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APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR DE VISTORIA E BUSCA E 
APREENSÃO.  PROPRIEDADE  INDUSTRIAL.  ARGUIÇÃO 
DE  CONCORRÊNCIA  DESLEAL.  EXISTÊNCIA  DE 
CONTRATOS  DE  LICENÇA  DE  EXPLORAÇÃO  DE 
PRODUTOS COM TEMAS DE PERSONAGENS INFANTIS. 
CONFIRMAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  REGISTRO  NO  INPI. 
INOBSERVÂNCIA  DO  ART.  140,  DA  LEI  N.  9.279/96. 
EXCLUSIVIDADE NO USO. INOPONIBILIDADE CONTRA 
TERCEIROS. APLICAÇÃO DO ART. 50, § 1º, DA LEI 9.610/98. 
DESCABIMENTO.  OBJETO  CONTRATUAL  QUE  NÃO 
ENVOLVE DIREITO AUTORAL, E SIM O USO DE MARCA 
PARA FINS COMERCIAIS/INDUSTRIAIS. IRRELEVÂNCIA 
DO  NOME  DADO  AO  INSTRUMENTO  CONTRATUAL. 
MANUTENÇÃO DO DECISUM. APELO DESPROVIDO.

- De conformidade com o teor do artigo 140, da Lei n. 9.279/96, 
“O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que 
produza efeitos em relação a terceiros”. Nesses termos, ainda 
que denotadas,  in casu,  a vigência de contratos de licença de 
exploração  de  produtos,  em  prol  da  empresa  apelante,  tal 
circunstância não é apta a lhe conferir exclusividade no uso 
dos  bens  objetos  da  avença,  por  ocasião  da  ausência  de 
registro dos contratos de licenças no órgão competente. Neste 
viés,  verte,  inclusive, a Jurisprudência pátria,  com esteio na 
conclusão da Colenda Corte Superior  de Justiça,  segundo a 
qual  “O contrato  de  licença  para  uso  de  marca,  para  valer 
contra terceiros, precisa estar registrado no INPI”1.

1 REsp 606.443/SP, Rel. Min. CASTRO FILHO, 3ª TURMA, julgado em 05/02/2004, DJ 25/02/2004, p. 177.



- Restando evidenciado que o objeto dos contratos de licença 
de exploração de produtos em discussão possui uma natureza 
notada e essencialmente industrial/comercial, pois voltada à 
exploração econômica de temas de personagens infantis, e não 
à proteção, em si, de verdadeiras obras intelectuais, artísticas 
ou estéticas, não há de se cogitar a aplicabilidade, na espécie, 
do art. 50, § 1º, da Lei n. 9.610/98, porquanto limitado a casos 
específicos e afeitos à proteção de direitos autorais,  com os 
quais não se confunde a hipótese discutida no presente caso.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA  a  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao 
apelo, nos termos do voto do relator, integrando a decisão a certidão de julgamento 
de fl. 816.

RELATÓRIO

Trata-se de apelo interposto por  Regina Indústria e Comércio 
S.A. contra  sentença proferida pelo MM. Juízo da 11ª  Vara Cível  da Comarca da 
Capital  nos autos  da ação cautelar  de vistoria  e  busca e  apreensão,  movida pela 
empresa recorrente em face de Jacinta Maia Nobre e outros, ora apelados.

Na sentença objurgada, o douto magistrado a quo, o Exmo. Juiz 
de Direito Rodrigo Marques Silva Lima, julgou improcedente a pretensão formulada 
na peça exordial, por entender pela inoponibilidade, contra terceiros, do direito de 
uso  da  propriedade industrial  cedido à  empresa promovente,  ante  a  carência  do 
requisito consubstanciado no artigo 140, da Lei de Propriedade Industrial, qual seja o 
registro do contrato de licença no órgão competente, isto é, no INPI.

Inconformada, a sociedade litigante interpôs recurso apelatório, 
pugnando pela reforma do  decisum  de primeiro grau, argumentando, em apertada 
síntese: a inaplicabilidade, in casu, do teor do art. 140, da Lei n. 9.279/96; a imperiosa 
incidência  da Lei  n.  9.610/98,  haja  vista  a  natureza do contrato  ser  de licença de 
direitos autorais, e não de propriedade industrial; a consequente prescindibilidade 
de registro do contrato, segundo art. 50, § 1º, da Lei de Direitos Autorais.

Em seguida, instados a se manifestarem, apenas as primeiras 
apeladas  ofertaram  contrarrazões,  pugnando  pelo  desprovimento  do  recurso  e 
manutenção da sentença, o que fizeram ao rebater as razões insurgenciais ventiladas 
e suscitar a perda do objeto da ação, face ao fim da vigência das licenças do apelante.

Ante o fato novo arguido nas contrarrazões,  consubstanciado 



na prejudicialidade do feito por ocasião da expiração dos contratos, e após intimada, 
a parte recorrente se manifestara a tal respeito, arguindo a prorrogação da vigência 
das licenças em discussão, reprisando a acolhida dos pedidos ventilados no apelo.

Instada a se manifestar, a douta representante da Procuradoria 
de Justiça em atuação nesta Corte emitiu parecer, opinando pelo desprovimento do 
recurso, haja vista, notadamente, a inoponibilidade das licenças em face de terceiros.

É o relatório que se revela essencial.

VOTO

De início, compulsando os autos e apreciando a casuística em 
disceptação,  cumpre  adiantar  que  a  insurgência  em exame não  merece  qualquer 
acolhida, porquanto a sentença guerreada se afigura irretocável e isenta de vícios, 
estando, inclusive, em consonância com a mais abalizada Jurisprudência pátria.

A esse respeito,  fundamental  destacar que a controvérsia ora 
devolvida ao crivo desta Corte transita em redor do suposto direito da sociedade 
autora,  ora  insurgente,  à  exclusividade  na  exploração  econômica  (notadamente 
comercial e industrial) de temas de personagens infantis, sobretudo em decorrência 
de contratos de licença celebrados, aos quais, muito embora não registrados no INPI 
e  alheios  à  disciplina  de  proteção  dos  direitos  autorais,  pretende-se  dar  uma 
oponibilidade contra terceiros, precisamente face às partes promovidas, apeladas.

À luz desse referido substrato e  procedendo-se ao  exame do 
conjunto documentado nos presentes autos, urge ressaltar,  a priori, nos termos dos 
instrumentos  contratuais  colacionados  aos  autos,  a  vigência  e  a  validade  dos 
contratos de licença pactuados pela empresa recorrente, por meio dos quais se torna 
legítima a exploração, por aquela, de nomes, marcas, logomarcas e imagens, entre 
outros, de personagens notórios e de programas infantis, precisamente para fins de 
comercialização de produtos licenciados para festas e eventos infantis, a exemplo de 
balões, copos, pratos estilizados, guardanapos, convites, decorações etc.

Nesses  termos,  revela-se  essencial  denotar  que,  mesmo  a 
despeito das plenas vigência e eficácia de tais avenças, o direito cedido à apelante, a 
título  de  comercialização  de  tais  produtos  não  garante,  por  meio  da  simples 
subscrição dos instrumentos contratuais, de forma automática e de pleno direito, a 
exclusividade na exploração econômica das marcas e dos produtos objetos dos feitos.

Pelo  contrário,  para  que  se  faça  legítima  a  oponibilidade  da 
exclusividade das licenças, em face de terceiros, a abalizada ordem jurídica pátria 
exige, a título de pressuposto, a prévia publicidade dos contratos, precisamente por 
meio da averbação dos contratos no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – 
INPI, consoante prescreve o enunciado do artigo 140, da Lei n. 9.279/96, in verbis:



“Artigo  140.  O  contrato  de  licença  deverá  ser  averbado  no 
INPI para que produza efeitos em relação a terceiros”.

Com efeito, trasladando-se tal entendimento à conjuntura fática 
em deslinde, exsurge que, não tendo havido o respectivo registro dos contratos de 
licença  no  órgão  competente,  isto  é,  no  INPI,  a  exclusividade na  exploração  dos 
produtos objeto das avenças não afeta terceiros, de modo que os negócios jurídicos 
tratados apenas são cogentes entre as partes convenentes. Desse modo, descabida a 
pretensão  autoral  ventilada  nos  autos,  atinente  à  condenação  dos  promovidos  à 
cessação da comercialização de produtos que concorrem deslealmente com produtos 
da ora insurgente, os quais possuem propriedades intelectuais licenciadas.

Corroborando  o  entendimento  acima  perfilhado,  na  linha  da 
inoponibilidade  do  contrato  de  licença  em  face  de  terceiros,  por  ocasião  da  não 
averbação dos contratos no INPI, veja-se a mais abalizada Jurisprudência pátria:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL � LICENÇA PARA USO DE 
MARCA � REGISTRO NO INPI � MEDIDA CAUTELAR � 
LIMINAR � DEFERIMENTO. O contrato de licença para uso 
de marca, para valer contra terceiros, precisa estar registrado 
no  INPI.  Assim,  não  ofende  o  artigo  140,  §  2º,  da  Lei  n.º. 
9.279/96,  a  decisão que defere  liminar em autos de ação de 
busca e apreensão, proposta pelo licenciado, cujo contrato está 
devidamente registrado, contra o antigo usuário da marca, que 
não o registrou. Recurso especial não conhecido. (STJ - REsp: 
606443  SP  2003/0204088-5,  Rel.  Min.  CASTRO  FILHO, 
05/02/2004,  T3, DJ 25/02/2004 p. 177<BR>RSTJ vol. 178 p. 292).

Apelação. Direito empresarial. Propriedade industrial. Marca. 
Contrato  de  licença  de  uso  não  levado a  registro  no  INPI. 
Inoponibilidade dos direitos dele decorrentes a terceiros (art. 
140 da Lei nº 9.279/96). Precedente do STJ. Utilização indevida 
da marca não caracterizada.  Indenização indevida.  Sentença 
reformada.  Apelo  a  que  se  dá  provimento.  (TJSP,  APL: 
1370436320068260100, Rel. Pereira Calças, 07/02/2012,  Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Publicação: 07/02/2012).

A seu turno, no que concerne à arguição recursal vertente no 
sentido da prescindibilidade do registro dos contratos de licença no INPI, para fins 
de oposição contra terceiros, nos termos do art. 50, § 1º, da Lei de Direitos Autorais 
(Lei n. 9.610/1998), denote-se que a mesma não merece respaldo na casuística.

Tal é o que ocorre uma vez que, a despeito de tal regra se referir 



apenas  à  possibilidade  de  registro  ou  averbação  da  cessão  de  direitos,  e  não  à 
obrigatoriedade, a norma em menção não possui aplicabilidade  in casu,  mormente 
por  não  se  encontrar  em  discussão  a  proteção  de  direitos  autorais,  mas,  sim,  a 
exploração econômica de bens e direitos, para fins puramente comerciais/industriais.

Em outras palavras,  frise-se que,  restando evidenciado que o 
objeto dos contratos de licença de exploração de produtos em discussão possui uma 
natureza essencialmente industrial/comercial, porquanto voltados à mera exploração 
econômica de temas de personagens infantis, e não à proteção, em si, de verdadeiras 
obras intelectuais, artísticas ou estéticas, não há de se cogitar a incidência, in casu, do 
art. 50, § 1º, da Lei n. 9.610/98, pois limitado a casos específicos e afeitos à proteção de 
direitos autorais, com os quais não se confunde a hipótese discutida no presente caso.

Corroborando  o  entendimento  ora  perfilhado  e  denotando  o 
enquadramento  do  objeto  da  lide  no  microssistema  destinado  à  proteção  da 
propriedade industrial,  e  não dos  direitos  autorais,  mostra  salutar  o  destaque da 
distinção conceitual entre ambos os institutos, nos termos dos excertos seguintes:

“A  propriedade  industrial  é  um  direito  que  pode  ser 
solicitado  somente  para  as  criações  que  serão  usadas  em 
indústrias, empresas e comércios. A sua determinação ocorre 
por  meio  da  solicitação  de  patentes  ou  ainda  por  meio  do 
registro  de  marcas  relacionadas  a  produtos  de  forma 
específica.
[…]
A  delimitação  da  propriedade  industrial  busca  evitar  o 
surgimento de concorrências desleais, estando, por isso, mais 
voltada para questões técnicas e econômicas da sociedade.
[…]
O direito autoral, por sua vez, é voltado para a garantia de um 
tipo específico de propriedade intelectual, voltado para todas 
as  criações  relacionadas  a  obras  intelectuais,  artísticas  ou 
ainda de cunho estético.

Dessa maneira,  ao considerar a diferença entre propriedade 
industrial  e  direito  autoral,  é  possível  verificar  que  ambos 
buscam  garantir  proteção  para  pessoas  que  criam  obras 
originais. Porém, eles focam em aspectos diferentes, já que o 
direito  autoral  se  centra  em  obras  artísticas,  estéticas  e 
literárias, enquanto que a propriedade industrial está focada 
em criações de cunho industrial ou comercial” (GRIFEI)2.

Pois bem. Da associação entre as lições transcritas e as razões 

2 Disponível em <https://www.meudireitoautoral.com/qual-diferenca-entre-propriedade-industrial-e-direito-aut 
oral/>. Acesso em: 28 de julho de 2016.



tecidas  anteriormente,  verifica-se  que os  objetos  dos  contratos  firmados,  os  quais 
alicerçam a pretensão autoral, cingem-se à proteção da exploração de bens e direitos 
para fins comerciais e industriais, não se confundindo com a proteção predominante 
da  arte,  esta,  sim,  afeita  aos  direitos  autorais.  Nesse  diapasão,  o  próprio  polo 
insurgente  assume  a  natureza  industrial  dos  contratos,  ao  reconhecer  que  o 
acolhimento da pretensão se impõe como meio de prevenção da concorrência desleal.

Ante  o  exposto,  nego  provimento  ao  recurso  apelatório  da 
autora, mantendo incólumes os termos da sentença ora vergastada.

É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba decidiu, por unanimidade, negar provimento ao apelo, 
nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  sessão o  Exmo.  Des.  Romero Marcelo  da  Fonseca 
Oliveira. Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des. 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e o Exmo. Juiz Convocado Dr. Gustavo Leite 
Urquiza (com jurisdição plena para substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da 
Nóbrega Coutinho).

Presente ao julgamento o Exmo. Dr. José Raimundo de Lima, 
Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 16 de agosto de 2016.

João Pessoa, 16 de agosto de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


