncia do direito as marcas, natureza
do registro e sua finalidade, direito e finalidade que ja
analizamos, levando-nos estas consideracdes a julgar absur-
da e contraria a todo nosso sistema juridico a opinido que
vé na protecdo as marcas um prazo de 15 anos, findo o qual
se fard novo registro, sujeito 4s mesmas formalidades ex-
trinsecas, e consequéncias intrinsecas, do primitivo registro.
Peca esta doutrina contra presupostos basicos de nosso orga-
nismo juridico, contra a prépria esséncia do direito de pro-
priedade e a teoria da prescricdo.

Contra tdo errénea orientacdo doutrinaria levantaram-se
as vozes de CARVALHO DE MENDONGA, CLovis BEVILAQUA, WAL-
DEMAR FERREIRA, GAMA CERQUEIRA, LEVi CARNEIRO, ISIDORO
CamPpos, e varios outros insignes cultores do direito comer-
cial patrio:

“Nao vemos na renovacao do registro da mar-
ca uma simples prorrogacdo do prazo para a pro-
tecao desse registro. Essa formalidade aparece-
nos como meio conservatorio de um direito exis-
tente sob o palio da lei” (58). CARVALHO DE MEN-
DONGA.

A renovacdo é permitida “fazer indefinida-
mente, e nao exige mais apreciacido do direito a
marca, porque este ja se acha definitivamente as-
segurado pelo exame anterior” (59). Crovis Bg-
VILAQUA.

(58) Parecer no caso “Balanca Howe”, p. 25 de “Renovacio
do Registro de Marcas”, S. Paulo, 1929. Em favor desta assercio
invoca Isiporo CAMPOs a jurisprudéncia patria. Cf. Parecer in Ape-
lagdo n. 6.937, Supremo Tribunal, p. 168, S. Paulo, 1940.

(59) Parecer no caso “Malzbier”, p. 141-142, Apelacio Civel
n.° 6.864, Supremo Tribunal, Razdes da Ré, Rio, 1938.
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“No processo da renovacio do registro da
marca nio deve e ndo poéde ser admitida nova
discussdo sobre a legitimidade do registro a reno-
var, porque se trata, apenas, da prorrogacio de
um prazo, prestes a vencer-se” (60). WALDEMAR
FERREIRA.

“0O despacho que conceder a renovacido nio
é recorrivel. Nio se trata de obter um novo re-
gistro, mas apenas de renovar-se um registro de-
finitivamente concedido” (61). Gama CERQUEIRA.

Levi CArNEIRO (62), analizando o nosso dispositivo le-
gal, faz uma pergunta a qual dificilmente responderao aque-
les que ndo concebem na renovagio o seu carater de mera
prorrogacdo. Diz ele: temos um texto legal dando ao pro-
prietario da marca, decorridos 15 anos, a possibilidade de
renovar o registro. Se esta renovacio tivesse o mesmo ca-
rater que o registro primitivo, porque um texto expresso
para dar ao anterior proprietario um direito que a qualquer
pessoa cabe? Se a renovacdo é um novo registro, o ante-
rior proprietirio acha-se na situacio do individuo que nunca
usou da marca e a registra pela primeira vez. Perfeita-
mente inutil, excrecéncia inexplicdvel seria o art. 96 do
nosso dec. n.° 16.264. Ora, na lei nio se supde palavras
inuteis, quanto mais um artigo inteiro, que desde 1875 en-
contramos corporificado em nossos textos legais.

A exigéncia legal da duracdo limitada dos efeitos do
registro nio atingiria seu escopo se ndo tornasse obrigatdria
a renovacdo das formalidades extrinsecas do mesmo. Se
assim ndo se fizesse, para qualquer verificacdo seria neces-
sario rebuscar os arquivos, por vezes décadas e décadas

(60) Parecer in Ap. n. 6.937. Sup. Trib., Razdes da Apelada,
p. 126, S. Paulo, 1940.

(61) Ob. cit. p. 337, n.° 238, II vol.

(62) Parecer in Apelacdo n. 6.937, Supremo Tribunal, Razdes
da Apelada, p. 177, S. Paulo, 1940.
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atraz, até encontrar o registro primitivo, inconveniente este
que a lei de ha muito procurou sanar (63).

Esta a razido de se renovarem as mencionadas formali-
dades, em nada ficando prejudicado o direito do titular da
marca, anteriormente adquirido e consolidado pelo fluir dos
anos.

A PRESCRICAO QUINQUENAL DAS ACGES PARA PROMOVER
A ANULACAO DO REGISTRO DAS MARCAS DE INDUSTRIA E
COMERCIO — O DIREITO ADQUIRIDO AO USO DA MARCA

1. Para termos justa nocio do problema em f6-
co, figuremos a hipétese do comerciante que vai renovar
o registro de sua marca, faltando, suponhamos, quatro me-
zes para que se perfacam 15 anos de posse pacifica, e inin-
terrupta utilizacio da mesma. Estardo prescritas as acGes
para anular o registro por ele feito, ou cabe novamente a
sua oposi¢cdo? Tem, ou nio, ele um direito adquirido sobre
a marca renovanda?

Analizaremos a questdo sob o prisma variegado da dou-
trina estrangeira e patria, e, o que é mais interessante, con-
forme se trate de marca registrada de acordo com a lei, ou
em contravencao a mesma.

2. Posi¢do do titular de marca registrada legalmente,
ha 15 anos, por ocasido da renovagdo do seu registro.

E’ undnime a doutrina alienigena em reconhecer pres-
critas as acdes para anulacdo do registro, decorrido certo

lapso de tempo que varia de pais para pais, conforme o teor
de suas leis.

(63) Neste sentido: GaMA CERQUEIRA, ob. cit. p. 336-337, n.
237, 1I vol. S. Paulo, 1930, e Parecer in Apelagdo n. 6.937, Supremo
Tribunal, Razdes da Apelada, p. 157, S. Paulo, 1940. Cumpre lem-
brar que no estudo que vimos fazendo temos em vista a “renovacio”
de marca. Se, na marca renovanda se introduzirem modificacdes,
nio se tratara mais de “renovacdo” de marca anteriormente usada,
e sim de registro de nova marca, ao qual em nada se aplicam as
consideracoes que expendemos.
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A razio da prescricdo, nesta matéria, ¢ a mesma que
rege o instituto quando aplicado aos demais organismos da
atividade juridica. “Pareceu a numerosos legisladores, ex-
plicam BrauN, Bissor e FAvART (64), que haveria perigo em
prolongar indefinidamente a incerteza quanto & proprieda-
de das marcas, dando ao primeiro utente o direito de anu-
lar em qualquer tempo o registro feito por terceiro, de mar-
ca idéntica ou semelhante & sua. Por isso acharam eles
prudente decidir que esta a¢do de anulagdo prescreveria
depois de certo lapso de tempo, a contar do depésito ou
registro. Dai, adquirir o registro efeito atributivo apés o
decurso deste prazo. Neste sistema, o depodsito ou registro
constitue uma presuncio “juris tantum” de propriedade da
marca (prova “prima facie", dizem os juristas anglo-saxdes),
e esta presuncdo torna-se “juris et de jure” apdés um pe-
riodo mais ou menos longo”.

Do mesmo pensar foi o legislador italiano, quando na
recente lei de 1935, evitou que “a declaracio de nulidade
pendesse perpetuamente, qual espada de Damocles, sobre
a cabeca de quem de boa fé fosse titular de u’a marca” (65).

A prescricdo, quando aplicada 4 matéria das marcas,
produz, além dos benéficos efeitos que a caraterizam de
maneira geral, o particular beneficio de pdr termo as ex-
cecoes de pre-uso “proibicdo esta cara aos contrafatores”,
no dizer de GiaMBROCONO € GozzANO (66).

Se tal é a opinido das doutrinas belga e italiana, tam-
bem univocos sdo os nossos comercialistas no analizarem o
efeito do fluir dos anos na hipoétese que estamos examinan-
do. Chamaremos a baila no momento apenas dois escrito-
res, para mais adiante nos determos na analise da opinido
dos demais, manifestada em hipétese controversa, na qual
se sdo favoraveis a inoponibilidade da a¢@o prescrita, a for-
tiori o serdo no caso em apreco.

(64) Ob. cit., pag. 611-612, n.° 552.

(65) SEBASTIANINI, ob. cit. p. 97. As condicdes desta lei, para
que se opere a prescri¢io, segundo o mesmo Autor, sdo: a) uso
publico; b) bbda fé; c¢) decurso de cinco anos; d) auséncia de
contestacdo no decorrer deste periodo. Cf. ob. cit. loc. cit.

(66) Ob, cit.,, p. 72-73.

14
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Campos BIRNFELD, em interessante artigo publicado em
nossos jornais, teve oportunidade de afirmar: “A aquisi¢do
do direito as marcas de fabrica pelo registro, sé6 é perfeita
apo6s decorrido o prazo de cinco anos da data do registro,
pois nesse caso a prescri¢do opera em favor do possuidor da
marca registrada, atribuindo-lhe o direito de propriedade de
fato. Ha dois meios de adquirir o direito as marcas de
fabrica: 1 — a prioridade do uso... 2 — a prescrigdo
quinquenal”. Sustentar opinido diversa, seria no dizer de
Gama CERQUEIRA, “subverter todos os principios relativos a
prescricao” (67).

Como tivemos oportunidade de observar, o proprietario
de marca de industria ou comércio, que, decorridos 15 anos
vai renovar seu registro, é, no sentir unadnime da doutrina
estrangeira e nacional titular de um direito adquirido, in-
susceptivel de ser atacado por a¢des de ha muito prescritas.

Mas, sera idéntica a

2. situag¢do do titular de marca ilegalmente registrada,
ab initio viciada, que a possue ha 15 anos e promove a
renovagdo de seu registro?

Bem diversa é a hipdtese, e 0 oceano calmo da doutrina
comercialista no caso acima analizado, agoitado pelas opi-
nides as mais controversas, se nos apresenta turbilhonando
em vagas desencontradas.

Um dos primeiros e dos mais brilhantes mestres da ma-
téria, Boso, pontificava no alvorecer do séc. XIX: “Tendo
em vista a indole particular da marca, a sua propriedade
nio se pode adquirir pela prescricdo. De fato, para que a
possam adquirir com a prescricdo é condi¢do essencial que
seja legitima a posse...: quod ab initio nullum est, pro-
gressu temporis convalescere non potest” (68). Nio menos
rigoroso € ALLART: “Nenhuma protecdo poderia ser reco-
nhecida aquilo a que a lei ndo reconhece existéncia” (69).

(67) Ob. cit., pag. 338, n.° 238, nota 1, II vol.
(68) Ob. cit., p. 369, n.°c 209.
(69) “Traité de la contrefacon”, p. 169-170, Paris, 1908.
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VIVANTE, com o peso inegavel da sua autoridade, é in-
cisivo: “A marca que ndo possue os requisitos exigidos
pela lei é nula, absolutamente nula, e qualquer pessoa péde
reclamar a nulidade, seja como autor, seja como réu” (70).
D1 Franco diz ndo se poder “afirmar extinto um direito que
nio nasceu” (71), e NAVARRINI pondera nio poder a lei “de
maneira alguma tutelar a ma fé do concorrente: e a sua
seria verdadeiramente uma concorréncia desleal, porque,
ainda que se acobertando com o manto da legalidade, teria
ela usurpado a outrem os meios de trabalho” (72).

Repercutiu em nosso meio esta doutrina, adotando-a,
entre outros, CAMPOs BIRNFELD e¢ CARLOS DA SILvA COSTA.

O primeiro publicista analiza a hipétese em face do
nosso direito: “O caso da renovacio de marcas ilegalmen-
te obtidas, porém, nio é omisso nem oferece duvidas: elas
foram registradas, em certos casos, contra lei expressa. Os
registrantes procuram pelo registro obter a san¢do do Go-
vérno Federal, para um ato de fraude: faltaram a fé civica.
Os registros feitos de ma fé ndo podem atribuir direitos.
«.. Os detentores de marcas ilegalmente registadas deve-
riam néo s6 perdé-las, como ainda responder por danos cau-
sados aos seus verdadeiros proprietarios no interregno dos
quinze anos durante os quais as usaram e gosaram fraudu-
lentamente”. CARLOS DA SiLva CosTA em parecer sobre a
controversa questdo, afirmou como base de seu sentir o fato
de que “contra expressa disposicdo de lei, a ninguem ¢
licito adquirir direito” (73).

Dentro do rigor das deduc¢des juridicas, sedutora se nos
afigura a doutrina que vimos expondo. De fato, diz o art.
114 do Dec. n.° 16.264:

“ART. 114 — Sera nulo o registro de marcas
feito contra o que prescreve este regulamento”,

(70) Ob, cit. p. 52, n.°© 887, 3.° vol.

(71) “Nomi, marchi e segni distintivi di fabbrica”, n.o 211, p.
283 do Digesto Italiano, vol. XVI, Turim, 1905-1910.

(72) Ob. cit. p. 56, n.° 1.445, bis, vol. IV,

(73) Sustentacdo do parecer no caso marca “Radium?”.
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estabelecendo em seguida, no § 1.° a prescri¢do quinquenal
para as a¢oes de nulidade.
Diz mais ainda o mesmo dec. no seu art. 80:

“ARt. 80 — Ndo podem gosar da protecdo deste
regulamento as marcas de industria e de comér-
cio que contiverem: 1.°, 2., 3., ete.”.

Argumentamos: como é possivel a um individuo pre-
valecer-se da disposi¢do do § 1.> do art. 114 do dec. 16.264,
quando este mesmo decreto diz ndo poder em qualquer dos
numeros do artigo 80, “gosar da prote¢ao deste regulamen-
t0” a marca de que ele é titular? A prescricio quinquenal
ndo é um beneficio, uma prote¢cdo outorgada pelo dec.
16.264? E’ licito a alguem invocar dentro da mesma lei,
um texto isolado que lhe é favoravel, fazendo taboa raza
de outro que lhe é totalmente adverso?

E, isso tudo, prescindindo do art. 145 do Cédigo Civil,
que declara nulo (n3o anuldvel) o ato juridico quando “a
lei taxativamente o declarar nulo ou lhe negar efeito”
(n. V).

Dentro do rigor exegético e da teoria das nulidades,
profundamente sedutora se nos afigura a primeira corren-
te. Mas, estamos no campo do direito comercial, e teremos
ocasido de presenciar a um destes tragos carateristicos deste
ramo da ciéncia juridica, que traz ao seu estudo o encanto
perene da sadia orientagdo realista de que é dotado.

Com efeito, se nos aferrassemos ao rigor logico dos con-
ceitos e raciocinios abstratos, sustentando em todas as con-
sequéncias a bela doutrina acima enunciada, que adviria ao
comércio? Juristas, cultores de uma ciéncia social, colabo-
radores modestos, mas eficazes, no progresso e prosperida-
de da comunidade humana, quais seriam as consequéncias
acarretadas pelo seu pensar logico, escorreito, impecavel?

Melhor é dar a palavra aqueles que mais razdo tém para
a usar:
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— l'odos esses comerciantes que, ao cabo de longos
anos de esforco inteligente e trabalho perseverante lograram
constituir um patriménio valioso nele empregando de par
com o esfor¢o honesto, largos capitais para a divulgacdo da
marca, em que firmaram as bases da sua riqueza, estdo
agora sujeitos a verdadeiras disputas que se repetirdo pe-
riodicamente pondo-lhes em risco o crédito, senio acarre-
tando-lhes a perda total de valores que em face da lei cons-
tituem direito adquirido (74).

— Propriedade reconhecida e protegida pela Consti-
tuicio da Republica, art. 72, paragrafo 27, a marca de fa-
brica e de comércio constitue, gracas aos vultosos capitais
aplicados na propaganda e no aperfeicoamento de uma in-
dustria, um patrimoénio valiosissimo para o industrial e o
comerciante e como tal ndo podera ser objeto de disputas
reiteradas de 15 em 15 anos, sem graves consequéncias para
a vida, estabilidade e desenvolvimento da industria e do co-
mércio (75).

Falaram o comércio e a industria de um Estado de in-
vejavel desenvolvimento econdémico. Ouvidas suas palavras,
nao estranharemos vér o belo edificio 14gico, que ha pouco
arquitetavamos, abandonado por juristas da témpera de
CARVALHO DE MENDONGA, CLovis BEvVILAQUA, WALDEMAR FER-
REIRA, MIRANDA VALVERDE, GAMA CERQUEIRA, € outros. Nem
destda do parecer insigne destes comercialistas a nossa ju-
risprudéncia, judicial e administrativa.

“Q titular da marca gosa de um direito adquirido”,
pontifica CArvaLHO DE MENDONCA, “inatacavel, intangivel.
Gosou desse direito durante quinze anos, pelo menos; de-
cairam quaisquer reclamagédes, ainda mais positivas, que

(74) Representacio da Associacdo Comercial de S. Paulo ao
Sr. Ministro da Agricultura, p. 212 da Apelag¢do n.° 6.937, Supremo
Tribunal, Razdes da Apelada, S. Paulo, 1940.

(75) Representagdo do Centro das Industrias do Estado de S.
Paulo ao sr. Ministro da Agricultura, p. 218-219 da Apelacdo n.°
6.937, Supremo Tribunal, Razdes da Apelada, S. Paulo, 1940.
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poderiam ser opostas por ocasidio do registo inicial” (76).
Crovis BEVILAQUA da-nos o exemplo do jurista eximio que
sabe ter na justa medida as realidades sociais, afirmando:
“A propriedade industrial da marca estid reconhecida e as-
segurada pelo registro; é direito adquirido. ... Negar a
renovacio do registro, neste caso, é lesar, conscientemente,
o direito alheio, é violar a propriedade do dono da marca,
¢ cometer manifesta ilegalidade” (77).

Nio menos luminosa é a licio de WALDEMAR FERREIRA:
“Tratava-se de ato juridico perfeito que, ndo podendo, nos
termos do art. 113, n.° 3 da Constitui¢do, ser prejudicado por
nenhuma lei, muito menos prejudicado pdéde ser pelos in-
cumbidos de executa-la. E nido séomente de um ato juridico
perfeito se trata, mas tambem de um direito adquirido por
via dele” (78). Miranpa VALVERDE em notavel parecer no
momentoso caso da marca “Malzbier”, afirmou incisiva-
mente: “O registro constitue um direito adquirido” (79).
“Decorrido o prazo assinado pela lei para o exercicio da
acdo”, ensina Gama CERQUEIRA, “o0 registro, qualquer que
seja o vicio que o inquine, convalesce e a nulidade nao po-
dera ser decretada. A faculdade concedida aos prejudica-
dos de pedirem a anulagdo do ato decai e este subsiste para
todos os efeitos” (80).

Do exposto, podemos concluir que em face da nossa
legislagdo positiva (§ 1.° do art. 114 do dec. n.» 16.264), e

(76) Parecer no caso Balangca Howe, p. 26 de Renovacido do
Registro de Marcas — S. Paulo, 1929. Ainda: Parecer in Apelacao
n.o 6.937, Sup. Trib.,, Razdes da Apelada, p. 111 — S. Paulo, 1940.

(77) Parecer no caso Balanca Howe, p. 20 e 22 de “Renova-
¢do do Registro de Marca”, S. Paulo, 1929. Em outro parecer, nio
menos categoéorico se mostra o eminente mestre: “Prevalece hoje”,
diz ele, “o prazo Unico de 5 anos, para fodos os casos de nulidade do
registro”. Cf. Parecer in Apelacdo n. 6.937, Supremo Tribunal, Ra-
zoes da Apelada, p. 116, S. Paulo, 1940,

(78) Parecer no caso “Malzbier”, n.° 10, p. 136 da Apelacdo
Civel n.° 6.864, Razoes da Ré, Rio, 1938.

(79) Parecer cit.,s p. 167 da Apelacao Civel n.° 6.864, Razdes
da Ré, Rio, 1938.

(80) Ob. cit.,, p. 380, n.° 270, II vol.
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do ensinamento dos mais lidimos representantes da nossa
cultura juridica, no ramo do direito comercial

0 comerciante, decorridos quinze anos, de uso
continuo, utilizagdo efetiva de sua marca, tem di-
reito adquirido d sua renovacdo.

A OPOSICAO DE TERCEIROS POR OCASIAO DA RENOVACAO
DO REGISTRO DA MARCA DE INDGSTRIA OU COMERCIO —
O SEU REEXAME PELA ADMINISTRACAO

1. Podera o terceiro, titular de direito que deixou
prescrever ha ja dez anos, opdr-se 4 renovagdo do registro?
O simples enunciado da questio dispensaria resposta, nio
fora a opinido daqueles que vém na renovacdo um novo re-
gistro. A analise desta corrente doutriniria ja a fizemos,
pelo que nos deteremos rapidamente no exame desta hipé-
tese, implicitamente solucionada pelas nossas anteriores con-
sideracdes.

A ponderacido das lutas da vida comercial e das quali-
dades especiais que exige dos individuos que a ela se de-
dicam, nos tirara a primeira impressio, que talvez paire em
nosso espirito, de-ser a lei neste particular excessivamente
rigorosa, estabelecendo a prescricdo quinquenal. J& o velho
CasAreGcts chamava a atenc¢do dos juristas para a carateris-
tica tipica dos comerciantes, o serem diligentes e cautelosos:
Mercatores solent propria negotia caute et diligenter pera-
gere (81).

Extranhavel é, portanto, que de b6a fé um comerciante
deixe prescrever o direito que lhe cabe, para renovar suas
pretensdes dez anos mais tarde. Extranhavel este fato, a
nio ser que se explique pela posicdo atingida pela marca
no mercado, pelo valor pecuniario que efetivamente chegou
a alcancar, por aquele segundo significado, secondary mea-

(81) Ouro Prero, ob. cit, p. 70, n.° 61, nota 21.
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ning, (82) que s6 o tempo possibilita e que representa de
fato uma grandeza econdémica, por vezes bastante apete-
civel.

Mas, embora a cubiga faca vir dgua a boca da concor-
réncia desleal, as portas do pretério nio lhe sdo propicias.
“A principio, surgiu a divida, em quanto a possibilidade, na
renovacdo das marcas, de se reabrir o debate, relativo a
novidade e a legitimidade do primitivo registro, e, apés lar-
ga controvérsia, se assentou na solug¢do negativa”, constata
FiLapELFo Azevepo (83).

Esta é a nossa orientac¢io jurisprudencial e dela nio di-
verge a doutrina seguida pela maior parte de nossos comer-
cialistas.

SoLmoNio LEITE, em recente parecer, assim externou o
seu pensar: “Se alguem pretende ter a prioridade do uso
‘da marca, devia té-lo provado quando se requereu o regis-
‘tro inicial; ou promover a sua nulidade, dentro do prazo de
5 anos para isso marcado pela lei (84).

E’ clara e insofismavel a licio de WALDEMAR FERREIRA:
“No processo da renovacdo do registro de marca nido deve
e niao pode ser admitida nova discussdo sobre a legitimi-
dade do registro a renovar” (85). Do mesmo teor sdo os
ensinamentos de CARVALHO DE MENDONCGA (85), LEVI CARNEIRO
(87), e James Darcy (88), todos eles concordes em nao
admitir oposi¢do de terceiros no processo da renovacio do
registro da marca.

(82) Cf. teoria norte-americana do “secondary meaning” das
marcas in GiovANN1 FoNTANA, ob. cit. p. 63.
(83) Parecer no caso “Malzbier”, p. 123 da Apela¢ido Civel n.°

6.864, Razoes da Ré, Rio, 1938. ‘
(84) Apelacdo n. 6.937, p. 10, Razdes da Apelada, Sio Paulo,

(85) Parecer in Apelacio n.° 6.937, Supremo Tribunal, Razdes
da Apelada, p. 126, S. Paulo, 1940.

(86) Parecer in Apelagdo n.° 6.937, Supremo Tribunal, Razdes
da Apelada, p. 110, S. Paulo, 1940.

(87) Parecer in Apelagdo n.° 6.937, Supremo Tribunal, Razdes
da Apelante, p. 179, S. Paulo, 1940.

(88) Parecer no caso “Malzbier”, p. 90, da Apelacio Civel n.
6.864, Supremo Tribunal, Razées da Re, RIO, 1938.
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2. Nio s6 ndo cabe a terceiros se opér a renovacio do
registro, como nio péde a administracio negar, sponte sua,
a renovacgdo, a nio ser por falta dos requisitos extrinsecos
exigidos pela lei.

E o que afirma, baseado na mais sélida argumentacao
juridica, CArvALHO DE MENDONGA: “A reparticio da Pro-
priedade Industrial, por ocasido da renovacido do registro
da marca ndo tem a faculdade de, sob qualquer pretextc ou
motivo, privar o titular dessa marca ja registrada do di-
reito de que goza. A lei ndo lhe confere esse poder” (89).

Gama CERQUEIRA, analizando as fung¢des da reparti¢do
encarregada dos registros, afirmou dever ela se limitar “a
verificar e fazer cumprir as formalidades legais extrinsecas,
sem entrar no exame das marcas apresentadas, salvo para
constatar sua conformidade com a anteriormente registra-
da” (90).

Desde que o titular da marca renovanda tem sdbre esta
um direito adquirido, ndo cabe evidentemente ao Departa-
mento Nacional da Propriedade Industrial reexaminar o
processo do registro, como se se tratasse de registro inicial.

SITUACAO JURIDICA DO POSSUIDOR DE MARCA NAO
RENOVADA

1. A situacdo do titular de marca de industria ou co-
mércio, que, terminado o prazo da proteciao legal, ndo re-
nova o registro, tem de ha muito atraido a atencdo dos co-
mercialistas.

PoulLLET, em sua classica monografia sobre a matéria,
assim se expressa: “A propriedade da marca sobrevive a
falta de renovagdo; o dominio publico ndo tira proveito deste

(89) Parecer no caso Balanca Howe, p. 25 de Renovacdo do
Registro de Marcas, S. Paulo, 1929. Em sentido contrario, mas pouco
seguido em nossa jurisprudéncia é o voto vencido de Aronso CosTa,
adeante transcrito.

(90) Ob. cit. p. 337, n.° 238, II vol.
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esquecimento. E’ ponto sébre o qual estdo de acérdo todos
os comentadores” (91).'

Na doutrina belga, Braun, Bissor e Favart defendem
a mesma orientacdo com relacdo a malfadada lei de 1932:
“... as consequéncias da nio renovacio se deduzem natu-
ralmente: o direito & marca ndo sofrera, mas seu exerci-
cio estara suspenso até a regularizacio do seu estado civil,
até que um novo depésito lhe restitua a eficacia” (92). Em
outro passo, esclarecem ainda mais a matéria, os mesmos
comercialistas: “Pela falta de renovagdo, ndo tombava a
marca “ipso facto” no dominio publico, mas os direitos de
seu proprietario ficavam suspensos em relacdo aos tercei-
ros, até que se fizesse a renovagido” (93).

2. Se assim é no direito alienigena, desta saudavel
orientacdo nio se aparta o sistema juridico patrio.

Com efeito, muitos de nossos homens de leis ddo pro-
tecdo ao titular da marca nio renovada, libertando-o da
sanha gananciosa da concorréncia desleal. Evitam eles o
perigo assinalado por D1 Franco, de vermos o antigo titular
“substituido, no exercicio do direito ao uso exclusivo, por
qualquer concorrente de ma fé, que se lhe adeante a depo-
sitar ex novo, por sua conta a marca nio mais protegida
pela lei” (94).

Na vigéncia das leis anteriores ao atual dec. n.° 16.264,
quasi uninime era o pensar de nossos comercialistas (95).

ALMEIDA NOGUEIRA e FISCHER JUNIOR, assim se externa-
vam: “Ainda a respeito destas mesmas marcas da-se, ndo a
perda delas, mas a das prerrogativas especiais do direito
industrial se, expirado o quindecénio do seu registro, nao for

(91) Ob. cit., p. 180, n.° 131 bis.

(92) Ob. cit.,, p. 179, n.> 130.

(93) Ob. cit.,, p. 129, n.° 90.

(94) “Digesto Italiano”, voc. “Nomi, marchi e segni distintivi
di fabbrica”, n.° 208, p. 282. Turim, 1905-1910.

(95) Destdoa da voz corrente Ouro PRETO, que vé na nio reno-
vacdo, “claramente a inten¢do de desistir das garantias especiais de
que ja gosou”. Cf. ob. cit, p. 93, n.° 95, nota 4,
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este renovado” (96). Nio é diversa a licao de BENTO DE
FARIA, para o qual a nio renovac¢do “apenas diminuiria os
direitos do respectivo titular, isto é, nio poderia mais lancar
méo da agdo criminal contra os contrafatores” (97).

CARVALHO DE MENDONGA, com sua inegavel autoridade se
pronuncia, afirmando que: “Os que ndo renovam o regis-
tro ficam na posi¢do dos possuidores de marcas nio regis-
tradas, isto é, das marcas de fato; as marcas nio renovadas
perdem sémente a protecdo especial, conferida por lei” (98).

Sob o regime inaugurado pelo dec. de 1923 discrepam
nossos comercialistas quanto a solucdo da questio.

Crovis BeviLaQua e GaMA CERQUEIRA divergem do pen-
samento que vimos analizando, opinando que a ndo reno-
vacdo do registro dentro do prazo legal deixa o seu titular
na situacdo de quem vai pela primeira vez registrar a
marca (99).

Mais consentinea com nosso sistema juridico, € com a
tutela dos interesses econémicos do comércio, se nos afi-
gura a doulrina sustentada, mesmo em face do decreto vi-
gente, por WALDEMAR FERREIRA, FILADELFO AZEVEDO e SOLIDO-
NI0 LEITE.

‘WaLbEMAR FERREIRA, analizando a questdao, soluciona-a
no direito vigente como a resolvera na legislacdo anterior
CarvaLHO DE MENDONCA, fazendo suas as palavras daquele
eminente mestre (100).

“A falta de renovacido”, afirma FILADELFO AZEVEDO, “si
nio deixasse o titular de usa-la, ndo acarretaria perda, sindo

,

para os efeitos penais” (101). SoripoNio LEITE é concluden-

[13

(96) Ob. cit. p. 109-110, n.° 202, 1.° vol.

(97) Ob. cit.,, p. 261-262, n.° 6.

(98) “Tratado”, p. 348, n.° 321, 5.° vol. 1.* parte.

(99) Crovis BEeviLAQua, Parecer no caso “Malzbier”, pag. 141-
142, e 143 da Apelacdo Civel n.° 6.864, RazGes da Ré, Rio, 1938. Gama
CERQUEIRA, cit. por FiLaDELFo AzEVEDO, Parecer no caso “Malzbier”,
p. 106-107 da Apelagdao Civel n.c 6.864, Supremo Tribunal, Razdes
da Ré, Rio, 1938.

(100) Parecer no caso Balan¢a Howe, p. 35 de “Renovagdo do
Registro de marca”, S. Paulo, 1929,

(101) Parecer no caso “Malzbier”, p. 106, Apelagdo Civel, n.°
6.864, Razdes da Ré, Supremo Tribunal, Rio, 1938,
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te em sua apreciacio: “a falta de renovacdo do registro,
ndo faz perder a propriedade, sinio somente presumir que
a marca nao continua a ser usada” (102).

Esta nos parece a solugio mais adequada e conforme
aos principios gerais normativos da matéria que vimos es-
tudando.

Portanto, ainda em face da lei vigente,

o titular de marca de indiistria e comércio que
deira de renovar seu registro, sé por isso ndo decdi
imediata e irremediavelmente do seu direito a
mesma.

A RENOVACAO DO REGISTRO E O DIREITO TRANSITORIO

1. Regem a matéria, de maneira absoluta, os principios
gerais vigentes em direito transitério, quando aplicados a
propriedade imaterial, da qual a propriedade industrial é
uma das espécies.

E’ de se considerar tambem o conceito de direito adqu!-
rido, o qual precisa e sinteticamente foi definido no magni-
fico “Vocabulaire Juridique” de HENRi CAPITANT: “Direito
que o juiz ndo pdde prejudicar, aplicando lei nova” (103).

Ora, tivemos ocasido de observar que em certos casos
tem o proprietario da marca direito adquirido sobre a mes-
ma, e uma das hipdteses figuradas foi exatamente a do ti-
tular da marca renovanda. Dai o concluirmos nio poder
este titular ter o seu direito prejudicado pela superveniéncia
da lei nova.

Esta é a doutrina que RAMELLA (104) esposa, a qual é ni-
tidamente exposta por um dos juristas de maior renome e
autoridade em matéria de direito intertemporal e conflito de
leis, RouBiER. Ensina o insigne mestre francés: “Da mes-

(102) Parecer in Apelacdo n. 6.937, Razdes da Apelada, Su-
premo Tribunal, p. 8, S. Paulo, 1940.

(103) Voc. “Droit acquis”, p. 208, Paris, 1936,

(104) Ob. cit. p. 11, n.° 424, 2.° vol.
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ma maneira, para a aquisi¢do (ou extin¢do) dos direitos in-
telectuais é competente a lei em vigor ao tempo do fato
considerado como aquisitivo (ou extintivo)” (105). E, tor-
nando ainda mais claro o seu pensar, exemplifica com as
marcas- de industria ou comércio.

2. Entre nds, diverge da doutrina seguida pela grande
maioria dos juristas patrios MENDES PIMENTEL, sustentando
que, embora intangivel a marca durante o prazo da prote-
¢do legal, ficarda o direito de seu titular subordinado & lei
nova quando por ocasido da renovacido (106).

Néo seguem esta opinido, nem a nossa doutrina, nem a
jurisprudéncia.

WALDEMAR FERREIRA, afirmou categoricamente tratar-se,
no caso, de um “ato juridico perfeito”, que nao pode “nos
termos do art. 113, n. 3, da Constituicdo, ser prejudicado
por nenhuma lei” (107), e a sua assercao é corroborada por
varios comercialistas. CARVALHO DE MENDONCA teve oportu-
nidade de ressaltar o carater de “propriedade intangivel”
(108) deste direito do titular do registro renovando, en-
quanto MiraNDA VALVERDE explicitamente afirma: “quais-
quer alteracgGes, que as leis posteriores houvessem estatuido
para o registro de marcas de industria ou de comércio, nao
poderiam invalidar as marcas registradas na vigéncia das
leis depois modificadas. O registro constitue um direito
adquirido, insusceptivel, por tanto, de ser menosprezado
com as leis ulteriores” (109).

(105) Conflits de Lois, p. 200, n.° 97, nota 1, 2.° vol.,, Paris,
1933.

(106) Cf. Barros BaARRETO, sentenca no caso Braga & Wblman
V. Abel Rodrigues & Cia., in “Arquivo Judiciario”, p. 123, vol. 23,
1932.

(107) Parecer no caso “Malzbier” n.o 10, p. 136, Apelacdo Civel
n.° 6.864, Razées da Ré, Rio, 1938.

(108) Parecer in Apelacdo n.° 6.937, Supremo Tribunal, Razdes
da Apelada, p. 110, S. Paulo, 1940.

(109) Parecer no caso “Malzbier” p. 167, Apelacdo Civel n.°
6.864, Supremo Tribunal, Razdes da Ré, Rio, 1938.
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Campos BIRNFELD, estudando a questdo, diz ter sido esta
a orientacdo seguida pelo nosso extinto Congresso, o qual
julgava lhe assistir “o direito de alterar ou modificar o re-
gime da propriedade das marcas, regulando-a de tempo em
tempo, embora ndo possa retroagir no tempo nem alterar
os direitos adquiridos ex-vi das leis anteriores” (110).
Ainda hoje, esta é a orientacio da nossa doutrina e le-
gislagdo, consentdnea com a tradi¢do juridica patria e com
os sdos principios informadores da ciéncia alienigena.
Portanto,

rege o direito @ marca a lei vigente ao tempo de
seu titulo aquisitivo, isto é, vigente ao tempo do
primeiro registro.

A RENOVAGCAO DO REGISTRO DAS MARCAS INTERNACIONAIS

A renovacado do registro das marcas que gozam de pro-
tecdo internacional, feito no Departamento Internacional
para Protecdo da Propriedade Industrial, em Berna, rege-se
pelo disposto nas convengdes internacionais, ndo apresentan-
do o seu processo peculiaridades dignas de nota sob o ponto
de vista da doutrina juridica do instituto que vimos estu-
dando.

Apenas convém assinalar a mais intensa repressio &
fraude e ma fé, estatuida expressamente no artigo 6.° bis da
Convencdo da Unido de Paris, revista em Haia, em 1925:

“Nao sera fixado prazo para se reclamar a
anulacdo das marcas de ma fé”.

Facil ¢ compreender o alcance deste dispositivo, plena-
mente justificavel no ambito do comércio internacional,

muito mais propicio 4 rapinagem da concorréncia desleal
do que o estreito campo dos territérios nacionais.

(110) Artigo sob titulo “As marcas de fabrica”.
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Ressaltada esta particularidade, podemos afirmar pro-
cessar-se a renovacao das marcas internacionais de um mo-
do geral sob a égide dos mesmos principios juridicos que
vimos analizando, modificados apenas em minucias que nao
lhes altera a fisionomia geral.

Sio Paulo, 25 de Julho de 1942.



