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JURISPRUDENCIA

CRIME DE VIOLACAO DE MARCA REGISTRADA — Falta de justa causa

— Agio penal calcada em marca usurpada proposta contra os scios da legitima
titular da marca — Trancamento da agdo penal.

TACrimSP — HC 114.846-SP — 5.* Cam. j. em 29.6.82 — Rel. Adauto
Suannes.

ACORDAQO — Vistos os presentes autos de habeas corpus 114.846, de Sdo Paulo.,
sendo impetrante o Bel. José Antonio Ivo Calli e pacientes Iwao Kamiichi, Yutaka !kegarm
e Norio Miyaguchi: Acordam os Juizes da 5. Cémara do Tribunal de Algada Criminal em
conceder a ordem para trancar a agdo penal por falta de justa causa. Votagdo unanime.

1. O advogado José Antonio Ivo Galli impetra ordem de habeas corpus, para tranca-
mento da ag@o penal movida por Metaltirgica Brasileira Ultra S/A contra’ Iwao Kamiichi,
Yutaka lkegami e Norio Miyaguchi, acs quais se imputa o crime do art. 175, 1, Il e 1V,
a do Dec.-lei 7.903/1945, expondo para a concessao que, em suma, o crime dos pacientes
consistiria em utilizarse da marca YKK para os ziperes de sua fabricagdio, marca essa
que estaria regularmente registrada pela querelante. Qcorre, contudo, que a marca YKK
se acha registrada em cerca de 116 paises por sua legitima proprietdria, a empresa Yoshida
Kogyo Kabushiki Kaisha, que exportava tais objetos para o Brasil hd muitos anos. Em
29.12.67 os pacientes depositaram no Instituto Nacional da Propriedade Industrial pedido
de registro da aludida marca, que, deferido, produziu o registro 837.584. Por erro de tra-
dugdo, a expressdo slide fasternes (sic), que se refere a ziperes e congéneres, foi registrada
na classe 8, que se refere a slides fotograficos. Notando a erronia, os pacientes encontram-se
empenhados em corrigi-lo administrativamente. Entretanto, naquele interregno a querelante,
sub-repticiamente, registrou, em 16.5.69, sob o n. 884.377, a mesma marca YKK, para
distinguir fechos corredigos. Alegando falta de justa causa para a agdo penal, dada a divida
quanto ao direito do querelante, espera o trancamento da acdo penal. Além disso, o quere-
lante tinha conhecimento do fato desde 1977, quand> notificou os querelados a ndo se
utilizarem daquela marca. Em vista do contido no art, 529 do CPP, decaiu o querelante
do direito de queixa. H4 mais: homologado o laudo pericial, demorou-se a querelante
mais de 30 dias para regularizar o pedido, visto como o aditamento da queixa, para in-
clus@ao dos nomes dos querelados na procuragdo, deu-se apds aquele prazo. Reporta-se a
julgados desta Casa, onde ficou dito que a regularizagio do mandato para propositura da
acdo penal privada deve-se fazer dentro do prazo decadencial. Por fim, diante da indivi-
sibilidade da acdio penal, ndo poderia a queixa incluir apenas alguns dos pretensos quere-
lados, devendo dar-se o trancamento da ago penal em caso de descumprimento de tal
principio. %

Juntou farto material a respeito do alegado. 2

Parecer da douta Procuradoria da Justica, custos legis, a fls.,
Procurador Jilio Mirabete. Em sintese, diz o parecer que: a) ndao procede a alegagdo de
falta de justa causa, em face da questdo civil, j4 que a detentora da marca ainda ¢é a
querelante; b) quanto a decadéncia, salienta que a jurisprudéncia tem oscilado a respeito;
ora entende que em casos como o em tela € de seis meses, contados do conhecimento
da autoria, ora que é de 30 dias a contar da homologagiio do laudo pericial. Entende o
ilustrado Procurador que nos crimes que ndo deixam vestigios o prazo é de seis meses,
nos termos do art. 38 do CPP; quando deixam vestigios, o prazo serd de 30 dias a contar
da homologagdo do laudo. Reportando-se & melhor doutrina e a r. Julgado desta Casa,
relatado pelo eminente Ary Belfort, conclui o parecer que: “em sendo imperiosa a busca
€ apreensdo prévia, hd mister de a agiio ser proposta no semesire a contar do inequivoco
conhecimento da infragdo penal pelo ofendido e dentro do trintidio iniciado com a homo-
logagdo”; c) verdade é que entendimento jurisprudencial tem assentado que nos crimes
permanentes ndo hé falar em decadéncia, a ndo ser em relagdo aos fatos pretéritos. Inter-
pretando os arts. 105 do CP e 38 do Cédigo Processual, entende o parecer que: “se o

“lavrado peloL eminente
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ofendido tomou conhecimento da autoria do crime permanente em determinada data, com
relagdo a esse delito o prazo de decadéncia passou a fluir e se esgotard seis meses depois,
independentemente do prolongamento da consumagdo”; d) entretanto, o writ, a seu ver,
¢ de conceder por um tltimo fundamento: os pacientes Iwao Kamiichi e Norio Miyaguchi,
bem como os querelados Yoshida Kogi Kabushiki Kaisha, Yutaka Arai e Kawati Abe nio
haviam sido inclufdos na queixa ofertada em 12.3.82; foram-no em data de 22 de marco,
quando ji se vencera o trintidio fatal; e) o principio da indivisibilidade ndo aproveita aos
demais, uma vez que aquela omissdo se deveu a dificuldades de identificar todos os
autores, conclui o ilustrado Procurador.

Essa a sintese suficiente,

2. Na apreciaciio do presente caso, hd de se ter em mente dois principios superiores:
a) o Direito ndo existe para premiar a malicia; b) o erro no gera direitos.

A documentagio ofertada pelos impetrantes permite assim descrever o sucedido: em
janeiro de 1934 Tadao Yoshida fundou, no Japdo, a Yoshida Kogyo K.K., ou YKK, su-
cessora de “SAN-8”, ou SS5. Em 1942 o nome da empresa ainda era Yoshida-Kogyosho
Ltd.”. Em 1948 surgiu a marca industrial YKK, hoje universalmente conhecida (cf. fls.).
Suas exportagGes para a América do Sul datam de 1936, ali se diz.

Segundo o parecer do ilustrado Prof. Antdnio Chaves, que se 1& a fls., YKK advém
do nome Yoshida e da expressio “Kabushiki Kaisha”, que corresponderia ao nosso “so-
ciedade anbénima”.

Dentre os artigos fabricados por tal sociedade estio os slide fasteners (que a peticdo
inicial grafa erroneamente como fasternes).

- Que é um slide fastener?

Responde o Diciondric de Webster: “a device used to fasten together or unfasten
two adjoining edges of material, as on the fly of a sweater, the placket of a dress etc.; is
consists of two rows of small interlocking tabs which are joined or separated by the action
of a part that slides up and down; also called zipper”.

Slide fastener é o nosso popular ziper.

Ocorreu, contudo, que a Yoshida Brasileira Inddstria e Comércio, da qual os pa-
cientes sdo sécios-componentes, ao pretender registrar a marca YKK para aplicar-se a
ziperes, por evidente erro por parte da empresa disso encarregada, obteve registro como
se se tratasse de material fotogréfico.

Dai o registro 837.584, datado de 19.11.74 (depésito em 29.12.67). Referese ele a
molduras para slides fotograficos de metal, cartolina e plastico (fls.), ramo a que é absoluta-
mente estranha a YKK.

Deu-se que em 16.5.69, a Metaldrgica Brasileira Ultra S/A, com o evidente e ines
condivel propdsito de apropriar-se da fama que, na certa, contam os produtos com aquela
marca, tendo conhecimento do crasso equivoco na categorizagio do produto, entendeu de

" depositar, como sua, a marca universal YKK. E obteve o registro, exclusivamente em
razdo do erro anterior apontado. i

Seria até para perguntarse como teria sido a Ultra alertada para tal equivoco e
quem lhe teria acenado com a possibilidade de trazer para seu patriménio conceito de pro-
duto que jamais fabricou.

O certo, contudo, é que ndo se logrard jamais compreender como uma empresa com
tal nome entenda de ter como marca aquela composta por duas letras inexistentes no
alfabeto da lingua portuguesa. Que relages haveri entre Metaldrgica Brasileira Ultra S/A
e YKK?

Evidentemente nenhuma.

Logo, o registro feito pela querelante estava animado de propésito claramente imoral,
pois um fabricante de ziperes ndo poderia ignorar a existéncia de uma empresa mundial-
mente conhecida como é a Yoshida Kabushiki Kaisha, ou simplesmente YKK.

Para surpresa dos amantes do Direito, porém, para o banco dos réus nio vem aquela
que, sem o menor escripulo, aproveitando-se de erro alheio, pdese a tirar disso proveito,
dando como sua marca universalmente conhecida, produzida hd tantas décadas. Ao con-
trdrio, indo mais longe em sua lament4vel aventura, sob a capa de um natimorto direito
adquirido, traz para um processo ctiminal ninguém menos do que os representantes da
legitima YKK no Brasil.

E espera o respaldo do Judicidrio para tal aventura,
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Pouco importam, para a solugio do presente pedido de habeas corpus, eventuais
consideragdes de natureza, civil, a respeito das repercussdes boas ou mds da gritante e
absolutamente inaceitdvel malicia da querelante.

Aqui, o de que se cuida, o que estd mais do que evidente é que os pacientes ndo
cometeram crime algum. O dolo quem o teve foram os responsdveis .pela Metaldrgica
Ultra que, sem o menor escrdpulo, estio impingindo sobre os consumidores, com o bene-
plécito costumeiro de nossas impotentes autoridades, um produto cujo nome nada cons-
trufram para poder usar.

Que a querelante ndo respeitasse a concorrente pode-se compreender. Que ndo res-
peitasse os consumidores ja seria censurdvel. Que também nZo respeite o Poder Judiciério,
pretendendo que este cooneste uma pirataria é simplesmente de pasmar.

Se o minimo que se espera de uma acusagdo penal é que tenha consigo fumus boni
juris, como aceitar-se que uma ag@o penal, nascida de um tal procedimento, que sé6 formal-
mente se encontra amparado pelo direito, possa trazer incémodo a alguém?

Faltar-lhe-ia aquilo que o excelso Luis Recaséns Siches denominava logos del razo-
nable (Nueva Filosofia de la Interpretacién del Derecho, p. 32).

E o Min. Carlos Maximiliano lembrava o elogio de Cicero ao jurisconsulto Caio
Aquilio Galo porque este “sempre interpretava as leis de modo que as manobras repreen-
siveis e os vicios nunca aproveitavam aos seus autores” (Hermenéutica e Aplicacio do
Direito, n. 175).

3. Por todo o exposto, nao havendo os pacientes praticado crime algum, concede-se
a ordem reclamada, para trancar, em definitivo, a agdo penal movida contra eles por Meta-
lirgica Brasileira Ultra S/A (Proc. 98/82, em curso perante o douto Juizo da 2* Vara
Distrital de Pinheiros). ]

Participaram do julgamento, além do infra-assinado, os Srs. Juizes Rocha Lima (pres.)
e Ercilio Sampaio.

Sdo Paulo, 29 de junho de 1982 — Adauto Suannes, relator.

COMENTARIO

A decisdo acima transcrita representa inequivoca demonstragdo do estagio
de amadurecimento do direito industrial em S. Paulo, merecendo ser referida
nos repertérios de jurisprudéncia publicados nos. mais adiantados paises.

Por sua situagdo peculiar de Estado industrial, S.-Paulo estava predestinado
a ser o bergo desse lapidar e irrepreensivel Acérddo, que vem pdr cobro a
vergonhosa pirataria de marcas, desenfreadamente praticada “com o beneplacito
costumeiro de nossas impotentes autoridades”, como destaca o r. acérddo.

Negando-se a dar guarida a pretensdo que entendia animada “de propésito
claramente imoral”, a 5.* Cdmara do TACrimSP deixa uma ligdo definitiva para
reflexdo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial e de todos os juizes
e tribunais do Pais.

O registro de marcas foi instituido para a finalidade de coibir a concor-
réncia desleal, sendo inconcebivel admitir-se seja o instituto utilizado para
finalidade oposta. Na hipétese de ocorrer um conflito entre direitos decorrentes
de registro de marca e as normas de repressdo 4 concorréncia desleal, devem
estas substituir em face daqueles, j4 que constituem sua causa e fundamento.

Newton Silveira
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