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ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL FEDERAL .

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO-AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22° andar- Centro - Rio de Janeiro -·Cep 20.090-050

Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

. I
Nota· N° 0121-2014-AGU/PGF IPFE/INPI/COOPI -LBC-2.1
PROCESSO N°00400.000128-20l4-74

.INTERESSADO: Proburadoría-Geral Federal
I

ASSUNTO: Marca Stolichnaya. Registros marcários já concedidos·e os pedidos de registro
pendentes de exame .. I

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

. 1. A PFE-INPl, mediante a Nota nO0065-20l4-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC.,.
2.1, examinou a mudança, ocorrida no ano de. 1993, do nome ·do titular da marca Stolichnaya,

-bem como as posteriores cessões. 1

2. Restou pendente de apreciação o tema dos registros marcários já concedidos e os
registros pendentes de exame.

lI. REGISTROS MARCÁRIOS JÁ CONCEDIDOS

3. Em 1998, cinco pedidos de registros marcários a denominação "Stolichnaya."
foram apresentad6s ao INPI. A requerente obteve a concessão das marcas:

I. regjstro n° 820847674 - Stolichnaya Stoli Kafya Coffee Flavored Russiati
.:Vodka, concedida ~m 27.08.2002, titularSpirits Intemational B.V. (doc. 01);

11. registro n° 820847666 - Stolichnayà.· Stoli Vanil Vanilla .Flavored Rtissian
Vodka, concedida em 27'.08.2002, titular Sp'irits Intemational B.V. (doc. 02);

111. registro n° 82084763 r - Stolic~aya Stoli' Strasberi Strawberry Flavored
Russian Vodka, concedida em 27.08.2002, .titular Spirits Intemational B.y.
(doc. 03); ..

IV. registro nO82Q847640 - Stolichnaya Stoli Razberi Raspberry Flavored Russian
Vodka, concedida. em 2.,7.08.2002, titular Spirits Intemational B.V. (doc. 04);

V. registro n° 820847658 -Stolichnaya Stoli Ohranj Orange Flavored Russian
:Vodka, concedida em 27.08.2002, titular Spirits Intemational B.V. (doc. 05).

"

I A marca Stolichnaya, cuja titularidade pe~ericia à V/O SOJUZPLODOIMPO~T, foi transferida para Foreign
Economic Joint Stock Company, ano de 1993.



~
4. O art .. 169 da Lei 9.279/96 prevê o prazo de 180 di~s a partir da expedição do
certificado de registro para instauração do processo administrativo Çlenulidade, in verbis:

Lei 9.279/96, art. 169. O processo de nulidade poderá ser instaurado de
oficio ou' mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo
interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da
expedição do certificado de registro.' .

5. A ' ação, de nulidad~, por sua vez, pOSSUIlpl1 prazo ma~s dilatado para o seu
ajuizamento, a saber, cinco arios~ -

, ,-
Lei 9.279/96, art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a
nulidade do registro, contados da data da sua concessão.

'6. ' Cbnsiderando que ,a ação judicial na 0528673-35.2004.4.02.5101 foi proposta
22.09.2004, é cabível 'a d~cretação de nulidade com fwidamento no art. l74 da Lei 9.279/96.

, -
7. Esta Procuradoria entende pela nulidade da ,alteração do nome do titular da marca
da Stolichnaya, rétomando o bem Únaterial ao antigo titular (V/O SOJUZPLOPOIMPORT). Por
coerência, as marcas contendo a denominação Stolichnaya somente poderiam ser concedidgs, se
precedidas de autorização da V/O SOJUZPLODOIMPORT.

8. Não há de se falar de equívoco da Administração, no momento da concessão das
marcas especificadas no parágrafo "3". Naqu~le momento, a empresa requerente era parte
legítima para adquirir a marca. Entretanto, o acórdão do tribunal russo :opera efeitos para'
desc,?nstituir os atos práticós pela Foreign Economic Joint StockCompany,

9'!, O acórdã,? do tribunal russo, homologado pelo Superior Tribunal de Justiça,
. determinou que a Foreign Economic Joint S~ock Companynãoera, sucessora da ,V/O
SOJUZPLODOIMPORT. Conseqüentemente, toda a cadeia de atos praticados pela Foreign
Economic Joint StQck Company, com fundamento na sucessão empresarial, são inválidos.
' • I _ ,

19· . Os registros marcários descritos no parágrafo "3" desta manifestação encontram-
se compreendidos na cadeia de atos praticados pela ForeingEconomic Joint Stock Company.

111.PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PENDENTES DE EXAME
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IV. pedido de registro n° ~23568490 - Stolichnaya (marca nominativa)l data do
depósito em 16.02.2001, requerente Spirits International RV (doc. 09);

12. Considerando que os processos administrativos encontram-se sub judice,. razoável
se mostra um&. manifestação em Juízo no qual se demonstre uma posição' favorá'trel ao
indeferimento administrativo, conquanto haja o reconhecimento do magistrado no mesmo
sentido.

1 .

IV. NULIDADE DE REGISTROS MARCÁRIOS

13. A nulidade de uma fiqrCa decorre de uma concessão em desacordo com a Lei
9.279/96. É vercladeque no ano de 2002, o INPI concedeu as marcaS, nos termos da Lei

··9.279/96, razão pela qual não há reparos na conduta da Administração.

14. Ocorre, no entanto, que no ano de 2010, o Superior Tribunal de Justiça
homologou um acórdão e,strangeiro, proferido pelo Superior Tribuna] do Comércio da Federação
Russa. , .

- .

15. O acórdão russo com efeitos no Brasil estabelece que a OAO Plodovaya
Kompànhya não é sucessora legal da V/O SOJUZPLODOIMPORT .. .

16. Se á OAO Plodovaya Kompanhya não é sucessora' legal da V/O
SOJUZPLODOIMPORT, é razoável entender que todos os atos praticados pela OAO PIodovaya
Kompanhyaencontram-se viciados quando praticados sob a égide da cláusula de sucessão legal...
Cláusula esta que o tribunal russo não entendeu como válida .. .

17. A. nulidade da cláusula contratual russa em comento opera efeitos retroativos.
Assim, essa nulidade contratual afeta os registros marcários concedidos pelo INPI, no arto de
2002, embora a ~uta.Í'quiatenhi procedido nos estritos termos da lei no ato da concessão ...

18. A .legitimidade do requerente das marcas descritas '~o parágrafo "3" decorre de
uma cadeia de atos prat.icados a partir da mudança do nome do titular da marca Stolichnaya,
ocorrida no ano de 1993. A nulidade do ato administrativo o qual reconheceu a mudança do
nome do titular da marca Stolichnaya repercute nos atos posteriores 'praticados pelas demais
empresas. Essa conclusão decorre dos efeitos da anulação.

-'

19. Carvalho Filho explica que as pessoas as quais não participaram diretamente da
formação do ato inválido não são atingidas pela anulação do ato administrativo. Nessa senda, I

seria razoável a manutenção das marcas tal como concedido para a empresa Spirits International
B.V. No entanto, a análise do caso concreto ,qemonstra que a ~mpresa Spirits International B.V ..
não é um terceiro desvinculadó do imbróglio jurídico ~m análise ..

"Decorre da anulação a circunstância de que dev~m desfazer-se todos os
efeitos provenientes do ato anulado, ensejando o retomo dos integrantes
da relação jurídica respectiva ao statu quo ante. Significa que, com a
anulação, deve ser restaurada: a relação' jurídica existente antes de ser
pratic~do o ato ilegal. Ficam a salvo, porém, dos efeitos retroativos da
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. , anulação os terceiros de, boa-fé, pessoas não participantes diretas da
formação do at0 inválid'o.,,2

20. A ação nO0528673-35.2004.4.02.5101 foi proposta aproximadamente do"is anos
depois da çoncessão das marcas descritas no parágrafo "3". Não há como invocar'~ pr~ncípio da
estabilidade das relações jurídicas para manter as referidas marcas à empresa que hoje as
titulariza .. ' ' ,

,21. As pessoas não p'!-rticipantes da formação .do ato inválido são os terceiros que
negociaram as mercadorias, que não estiveram diretamente envolvidos nos pedidos de registros
,marcários ou nas transferências da marca Stolichllaya. De acordo cQm as informações
disponíveis nos autos, não parece que a. empresa Spirits Intemational B.V. esteja no rol de
pessoas não participantes da formação do ato inválido .. '

V. OBJET9 DA AÇÃO JUDICIAL N° 0528673-35.2004.4.0.2.5101

22'.
núcleos:

23.

A eXordial da ação n° 0528673-35.2004.4.02.5101 apre,senta. pedidos com três

I. Nulidade dos registros especificados no parágrafo 3 desta nota técnica;
lI. Nulidade do ato de transferência do registro 00692IJÍO;
IH. O sobrestamento dos pedidos dos' registros denominadôs no parágrafo n da

presente manifestação.' .

Cumpre transcrever parte dos ,Pedidos da parte autora:

"[ ...] (ii) seja determinado imediatamente o sobrestamento dos pedidos
de registro no. 823643190, 825028841, 824913620 e 823568490, todos'
em nome da 2a Ré. ' .
. I

[...]
. (v) seja, ao final, esta ação julgada com a .procedência do pedido,

reconhecendo-se e decretando a .nulidade dos atos administrativos do 1°
Réu que concederam os iegistrosNo. 820847674,' 820847666,
820847631,820847640 e 820847658, em nome da 2a Ré; ,
(vi) sej~, ao .fimll, esta' açã~ julgadá com ,a procedência do pedido,
reconhecendo-se e decretando a nulidade dos atós administrativos do 10
Réu que levaram à transferência do 006921310, e ordenando' que referido
registro seja imediatamente transferido pelo 10 Réu para a4a Autora, que
é seu legítimo ti,tular;"

, VI. CONCLUSÃO

24. Em razão do exposto, sugere-se uma manifestação do INPI nosatitos da ação nO
0528673-35.2004A.02.5101 favorável aos segu~ntes aspectos: .

I. , 'Nulidade do ato administrativo que efetuou a altera~ão do nome do titular da
marca Stolichhaya de V/O SOJUZPLODOIMPORT para Foreign Economic
Joint Stock'Company;

2 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Processo AdministrativÇJ Federal. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2013, p..266.

,
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~~i'F1s.:/o$~~
Rubrici\,
Se 001'\

li
11. . Nulidade da transferência da màrca Stolichnaya de Foreign Economic Joint

Stock Company para Plodimex do Brasil; .
Nulidade da transferência da marca Stolichnaya de Plodimex do Brasil para

. Spirits international;
Nulidade das marcas concedidas no ano de 2002 contendo a. denominação
"Stolichnaya", descritas no parágrafo "3"; .

V. Reconhecimento judicial no- sentido do indeferimento administrativo das
marcas especificadas no parágrafo "11" ..

IH .

IV.

/

25. ' A presente .nota técnica e a Nota !lo 0065-'2014-AGU/PGFIPFE/INPI/Cq,0PI-
LBC-2.1 ,traduzem o entendimento desta Procuradoria cabível de exposição ao Juízo da açao n°
0528673'-35.2004.4.02.5101, em sede de alegações fi~ais.

26., A minuta de alegações finais será apresentada em nota técnica própria, a qual
abordará algumas particularidades do processo judicial. '

À consideração· superior.

Rió de Janeiro, 14 de abril de 2014.A27~
Loris Bàena Cunha ~eto

Procurador Federal
Coordenador
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15/4/2014 INPI

~ Ofl
Consulta à Base de Dados do INPI

[ Pesquisa Base Patentes I Pesquisa Base Desenhos I Pesquisa Base Prograrrns IAjuda? ].
» Consu~ar por: No.Processo I tv'arca Inular ICód. Figura IFinalizar Sessão

DETALHES DO ~ROCESSO

NOdo Processo: 820847674

nula r: SPIRITS IN!ERNATIONAL B.V.

Marça: STOUCHNAYA STOU KAFYA COFFEEFLAVOREDRUSSIAN VODKA

Narre do Procurador: CUSTÓDIO DE ALMEIDA & CIA.

Data do Depósito: 22/06/1998
Data da Concessão: 27/08/2002

Situação: R/Sub.Jud. Vigência: 27/08/2012
Apresentação: Mista

Classe Nice: NCL(8) 33
Natureza: De Produto

Es Ifi -. VODKA, AGUARDENTES,E OU1RAS BEBiDAS ESPIRITUOSAS,
pec lCaçao'INCWÍDAS ...

A sfla- SEM DIREITO AO USO EXCwslVO DA EXPRESSÃO"COFFEE
po I 'FLAVORED R••.•.

PETIÇÕES

Prazos para a Prorrogação
.' Início do Prazo Ordinário: 28/08/2011

Fim do Prazo Ordinário: 27/08/2012
Inicio do Prazo ExtrabrdináriO: 28/08/2012

Fim do Prazo Extraordinário: 27/02/2013

CFE(4): ..,5.3.11; 25.7.25

Pgo
"r

Protocolo
800120143219

Data
22/08/2012

Im9 Serviço
374

Oiente
SPIRITS INTERNATlONAL B.V.

Delivery

RPI Data RPI

1803 i6/07/2005

177221/12/2004
165127/0B/2002
1620 22/01/2002
155203/10/2000
155126/09/2000
144211/08/1998

Despacho

569

569
400
353
235
004
003

PUBLICAÇÕES .
COmplemento do Despacho

AGRAVO DE IN51RUMENTO. 2A 11JRMADO TRIBUNAL REGIONAL FEDERALDi\ 2A REGIÃO (RJ). N0 2005.02.01.005304-:3 E
PROCESSOINPI NO52400.003569/04. DECISÃO DETERMINANDOA SUSPENSÂODOS EFEITOS DOS REGISTROS820B47674,.
8208476&6, 820847631, 820847640 E 820847658, E DE TODOS OS REQUERIMENTOSEM ANDAMENTO ENCAMINHADOS
POR SPIRITS INTERNATIONAL DERIVADOSDA MARCA "STOUCHNAYA". DETERMINADO, IGUALMENTE, QUE OS AGRAVt\DOS
FICAM IMPEElIDOSDE PROCEDERÀ TRANSFERÊNCIA DE TI11JLARIDADEE (OU) AVERBAÇÃO DE QUAISQUER ..
AçãO ORDINáRIA TRIGéSIMA. NONA VARA FEDERAL(RJ) NO820847631 E PROCESSOINPI NO52400.003569/04.

..
CED. CLOSEDJOINT STOCKCOMPANY"SOJUZPLODIMPORT' (ZAO"SOJUZPLODIMPORT')
INCORREÇÃO'NO NOME DO TI11JLARE NO NODO INPI •..

Dados atualizados até 08/04/2014 - NOda Revista: 2257 .

voltar

[§]

-.

https://9ru.inpi.9 ov.br/pPI/ser~et/MarcasSer~ etController?action=detail &codProcesso= 10n385. 1/1



f)oCJ ;,02; COl)sulta à 'Base de Dados do INPI
--------<', -- [Pesquisa Ba~e Patentes IPesquisa Base Desenhos IPesquisa Base A-ogramas IAjuda?]

» Consu~ar por: No,A-ocesso I Marca ITrtular I Cód, Figura I Finalizar Sessão

,DETALHES DO PROCESSO

NOdo ProCésso:820847666

Titular: SPIRfT5 INTERNATlONAL B.V.

Marca: STOUCHNAYA STOU VANIL VANILLA FLAVOREDRUSSIANVODKA

Norre do Procurador: CUSTÓDIO DEALMEID~ & CIA•.

Data do Depós~0:22{06/! 99B
Data da Co~cessão: 27{08/2002

Situação: R/Sub.Jud. Vogênda: 27{08{2012
Apresentação: Mista

Classe Nice: NCL(8) 33
Natureza: De Produto

Es ir'" VODKA, AGUARDENTES, E OUTRAS BEBIDASESPIRI1UOSAS,
' pec lCa""o. INCLUi DA••• "

A tila' SEMDIREITO AO USO EXCWSIVO DA EXPRESSÃO'VANILLA
pcs I 'FLAVORED .•..

\

Prazas para a Prorrogação
Infclo do Prazo Ordinário: 28{08{2011

Fim do Prazo Ordinário: 27{08{2012
Inlcio,do Prazo Extraordinário: 28{08{2012

Fimdo Prazo extraordinário: .27{02{2013

CFE(4): 5.3.11

\

Pga
,,( Pratocolo

800120143223
Data

22/08{2012

.'
Img, Serviço

374

PETIÇÕES

Cliente
SPIRfT5 INTERNATIONAL B.V.

Delivery

RPI Data RPI

. 180326/07/2005

1772 21/12/2004
1651 27/08/2002
162022/01/2002
155203/10/2000
155126/09/2000
144211/08/1998

PUBUCAÇÓES
Despacho Complemento do Despacho

AGRAVO DE INSTRUMENTO. 2A TI.lRMA DO TRIBUNAL REGIONALFEDERALDA 2A REGlÃO (RJ). NO2005.02.01.005304-3 E
PROCESSOINPI NO52400.003569{04. DECISÃO DETERMINANDOA SUSPENSÃODOS EFEITOS DOS REGISTROS820847674,

569 820847666, 8,20847631, 820847640 E 820847658, E DETODOS OS REQUERIMENTOSEM ANDAMENTOENCAMINHADOS
POR SPIRfT5 INTERNATlONAL DERIVADOSDA MARCA "STOUCHNAYA". DETERMINADO, IGUALMENTE,QUE OS AGRAVADOS
FICAM IMPEDIDOS DE PROCEDERÀ TRANSFERÊNCIADET1TI.ILARIDADEE (OU) AVERBAÇÃODEQUAISQUER

569 AçãO ORDINáRIA TRlGeSIMA NONA VARA FEDERAL(RJ) NO8i0847631 E PROCESSOINPI N05Z400.003569/04.
400
353

235 CED. CLOSEDJOINT STOCKCOMPANY"SOJUZPLODlMPORT' (ZAO"SOJUZPLODlMPORT')
004 INCORRREÇÃO NO NOME DO T1TI.ILARE NO NODO INPI.
003

Dapos atualliados até 08/04/2014 - NOda Revista: 2257

. voltar

~



15/4/2014 INPI

OOG 0.3
Consulta à Base de Dados do INPI

[Pesquisa Base Patentes I Pesquisa Base Desenhos I P9squisa Base Ftogramas I Ajuda?]
» Consultar por: No.Ftocesso IMarca ITrtular IC6d. FIQura IFinaiizar Ses~ao '

DETALHES DO PROCE!i50

NOdo Processo: 820847631

nula r: SPIRITS IN1ERNATlONf.L B.V.

STOUCHNAYA STOU STRASBERISTRAWBERRYFLAVOREDRÜSSIANMarca:
VODKA

Norre do Procurador: CUSTÓDIO DEALMEIDA & CIA. -

Data do Depós~o: 22/06/1998
Data da Concessão: 27/08/2002

Situação: R/Sub.Jud. VIQência: 27/08/2012
Apresentação: Mista

Classe Nice: NCl.(8} 33
Natureza: De Produto

Es iflcaçã' VODKA, AGUARDENTES,E'OliTRAS BEBIDASESPIRITUOSAS,
pec o'INCWÍDA .•.

Apostila: SEMDIREITO AO USO EXCWSIVO DA EXPRESSÃO"STRAWBERRY
FLAVOR.•• _ .

PETIÇÕES

Prazos para a Prorrogação
Início do Prazo Ordinário: '28/08/2011

Fimdo Prazo'Ordlnário: 27/08/2012
Inicio do Prazo extraordinário: 28/08/2012

Fim do Prazo Extraordinário: 27/02/2013

CFE(4}: 5.7.1

Pgo
./
v"

Protocolo
850120197177
800120143221

Data
14/11/2012
22/08/2012

Im9 ,Serviço
348
374

Oiente
SPIRfTS IN1ERNATlONAL B.V.
SPIRfTS IN1ERNATlONAL B.V.

pelivery

RPI Data RPI

1803 26/07/2005

177221/12/2004
.165127/08/2002
1620'22/01/2002
155203/10/2000
155126/09/2000
1442 U/08/1998

Despacho

569

569
400
353
235
004
003

PUBLICAÇÕES
, 'Complemento do DespâCho, " "

AGRAVO DE INSTRUMENTO. 2A TURMA DO TRIBUNAL REGIO.NALFEDERALDA 2A REGIÃO (RJ). NO2005.02.01.005304-3 E
PROCEsSOINPI N° 52400.003569/04. DECISÃO DETERMINANDOA SUSPENSÃODOS EFEITOS D05 REGISTROS820847674,
820847666, 820847631, 820847640 E 820847658, E DETODOS OS REQUERIMENTOSEMANDAMENTO ENCAMINHADOS
POR SPIRITS IN1ERNATlONAL DERIVADOSDA MARCA "STOUCHNAYA". DETERMINADO, IGUALMEN1E, QUE OS AGRAVADOS
FICAM IMPEDIDOS DE PROCEDERÀ TRANSFERÊNCIADEjTITULARIDADE E (OU) AVERBAÇÃODE QUAISQUER

, AçãO ORDINáRIA TRIGéSI)1A NONA VARA FEDERAL(RJ) N° 820847631 E PROCESSOIN~I NO52400.003569/04.

CED. CLOSEDJOINT STOCKCOMPANY"SOJU2PLODIMPORr (ZAO "SOJUZPLODIMPORT1
INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR E NO NODO INPI.

Dados atualizados até !l8/04/2014 - N,Oda Revista: 2257 '

vc·ltar

~

https://gru.inpi ,gov.br/pPI/~er\l et'MarcasSer\letControlier?action=detail&CodProCe~so= 1077381 1/1



15/4/2014

.consulta à Base de Dados do INPI
[ Pesquisa Sase Palentes t PesquiSa Sase Desenhos IPesquisa Sase Programas IAjuda? ]

• Consu~ar por: No.Ptocesso IMarca llitular ICód. Figura I Finalizar Sessão

DETALHES DO PROCESSO

N° do Processo: 820&47640

. ào.de If),v"e 'Ivd~ S'~.

Q.' ·lt'1- ~cu Fls ... '" •
"O ' ,

Rub.: , .:t
~ 0

?--" . 0~
ei\t" _~o .

Norre do Procurador: CUSTÓDIO DE ALMEIDA &. ClA.'

Ma STOUCHNAYA STOU RAZBERI RASPBERRY FLAVORED RUSSIANrca:
VODKA

nular: SPIRITS INTERNATIONAL B.V.
I

)

pata do Depósito: 22/06/1998
Data da Concessão: 27/0812002

Situação: R/SUb.Jud. Vigência: 27/08/2012
Apresentação: Mista

passe Nice: NCL(8) 33
Natureza:- De Produto

E W·,,· VODKA, AGUARDENTES, E OUTRAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS,
spac lC8"..o'I.NCWÍDAS •...•

A t'la SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO "RASPBERRY
pcs I :FLAVORE ..• I .

1>ETIÇÕES

. Prazos para a Prorrogação
Início do Prazo Ordinário: 28/0B/2011

Fim do Prazo Ordinário: 27/08/2012
Inicio do P'razo'Extraordlnárlo~ 28/0B/201"2

Fimdo Prazo Extraordinário: 27/02/2013

CFE(4): 5.7.1

Pgo
..r Protocolo

800120143220
Data

22/0812012 '
Img Serviço

374
Cliente

SPIRITS INTERNA TIONAL B.V.
, Deliv.ery

.I

RPI Data RPI

180326/07/2005

177221/12/2004'
16512,7/08/2002
162022/01/2002
155203/10/2000
155126/09/2000
144211/08/1998

Despacho

569

569' .

40.0
353
235
004
003

PUBUCAÇÕES ,
Complemento do Despacho

AGRAVO DE INSTRUMENW. 2A TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIÃO (RJ). N0 2005.92.01. 005304-3 E
PROÇESSO INPI NO 52400.003569/04. DECISÃO DETERMINANDO A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS REGISTROS 820847674,
820847666, 820847631,,820847640 E 820847658, E DE TODOS OS REQUERIME,NTOS EM ANDAMENTO ENCAMINHADOS
POR SPIRITS INTERNATIONAL DERIVADOS DA MARCA "STOUCHNAYA". DETERMINADO, IGUALMENTE, QUE OS AGRAVADOS
FICAM IMPEDIDOS DE PROCEDER À TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E (OU) AVERBAÇÃO DE QUAISQUER
AçãO ORDINáRIA TRiGéSIMA NONA VARA FEDERAL (RJ) NO 820847631 E PROCESSO INPI NO 52400.003569/04.

CED. CLOSED JOINTSTOCK COMPANY "SOJU2PLODIMPORr (ZAO "SOJU2PLODIMPORT')
INCORREÇÃO NO NOME E NO NO DO INPI.

Dados atualizados até 08/04/2014 - NOda Revista: 2~7

/.

.,

/

. i

\

https://gru.inpi.gov.br /pPI/senAet/M arcasSer-AetController?action=detail &codProcesso= 1077382' 1/1



15/4/2014 INPI

Consulta à Base de Dadàs do INPI
[ Pesquisa Base Patentes I Pesquisa Base Desenhos I Pesquisa Base Prograrms I Ajuda? ]

» Consu~ar por: No,Processo I Marca I Titular I Cód. FlQura r Finalizar Sessllo ,

DETALHES DO PROCESSO

N° do Processo: 820847658

nula r: SPIRITS INTiERNATlONAL8.V.

Marca: STOLICHNAYASTOLI OHRANJORANGEFLAVOREDRLJSSIANVODKA

Norre do Procurador: .CUSTÓDIO DEALMElDA & CIA.

Data do Depós~o: 22/06/1998
Data da Concessão: 27/08/2002

S~uaÇão: R/Sub.Jud. Vigência: 27/fJ8/2012
ApresentaÇão: Mista

Classe Mc.: NCL(8) 33
Natureza: De Produto

Es if1ca;.•• VODKA, AGUARDENTES.E OUTRASBEBIDASESPIRffiJOSAS.
pec ",o'INCWÍDAS ... ' _

A t'la SEMDIREITO AO USO EXCWSIVO DA EXPRESSÃO"ORANGE
pos I :FLAVOREDR..• '

PETiçÕES

Prazos para a Prorrogação
Início do Prazo Ordinário: 28/08/2011

Fim'do Prazo Ordinário: 27/08/2012
Inicio do Prazo Extraordinário: 28/08/2012
•Fimdo Prazo Extraordinário: 27/02/2013

CFE(4): 5.7.1

Pgo

"
Protocolo

800120143222
Data

22/08/2012
Img Serviço

374
Ciente

SPIRITS INTiERNATlONAL B.V.
Delivery

'RPI Data RPI

1803 26/07/2005

177221/12/2004
165127/08/2002
162022/01/2002
155203/10/2000
155126/09/2000
144211/08/1998

PU8UCAÇÕES
Despacho Complemento do Despacho

AGRAVODEINSTRUMENTO.2A luRMA DO TRIBUNALREGIONALFEDERALDA 2A REGIÃO (RJ). NO2005.02.01.005304-3 E
PROCESSOINPI N°-52400.003569/04. DECISÃODETERMINANDOA SUSPENSÃODOS EFEITOSDOSREGISTROS820847674,

569 820847666, 820847631, 820847640 E 820847658, E DETODOSOS REQUERIMENTOSEMANDAMENTOENCAMINHADOS
PORSPIRITS INTiERNATlONAL DERNADOS ÇlAMARCA"STOLIOiNA YA". DETERMlNADO,IGUALMENTiE,QUE05 AGRAVADOS
FICAM IMPEDIDOSDE PROCEDERÀ TRANSFERÊNCIADETI1lILARIDADE E (OU) AVERBAÇÃODE QUAISQUER

569 AÇãOORDINáRIA TRIGéSIMA NONA VARA FEDERAL(RJ) N0 820847631 E PROCESSOINPI NO52400.003569/04.
,400
353
~35 CED. CUDSEDJOINT STOCKCOMPANY"SOJUZPUDDIMPORr (ZAO "SOJUZPUDDIMPORT')
004 INCORREÇÃONO NOMEDO TI1lILAR E NO N° DO INPI.'
003

"Dados'atualizados até 08/04/2014 - NOda Ryista: 2257,

voltar

~

https://gru.inpi.gDv.br/pPI/serlolet/M arcasSerlol etController?action=detail &codProcesso= 1077383 ·1/1



15/4/2014 INPI

Consulta à Bas'e de Dados do INPI
[Pesquisa Base Patentes I Pesquisa B'as\DesenhOS I Pesquisa Base A"o.g~aIl"a5 IAjUda?]

)li) Consular por: No.Ftocesso I r-krca I Trtul~r I Cód. Figura I Rnalizar Sessao· .

'DETALHES DO PROCESSO

NOdo Processo: il236431~0

Titular: SPIRITS INTERNATIONAL'B,V.

/
Marca: STOUCHNAYA

Narre do Procurador: CUSTÓi:1I0 D~ ALMEIDA & ClA.

Data do Depós~o: 1'1/03/2001
~uação: Ped.S.Jud.

Apresentação: Mista

Classe Nice:" NCl(7) 33

Natureza: De Produto

df" '- BEBIDAS ALCOÓUCA5. (EXCETO CERIfE)A), VODKA, AGUARDENTEs
Espe lCaÇ3o:E B••• CFE(4): 7.1.8 ;27.5,1;

24.11.14

Pgo Protocolo· Data Img . Serviço
PETIÇÕES

Cliente Delivery

PUBUCAÇÕES

Complemento do Despacho
J'

'.

RPI Data RPI
207114/09/2010
177221/12/2004
15B629/05/2001

Despacho
230
251
003

NOME E SEDE ALTERADOS.

AçãO ORDÍNáRlA TRIGéSIMA NONA VARA FEDERAL (RJ) NO820847631 E PROCESSO INPI NO52400.003569/04.-

Dados atual~ados até OB(04/2014 - N'O,da Revista: 2257

Voltar

~

. , .. ' \

https://gn.tinpi.gov.br/pPI/senA eVMarcasSerlÁ etController?acti on= detail &codProcesso= 1'390568
1/1



15/4/2014 INPI

fie ' Of
• Consulta à Base de Dados do INPI

. [Pesquisa 8aSe Patentes IPesquisa Base Desenhos I Pesquisa Base A'ograrms I Ajuda? ]
.s.Consular ~r: No.~ocesso 1-M:1rca I TItular I C6d. Figura I Rnal~ar SessAo

.DETALHES DO PROCESSO

NOdo Processo: 825028841

nula r: 5PIRIT5 INTERNATlONAL B.V.

Marca: STOLICHNAYi\ EUT

Narre do PrOC1Jrador:CUSTÓDIO·DEALMEIDA·& CIA.

N° da Prioridade 1010204
Unionista:

Data do Depós~o: 28{10{2002
Situaçâo: Ped.5.Jud.

Apresentação: Tridirrensional

Classe Nic:e: NCl(8) 33

'- Natureza: De Produto

especifICaçãO: BEBIDASALCOOUCAS (EXCET<?CERVEJA). VODKA E OI[TRAS
BEBIDAS••..•

PETIÇÕES .

CFE(4): 19.7.1 ;28.5;
. 26.3.1; 1.15.5

Pgo Protocolo Data Img Serviço Cliente Dellvery

PUBUCAÇÕES

Complemento do DespachoRPI Data ItPI
207114{09{2010
177221/12{2004
166610{12{2002

Despach~
230
251
003

NOMEE SEDEALTERAD05 ..

AçãO ORl:>lNáRlA TRIGéSIMA NONA.VARA FEDERAL(RJ) NO820847631 E PROCESSOINPI N0 52400.003569{04.

Dados atualizados até 08{04{2014 - N0 da Rév~ta: 2257

voltar

~

https://gru.inpi.gov.br/pPlIsenAeVM arcasSer-AetControll er?action=detail &codProcesso= 1560087
1/1



, ,

DerA LHES DO PROCESSO

15/4/2014
• INPI

OOG 08~-------
Consulta à Base de Dados do INPI

, ' , [ Pesquisa Base Petentes I Pesquisa Base Desenhos , Pesquisa Base A'ograrres I Ajuda? ]
»Consu~ar por: No,A'ocesso' M3rea' Tilll/8r I Cód, Figura r Finalizar Sessao

N° do Processo: 824913620
Titular: SPIRITS INTERNA nONAL B.V.
Marca: STOUCHNAYA EUT

No"" do Procurador: CUSTÓDIO DE ALMEIDA & CIA
NOda Prioridade Unionlsta: 1006429

Data do Depós~o: 30/08/2002
Stüação: Ped.5:Jud.

ApreSentação: Norrinaliva

Classe Nice:NCL(8) 33

Natureza: De.Produto ,

Especifiéação: BEBIDAS ~LCOÓUCAS (EXCETO CERVEJAS), V9DKA, DESTILADOS E QU ..•

pmçÕES
Pgo Protocolo Data Img Serviço Cliente Dellvery

RPI Data RPI
207114/09;2010
1772 21/12/2004
16592'2/10/2002

Despacho
230
251
003

t •

PUBUCAÇÕES

Complemento do Despacho
NOME E SEDE ALTI:RADOS.

AçãO ORDINáRIA llUGé51MA NONA VARA FEDERAL (RJ) N° 820847631 E PROCESSO INPI NO52400.003569/04.

Dados atuarlZados até 08/04/2014· N0 da Reoista: 2257

voltar

~

.~

.relÍM arcasSeri,! atControl1 er?acti on=detail&codProcesso= 1546547 1/1-



15/4/2014 INPI. toe 001 '. ~\eà3.de 'nqúS!,,--

., .. l\;iJ~
Consulta ti Base de Dados do INPI ~-o

[Pesquisa Base Paleoles IPesquISa Base Desenhos IPesquisa Base A-ograrrns IA~i1ub.: •. ?:?
»Consultar por: No.A-ocesso IMarca ITitular ICód. FIQura IRnalizar Sessao ç. ~

.. O :~
DETALHES DO.PROCEsSO /O€'II' dOI)

" • DNOdo Processo: 823568490
T~úlar: SPIRIlS INTERNAll0NAl B.V.
Marca: STOUCHNAYA

Norre do Procurador: CUSTÓDIO DEALMEIDA & CIA.
Data do Depós~o: 16/02/2001

S~uação: Ped.,s.Jud.
Apresentação: NOrTfuativa

Classe Nice: Nel(7) 33
Natureza: De Produto

Especificação: BEBIDASAlCÓOUCAS, VODKA E DE$TILADOSEAGUARDENTES

PETIÇÕES
Pgo
,/

Protocolo
810Q80107368
810080107351

Data
03/04/2008
03/04/2008

Img Serviço
348
348

Cliente
SPIRIlS INTERNA110NAl B.V.
SPIRI1S INTERNA110NAl B.V..

Delivery

-RPI Data RPI

20n 21/09/2010

2071 14/09i2010
177221/12/2004
157910/04/2001

Despacho

175

230
251
003

PUBUCAÇÕES .

Complemento do Despacho
PETIÇÃO DEAlTERRAÇÃO DE NOMEE SEDE.No(810080107351,DE 03/04/2008, PORCARECERDEOBlElU', rENDO EM
VISTA QUEJÁ SE.ENCONTRACOM 9 NOMEE ENDEREÇODO TI11JLAR.1NT.CUSTÓDIO DEALMEIDA & CIA.
NOMEE SEDEALTERADOS.

AçãO ORDINáRIA.TRIGéSIMA NONA VARA FEDÉRAl (RJ) NO820847631 E PROCESSOINPI NO52400.003569/04.

Dados atualizados até 08/04/2014 - N0da Revista: 2257

voltar

~

https://gru.inpi.gov.br/pPI/ser-.A et/M ar<;asSer-.AetController?action=detail &codProcesso= 1381994
1/1



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga; 09, 22° andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050

TeL: (21) 3037-3731/3037-3208- Fax:: (21) 3037-3206

Nota N° 0189-201A-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1
PROCESSO N° 00400000128201474
INTERESSADO: Procuràdoria-Gera] Feperal .

( .
ASSUNTO: Marca Stolichnaya. Minuta de manifestação dirigida ao Juiz Federal da 393 Var~
Federal do Rio de Janeiro.

/

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

1., A PFE-INPl examinou a controyérsia judicial envolvendo a marca Stolichnaya
mediante a Nota N° 0065-20 14-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1e Nota N° 0121-2014-
AGU/PGF /PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1

. 2.. A síntese das duas notas. foram incorporadas na minuta de manifestação, a qual se
e,ncontra no ,anexo da presente nota técnica.

3. Uma vez aprovada a minuta de manifestação pelo Procurador-Chefe desta .
Procuradoria, cabe submetê-la à Procuradoria Regional Fe.deral' da 2a .Região, a qual possui.
ampla liberdade para 'alterar os seus "termos, posto que ela detém a representação judicial do
INPI. '

'4. Para fins de subsidiar a atuação da Procuraçloria Regional Federal da 23 Região,
cabe abordar algumas questqes pertinentes ao processo judicial nO05286733.520044025101, em
trâmite na 393 Vara Federal do Rio de Janeiro ..

5. A ação judicial foi proposta em face do INPI, em 22 de setembn;>de 2004. A ação
judicial ataca primordialménte uni ato administrativo praticado no ànq de 1993, a saber, a
transferência de titularidade da marca Stolichnaya ..

6. Não houve impugnação administrativa antes da propositura .da ação judicial. Isso
significa que.o. INPI tomou conhecimento da alegação de irregularidade do ato administrativo
'quando foi citado, em 18de novembro de 2004 ..

7: .. Quando a ação judicial foi proposta já havia transcorrido o prazo decadencial
quinquenat para a AdministFação anular o seu próprio ato administrativo, nos termos 'do art.; 54
da Lei 9'.784, de ,29 de janeiro de 1999. I' .

I .Para tal assert;i~a, adota-se a contagem do cálculo decadencial pacificada pelo Superior Tribul1-al de Justiça.
Segundo entendjmento do Superior Tribunal de Justiça, a Administração tem o prazo de cincós anos a contar da



F~i As.frL ~
Rubrica

s~

\

..
8. Não está claro se o Poder Judiciário pode anular um, ato administrativo praticado
onze anos. antes. da propositura da ação judicial. Por outro lado, o 'instituto da decadência para
anulação dos atos administrativos pàrece que pode ser afastado quando o ato administra,tivo
decorre de uma situação envoivenda má-fé.

9. Não Se cogita de má-fé da Adrninistràção, quando deferiu a alteração de...
titularidade da.marca·Stolichnaya,no ano de 1993, corno demonstra os tópicos I.1 e 1.2 da Nota
N° 0065-20 14-AOU/PGF IPFE/INPI/COOPI-LBC-2.1.

'J

10. Por outro la~o, há indícios de niá-fé por parte da empresa ForeignEconomic Joint
Stock Company Sojuzplodoimpo,rt, que veio ao INPI no ano de 1993 denominando-se sucessora
da empresa titular da marca Stolichnaya. Comprovada a má-fé por parte da Foreign Economic
Joint Stock çompany Sojuzplodoimport, parece razoável afastar a decadência para anular o ato
administrativo.' .

11. Ocorre, todavia, que a má-fé não foi mencionada no acórdão da Presidência do
Superior Tribunal de Comércio da Fed~ração Russa, a. qual recebeu a homologação pelo

.Superior Tribunal de Justiça, nos autos do processo SEC n° 269 - RU (2005/0162278-6).

12. O fato do acórdão russo homologado pelo Superior Tribunal de Justiça não se
referir à má-fé, não impede o Poder Judiciário brasileiro de chegar a essa conclusão ~ediante
outros documentos.

13. Além da questão envolvendo a decadência, outra que d~manda atenção refere-se
ao alcance do acórdão proferido peta Presidência do' Superior Tribunal de CQmércio da
Federação Russa. O acórdão foi proferido em 16 de outubro çie 2001 e declara inválido o
dispositivo do estatuto social da Plodovaya Kompanhya, o quàl afirma tratar-se de sucessora

"legal da associação de comércio exterior Soyuzplodoimport.

14. O acórdão explicita as razões da invalidade da cláusula do estatuto social. Essa
. cláusula não possuía amparo legal. Ou seja; existe um vício de origem na referida cláusula. Cabe
transcreVer dois parágrafos do acÓrdão sobre o tema..em apreço:

"A julgar pelos autos chega-se à conclusão que a inclusão sem amparo
legal no contrato social da VAO Soyuzplodoimport do direito 'de
sucessão da sociedade em relação à VVO Soyuzplodoimport, bàseia-se
no acordo de çonstituição relativo à cdação da VAO Soyuzplodoimport,
firmado em 05.09.91.
O mencionado acordo é' o .contrato que rege a atividade conjunta dos
participantes da criação da VAO Soyuzplodimport, e tem amparo no
direito civil. De conformidade com o artigo 180 do Código Civil da
Federação Russa essa transação na parte relativa ao direito de sucessão
entre a VVO Soyuzplodimport'e. a VAO'Soyuzplodoimport é inválida;"

'vigência da Lei 9.784/99 para anular () ato'admi~istrativo, sob pena de deca~ncia, quando es'te foi praticado antes
da29 dejaneiro de1999.

2



15.. O acórdão russo. não afirma expressamente que a declaração de invalidade da
cláusula contratual possui efeitos retroativos. Tampouco, o. acórdão homologatório proferido
pelo Superior TriblJ1lal de Justiça especifica o marco inicial dos efeitos do decisum russo.

16. Assim, pode-se argumentar que a invalidade da cláusula contratual não retioage.
para. tomar nulo um ato. praticado pela empresa Foreign Ecopomic Joint Stock Company
Sojuzplodoimport.

17. Se for adotado tal raciocínio, o acórdão russo homologado pelo Superior Tribunal
de Justiça não teria qualquer repercussão nos autos da ação judicial n° 05286733520044025101,
em trâmite naJ93 Vara Federal do Rio de Janeiro.

20.Sugere-S,e a a~ção do'segundo raciocínio, segundo o qual, a sentença russa. ópera
efeitos'fetroativos, desde a criação Foreign,Economic JoiIit Stock Company Sojuzplodoimport.~," ..

19. As duas linhas argumentativas parecem válidas e passíveis de sústentação na
esfera judicial, e elas definem se o ato administrativo praticado pelo INPI, no ano de 1993, deve
ou não .ser anulado.

18. Por ol,!tro lado, raciocínio oposto admite que a declaração de invaÜdade proferida
pelo Tribunal da Rússia opera de forma retroativa, surtindo efeitos desde a data de constituição
da pessoa jurídica que erroneamente se autodenominou sucess.ora legal da associação de
comércio.ext~rior Soyuzplodoimport.

-·Rio de Janeiro, 30 de maio de 2014.

3

k '/-:?
, /) '.

Y?"'.c~ ,~ , C2~,-~.~ LorisHaena c~i'feio ..
Procurador Federal

Coordenador

Diante do exposto, sugere-se o encaminhamento dos autos:
L Dos autos para a Procuradoria-Regional Federal da 23 Região;
n..Cópia da presente nota técnica, bem como das duas precedentes para ciência

do Diretor ~e Marcas e da Presidência .. "

À consideração -superior.

22.

21. Talvez não seja necessária uma manifestação veemente a favor de uma ou outra
parte, Ila presente demanda judicial, em virtude das questões jurídicas' supra elencadas. Nessa

. senda, parece razoáv~l uma manifestação com o seguinte conteúdo:
(i) DesCrição .dos fatos constantes do processo administrativo relativo à

transferência de titularidade da marca:
(ii) Uma exposição favorável à nulidade do ato administrativo que alterou a

titularidade da marca Stolichnaya, em decorrência do exposto no decisum
russo homologado pelo Superior Tribunal de Justiça.



Minuta demanifesÚlção -anexo da Nota N° 0189-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1 .

EXCELENTíSSIMO SENHOR DOUTOR JUlZ FEDERAL DA. 398 VARA FEDERAL
DA SUBSEÇÃO JUDIC~ÁRIADO RIO DE JANEIRO

Processo nO0528673352004402510 1

Autor: FKP Sojuzplodoimport, OstaICo do BrasilS.A:, O O O "Ost-Alko", FGUP Vsesojuznoe
Objedínenije Sojuzplodoimport .

. .
Réu: Instituto Nacional da Propriedáde Industri~l, Spirits lntemational N.V, Closed Joint
Stock Company, Plodimex do Brasil Importação e Exportação Ltdae Foreign Economic Joint '
Stock Company Sojuzplodoimport.,

O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL _ INPI,
autarquia federal, criada pela Lei n° 5.648, de 11 de dezembro de 1970, representada pelà
Procuradoria Regional Federal da 28 Região, localizada na Praça Pio X, nO54, Centro, Rio de

•. Janeiro, nos autos em epígrafe,. vem, respeitosamente, manifestar-se sobre a repercussão na
presente demanda da homologação de sentença estrangeira, pelo Supedor Tribunal de Just~ça,
nos autos do processo SEC nO269 - RU (2005/0162278-6).

1. ' ~m sede de contestação, o INPI argumentou que o deslinde da controvérsia'estava
vinculado à decisão do Superior Tribunal de Justiça referente à homologação da sentença russa.

"-
2. Antes .de abordar a sentença estrangeira homologada, cabe tece.r algumas
considerações sobre o principàl ato administrativo impugnado p~lo autor, na presente ação.
demanda. Isto é, a alteração do nome do titular do registro d'a marca Stolichnaya (nO006921310),
publicada na Revista de Propriedade Industrial/RPI nO1173, de 25.05.1993.'

4
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1. ALTERAÇÃO DO NOME DO TITULAR DO REGISTRO DA MARCA
, .

3. A marca Stolichnaya (nO 06921310) foi concedida em 25.4 .1979 à
. FGUPVSESOJUZNOE OBJEDINENJE SOJUZPLODO IMPORT (V/O,
SOJUZPLODOIMPORT) (doc. 01).

4 .. Em 16.03.1993, a empresa Foreign Economic Joint Stock Companyapresenta
uma petIção perante o INPI solicitando a alteração do nome da empresa titular da marca
Stolichnaya.(doc. 02).

5.· '. As razões que acompanham o pedido informam qÚe SOJUZPLODOIMPORT teve
alterado o seu nome para Fore~gn Economic JoÍnt Stock Company (doc. 03) ..

'. 6. Para atendimento do pleito administrativo, a For~ign Economic Joint Stock
Compan:y apresenta uma procuração outorgada pelo presidente da empresa Evgenij Filippovich
Sorochkin (doc. 04).

7. Identifica-se uma dec~aração, a qual contém o texto em russo e em inglês. 9 texto
em inglês atesta à alteração do nome da Sojuzplodoimport para Foreign Economic Joint Stoc'k
Comp~y "Sojuzplodoim,port" (doc. 05). Esses documentos receberam a validação consular,
brasileira (doc. 06). '

8. Em razão cios documentos apresentados pela Foreign Economic Joint Stock
Company, O INPI deferiu a alteração do nome da titular da marcaStolichnaya (006921310) por \
meio de pub~icação ocorrida na Revista da Propriedade Industrial nO1173, de 2S.05 .1993 '(doc .

. 07) ..Esse é o ato impugnado na presente ação judicial.' .

•
9. A' altéração do nome da titular da- marca Stolichnaya tem uma aparência de...
legalidade. Se eventualmente existiu ilegalidade por parte da' Foreign Economic Joint Stock .
Company,. no ano de 1993, não havia como a Administração Pública efetuar essa verificação,
naquele momento.

10. Os requisitos formais para efetuar a alteração de titularidade do registro marcário
foram cumpridos me'diante os documentos apresentados.

\
11. Inclusive, vale mencionar a existência de .uma proouraçã~ do ano de 1989 firmada
pela V/O SOJUZPLODÓIMPORT para fins de renovação da marca. Nessa procuração públic~,
consta o nome do presidente da V/O SOmZPLODOIMPORT com a seguinte grafia: Sorochkin. '.
Evgenij Filippovich (doc. 08).

5 .



12.' Ou seja, trata-~e do mesmo presidente da Foreign Economic Joint Stock Company
Eano de 199.3), corri"apenas alteração déf ordem dos nomes. Há i~dícios que sejam uma única
pessoa., não obstante a ordem diversa dos nomes .. Onotário russo, no ano de 1989, atesta que
Sorochkin Evgenij Filippovich,é presidente d~ V/O SOJUZPLODOIMPORT~doc. 08).

13. A alteraçit0' de titularidade da marca, publicada na Revista da Propriedade
Industrial n° 1173, de 25;05.1993, nãO'foi impugnada na esfera administrativa mediante qualquer. " . ,tipo de instrumento.

14. O INPI tomou conhecimento da alegação de irr€;fgularidade do atoadmirÚ.strativo
praticado em 25.05.1993. quando foi citado da presente ação, em 18 de novembro de 2004. A
ação foi proposta em 22 de seteÍnbro de ~q04, onze anos após a prática do atoh

16. ' Quando a ação judicial em epígrafe foi. proposta já havia transcorrido o prazo
decaden~ial quinquenal para 'a Administração ariular o seu própr~o ato àdministrativo, nos termos'
do art. 54 da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

\

17. Ainda que o INPI reconhecesse ,as alegações do :autor, a 'autarquia não poderia
r 10., .

alterar a. titularidade do registro da marc~ Stolichnaya (nO06921310), em razão do disposto no
art. 54 da Lei 9.784/99.

18. Como consectário do' raciocínio recém exposto, o INPI requer a sua exclusão
como parte sucumbente, mi hipótese de procédência da presente demanda. Não é justo onerar o
Tesouro Nacional mediante condenação em honorários sucumbenciais, em uma demanda na qual..

a autarquia n:ão agiu de forma contrária à lei.

2. HOMOLOGAÇÃO DA SENTENÇA ESTRANGEIRA

. ,

19. Em 03 de março de 2010, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
proferiu o acórdão homologatófio do decisum oriundo da Rússia, nos autos da SEC n° 269/RU

. (2005/0162278-6): O acórdão transitou emjulgado em 1° de julho de 2010.

20. O pedido homologatório foi defer~do em relação à PLODOV AYA COMP ANI~;
como demonstra a parte final do voto do Ministro Relator:

"Ante o exposto, voto no sentido do deferimento parcial do pedido de
homologação, somente em face d~ (4) PLODOV AY A COMP ANIA
(anteriormente denominada FOREIGN ECONOMIC JQINT STOCK
'COMPANY SOJUZPLODOIMPORT)." .

"
6
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21. Cumpre verificar como o acórdão russo, homologado pelo Superior Tribunal de
Justiça, afeta a alteração do nome do titular da marca "Stolichnaya", ocorrida no ano de 1993. A

..• L.

parte di$positiva da sentença é sucinta e o seu cerne pode ser transcrito nestes te~os:

"Declárar inválido item 2 da cláusula segunda do estatuto social da OAO
Plodovaya Kompanhyá; na parte relativa a declaração de que a sodedade
é sucessora legal da VVO Soyuzplodoimport." ,

22 .. O estatuto sodal da Foreign Economic Joint Stock Company Sojuzploimport,
objeto de nulidade parcial pela sentença russa, não foi apresentado ~o INPI. 'Nesse sentido, seria
admissívelargumehtar que a alteração do' nome da titular da marca, ,no ano de .1993, não .foi
gfetada pela declaração de nulidade da sentença rusSa. ~G entanto, é preciso analisar o caso sob
um prisma mais arp.plo.

23. Há uma sentença judicial válida no Brasil afirmando que a Foreign Economic
Joint Stock Company não é sucessora legal da VVO Soyuzplodoimport.

24. Se a Foreign ?conomic Joint Stock Company não é sucessora legal da VVO
Soyuzplodoimport, a primeira não poderia ter expedido, a dedaração (doc. 05), na quàl atesta a
alteração do nome" da Sojuzplodoimport para foreign Ec~:momic Joint Stock Company
"Sojuzplodoimport" .

25. - A válidade da declaração apresentadá ao INPI (doc. 05), a qual permItm a
transferência do nome da titular da marca encontra-se comprometida. É razoável e~tender que o
acórdão russo afeta a validade dessa deClaração, se for adotada a, compryensão que o decisum
homologado possui natureza declaratória e p'roduz efeitos retroativos.

26. Nessa senda, é possível sustentar a anulação judicial do ato administrativo
publicado Revista da Propriedade Industrial nO 1173, de ~5.05.1993; na' hipótese do MM. Juí~o
entender que o acórdão russo homologado, pelo. Superior Tribunal de Justiça ,opera eÍeitos ex
tune.

I
4. ATOS ADMINISTRATIVOS DECORRENTES DA ALTERAÇÃO DE
TITUtARlDADE DA MARCA STOLICHNA YA

27. Anulado o ato administrativo que alterou a titularidade da marca Stolichnaya, é
compreensível que toda a cadei? d~ atos praticados' pela Foreign Economic Joirit Stock
Company, com fundamento na ,sucessãO 'empresarial, seja igualmente- desconstituída. Essa
assertiva compreende os seguintes atos: .

1) Cessão da~arca de Foreign EcoI).omic Joint 'Stock para Plodimex do Brasil,
publicada na RPI 1256,.do dia 27.12.1994 (doc. 09);

7



(iv)

(iii)

.(v)

I '

'/

2) Cessão da marca. dePlodirh~x do Brasil para Spirits International N. V;
publicada na RP~1853, de 11.97.2006 (doc. 10);

3) A concessão ,das seguintes marcas:,
:,.

(i) , registro n° 820847674 - Stolichnaya Stoli Kafya Coffee Flavored
',Russian Vodka, concedi,da em 27.08.2002; titular Spirits.lnternational

B.V. (doc. 11);
(ii) , registro n° 820847666 - Stolichnaya Stoli Vanil Vanilla Flavored

, ,

Russian Vodka, concedida em 27.08.2002, titular Spiritslnternational
B.V. (doc. 12);
registro n° 820847631 - Stolichnaya Stoli Strasberi Strawberry Flavored

.. I.

Russian Vodka, cOncedida ein 27.08.2002, titular Spirits International
B.V. (doe: 13);
registro nO820847640 - Stolichnaya Stolí Razberi Raspberry Flavorep

t

Russian Voçlka, concedida em 27,08.2002, titular Spirits International
, , ,

B.y. (doc. 14);
registro nO 820847658 -Stoiichnaya Stoli Ohranj Orange Flavored
Russian Vodkji, concedida em 27.08.2002, titular Spirits Intemational

' , .
B.V. (doc. 15).

28. A anulação judiciál dos atos administrativos supra elencadôs~nsejará
necessariamente p indeferimento administrativo dos seguintes pedidos de registro marcário;
atualmente sobrestados em razão da presente demanda:

I I

5. CONCLUSÃO

29. Vale ressaltar que a legitimidade da Spirits International B.V. para requer~r o
registro de'marcás relacionadas à' marc~ Stolichnaya (n° 06921310) decorre de uma cadeia de
atos praticados a partir da mudança do nome do titular da marca, ocorrida no ano de 1993.

30.

(i) 'pedido ·de registro nO 823643190 -, Stolichnaya {marca mista), data do
depósito: '14.03.2001, Fequerente Spirits International B.V.;

,(ii) pedido de registro nO825028841 - Stolichnaya Elit (marca tridimerisio~al),
data do depósito: ,28.10.2002, requerente Spirit~ International B.V.;

.(iii) pedido de registro n° 824913620 - Stolichnaya Elit (marca nominativa), data
do depósito em 30.98.2002, requerente Spirits International B:V.;

(iv) pedido de registro n° 823568490 ~ Stolichna.ya(marca nominativa), data do '
depósito em 16.02.200[, requerente Spirits International B.V;.

Diante do exposto,o INPI vem~o Juízo para:

8
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r: Reiterar ,o'· pedido formulado, na contestação de reconhecimento da
ilegitimidade passiva do instituto para figurar no feito;

lI. N~ pipótese de indeferimento do requerimento supra e de procedência da
presente demánd~, requer a exclusão da autarquia como parte sucumbente;

lI!. Informar "que compreende a' controvérsia como favorável à nulidade judicial
do ato administrativo publicado na Revista da Propriedade Industrial n? 1173,
de 25.05.1993, a qual alterou'a'titularidad~'do'registro da marca Stolichnaya
(nO 06921310) ..

IV. Informar que compreende a controvérsia comq favoráv~l à nulidaqe judiCial
, dos atos administrativos decorrentes da alteração de titularidade do registro da

I 'marca Stolichnaya (nO06921310), a saber:
1. A transferêncÍa da marca de ~oreign Economic Joint·Stock para Plodiinex

do ,Brasil;
2. A transferência da marca de Plodimex do Brasil para Spirits Intematiorial

N.V;
3. As concessões das seguintes marcas:

(i) registro- n° 820847674 - Stolichnaya Stoli Kafya Coffee Flavored
Russian Vodka, concedida em 27.08.2002, titular Spirits
Intern,ational B.V.;

(ii) . registro nO 820847666 - Stolichnaya Stoli Vanil Vanilla Flavored
'Rl:1ssian ,Vodka, concedida, em 27.08.2002, '. titular SpiÍ'Íts
Intemational B.V.;

(iii) ,registro nO 820847631·..:.. StoHchnaya' Stoli Strasbei'i Strawberry
Flavored Russian Vodka, concedida em 27.08.2002, titular Spiiits
Intemational B.V.;

(iv) registro nO 820847640 - Stolichnaya Stoli Razberi Raspberry
Flavored Russian Vodka, concedida em 27.08.2002, titular Spirits
lntemational B.V.; -

(v) registro nO 820847658 -Stolichnaya Stoli Ohranj Orange Flavored
Russian Vódka, concedida em 27.08.2002, ~ titular Spirits
Intemational B.V.

Nestes termos, pede deferimento.

Rio de Janeiro, _ de ~_ de 2014.

Procurador Federal.
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28{0812011
27{08{2012
28{0812012
27/0.212013 '

"

5.3.11; 25.i25

DETALHES DO PROCESSO

CUSTÓDIO DE ALMEIDA & CIA.

._-----~._------~"-.---_._---------,----_.-
voltar

,~

sroUCHNAYA srou KAFYA COFFEE, FLAVORED RUSSLl\N VQDKA

'SPIRlTS Itm:RNAllONAL B. V.
, ;

Dados atuaflZadosaté 03/06/201" = NO da Revista:, 2265

NCL(8)33
De Prodúto
VOOi<A, AGUARDENTES. E OU1RA~ BEBIDAS' esPIRITUOSAS,
NCWÍDAS ••. ', ,,',

SEMOIREITO AO USO EXCLUSIVO DA EXÍ'RESSÃ.0 "COFFEE
VORED R••.

Consulta a Elase de Dados dO INPI'
[Pesquisa Base Patentes I,Pésquisa Base Desenhos I Pesqúisa Base A'ograrras IAjuda? ]

» Consultar por: No.A'ocessol Marca 'I Titular I a;>d. Figúra I F~alizar Sessêo '
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Dados atua6zado,saté 03/06/2014· NO,daRevista: 226S
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5.3.11

'28/08/2011
27/08/20 li
28/0812012
27/02/2013

voltar

~l_.;·, ,.;:1.

CUSTÓDIO DE ALMElDA &. CIA., ,

•••••• ~ ••••••• , ••• ~ •••••••••••••••••••••••••••• h •••••••• _••••••••••••• ~', •• -.~ •••••••••••• ~

D~ALHES DO PROCesSO

SPlRITS. INTERNA1l0NALB. V.

STpUCHNAYA STOU VA(IIILVA!'IILLAFLAVOREDRUsslANVOOKA

22/06/1998
27/08/2002
R1Sub.Jud. VJ.9~~;::21IQ~7~012

Mista
NCl(8)~3

De Produto
VODKA, AGUARDENTES, E OUTRAS BEBIDAS t!sPIRmJOSAS,

CWÍDA ••• I'

SEM DIREITO AO USO EXCWsIVO DA EXPRESSÃO "VANILLA
VORED •••

Consulta à Base de Dados do INPI .
.c Pesquisa Base f>ãlenles·1Pesquisa Base Desenhos IPesquisa Base A"ogralTlls.'1AjUd~?]

» Consu~ar por: No,A"oeesso IMirea ITrtular ICód. Figurá IFinalizllrSessao" , '
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28/08/2011
27/08/2012
28/08/2012
2?/02/2013

5,7.1

SPIRn5 'INTERNATIONAL B.V,,374

VigênCIa ::27/08/20;2

22/08/2012

eUSTÓOIODE ALMEIDA &. elA,

DETALHES DO PROCESSO

Dados atuafozi>dosaté 03/06/,20:1,4 - NO da Revista:C226S

voltar

,~

STOlleHNAYA $TOU STRASBERr'STRAWBERRYFLAVOREORUSSIAN
DKA

, NCL(8)33
,De Produto
VODKA, 'AGUARDENTESi E OUTRAS BEBIDAS ES.P.IRrnJOSAS,
NeWÍDA •••.
SEr~LDlRETTOAO USO exq:.usrVo DA EXPRESSÃO:'STRAWBj:RRY

VeR, •• , .
PETIçõeS li

, SPIRITS INTERNAnONAL 5,v,

, '-'._~~-'-----.-~----"---------.------,-------------------~-~-"---~-
, PUBUCAÇÕES'

Consulta à S'ase de Dado,s ,do INPI . '
[ Pesquisa Base Patentes I Pesquis~ Base Desenhos,1 Pe~quisa Base A-ogramas [.Ajuda?] ,

» eonsu~ar por: No,A-ocesso I Marca ITrtular I O:.d, Figura I FínarozarSessão " .
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DETALHES 00 PROCESSO
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Dados atuaflZados até 03/06/2014 - NOda Revista: 2265

CUSTÓDIO DÉALMElDA;& ClA.

voltar

'~

<cC ,: _ ,:'~

SPIRlTS INTERNA TlONAL B, V,

sroUCHNAYA STOU RAZBER'I RASPBERRY FLAVORED RUSSlAN

VODKA

22/06/1998
27/08n.002

:Sitlfação'; RlSub.Jud. \>1gêncla:27/08/1012
, . , Mista.

NCL(8) ~3

De Produto
VODKA, AGUARDENTES, E Ol1TRAS BEBIDAS ESPIRITUOsAs.
NcwfDAS •• , , ..
SEM DIR,EITO AO USO EXCWSIVO DA EXPRESSÃO "RASPBERRY

VORE::. ' I
i>I!Í-IçãES !f3l

. ' ,Consulta à Base de-Dadôs'do INPI
t Pesqu\Sa'8asa 'Patentes IPesquisa 8;,se Desenhos 'rPesquisa 8ase Programas IAluda? J

• Consultar por: No.Ftocesso I JvtJrca I Titular I Cód. Figura I Finalizar Scs,são
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orlá; 28/0812011
i7/08/2012
28/08/2012
27/02/2013

. ,

voltar

\iiRilJi::"\.'..•. *.~,--J.'

Dados atualizados até 03/06/2014· NOda.Revlsta:.2265.

CUSTÓDIO ~E AlJo1EIDA & ClÃ.

SPIRITS INTERt;!A110NAL a v; .

2'1./06/1998
27/08/2002
R/Sub.Jud. V!gêndà~'i7iOª/20~'1.

Mista

. NCl(8) 33
De Produto· . \
VODKA, AGUARDENTES, EOlffRAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS,
NéwÍDAS ..•.
SEM DlREITOAO USO EXCWSIVb DA EXPRESSÃO':ORANGE
LAVOREDR ...

PETIÇÕES PI

. .___.- ~ . '~N__~.-·-~,,-~---~-><N----~---·-----·- ----------"---~"---.-----
. PUBUCAÇÕES

Consulta à Base de Dados do INPI
[ Pesquisa Ba~e'Pdtentes1 Pe:sQuisa. Base Desenh~SI Pesquisa 8ase Prograrras I Ajuda? ]

»Cons~~ar por: No.A-ocesso ) Ma!c. 1 lltular .IC6d. FlQura iFinalizar Sessãp

DETALHES Do PROCESSO .
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ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALrZADAJUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22' andar - Centro - Rio~eJaneiro - Cep 20.090-050'

Te!.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

D.espacho N° 0386/2014-AGU/PGF/P,FE/lNPI/COOPI-MSM-3.2.3 t

REFERÊNCIA: Processo N°. 00400.000128/2014-74

•
1. Estou de acordo com a NOTA N° 0189/2014-AGU/PGF/PFE/:rNPI/COOPI-LBC-
2.1, elaborada pelo Procurador Federal Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta
Procuradoria.

I

2. Nesse passo, deve o presente processo ser encaminhado à Procuradoria Regional
Federal da 23 Região para conhecer do entendimento aqui expressado.

3. Deve, antes, o Serviço de Apoi"o às Coordenadorias desta Procuradoria (SECOR),
adotar as providências necessárias ao cumprimento do que restou rec,omendado no inciso II do
item ~2 da tef~rida Nota, fazendo .encaminhar àbiretoria de Marcas, cópia dos documentos ali.
mencionados.

Rio de Janeiro, 10 de junho de 2014

/0 ' ..A- ! ~
. Mauro So ré Maia '

Procurador-éhefe
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