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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA

RECURSO ESPECIAL N° 1.460.516 - ES (2014/0143286-7)

RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI

RECORRENTE : FARMADERM - FARMACIA DERMATOLOGICA LTDA

ADVOGADO : CHRISCIANA OLIVEIRA MELLO - ES007076

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

REPR. POR : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RECORRIDO : ANIBAL PIRES GALHARDO

ADVOGADO : CLEUSA PEREIRA MENDES E OUTRO(S) - SP115437
EMENTA

RECURSO ESPECIAL. MARCAS. PRESCRICAO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSENCIA. INPI. INTERESSE EM RECORRER. LEl 9.279/96. SUCUMBENCIA.
PRECEDENTES. COLIDENCIA. POSSIBILIDADE DE CONFUSAO. RAMOS DE
MERCADO SEMELHANTES. REEXAME DE PROVAS. SUMULA N. 7/STJ.

1. Nao se admite o recurso especial, quando néo ventilada, na decisdo proferida pelo
tribunal de origem, a questéo federal suscitada.

2. Tendo o Instituto Nacional da Propriedade Industrial atuado na lide no sentido de
adotar a tese veiculada na inicial e o Tribunal de origem, em apelacdo, julgado
improcedente o pedido, ndo ha que se falar em auséncia de interesse da autarquia em
opor embargos infringentes, eis que, embora por lei deva intervir no feito, sua atuacéo
ndo fica vinculada ao litisconsorcio material com o réu, dado que o sentido de sua
participacdo no processo € o de preservar o interesse publico, impessoal, a cargo do
INPI na execucéo, fiscalizacdo e regulacdo da propriedade industrial (Lei 9.279/96, arts.
173 e 175). Precedentes.

3. As instancias de origem concluiram, com base nos elementos informativos dos
autos, pela auséncia de distintividade e pela possibilidade de confuséo entre as marcas
pelos consumidores, notadamente por se tratar de ramos mercadologicos
semelhantes.

4. Nao cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fatico-probatoria (Sumula n.
7/STJ).

5. Recurso especial a que se nega provimento.

ACORDAO

A Quarta Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso
especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Antonio Carlos
Ferreira, Marco Buzzi (Presidente), Luis Felipe Salom&o e Raul Araljo votaram com a
Sra. Ministra Relatora.

Dr(a). CHRISCIANA OLIVEIRA MELLO, pela parte RECORRENTE:
FARMADERM - FARMACIA DERMATOLOGICA LTDA

Brasilia (DF), 26 de novembro de 2019(Data do Julgamento)

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Relatora
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Numero Registro: 2014/0143286-7 PROCESSO ELETRONICO REsp 1.460.516/ES
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PAUTA: 21/11/2019 JULGADO: 21/11/2019

Relatora
Exma Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessdo
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Subprocurador-Geral da Republica
Exmo. Sr. Dr. ANTONIO CARLOS PESSOA LINS

Secretéria
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUACAO
RECORRENTE : FARMADERM - FARMACIA DERMATOLOGICA LTDA
ADVOGADO . CHRISCIANA OLIVEIRA MELLO - ESO07076
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
REPR. POR . PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
RECORRIDO . ANIBAL PIRESGALHARDO
ADVOGADO : CLEUSA PEREIRA MENDESE OUTRO(S) - SP115437

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca
CERTIDAO

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, a0 apreciar o processo em epigrafe na sessdo
redizada nesta data, proferiu a seguinte decisdo:

Adiado o julgamento por indicagdo da Sra. Ministra Relatora.
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RECURSO ESPECIAL N° 1.460.516 - ES (2014/0143286-7)
RELATORIO

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI: Trata-se de recurso especial
interposto de acordao que recebeu a seguinte ementa (e-STJ fls. 386/387):

EMBARGOS INFRINGENTES - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI -
INTERESSE RECURSAL - ANULACAO DO ATO QUE DEFERIU O
REGISTRO DE MARCA - FARMODERM E FARMA-DERM -

OCORRENCIA DE COLIDENCIA - LEI N° 9.279/96 -
ANTERIORIDADE DO REGISTRO IMPEDITIVO - CRITERIOS DE
AFERICAO.

| - Nao obstante figurar como réu, o INPI restou vencido no
julgamento que, por maioria, deu provimento ao recurso de
apelacdo interposto pela empresa ré e a remessa necessaria, para
reformar a sentenca que havia julgado procedente o pedido de
anulacdo de seu ato administrativo, uma vez que todas as vezes em
gue teve oportunidade de se pronunciar nos autos, manifestou-se
de maneira favoravel a parte autora, razao pela qual ndo ha que se
falar em falta de interesse em recorrer.

Il - A funcdo primordial da marca é identificar um produto,
distinguindo-o de outros iguais ou similares existentes no mercado,
de forma a evitar que os consumidores se confundam com produtos
afins da concorréncia.

Il - A legislacdo marcaria veda o registro de marca colidente com
uma marca anteriormente registrada, sendo imprescindivel que a
similitude entre as marcas seja capaz de gerar confusdo ou
associacdo indevida pelo consumidor entre produtos afins de
diferentes origens, bem como prejuizo para a reputacdo da marca
original. Inteligéncia do artigo 124, inciso XIX da Lei n°® 9.279/96.

IV - Inviavel a aplicagcao do principio da especialidade com o fim de
respaldar a coexisténcia das marcas em cotejo, pois embora as
marcas pertencam a classes diversas, existe a possibilidade de
ocorréncia de confusdo ao publico consumidor, ante a identidade
grafica e fonética das marcas em litigio e também tendo em vista
gque as marcas em cotejo alcancam segmento mercadol6gico
semelhante e a mesma clientela.

V - O fato de uma marca ter apresentacdo mista e outra,
nominativa, em nada interfere com a afericdo de similaridade e
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reconhecimento de eventual colidéncia, uma vez constatada a
semelhanca fonética e grafica do elemento nominativo integrante
marca mista a distinguir a mesma classe de produtos ou servicos
ou classes semelhantes.

VI - Ainda que se adotasse o entendimento no sentido da
impossibilidade legal de apropriagdo exclusiva do termo
"FARMODERM" pela empresa autora, por se tratar de termo de uso
comum ou genérico, a marca criada pela empresa ré (embargada)
deveria ser dotada de suficiente distintividade, o que nao se verifica
na hipotese, havendo efetiva possibilidade de acarretar confuséo
ao consumidor quanto a origem dos produtos ou servicos
oferecidos, uma vez que ambas as empresas atuam em segmentos
mercadoldgicos afins.

VII - Embargos infringentes providos.

Alega-se prescrigcdo nos seguintes termos:

O fato é que o direito de acdo quanto a anulacdo da marca do
Recorrente esta prescrito, a teor do que se verifica pela singela
afericdo da peca de ingresso: a acao foi distribuida em 25/07/20086,
restando desatendido o prazo de 05 (cinco) anos previsto no art.
174 da Lei n° 9.279/96. Esta prescricdo ndo fora conhecida em
nenhum dos graus de tramitacdo deste processo, mas de modo
algum elimina a hipétese de seu acolhimento pelo C. STJ.
Assevera-se que o dia do protocolo, a saber, 24.07.2006, ndo pode
ser considerado para fins de propositura, pois fora proposta
apenas em 25.07.2006, quando ocorreu sua distribuicao:

Codigo de Processo Civil

Art. 263. Considera-se proposta a agao, tanto que a peticao

inicial seja despachada pelo juiz, ou simplesmente distribuida,

onde houver mais de uma vara. A propositura da acéo,

todavia, sO produz, quanto ao réu, os efeitos mencionados no

art. 219 depois que for validamente citado.

Aponta-se, ainda, ofensa ao art. 499 do Cédigo de Processo Civil, sob o
fundamento de que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial careceria de interesse
processual, eis que o recurso de embargos infringentes sé poderia ter sido interposto
pela parte vencida. Afirma:

Facilmente se denota que o v. ac6rdao objeto dos Embargos
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Infringentes interpostos pelo INPI consignou que a autarquia federal
sagrou-se vendedora, dado o provimento da remessa necessaria!
Ora, que interesse possui o INPI em alterar o julgado que o
considerou vencedor? Inexplicavel que tal recurso tenha sido
conhecido e, pior, provido, uma vez que o proprio E. TRF da
segunda regido ja pacificou entendimento diverso.

No mérito, sustenta que somente a marca de alto renome gozaria de
protecdo especial em todos os ramos de atividade e que o nome Farma seria
notoriamente comum (marca fraca), sem protecdo, de modo que o recorrido teria
assumido o risco de coexisténcia de outras marcas semelhantes.

Alega auséncia absoluta de possibilidade de confusdo entre os
consumidores.

Afirma ainda:

Segundo facilmente se infere da leitura dos documentos dos autos,
a marca FARMODERM foi registrada na Classe NCL(07)03 -
Registro n° 007.129.416 e na Classe 05.20 - Registro n°
810951240, j&4 a marca "FARMA-DERM foi registrada na Classe
NCL(7)42, ou seja, classe diversa daquela em que foi registrada a
marca do autor, sendo que a classificacdo em questdo estd em
pleno vigor no INPI.

Insiste na tese de que as marcas atuariam em classes diversas e em
ramos mercadoldgicos distintos.

Postula reforma do acérdéo.

Contrarrazdes pelo INPI as e-STJ fls. 447/456, alegando o &bice da
Sumula 7 e, no mérito, postulando a manutencéo do acordao recorrido.

E o relatorio.
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RECURSO ESPECIAL N° 1.460.516 - ES (2014/0143286-7)

RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI

RECORRENTE : FARMADERM - FARMACIA DERMATOLOGICA LTDA

ADVOGADO : CHRISCIANA OLIVEIRA MELLO E OUTRO(S) - ES007076

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

REPR. POR : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RECORRIDO : ANIBAL PIRES GALHARDO

ADVOGADO : CLEUSA PEREIRA MENDES E OUTRO(S) - SP115437
EMENTA

RECURSO ESPECIAL. MARCAS. PRESCRICAO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSENCIA. INPI. INTERESSE EM RECORRER. LEl 9.279/96. SUCUMBENCIA.
PRECEDENTES. COLIDENCIA. POSSIBILIDADE DE CONFUSAO. RAMOS DE
MERCADO SEMELHANTES. REEXAME DE PROVAS. SUMULA N. 7/STJ.

1. Nao se admite o recurso especial, quando néo ventilada, na deciséo proferida pelo
tribunal de origem, a questéo federal suscitada.

2. Tendo o Instituto Nacional da Propriedade Industrial atuado na lide no sentido de
adotar a tese veiculada na inicial e o Tribunal de origem, em apelacdo, julgado
improcedente o pedido, ndo ha que se falar em auséncia de interesse da autarquia em
opor embargos infringentes, eis que, embora por lei deva intervir no feito, sua atuacéo
néo fica vinculada ao litisconsorcio material com o réu, dado que o sentido de sua
participacdo no processo € o de preservar o interesse publico, impessoal, a cargo do
INPI na execucéo, fiscalizacdo e regulacdo da propriedade industrial (Lei 9.279/96, arts.
173 e 175). Precedentes.

3. As instancias de origem concluiram, com base nos elementos informativos dos
autos, pela auséncia de distintividade e pela possibilidade de confusédo entre as marcas
pelos consumidores, notadamente por se tratar de ramos mercadologicos
semelhantes.

4. Nao cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fatico-probatoria (Sumula n.
7/STY).

5. Recurso especial a que se nega provimento.
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MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI (Relatora): De inicio, quanto ao
tema da prescricdo, assim constou do acordao de apelacédo (e-STJ fl. 313):

Preliminarmente, a semelhanca do Juizo a quo, rejeito a prescricao
invocada, vendo-se que a propositura da acdo (em 24/07/2006) se
deu exatos 05 anos apés a concessédo do registro, em 24/07/2001,
dentro do prazo assinalado na lei.

As normas invocadas nas razbes do recurso especial, relativas a
distribuicéo, prazo de citagdo, etc, nao foram objeto de debate pelo Tribunal de origem,
de modo que carece o recurso de prequestionamento no ponto (incidem os verbetes n°
282 e 356 da Sumula do Supremo Tribunal Federal).

Relativamente a outra preliminar de auséncia de interesse em recorrer do
Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o acordao recorrido esta assim lavrado:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de impossibilidade de
conhecimento do recurso de embargos infringentes interposto pelo
INPI.

Procedendo-se a analise dos presentes autos, verifica-se que o
INPI, desde o oferecimento da contestacdo, manifestou-se no
sentido de assistir razdo ao autor, por entender que as marcas em
litigio seriam muito semelhantes, com a agravante de as mesmas
visarem assinalar produtos do mesmo segmento de mercado,
sendo, portanto, suscetivel de causar confusdo ou associacao
indevidas.

Observa-se, ainda, que o INPI, as folhas 236/239, apresentou
contrarrazdes ao recurso de apelacao interposto pela empresa ré,
contra a sentenca que julgou procedente o pleito autoral, o que
demonstra inequivocamente 0 seu interesse em que o feito fosse
julgado procedente.

A presente demanda de nulidade de registro ndo tem como objeto
da lide bem da Autarquia. A sua intervencdo obrigatéria (arts. 57 e
175, da LPI) no feito, para a defesa da manutencdo ou ndo do
registro de marca ou patente, importa ao Instituto de maneira
diversa do interesse privado do titular, isto é, como executor das
normas de propriedade industrial, deve obedecer a principios
impessoais, como a livre concorréncia, o interesse social e o
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desenvolvimento tecnolégico e econdémico do Pais, ao passo que o
titular ou o proprietario tem interesse de ordem particular sobre a
propriedade imaterial atacada.

Os atos de concessdo de uma patente ou registro de um desenho
industrial ou de marca séo praticados pela Administracdo Publica
com o objetivo direto de oferecer protecédo e fomentar a criacdo e o
investimento e o indireto, de beneficiar toda a sociedade.

Na hipétese dos autos, ndo obstante figurar como réu, o INPI restou
vencido no julgamento que, por maioria, deu provimento ao recurso
de apelagdo interposto pela empresa ré e a remessa necesséria,
para reformar a sentenca que havia julgado procedente o pedido
de anulacéo de seu ato administrativo, uma vez que todas as vezes
em que teve oportunidade de se pronunciar nos autos,
manifestou-se de maneira favoravel a parte autora, razdo pela qual
ndo ha que se falar em falta de interesse em recorrer.

Irrepreensivel o acordao recorrido no ponto.

Ao contrario do que alega a recorrente, se a entidade autarquica se
posiciona favoravelmente ao autor, ndo ha que se falar em auséncia de sucumbéncia
ou falta de interesse em recorrer.

No caso, a intervencao do Instituto Nacional da Propriedade Industrial no
processo ndo o obriga a atuar sempre na qualidade de litisconsorte material do réu,
nem a defender direito deste.

Nos termos do art. 173 da Lei 9.279/96, o INPI pode ser o préprio autor da
acdo de nulidade da marca, assim como qualquer pessoa com legitimo interesse.
Quando nao for o autor, o INPI intervird no feito, segundo o disposto no art. 175 da
mesma lei.

A atuacdo da autarquia em feitos que tais tem o sentido de preservar o
interesse publico, impessoal, representado pelo INPI na execucgédo, fiscalizacdo e
regulacdo da propriedade industrial, como registra a jurisprudéncia desta Corte
Superior:

RECURSO ESPECIAL. AGCAO ANULATORIA DE ATO
ADMINISTRATIVO. RECONVENCAO. PEDIDO DE NULIDADE DE
OUTROS REGISTROS DE MARCA SOB O MESMO FUNDAMENTO
DA DEFESA. 1. POSSIBILIDADE DE AMPLIACAO SUBJETIVA EM
RECONVENCAO. EFICIENCIA DO PROVIMENTO JURISDICIONAL.
MAIOR PACIFICACAO SOCIAL COM MENOR CUSTO. 2. POSICAO
PROCESSUAL DO INPI. LITISCONSORCIO SUI GENERIS.
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LEGITIMIDADE RECURSAL QUE DEVE SER AFERIDA PARA
CADA ATO. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O recurso
especial debate acerca da legitimidade recursal do INPI para
recorrer de decisdo que extinguiu, sem resolucdo de mérito,
reconvencdo apresentada por litisconsorte passivo, na qual se
veiculou pedido de nulidade de registro de marca.

2. A reconvencdo é técnica por meio da qual se objetiva a
otimizag&o da eficiéncia processual, potencializando o resultado de
pacificacdo social, ao agregar a um mesmo processo uma segunda
demanda proposta pelo réu contra o autor, ainda que néao
exclusivamente essas partes, e fora dos limites da acao original.

3. Entre a demanda principal e a reconvencéo deve haver conexao,
seja em decorréncia do pedido ou casa de pedir da agao principal,
seja em decorréncia da vinculacdo existente com os argumentos de
defesa deduzidos em contestacdo, o que, por si s, recomendaria 0
julgamento conjunto das causas, mesmo que deduzidas em
processos autbnomos.

4. Diante da nitida relacao de conexdo entre a acgdo principal e a
reconvencao, seria contraproducente a inadmissao do instituto tdo
somente pela necessidade concreta de ampliagdo ou restricdo
subjetiva.

5. Alegitimidade processual do INPI tem carater sui generis,
uma vez que sua atuacdo é obrigatéria em demandas de
nulidade de marca e tem por finalidade a protecdo da
concorréncia e dos consumidores, e ndo a defesa de
interesse individual da instituicao.

6. A analise da legitimidade do INPlI em cada demanda deve
tomar em consideracdo a conduta processual inicialmente
adotada pelo Instituto, para além da tradicional avaliagdo in
status assertionis.

7. A reconvencédo apresentada, no caso concreto, pela litisconsorte
passiva da acdo principal contra a autora (ré-reconvinte) agregou
pedido de nulidade de marca, acdo na qual o INPI deve
obrigatoriamente intervir, cuja causa de pedir se harmoniza com a
tese de defesa da contestacdo ofertada pela prépria autarquia e
sobre a qual (acdo de nulidade de marca) o Instituto se posicionou
favoravelmente a procedéncia. Diante dessas circunstancias
faticas, ressai a legitimidade recursal do INPI para impugnar a
sentenca que extinguiu, sem julgamento de mérito, a reconvencao
oportunamente apresentada pela litisconsorte passiva da acéo
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principal.

8. Recurso especial provido.

(REsp 1775812/RJ, Rel. Ministro MARCO AURELIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCARIO E PROCESSUAL CIVIL.
PRETENSAO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. ATUACAO
OBRIGATORIA DO INPI. ART. 175 DA LEl 9.279/96. POSICAO
PROCESSUAL. QUALIDADE DA INTERVENCAO. CAUSA DE PEDIR
DA ACAO. LITISCONSORTE PASSIVO OU ASSISTENTE ESPECIAL
(INTERVENCAO SUI GENERIS). HONORARIOS ADVOCATICIOS
INDEVIDOS PELA ATUACAO COMO ASSISTENTE ESPECIAL.

1. O art. 175 da Lei n. 9.279/96 prevé que, na acdo de nulidade do
registro de marca, o INPI, quando nado for autor, intervira
obrigatoriamente no feito, sob pena de nulidade, sendo que a
definicdo da qualidade dessa intervencéo perpassa pela andlise da
causa de pedir da acdo de nulidade.

2. O intuito da norma, ao prever a intervencdo da autarquia, foi,
para além do interesse dos particulares (em regra, patrimonial), o
de preservar o interesse publico, impessoal, representado pelo INPI
na execucdo, fiscalizacédo e regulacéo da propriedade industrial.

3. No momento em que é chamado a intervir no feito em razéo de
vicio inerente ao proprio registro, a autarquia federal deve ser
citada na condicao de litisconsércio passivo necessario.

4. Se a causa de pedir da anulatéria for a desconstituicdo da
propria marca, algum defeito intrinseco do bem incorp6reo, néo
havendo questionamento sobre o vicio do processo administrativo
de registro propriamente dito, o INPI intervira como assistente
especial, numa intervencdo sui generis, em atuagdo muito similar
ao amicus curiae, com presuncdo absoluta de interesse na
causa.

5. No tocante aos honoréarios, ndo sendo autor nem litisconsorte
passivo, mas atuando na condicdo da intervencao sui generis, ndo
devera o INPI responder pelos honorarios advocaticios, assim como
ocorre com o assistente simples.

6. Recurso especial provido.

(REsp 1264644/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, QUARTA
TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 09/08/2016)

Tendo o 6rgdo administrativo reconhecido o direito do autor e se
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posicionado a favor da pretensdo contida na inicial, tem ele interesse em recorrer
porque, como registrado no acérdado recorrido, foi sucumbente.

Assim, improsperavel a pretensdo também no ponto.

Relativamente ao mérito do recurso especial, assim esta relatada a
guestdo no acérdao recorrido:

O cerne da presente controvérsia consiste em decidir se existe a
possibilidade de convivéncia no mercado da marca nominativa
"FARMODERM", depositada pela empresa ANIBAL PIRES
GALHARDO em dois momentos distintos: o primeiro, em
20/03/1979, na classe NCL 07(03), com obtencao de registro em
25/04/1980; e o segundo, em 30/08/1982, na classe 05;20, com
registro concedido em 10/04/1984, e a marca mista
"FARMA-DERM" depositada pela empresa FARMADERM -
FARMACIA DERMATOLOGICA LTDA em 07/12/1995, com o
registro concedido em 12/09/2000, na classe NCL (7) 5, sem que
ocorra prejuizo ao consumidor ou ao titular da marca anterior,
atentando-se para o fato de que o0s objetivos principais do
legislador sdo a protecdo do consumidor e do empresério titular da
marca anterior, de modo a livra-lo da concorréncia desleal.
Analisando-se sucessivamente as referidas marcas, verifica-se que
a impresséo causada por uma recorda a impressdo deixada pela
outra, ja que a embargada apenas substituiu a letra "O" pela letra
"A" da marca ja registrada pela agravante "FARMODERM",
formando a marca mista "FARMADERM", o que pode acarretar
erro, duvida ou confusao ao consumidor, tendo em vista que ambas
as marcas distinguem produtos e servicos do mesmo segmento de
mercado.

Para o concorrente é mais facil valer-se de alteracdo minima,
associada a forma figurativa, em evidente contrafacdo, do que
buscar, por si, o prestigio no mercado consumidor.

Por outro lado, observo que a embargada alega a seu favor que as
marcas em litigio estariam registradas em classes distintas e que,
portanto, poderiam conviver no mercado, uma vez que as marcas
da autora ndo seriam de alto renome a demandar protecdo em
todas as classes.

No entanto, apds minuciosa analise dos autos, com a devida venia
dos magistrados que entendem de forma contraria, filio-me ao
entendimento adotado pelo Ministério Publico Federal e pelo
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Relator, no sentido de que, apesar de registradas em classes

distintas perante a Autarquia Marcaria, referem-se a um ramo de

atividade afim, qual seja, o setor farmacéutico, o que pode

acarretar erro ou confusdo entre os consumidores.

Sobre essa questdo, cumpre trazer trechos do decisum proferido

pela MM. Juiza a quo, que bem analisou a controvérsia:
"Analisando o contrato social da empresa-autora, constituida
como firma individual - titular da marca FARMODERM-
verifica-se que o seu objeto é o seguinte: "farmacia magistral
e industria e comércio de perfumaria e cosmético"( fls. 185).
Os objetos sociais da FARMADERM, titular da marca
FARMA-DERM, previsto na clausula terceira da 222 alteracéo
contratual sdo os seguintes - CNAE: 5241-8/03: farmacia de
manipulacdo farmacéutica (comércio varejista de drogas e
medicamentos); CNAE: 5241-8/02: farmacia homeopética
(comércio varejista de produtos farmacéuticos homeopéticos);
CNAE: 5241-8/02 comércio varejista de cosméticos,
perfumarias, esséncias, produtos naturais e artigos de
toucador (fls. 171/173).
Diante de tal situacdo, constata-se que as marcas
FARMA-DERM e FARMODERM s&o muito semelhantes,
sendo que a diferenca reside apenas na substituicdo do
"A'pelo "O" e na separacdo dos termos que compdem a
primeira marca.
Além disso, ndo obstante as classes das marcas
FARMODERM e FARMA-DERM serem diversas, mostra-se
evidente que o ramo de atividades € o mesmo: farmacéutico,
sendo aplicavel, ao caso concreto, 0 artigo 124, XIX da Lei n°
9.279/96."

(...)

Cumpre ressaltar que o fato de uma marca ter apresentacdo mista

e outra, nominativa, em nada interfere com a afericdo de

similaridade e reconhecimento de eventual colidéncia, uma vez

constatada a semelhanca fonética e grafica do elemento nominativo

integrante de marca mista a distinguir a mesma classe de produtos

ou servicos ou classes semelhantes, como se verifica na hipotese

dos autos.

(...)

Ainda que se adotasse o0 entendimento no sentido da

impossibilidade legal de apropriacdo exclusiva do termo
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"FARMODERM'" pela empresa autora, por se tratar de termo de uso
comum ou genérico, a marca criada pela empresa ré (embargada)
deveria ser dotada de suficiente distintividade, o que nao se verifica
na hipotese, havendo efetiva possibilidade de acarretar confuséo
ao consumidor quanto a origem dos produtos ou servigcos
oferecidos, uma vez que ambas as empresas atuam em segmentos
mercadoldgicos afins.

Vé-se do acordao recorrido acima transcrito (embargos infringentes), bem
como da divergéncia estabelecida quando do julgamento da apelagcéo, que o debate
sobre a colidéncia das marcas passou por analise dos elementos informativos dos
autos e dos respectivos segmentos mercadoldgicos, concluindo-se, ao final, pela
possibilidade de confusdo do consumidor em ramos semelhantes.

A reviséo do referido entendimento, nos termos em que postulado pela
recorrente, somente se faria possivel por meio de incursdo na matéria fatica da lide,
vedado em sede de recurso especial, consoante dispde o enunciado n° 7 da Sumula do
Superior Tribunal de Justica.

Inviavel, assim, a pretenséo contida no recurso.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial.

E como voto.
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