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EMENTA

ADMINISTRATIVO.  DIREITO A  PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. COMPETENCIA
DO INPI. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO.
ART. 124, XIX, DA LEl 9.279/96. REPRODUCAO DE
MARCA ALHEIA REGISTRADA RELATIVA A PRODUTO
AFIM SUSCETIVEL DE CAUSAR CONFUSAO OU
ASSOCIACAO COM MARCA JA REGISTRADA.
LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
MANUTENGCAO DA SENTENCA DE IMPROCEDENCIA.

1. E finalidade do INPI, nos termos do art. 2° da Lei 5.648/70,
executar as normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista a sua
funcéo social, econémica, juridica e técnica.

2. A Constituicdo Federal, em seu art. 5°, XXIX, assegura a
protecdo da propriedade da marca tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnolégico e econdémico do Pais.

3. A Lei 9.279/96, que regula os direitos e as obrigac@es relativos a
propriedade industrial, ao disciplinar as hipdteses ndo registraveis como marca,
previu em seu art. 124, XIX, ndo ser registravel a “reproducdo ou imitacdo, no
todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para
distinguir ou certificar produto ou servigo idéntico, semelhante ou afim,
suscetivel de causar confusdo ou associagdo com marca alheia".

4. A Lei 9.279/96 ndo condiciona a recusa ao registro a prova de
confusdo efetiva, competindo ao requerente, também em vista do atributo de
presuncdo de veracidade e de legitimidade de que sdo dotados os atos
administrativos, o 6nus da prova da inexisténcia da apontada confusao.



5. Hipdtese em que ndo se vé caracterizada a hipétese de potencial
confusdo ou associacdo entre as marcas a que se refere a parte final do inciso
XIX do art. 124 da LPl e adotada como fundamento pelo 6rgdo para o
indeferimento haja vista a distingdo dos produtos abrangidos pelas marcas; o
reconhecimento, ainda que parcial, do proprio 6rgdo acerca do rigor da decisdo
administrativa; e o fato de ter sido concedido o registro a marca para a mesma
espécie de produto objeto das marcas referidas como &bice a pretensao,
caracterizando, nisso, a ilegalidade do ato ante a incerteza juridica criada ao
administrado quanto as razdes de decidir adotadas pela autoridade administrativa
sobre o0 exercicio de seu direito.

ACORDAO

Vistos e relatados estes autos em que séo partes as acima indicadas,
a Egrégia 3% Turma do Tribunal Regional Federal da 4% Regido decidiu, por
unanimidade, dar provimento ao recurso de apelacdo da parte autora para o fim
de reformar a sentenca de improcedéncia, julgando-se procedentes os pedidos
para declarar a nulidade do ato administrativo e condenar o INPI a proceder ao
registro da marca vinculada ao processo 903216264, nos termos do relatorio,
votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente
julgado.

Porto Alegre, 29 de novembro de 2022.

RELATORIO

Trata-se de recurso de apelacéo interposto por MDB INDUSTRIA
ALIMENTICIA LTDA. diante da sentenca que julgou improcedente o pedido
apresentado pelo qual objetivava a declaracdo de nulidade do ato administrativo
que indeferiu o registro da marca "DA BOA™ no processo n° 903216264 e, ato
continuo, fosse O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL - INPI obrigado a conceder o aludido registro.

Em suas razdes recursais, defendeu que o ato administrativo
impugnado ofendeu o principio da isonomia ao indeferir o pedido de registro de
marca apresentada. Aludiu ao fato de que as marcas ja registradas por terceiros
indicadas pela autarquia como Obice ao deferimento de seu pedido foram
concedidas sem exclusividade do respectivo elemento nominativo, qual seja, a
expressdo "DA BOA", motivo pelo qual ndo poderia haver impedimento a
utilizacdo de tal caracteristica quando presente em marca mista com parte
figurativa distinta das marcas ja tuteladas. Defendeu, assim, que, ndo havendo
exclusividade no uso do elemento nominativo, apenas caberia protecdo a parte
figurativa da marca, de modo que, sendo distintas as marcas nesse aspecto,
possuiria direito ao registro reclamado dada a possibilidade de coexisténcia



pacifica entre as marcas. Referiu a quebra da isonomia na medida em que o
registro foi deferido para marca semelhante, de modo que o padrdo de deciséo
administrativa que orientou o deferimento de tal registro deveria ser observado
para 0 seu pedido, sob pena de ofensa a seguranca juridica. Desse modo,
requereu a reforma da sentenca com o acolhimento integral de sua pretensao e a
inversdo dos 6nus da sucumbéncia.

Oportunizadas as contrarrazbes, foram o0s autos remetidos
eletronicamente a este Tribunal.

O processo foi redistribuido a este gabinete em 16/09/2022 em
razéo da Resolucdo TRF4 n° 208/2022.

E o relatorio.

VOTO

O demandante apresentou pedido de registro da marca mista "DA
BOA", em 13/12/2010 (E10 - OUT3). Em 01/02/2016, foi proferida decisédo
administrativa indeferindo o pedido (E10 - OUT3 - p.30), sob o fundamento de
que a marca mista cujo registro buscava o requerente "reproduzia totalmente os
registros 817907440 (DA BOA), 817907459 (DA BOA) e 823105555 (DA BOA),
que identificavam produtos idénticos e afins (massas, alimentos diversos), de
modo que poderia levar o consumidor a confusdo ou a associacéo indevida, na
hip6tese de convivéncia entre as marcas", situacdo impeditiva, portanto, a luz do
art. 124, XIX, da LPI.

A sentenca julgou improcedente o pedido da parte autora a partir
dos seguintes fundamentos:

(...)
2.2 - Mérito
2.2.1 - Nome empresarial, titulo de estabelecimento e marca

As sociedades empresariais possuem, em regra, trés signos que tem a funcéo de
distinguir seu titular de seus pares e criam em torno deste titular uma
reputagdo que constitui um importante ativo do patriménio do empresario ou
da sociedade.

O nome empresarial é aquele que possibilita a identificacdo da sociedade.
Corresponde ao nome civil para o individuo, razdo pela qual o empresério ou a
sociedade empresaria tem que realizar o registro na Junta Comercial antes do
inicio da suas atividades (art. 967 do CC), sob pena de responsabilidade
ilimitada de seus socios e ndo poder pleitear recuperacdo judicial e participar
de licitagdes, dentre outras restricoes.



O titulo do estabelecimento que pode ser definido de modo simples como o
apelido comercial dado a um estabelecimento empresarial. E o nome de
fantasia ou 0 nome da fachada de um estabelecimento da sociedade.

Entende-se como marca, no que interessa ao presente processo, 0s sinais que
sdo adotados para distinguir e caracterizar os produtos ou servi¢cos que sdo
desenvolvidos pela sociedade.

Nas sociedades empresariais modernas a marca € de extrema importancia,
tanto que o legislador constitucional incluiu a sua protecéo dentre os direitos e
garantias fundamentais, dispondo que:

Art. 5°. (...) XXXIX - A lei assegurard aos autores de inventos industriais
privilégio temporario para sua utilizacdo, bem como protecdo as
criacdes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas e
a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnoldgico e econémico do pais.

Tal instituto, sem prejuizo dos tratados internacionais aplicaveis ao tema,
encontra-se regulado no ambito interno pela Lei n.° 9.279/96 (Cddigo da
Propriedade Intelectual), sendo oportuno destacar o0s seguintes artigos
aplicéveis ao presente caso:

Art. 122. S&o suscetiveis de registro como marca os sinais distintivos
visualmente perceptiveis, ndo compreendidos nas proibicoes legais.

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou servi¢o: aquela usada para distinguir produto ou
servico de outro idéntico, semelhante ou afim, de origem diversa; (...)

Art. 124. Nao sdo registraveis como marca:

V - reprodugdo ou imitagao de elemento caracteristico ou diferenciador
de titulo de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetivel
de causar confusdo ou associa¢io com estes sinais distintivos;

XIX - reprodugdo ou imitagcdo, no todo ou em parte, ainda que com
acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar
produto ou servico idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de causar
confusdo ou associacdo com marca alheia;

Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas fisicas ou
juridicas de direito pablico ou de direito privado.

8§ 1° As pessoas de direito privado s6 podem requerer registro de marca
relativo a atividade que exercam efetiva e licitamente, de modo direto ou



através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando,
no préprio requerimento, esta condi¢ao, sob as penas da lei. (...)

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente
expedido conforme as disposicOes desta Lei, sendo assegurado ao titular
seu uso exclusivo em todo o territério nacional.

§ 1° Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depdsito,
usava no Pais, hd pelo menos 6 (seis) meses, marca idéntica ou
semelhante, para distinguir ou certificar produto ou servigo idéntico,
semelhante ou afim, tera direito de precedéncia ao registro.

§ 2° O direito de precedéncia somente podera ser cedido juntamente com
0 negécio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relagdo com o
uso da marca, por alienacdo ou arrendamento.

Art. 133. O registro da marca vigorara pelo prazo de 10 (dez) anos,
contados da data da concessdo do registro, prorrogavel por periodos
iguais e sucessivos.

Em resumo: (a) entende-se como marca de produto aquela utilizada para
distinguir determinado bem de outros idénticos ou semelhantes; (b) as pessoas
de direito privado sé podem requerer registro de marcas relativas a atividade
que efetivamente exercam; (c) a propriedade da marca adquire-se pelo registro,
assegurando-se ao titular o direito de uso exclusivo, em todo o territério
nacional e no seu ramo de atividade econémica, pelo prazo de 10 (dez) anos,
prorrogaveis.

2.2.2 - Anterioridade do registro da marca
No presente caso, a lide envolve o registro e 0 uso da marca mista "DA BOA".

A exclusividade sobre a utilizagdo da marca cabe, em regra, a quem primeiro
efetuar o registro perante o INPI (art. 129 da LPI), premissa que, no caso
vertente, favorece a empresa ré, uma vez que a autora ndo questiona a
precedéncia do registro da marca mista "DA BOA".

2.2.3 - Protecdo da marca e dos elementos distintivos do titulo de
estabelecimento ou nome da empresa

Para a obtencéo do registro de propriedade de marca, a legislacéo observa, em
regra, o sistema atributivo, isto €, a sua propriedade e o seu uso exclusivo so
sdo adquiridos pelo registro, conforme define o art. 129 da LPI. A mesma lei,
contudo, prevé um sistema de contrapesos, reconhecendo situacdes que
originam direito de preferéncia & obtencdo do registro, fundadas

essencialmente na protecdo ao consumidor e na repressdo a concorréncia
desleal e ao aproveitamento parasitario. Por isso, a LPI reprime, por exemplo,



a concessdo de registros como marcas de nome comercial, titulo de
estabelecimento ou insignia alheios (art. 124, V e 195, V).

Importante destacar, também, que a afericdo de eventual colidéncia entre
marca e outros signos protegidos pela LPI - como o nome empresarial e o titulo
de estabelecimento - ndo deve restringir-se a analise do critério da
anterioridade, mas deve também se levar em consideracdo os principios da
territorialidade e da especialidade.

A questao posta em juizo envolve duas sociedades:

a) MDB INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA, que tem como objetivo
social a fabricacdo de massas alimenticias e o transporte rodoviario de
cargas municipal e interestadual (evento 1, CONTRSOCIAL3J);

b) COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA CAMPOS NOVOS,
destacando-se dentre os seus objetivos sociais a fabricacdo de produtos
de padaria e confeitaria com predominancia de producdo propriae
0 comércio varejista de produtos alimenticios em geral ou especializado
em produtos alimenticios ndo especificados anteriormente (evento 34,
ESTATUTO3).

Em 28/06/1994, a referida Cooperativa requereu o registro da marca mista Da
Boa, tendo sido deferido o pedido em 28/10/1997, sem direito ao uso exclusivo
do elemento nominativo (evento 10, OUT7, p. 14/5e OUT10, p. 14/5).

O registro da marca mista foi deferido para as seguintes classes da CNPS:

- Massas alimenticias em geral e Farinhas e fermentos em geral (32.10 e
32.20);

- Carnes, aves e ovos para alimentacdo e frutas, verduras, legumes e
cereais (29.10 e 29.30).

Desse modo, o0s documentos acostados aos autos sdo suficientes para
comprovar que a associagdo ré tem a anterioridade do uso da marca
mista. Resta saber se existe semelhanca entre as marcas e equivaléncia sonora
capaz de causar confusdo e induzir o consumidor a erro, na forma prevista nos
incisos V e XIX do art. 124 da Lei n.° 9.279/96.

Neste caso, comparados os registros em vigor e o requerido pela autora, nao
resta davida de que envolvem empresas que atuam no mesmo segmento de
mercado. E inegével, também, a afinidade entre as atividades desenvolvidas
pela cooperativa ré (em especial a que envolve fabricagdo de produtos de
padaria e confeitaria) e os registros questionados nesta acéo.

Sobre a territorialidade, importante atentar que a protecdo ao consumidor € a
repressdo a concorréncia desleal e ao aproveitamento paritario é que devem



nortear o julgador na solucdo de conflitos entre nomes empresariais e
marcas. Assim, 0s principios da territorialidade e da especificidade devem ser
aplicados de modo que, havendo compatibilidade territorial (p. ex. os litigantes
atuam em territdrios distintos) ou distincdo do ramo econdmico em gue 0S
litigantes operam, a declaracdo de que o suposto conflito entre elementos
semelhantes ou idénticos de nomes empresariais € marcas € aparente,
assegurando a convivéncia muitua, sem que se determine a supressdo ou
modificacdo de algum deles.

Contudo, a prova documental d& conta de que tanto a empresa autora como a
ré estdo sediadas neste Estado e 0s seus objetivos sociais envolvem atividades
semelhantes, inviabilizando, sob esse aspecto, a convivéncia mitua das marcas
sem causar erro, ddvida ou confusdo entre os clientes dessas sociedades.

Do mesmo modo, a auséncia de exclusividade do uso do elemento nominativo
"BOA" também ndo é suficiente para assegurar o direito pretendido pela
autora.

Com efeito, a expressdo "BOA" é de uso comum, com baixo poder distintivo,
mas é certamente muito usada para compor marcas de produtos pertencentes a
diversas classes da CNPS, de modo que os detentores desses registros podem
ter de suportar o 6nus de coexistir com outras semelhantes. Por isso, ndo é
possivel conferir o uso exclusivo desse elemento nominativo somente a uma
pessoa, ainda que seja a primeira a efetuar o registro.

Seguindo essa linha de raciocinio, ao menos em tese, seria viavel o registro,
por exemplo, da marca "BOA MASSA" na classe 32 da CNPS, sem que isso
cause ao consumidor confus@o ou associa¢do indevida entre as empresas.

Contudo, isso ndo pode ser admitido nas hipdteses em que as marcas Sao
praticamente iguais e se destinam a assinalar produtos que guardam afinidade
mercadolégica, sendo portanto suscetiveis de causar ao consumidor confusao
ou associacdo indevida entre eles.

N&o se pode confundir, no particular, a possibilidade de uso de elementos
nominativos que integram o conjunto marcério, haja vista que sobre eles ndo
h& exclusividade, com a possibilidade de utilizacdo do proprio conjunto, tal
como registrado, na medida em que se trata de situagdes diversas.

Em casos semelhantes, essa foi a orientagdo do STJ (grifei):

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. ACAO
DECLARATORIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
PRATICADO. REGISTRO DAS MARCAS "COMPANHIA ATHLETICA"
E "ATHLETICA CIA DE GINASTICA" POR EMPRESAS DISTINTAS
ATUANTES NO MESMO SEGMENTO MERCADOLOGICO.
POSSIBILIDADE DE GERAR CONFUSAO AO CONSUMIDOR.
1. Recurso especial interposto em 24.07.2013 e redistribuido a esta



Relatora em 26.08.2016.
2. Recurso especial em que se discute se a anterioridade dos registros da
marca "COMPANHIA ATHLETICA", concedidos as empresas
recorrentes, lhes da o direito exclusivo de uso da expressdo, importando
na declaracéo de nulidade do registro da marca "ATHLETICA CIA. DE
GINASTICA", concedido posteriormente a recorrida.
3. De acordo com o art. 129 da Lei 9.279/96, a propriedade da marca
adquire-se pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao
titular seu uso exclusivo em todo territorio  nacional.
4. Dada a ressalva feita apenas quanto ao elemento "COMPANHIA",
qguando do registro da marca "COMPANHIA ATHLETICA", depreende-
se que o INPI conferiu ao termo "ATHLETICA" (com "h") certo cunho de
distintividade.

5. Inviavel imputar as recorrentes o risco de arcar com a convivéncia
com marca assemelhada pelo fato de o termo "ATHLETICA" ser
indicativo/associativo dos servicos prestados pela empresa quando as
recorrentes preocuparam-se em adicionar a letra "h" ao elemento, no
intuito de conferir autenticidade e diferenciacéo a sua marca, afastando-
se, portanto, a aplicacdo do art. 124, VI, da Lei 9.279/96.
6. As marcas "COMPANHIA ATHLETICA" e "ATHLETICA CIA DE
GINASTICA" sdo consideravelmente semelhantes foneticamente e
graficamente e, com efeito, a mera abreviacéo e inverséo da ordem dos
elementos que compdem a marca da recorrida ndo é suficiente para lhe
conferir distintividade e novidade que uma marca exige para ser
registravel, nos termos do art. 124, XIX, da Lei 9.279/96.
7. Em razédo de ambas as empresas destinarem-se ao mesmo segmento
mercadol6gico, além da identidade grafica e fonética entre os
elementos nominativos que as compBem, a possibilidade de confuséo
e/ou associagdo entre as marcas "'COMPANHIA ATHLETICA™ e
"ATHLETICA CIA DE GINASTICA" pelos eventuais consumidores é
notdria, inclusive podendo causar prejuizo a reputagdo da marca das
recorrentes, tornando-se inviavel a coexisténcia entre elas. 8. Recurso
especial provido. (REsp 1448123/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 30/09/2016)

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. A(;AO DE
ABSTENCAO DE USO DE MARCA E INDENIZATORIA. DIREITO DE
EXCLUSIVIDADE. MARCA FORMADA POR EXPRESSAO DE USO
COMUM. CONCORRENCIA  DESLEAL. SUMULA  7/STJ.
1. Acdo distribuida em 30/6/2015. Recurso especial interposto em
9/2/2018.  Autos  conclusos a Relatora em  4/12/2018.
2. O proposito recursal é verificar se 0 uso da expressdo BAR DO
ALEMAO, em estabelecimento comercial da recorrente, viola direitos
titularizados pela recorrida sobre marca constituida pelos mesmos
termos. 3. Tratando-se de marca que apresenta baixo grau de
distintividade, este Tribunal tem reconhecido que a exclusividade
conferida ao titular do registro pode comportar mitigacdo, a depender
da verificacdo de outros elementos que confirmem a ndo ocorréncia de



violacéo aos ditames da legislacdo de regéncia.
4. O ambito de protecdo de uma marca é delimitado, acima de tudo,
pelo risco de confusdo ou associacdo que o uso de outro sinal,
designativo de produto ou servico idéntico, semelhante ou afim, possa
ser capaz de causar perante 0 consumidor.
5. Possibilitar o uso simultaneo de sinais distintivos compostos pelos
mesmos elementos nominativos por empresas que atuam no mesmo
segmento de atividade, como na espécie, subverteria as principais
funcdes marcarias, pois: (i) impediria que se pudesse diferenciar um
produto ou servico de outro, prejudicando a concorréncia; e (ii)
obstaria o0 reconhecimento da origem comercial do produto ou servico
adquirido, levando a equivocos acerca de sua procedéncia, em evidente
prejuizo ao publico consumidor. Precedente.
6. Hipotese concreta em que a marca da recorrida, registrada ha mais de
30 anos, desfruta de amplo reconhecimento e prestigio perante o publico
consumidor, havendo provas concretas nos autos, segundo os juizos de
origem, acerca da confusdo causada pelo uso de expressao idéntica pela
recorrente, que passou a atuar no mesmo ramo de atividades
(restaurante) para comercializar o famoso prato pelo qual a titular da
marca violada é identificada pelos consumidores (filé a parmegiana).
RECURSO ESPECIAL NAO PROVIDO. HONORARIOS
ADVOCATICIOS MAJORADOS. (REsp 1778887/SP, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe
26/09/2019)

Além disso, o uso de logotipo diferenciado constante do requerimento
formulado pela autora (evento 1, OUT11) ndo é suficiente, por si sO, para
evitar a existéncia de confus@o ou de associagdo indevida entre marcas, tendo-
se como parametro a perspectiva do consumidor comum. Isso porque, ainda
que os logotipos contenham diferencas, a autora pretende o registro de marca
idéntica a do registro anterior da ré, tanto no aspecto grafico, como sonoro, o
que a impossibilita de conviver pacificamente no mesmo mercado, sem que
ocorra confusdo ou associagdo indevida.

Cumpre referir, por fim, que o fato de o INPI ter deferido o registro de marcas
semelhantes nos casos relatados pela autora em sua peticdo inicial nédo
configura ofensa ao principios da isonomia e da impessoalidade.

Incumbe ao INPI a protecdo da propriedade industrial, o que foi observado no
processo administrativo em discussédo, conforme as raz0es expostas
anteriormente. Eventuais falhas em processos anteriores devem ser apreciadas
em acdes especificas movidas pelas partes supostamente afetadas e nao servir
como fundamento para justificar o deferimento de registro que ndo atende aos
requisitos da Lei n. 9.279/96.

Por conseguinte, ao contrario do afirmado pela parte autora, claro estd que o0s
registros gréficos da marca em discussdo ndo sdo distintos em seu conjunto,
logo, deve ser indeferido o pedido autoral.



(.)

Da analise da prova dos autos, identifica-se a presenca de
elementos suficientes a autorizar o reconhecimento da nulidade da deciséo
administrativa e, por consequéncia, do direito do demandante ao registro
postulado, na medida em que a decis@o da autarquia revelou-se excessiva ao seu
mister, 0 que, em parte, foi pelo 6érgéo admitido.

Inicialmente, é preciso pontuar que, nos termos do art. 2° da Lei
5.648/70, o INPI possui como finalidade principal executar as normas que
regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua funcéo social, econdmica,
juridica e técnica.

A Lei 9.279/96, que regula os direitos e as obrigacdes relativos a
propriedade industrial, por sua vez, no que tange ao direito a marca, definida
essa como "aquela usada para distinguir produto ou servico de outro idéntico,
semelhante ou afim, de origem diversa” (art. 123, 1), estabeleceu, dentre as
hipdteses ndo registraveis como marca listadas em seu art. 124, a "reproducéo ou
imitacdo, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia
registrada, para distinguir ou certificar produto ou servico idéntico, semelhante
ou afim, suscetivel de causar confusédo ou associa¢cdo com marca alheia™ (inciso
XIX).

A doutrina, sobre esse ponto, ja se manifestou no sentido de que
"na esteira da Lei anterior, a Lei n. 9.279/96 ndo condiciona a recusa ao
registro a prova de confusdo efetiva. Basta que a identidade ou semelhanca
entre os sinais controvertidos seja de molde a possibilitar a confusdo ou a
associacao para que se afaste o pedido do segundo pretendente ou que se lhe
proiba o uso, em caso de litighncia. A norma proibitiva &, portanto,
profilatica™. (grifou-se)

N&o se pode olvidar que o inciso XXIX do art. 5° da Constituigéo
Federal, ao dispor que a lei assegurara a protecdo a propriedade das marcas,
assim a estabeleceu "tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento
tecnologico e econémico do Pais".

Sob essa perspectiva, Carla Eugenia Caldas Barros pontua que o
interesse social se da em seu sentido amplo, "aquele que submete a autonomia
privada ao proposito social, uma vez que se volta a seguranca de direitos ndo so
individuais, mas também o0s concernentes a sociedade, esses Ultimos,
direcionados a protecdo dos consumidores, em termos de reconhecimento,
valoracéo e utilizacdo de produtos ou servicos identificados, especificamente,
pelas marcas'.

No mesmo sentido também o seguinte precedente do Superior
Tribunal de Justica:
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RECURSO ESPECIAL - PRESCRICAO QUINQUENAL - NAO OCORRENCIA
- PROPRIEDADE INDUSTRIAL - SISTEMA ATRIBUTIVO - ADOCAO PELO
ORDENAMENTO JURIDICO PATRIO - PEDIDO DE ANULACAO DE
REGISTRO DE MARCA - CONFUSAO ENTRE OS CONSUMIDORES -
POSSIBILIDADE - VALIDADE DE PEDIDO ANTERIOR EM TRAMITE
ADMINISTRATIVO - PRIORIDADE DE EXAME - RECURSO IMPROVIDO.
| - A arguicdo de ocorréncia de prescricdo ndo merece prosperar, porguanto a
demanda foi ajuizada dentro do prazo prazo quinguenal previsto no art. 174 da
Lei de Propriedade Industrial;
Il - O sistema juridico patrio adota o sistema atributivo, segundo o qual,
somente com 0 registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade
Nacional é que se garante o direito de propriedade e de uso exclusivo ao seu
titular, a ndo ser que se trate de marca notoriamente conhecida;
Il - A similitude entre as marcas em discussdo, destinadas a prestacdo de
servicos no mesmo segmento mercadologico, qual seja, consultoria e estudos
na area especifica da geologia, além de comercializarem produtos e derivados
minerais, € capaz de gerar confusdo nos consumidores acerca da procedéncia
dos produtos e da prestacdo dos servigos, configurando a hipotese de

colidéncia prevista como impeditiva de registro;
I11 - O registro de propriedade de marca adquire-se desde que observados 0s
tramites legais de validade. Auséncia, in casu;

IV - A existéncia de pedido anterior de registro de marca justifica seu exame
prioritario, sob pena de se conferir registro de marca igual ou semelhante a
outro requerente ainda pendente de decisdo o primeiro pedido;
VI - Recurso especial improvido.
(REsp n. 899.839/RJ, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma,
julgado em 17/8/2010, DJe de 1/10/2010.) grifou-se

N&o se pode de igual forma olvidar que o ato administrativo aqui
impugnado goza da presuncdo relativa de veracidade e de legitimidade,
competindo ao administrado o 6nus da prova acerca da ilegalidade pela qual
tacha a decisdo desfavoravel a seus interesses, sob pena de sujeitar o Poder
Judiciario ao exercicio de tarefa que ndo Ihe compete, haja vista o disposto no
art. 2° da Constituicéo Federal.

Ainda, distintamente do que defendido pelo recorrente, muito
embora, de fato, os registros das marcas mistas indicados como impeditivos a
sua pretensdo ndo implicaram o uso exclusivo de seu elemento nominativo
a vista o teor do inciso VI do art. 124 da LPI, disso ndo decorre que a analise do
pedido pela autoridade competente restringir-se-ia ao elemento figurativo da
marca, na medida em que, na forma acima destacada, ha de se fazer a analise
também sob a perspectiva do destinatario do produto, nos termos da parte final
do inciso XI1X daquele dispositivo legal.

A marca mista objeto do pedido de registro pelo autor associava-se
ao ramo alimenticio, mais precisamente, na forma da Classe Nice, Cddigo



NCL(9) 30, a "espaguete; massas alimentares; pasteis(pastelaria)...” (E1 -
OUT11), sendo assim caracterizada:

De outro lado, os registros apontados pela autarquia como obice a
pretensdo do demandante foram deferidos para a seguinte classificacao:

- Classe Nacional 32/massas alimenticias, farinhas e fermento em geral (E1 -
ouT?);

- Classe Nacional 29/carnes, aves, ovos, peixes, frutas, cereais, legumes,
gorduras e condimentos em geral (E1 - OUT6);

Sua representacéo foi assim registrada:

E importante destacar que o registro também foi indeferido
adotando-se como 6bice a marca objeto do registro 823105555 (E1 - OUTS8),
outorgado sob a classificagdo NCL(7) 30 - Erva Mate para Infuséo (Chimarréo),
0 que, nos termos da manifestacdo do Coordenador Geral de Recursos e
Processos Administrativos de Nulidade da autarquia anexada aos autos (E10 -
OUT1 - p.2), "foi um excesso de rigor, tendo em vista que 0s sinais postos como
colidentes assinalam produtos bastantes distintos do segmento alimenticio: a
indeferida, 'espaguete; massas alimentares; pasteis (pastelaria); pastelaria;
pastel; macarrdo; bolachas; biscoitos; pao; pizzas, talharim; bolos"; e a
paradigma, como visualmente sugere, "Erva mate para infusdo (Chimarréo)".

A despeito do reconhecimento do 6rgao do excesso de rigor parcial
da decisdo, ndo houve alteracdo da decisdo administrativa que indeferiu o
recurso interposto pelo requerente (E10 - OUT3 - p.4l), o que, dado o
mencionado acima e em face do art. 53 da Lei 9.784/99, tornar-se-ia impositivo a
fim de assegurar a lisura do ato administrativo, seu aperfeicoamento, visto que,
de outra forma, estar-se-ia a sujeitar o administrado a um cenario de absoluta
inseguranga juridica ante a incerteza das razbOes de decidir da autoridade
administrativa.

A concorrer a caracterizacdo desse cenario e, por consequéncia, ao
reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo aqui combatido, destaca-
se que, muito embora existente certa distincdo entre os produtos do ramo
alimenticio para os quais se destinava a marca mista objeto do pedido do autor e
aquelas opostas como fator impeditivo ao registro (massa alimentar, pastel,
talharim X massa alimenticia, farinhas e fermento em geral), houve concessdo do
registro 840486030 de marca mista com 0 mesmo elemento nominativo - DA
BOA - para classificacdo com especificagdo muito mais proxima aos registros



obstativos (NCL(10) 30 - Farinha moida (produtos de-); farinhas para uso
alimentar...) do que aquela vinculada ao pedido do autor:

Tambeém € importante destacar o fato de a empresa titular dos
registros apontados pela autarquia, que veio a ser incluida nesta acdo como
litisconsorte passiva, ndo ter manifestado oposi¢do administrativa ao registro,
vindo apenas a fazé-lo em juizo e de modo genérico (E34).

Tal contexto, de fato, na forma como defendida pelo apelante,
revela um cenério de absoluta incerteza juridica, abalando, portanto, a confianca
do administrado quanto ao regular exercicio de seus direitos.

N&o obstante a exegese doutrinaria acerca da parte final do art. 124,
XIX, da LPI, é possivel concluir pela ndo caracterizacdo da confusdo ou da
associacédo entre as marcas, ainda que em potencial, especialmente porgque, como
visto, embora se voltem ao ramo alimenticio, destinam-se a produtos distintos,
de modo que, tendo a autarquia ja deferido o registro de marca com mesmo
elemento nominativo para produtos semelhantes (840486030), haveria, por
coeréncia, de ser deferido o registro postulado pelo requerente, pois direcionado
a produtos distintos.

Desta forma, vota-se por dar provimento ao apelo da parte autora
para o fim de reformar a sentenca de improcedéncia, julgando-se procedentes 0s
pedidos apresentados para o fim de declarar a nulidade do ato administrativo que
indeferiu o pedido vinculado ao processo 903216264 e determinar que a
autarquia ré proceda ao respectivo registro, salvo se existente fundamento
obstativo a tanto ndo discutido nesta demanda.

Reformada a sentenca, impde-se a inversdo dos Onus
sucumbenciais fixados em primeira instancia mediante rateio entre as
demandadas.

Dispositivo

Ante 0 exposto, voto por dar provimento ao recurso de apelacédo da
parte autora para o fim de reformar a sentenca de improcedéncia, julgando-se
procedentes os pedidos para declarar a nulidade do ato administrativo e condenar
0 INPI a proceder ao registro da marca vinculada ao processo 903216264.

Documento eletronico assinado por VANIA HACK DE ALMEIDA, na forma do artigo 1°, inciso 1, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolucdo TRF 42 Regido n° 17, de 26 de margo de 2010. A
conferéncia da autenticidade do documento esta disponivel no endereco eletronico
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do codigo

verificador 40003582981v5 e do codigo CRC alela225.



Informagdes adicionais da assinatura:
Signatario (a): VANIA HACK DE ALMEIDA
Data e Hora: 30/11/2022, as 13:15:10

1. IDS — Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Juridicos e Técnicos. Comentarios a lei da propriedade industrial. 32 edicdo revista e atualizada. Rio de Janeiro:
Renovar, 2013. p. 267. o
2. BARROS, Carla Eugenia Caldas. Manual de Direito da Propriedade Intelectual. Aracaju: Evocati, 2007. p. 324-325. .,

5011850-06.2018.4.04.7204

EXTRATO DE ATA DA SESSAO VIRTUAL DE 21/11/2022
A 29/11/2022

APELACAO CIVEL N°5011850-06.2018.4.04.7204/SC

RELATORA: DESEMBARGADORA FEDERAL VANIA HACK DE ALMEIDA
PRESIDENTE: DESEMBARGADOR FEDERAL ROGERIO FAVRETO
PROCURADOR(A): MARCELO VEIGA BECKHAUSEN

APELANTE: MDB INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. - EPP (AUTOR)
ADVOGADO(A): GIOVANI FRONTINO DE AGUIAR GEREMIAS (OAB SC007816)
APELADO: COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA CAMPOS NOVOS (REU)
ADVOGADO(A): LUCIANO JOSUE CORREA (OAB SC012839)

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI (REU)

Certifico que este processo foi incluido na Pauta da Sessé&o Virtual, realizada no periodo
de 21/11/2022, as 00:00, a 29/11/2022, as 16:00, na sequéncia 1029, disponibilizada no
DE de 09/11/2022.

Certifico que a 32 Turma, ao apreciar 0s autos do processo em epigrafe, proferiu a
seguinte deciséo:

A 3* TURMA DECIDIU, POR UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAC}AO DA PARTE AUTORA PARA O FIM DE REFORMAR
A SENTENCA DE IMPROCEDENCIA, JULGANDO-SE PROCEDENTES OS
PEDIDOS PARA DECLARAR A NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO E
CONDENAR O INPI A PROCEDER AO REGISTRO DA MARCA VINCULADA
AO PROCESSO 903216264. i

RELATORA DO ACORDAQ: DESEMBARGADORA FEDERAL VANIA HACK DE ALMEIDA
VOTANTE: DESEMBARGADORA FEDERAL VANIA HACK DE ALMEIDA

VOTANTE: DESEMBARGADORA FEDERAL MARGA INGE BARTH TESSLER

VOTANTE: DESEMBARGADOR FEDERAL ROGERIO FAVRETO

GILBERTO FLORES DO NASCIMENTO
Secretario
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