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SENTENCA
1. RELATORIO

Trata-se de acdo ordinaria proposta por MDB INDUSTRIA
ALIMENTICIA LTDA. em face do INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, na qual a autora pretende seja anulada a
decisdo administrativa que negou o pedido de registro de marca mista "DA
BOA" no PA n. 903216264.

A parte autora sustentou, em sintese, que 0 seu registro de marca
mista deve ser deferido, porquanto ha o preenchimento dos requisitos legais e
nos registros anteriores o INPI expressamente afastou a possibilidade de
exclusividade de uso do nominativo "DA BOA".

Acrescentou que o fato de o INPI ter assegurado a outros o registro
da marca mista “DA BOA” demonstra que o indeferimento do seu requerimento
afrontou os principios constitucionais da isonomia e da impessoalidade dos atos
publicos.

O INPI apresentou contestacdo no evento 10, na qual arguiu,
preliminarmente, a necessidade de citagdo do titular da marca que sera
diretamente afetado no caso de procedéncia do pedido. No mérito, defendeu a
legalidade do processo administrativo em discussdo, bem como que foi correto o
indeferimento do pedido de registro 903216264, com fulcro no art. 124, XIX, da
LPI, face a colidéncia, sobretudo, com as marcas mistas, objeto dos registros
807907440 e 817907459.
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Apos a réplica e a dispensa de producgéo de provas, 0s autos vieram
conclusos para sentenca.

O julgamento foi convertido em diligéncia em decorréncia do
acolhimento do pedido de formacao do litisconsércio passivo necessario com a
Cooperativa Regional Agropecuaria de Campos Novos, cuja esfera juridica sera
atingida na hipotese de eventual procedéncia do pedido formulado na inicial
(evento 24).

Citada, a referida litisconsorte apresentou contestacdo no evento
34, na qual arguiu, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. No mérito,
defendeu o ato administrativo atacado, em razéo da concorréncia mercadoldgica
existente entre as empresas, pois operam no mesmo segmento, qual seja:massas
alimenticias, farinhas e fermentos em geral.

Apos a réplica e a dispensa de producédo de outras provas, 0s autos
retornaram conclusos para sentenca.

2. FUNDAMENTACAO
2.1 - Preliminarmente
2.1.1 - llegitimidade passiva

Conforme contestacédo (evento 10, CONT15), o pedido de registro
da marca mista "DA BOA" foi indeferido pelo INPI com base no art. 124, XIX,
da Lei 9.279/96, face a colidéncia, sobretudo, com as marcas mistas, objeto dos
registros 807907440 e 817907459.

Bem por isso, alids, o INPI alegou que o pedido de registro do
autor colide, sobretudo, com as marcas mistas de titularidade da Cooperativa
Regional Agropecuaria de Campos Novos. Por essa razdo, determinou-se a
citacdo dessa empresa (evento 24).

Com efeito, € imprescindivel a formagdo do litisconsorcio passivo
necessario com a Cooperativa Regional Agropecuaria de Campos Novos, cuja
esfera juridica sera inequivocamente atingida na hipdtese de eventual
procedéncia do pedido formulado na inicial.

Além disso, a propria litisconsorte reconheceu que o acolhimento
do pedido da autora afetard o uso de sua marca, em razdo da concorréncia
mercadolOgica existente entre as empresas, pois operam no mesmo segmento,
qual seja: massas alimenticias, farinhas e fermentos em geral.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva apresentada
pela Cooperativa Regional Agropecuaria de Campos Novos.



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
reputacdo que constitui um importante ativo do patriménio do empresario ou da
sociedade.

O nome empresarial € aquele que possibilita a identificacdo da
sociedade. Corresponde ao nome civil para o individuo, razdo pela qual o
empresario 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 sécios e ndo poder pleitear recuperacédo
judicial e participar de licitagcdes, dentre outras restricoes.

O titulo do estabelecimento que pode ser definido de modo simples
como o apelido comercial dado a um estabelecimento empresarial. E 0 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 Sservigos que
séo desenvolvidos pela sociedade.

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

Art. 5° (...) XXXIX - A lei assegurard aos autores de inventos industriais
privilégio temporario para sua utilizagdo, bem como protecdo as criaches
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 os seguintes artigos aplicaveis
ao presente caso:

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

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

| - marca de produto ou servigo: aquela usada para distinguir produto ou
servico de outro idéntico, semelhante ou afim, de origem diversa; (...)



Art. 124. Nao sdo registraveis como marca:

V - reproducdo ou imitagdo de elemento caracteristico ou diferenciador de
titulo de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetivel de causar
confusdo ou associacao com estes sinais distintivos;

XIX - reproducdo ou imitagdo, 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 associa¢do com
marca alheia;

Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas fisicas ou juridicas de
direito publico 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 proprio
requerimento, esta condi¢do, sob as penas da lei. (...)

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

8 1° Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depdsito, usava no
Pais, ha pelo menos 6 (seis) meses, marca idéntica ou semelhante, para
distinguir ou certificar produto ou servi¢o idéntico, semelhante ou afim, tera
direito de precedéncia ao registro.

§ 2° O direito de precedéncia somente podera ser cedido juntamente com o
neg6cio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relacdo com o uso da
marca, por alienac&o 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 s6 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 econdmica, 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 utilizagcdo 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 obtencdo do registro de propriedade de marca, a legislacédo
observa, em regra, 0 sistema atributivo, isto é, a sua propriedade e 0 seu uso
exclusivo s6 sdo adquiridos pelo registro, conforme define o art. 129 da LPI. A
mesma lei, contudo, prevé um sistema de contrapesos, reconhecendo situacgoes
que originam direito de preferéncia a obtencdo do registro, fundadas
essencialmente na protecdo ao consumidor e na repressao a concorréncia desleal
e ao aproveitamento parasitario. Por isso, a LPIl 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 0 nome empresarial e 0
titulo de estabelecimento - ndo deve restringir-se a analise do critério da
anterioridade, mas deve também se levar em consideracdo 0s principios da
territorialidade e da especialidade.

A questdo 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, CONTRSOCIALD3);

b) COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA CAMPOS
NOVOS, destacando-se dentre os seus objetivos sociais a fabricacdo de produtos
de padaria e confeitaria com predominancia de producéo propria e 0 comércio
varejista de produtos alimenticios em geral ou especializado em produtos
alimenticios nédo 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. 14/5 e OUTI1O, 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, 0s documentos acostados aos autos sdo suficientes
para comprovar que a associacdo ré tem a anterioridade do uso da marca
mista. Resta saber se existe semelhancga entre as marcas e equivaléncia sonora
capaz de causar confuséo 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 0s registros em vigor e o requerido pela
autora, ndo resta duvida de que envolvem empresas que atuam no mesmo
segmento de mercado. E inegavel, também, a afinidade entre as atividades
desenvolvidas pela cooperativa ré (em especial a que envolve fabricacdo de
produtos de padaria e confeitaria) e os registros questionados nesta acao.

Sobre a territorialidade, importante atentar que a protecdo ao
consumidor e a repressdo a concorréncia desleal e ao aproveitamento paritario é
que devem nortear o julgador na solugéo 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 territérios distintos) ou distincdo do ramo econdmico em que 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 da 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 mutua das marcas sem causar erro, didvida ou confusdo entre 0s
clientes dessas sociedades.

Do mesmo modo, a auséncia de exclusividade do uso do elemento
nominativo "BOA" também ndo ¢ 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, a0 menos em tese, seria viavel o
registro, por exemplo, da marca "BOA MASSA" na classe 32 da CNPS, sem que
ISso cause ao consumidor confusdo ou associacdo indevida entre as empresas.



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

N&o se pode confundir, no particular, a possibilidade de uso de
elementos nominativos que integram o conjunto marcéario, haja vista que sobre
eles ndo ha exclusividade, com a possibilidade de utilizacado do préprio conjunto,
tal como registrado, na medida em que se trata de situacdes diversas.

Em casos semelhantes, essa foi a orientacdo 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 declaracdo 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", quando
do registro da marca "COMPANHIA ATHLETICA", depreende-se que o INPI
conferiu ao termo "ATHLETICA" (com "h") certo cunho de distintividade.
5. Invidvel imputar as recorrentes o risco de arcar com a convivéncia com
marca assemelhada pelo fato de o termo "ATHLETICA" ser
indicativo/associativo dos servigos prestados pela empresa quando as
recorrentes preocuparam-se em adicionar a letra "h" ao elemento, no intuito de
conferir autenticidade e diferenciacdo a sua marca, afastando-se, portanto, a
aplicacao do art. 124, VI, da Lei 9.279/96.
6. As marcas "COMPANHIA ATHLETICA" e "ATHLETICA CIA DE
GINASTICA" séo consideravelmente semelhantes foneticamente e graficamente
e, com efeito, a mera abreviacdo e inversdo da ordem dos elementos que
compBem a marca da recorrida ndo é suficiente para Ihe conferir distintividade
e novidade que uma marca exige para ser registravel, nos termos do art. 124,
XIX, da Lei 9.279/96.
7.Em raz8o de ambas as empresas destinarem-se a0 mesmo segmento
mercadoldgico, além da identidade grafica e fonética entre os elementos
nominativos que as compdem, a possibilidade de confusdo e/ou associacao
entre as marcas ""COMPANHIA ATHLETICA" e "ATHLETICA CIA DE
GINASTICA™ pelos eventuais consumidores é notdria, inclusive podendo



causar prejuizo a reputacdo 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. ACAO 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 o 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 mitigagdo, a depender da verificagdo de outros elementos que
confirmem a né@o ocorréncia de violacédo aos ditames da legislacé@o de regéncia.
4. O ambito de prote¢cdo de uma marca é delimitado, acima de tudo, pelo risco
de confusdo ou associa¢do que o uso de outro sinal, designativo de produto ou
servico idéntico, semelhante ou afim, possa ser capaz de causar perante o
consumidor.

5. Possibilitar o uso simultédneo de sinais distintivos compostos pelos mesmos
elementos nominativos por empresas que atuam no mesmo segmento de
atividade, como na espécie, subverteria as principais fungdes marcarias, pois:
(i) impediria que se pudesse diferenciar um produto ou servigo de outro,
prejudicando a concorréncia; e (ii) obstaria 0 reconhecimento da origem
comercial do produto ou servigo 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 0s 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 e suficiente, por si
SO, para evitar a existéncia de confusdo ou de associacdo indevida entre marcas,
tendo-se como parédmetro a perspectiva do consumidor comum. IsSso porque,
ainda que os logotipos contenham diferencas, a autora pretende o registro de
marca idéntica a do registro anterior da ré, tanto no aspecto gréafico, como
sonoro, o que a impossibilita de conviver pacificamente no mesmo mercado,
sem que ocorra confusdo ou associacao 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 peti¢éo inicial ndo
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 discussdo, conforme as razoes
expostas anteriormente. Eventuais falhas em processos anteriores devem ser
apreciadas em acdes especificas movidas pelas partes supostamente afetadas e
ndo servir como fundamento para justificar o deferimento de registro que néo
atende aos requisitos da Lei n. 9.279/96.

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

3. DISPOSITIVO

Ante 0 exposto, rejeito a preliminar
e JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo 0 processo com
resolucdo do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Cdédigo de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e de
honorarios advocaticios em favor das rés que fixo em 10% (dez por cento) sobre
o0 valor da causa, atualizavel pelo IPCA-E desde o ajuizamento, considerando a
importancia da demanda, a relativa complexidade da causa, o zelo e a boa
qualidade do trabalho profissional dos patronos dos réus, atendido o disposto no
art. 85, 88 2° e 6°, do CPC.

Sentenca registrada e publicada eletronicamente. Intimem-se.

Havendo interposicdo de recurso e observadas as formalidades dos
881° e 2° do art. 1.010 do CPC, remetam-se os autos ao Tribunal Regional
Federal da 42 Regido (art. 1.010, § 3°, do CPC).

Oportunamente, arquivem-se.
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