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RELATOR
RECORRENTE
ADVOGADO
ADVOGADA
RECORRIDO
PROCURADOR
RECORRIDO
ADVOGADO

MINISTRO LUIS FELIPE SALOMAO

PEPSICO INC

RODRIGO BORGES CARNEIRO E OUTRO(S)

THAIS DE KASSIA RODRIGUES ALMEIDA E OUTRO(S)
INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
ANDRE LUIS BALLOUSSIER ANCORA DA LUZ E OUTRO(S)
TRIGOMIL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

ALBERTO DA SILVA DANTAS E OUTRO(S)

EMENTA

DIREITO MARCARIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. COMPETENCIA PARA JULGAR PEDIDO DE
PERDAS E DANOS DECORRENTES DO USO DA
MARCA, CUJO REGISTRO PRETENDE-SE A
ANULACAO. LIDE QUE NAO ENVOLVE A UNIAO,
AUTARQUIA, FUNDACAO OU EMPRESA PUBLICA
FEDERAL. COMPETENCIA DA JUSTICA ESTADUAL.
REGISTRO DA MARCA "CHEESE.KIL.TOS", EM QUE
PESE A PREEXISTENCIA DO REGISTRO DA MARCA
"CHEE.TOS", AMBAS ASSINALANDO SALGADINHOS
"SNACKS", COMERCIALIZADOS NO MESMO MERCADO.
IMPOSSIBILIDADE, VISTO QUE A COEXISTENCIA DAS
MARCAS TEM O CONDAO DE PROPICIAR CONFUSAO
OU ASSOCIACAO AO CONSUMIDOR.

1. A autora pretende cumular duas acles: a primeira a
envolver a nulidade do registro marcario, obtido pela
empresa ré e efetuado pelo INPI, e a segunda buscando a
reparacdo dos danos alegadamente causados pela
sociedade ré, isto €, lide que ndo envolve a autarquia.
Destarte, como o artigo 292, § 1° I, do CPC restringe a
possibilidade de cumulacdo de pedidos, admitindo-a
apenas quando o mesmo Juizo € competente para
conhecer de todos e o artigo 109, |, da Constituicéo Federal
prevé que compete aos juizes federais processar e julgar
as causas em que a Unido, entidade autarquica ou
empresa publica federal forem interessadas na condi¢céo de
autoras, rés, assistentes ou opoentes, é descabida a
cumulacdo, sob pena de usurpacdo da competéncia
residual da Justica Estadual.

2. Em que pese o artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade
Industrial vedar a reproducdo ou imitagdo da marca,
suscetivel de causar confusdo ou associagdo com outra,
para a recusa de registro, por haver anterior de marca
assemelhada, deve a autoridade administrativa tomar em
conta se ha identidade dos produtos e se pertencem ao
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mesmo género de industria e comércio, consistindo a
novidade marcéaria, sobretudo, na impossibilidade de
confundir-se com qualquer outra empregada para produtos
ou servigcos semelhantes.

3. No caso, a recorrente tem registro de marca que, apesar
da conclusdo da Corte de origem de que evoca ao termo
comum anglo-saxdo "cheese" (queijo), é incontroverso que
ambas assinalam salgadinhos "snacks", exploram o
mesmo mercado consumidor e tém grafia e prondncia
bastante assemelhadas - habeis a propiciar confusdo ou
associagao entre as marcas no mercado consumidor.

4. "A finalidade da prote¢éo ao uso das marcas - garantida
pelo disposto no art. 5°, XXIX, da CF/88 e regulamentada
pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um lado protegé-la contra
usurpacao, proveito econdémico parasitario e o0 desvio
desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o
consumidor seja confundido quanto a procedéncia do
produto (art.4°, VI, do CDC)". (REsp 1105422/MG, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 10/05/2011, DJe 18/05/2011)

5. A possibilidade de confusdo ou associacdo entre as
marcas fica nitida no caso, pois, como é notério e as
proprias embalagens dos produtos da marca "CHEE.TOS"
e "CHEESE.KI.TOS" reproduzidas no corpo do acoérdao
recorrido demonstram, o publico consumidor alvo do
produto assinalado pelas marcas titularizadas pelas
sociedades empresarias em litigio sdo as criangas, que
tém inegavel maior vulnerabilidade, por isso denominadas
pela doutrina - 0 que encontra supedaneo na inteligéncia do
37, 8 2° do Cadigo de Defesa do Consumidor - como
consumidores hipervulneraveis.

6. O registro da marca "CHEESE.KI.TOS" violou o artigo
124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial e ndo atende aos
objetivos da Politica Nacional de Rela¢cdes de Consumo,
consoante disposto no artigo 4°, incisos |, Il e VI, do Cédigo
de Defesa do Consumidor, sendo de rigor a sua anulacao.

7. Recurso especial parcialmente provido.

ACORDAO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, 0os Ministros da
QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justica acordam, na conformidade
dos votos e das notas taquigraficas a sequir, por maioria, dar parcial
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Senhor Ministro
Relator. Vencidos os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti e Marco Buzzi. Os
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Srs. Ministros Raul Araujo Filho e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr.
Ministro Relator.

Dr(a). ROBERTA MOREIRA DE MAGALHAES, pela parte
RECORRENTE: PEPSICO INC

Brasilia (DF), 05 de marco de 2013(Data do Julgamento)

MINISTRO LUIS FELIPE SALOMAO

Relator
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RECURSO ESPECIAL N°1.188.105 - RJ (2010/0057020-0)

RECORRENTE : PEPSICO INC
ADVOGADO : RODRIGO BORGES CARNEIRO E OUTRO(S)
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR . ANDRE LUIS BALLOUSSIER ANCORA DA LUZ E OUTRO(S)
RECORRIDO : TRIGOMIL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADO : ALBERTO DA SILVA DANTAS E OUTRO(S)

RELATORIO

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMAO (Relator):

1. PEPSICO INC. ajuizou acdo em face do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial - INPI e de TRIGOMIL Produtos Alimenticios Ltda., objetivando o reconhecimento da
nulidade dos atos administrativos praticados pela autarquia demandada, pois concedeu,
respectivamente, o0s registros n. 818.542.713 e 818.844.426 para as marcas
"CHEESE.KL.TOS" (mista) e "XEBOLITA" (nominativa), 32 (32.10), a sociedade empresaria
ré. Narra ser empresa mundialmente conceituada e conhecida por sua atua¢cédo no segmento
de salgadinhos, tendo desenvolvido linha de snacks "que sao sucesso absoluto de vendas no
Brasil".

Sustenta que, para alcancar vasta clientela, investiu macicamente em
publicidade, por meio de promocdes e patrocinios de suas marcas, passando a ser
reconhecida também pelas marcas "CHEE.TOS" e "CEBOLITOS" - passando o consumidor
a associar qualquer produto que contivesse tais sinais ou sinais semelhantes aos mesmos,
com 0s gque vem tradicionalmente comercializando.

Afirma gue obteve o registro da marca "CHEE.TOS" em 10 de janeiro de 1975 e
da marca "CEBOLITOS" em 7 de dezembro de 1982, tendo, conforme o artigo 129 da Lei da
Propriedade Industrial, direito de uso exclusivo da marca para diferencia-la de outras, iguais
ou semelhantes. Sustenta que as marcas da sociedade empresaria ré sdo "gritantes
imitacbes das famosas marcas de salgadinhos CHEE.TOS e CEBOLITOS", havendo
colidéncia dos sinais e concorréncia desleal.

O Juizo da 372 Vara Federal da Secdo Judiciaria do Rio de Janeiro julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar ao INPI a
suspensao dos efeitos do registro apenas da marca "CHEESE.KI.TOS".

Interpuseram a autora e as rés apelacao para o Tribunal Regional Federal da 22
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Regido, que deu parcial provimento a remessa necessaria e as trés apelacoes.
A deciséo tem a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MARCAS. AQAO DE NULIDADE.
PRAZO PARA CONTESTAQAO. INTELIGENCIA DO § 1°, ART. 175, DA LEI
N° 9.279/96. PEDIDO ULTERIOR DE DECRETACAO DE REVELIA.
INDEFERIMENTO. COLIDENCIA DE REGISTROS MARCARIOS. NULIDADE.
PEDIDOS CONEXOS. COMPETENCIA DA JUSTICA FEDERAL.
PRECEDENTES.

A Lei da Propriedade Industrial € de natureza especial e, quando disciplina
sobre a acdo de nulidade de registro marcario, deve prevalecer sobre o
CPC. Incabivel a aplicacdo subsidiaria do CPC, tendo em vista que o § 1°,
do art. 175, esta a considerar a participacao do INPI no feito, estabelecendo
especificamente ao réu titular do registro o prazo de 60 (sessenta) dias para
contestar. Obviamente que o legislador levou em consideracdo que o
procurador autérquico, representando o INPI, ndo seria 0 mesmo causidico
a representar o titular do registro marcario impugnado. Dai, inaplicavel o
disposto no art. 191 do CPC a espécie.

Ndo é de ser conhecido pedido de decretacdo de revelia deduzido
tdo-somente em sede de razdes de apelacdo, sob pena de supressao de
instancia, sobretudo quando o atendimento do pedido se mostra
inteiramente irrelevante, em decorréncia da matéria envolvida na lide
cingir-se a questao meramente de direito, tanto que reclamou o julgamento
antecipado da causa.

E de ser reconhecida nulidade de registro marcéario nominativo quando na
embalagem oferecida ao publico consumidor, ele reproduz, quase que
fielmente, elementos figurativas de marca mista evocativa, fazendo-lhe
parecer idéntico a outra marca anteriormente registrada.

Nado se pode concluir pela ilegalidade de registro marcario quando a
alegada imitacdo ndo guarda correspondéncia com a marca registrada.

Os pedidos conexos que podem ser conhecidos pela Justica Federal séo
aqueles que guardam decorréncia logica e direta com a questdo da
nulidade do registro marcério como, por exemplo, o pedido de abstencao de
uso de registro marcario anulando. Na esteira deste raciocinio, a Justica
Federal ndo é competente para conhecer de pedido de abstencédo de uso
de signo que sequer conta com registro ou de pedido de indenizacdo por
uso indevido de marca, consistindo tais matérias em questdo restrita a
particulares, devendo ser decidida na esfera da Justica Comum.
Precedentes desta Turma (Apelacdo n° 89.02.01.01840-7).

Remessa necesséria e apelacdes a que se da parcial provimento.

Opostos embargos de declaracdo, foram rejeitados.

Interpbs a autora recurso especial com fundamento no artigo 105, inciso I,
alinea "a", da Constituicdo Federal, sustentando violagéo aos artigos 124, XIX e XXIll, 195, Ill, e
2°,V, da Lei n® 9279/96 e 292 do Cédigo de Processo Civil.

Alega a recorrente que a decisdo recorrida consente com a concessao de
marca que imita a sua, permitindo que a empresa recorrida se beneficie "da notoriedade
alcancada pela marca 'CHEE.TOS' da Recorrente”.
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Argumenta que a decisdo recorrida analisou 0 caso como se tratasse de
marcas comuns, todavia a marca "CHEE.TOS" é lider de mercado, famosa, por isso faz jus
a protecao conferida pelo artigo 124, XXIll, da Lei da Propriedade Industrial.

Afirma que o artigo 124, XXIll, da Lei da Propriedade Industrial protege as
marcas famosas, "partindo do principio l6gico que 0os empresarios atuantes no mesmissimo
setor ndo poderiam, obviamente, desconhecer a existéncia dessa marca, tendo em vista a
fama por ela adquirida”.

Pondera que a decisdo adota premissas equivocadas, pois ndo pretendeu
exclusividade sobre o termo "CHEESE", "até porque seria absurdo”, mas sim que fosse
reconhecido que a recorrida elaborou a marca "CHEESE.KI.TOS" a partir da sua.

Acena que a empresa recorrida agiu de ma-fé, pois depositou tanto a marca
"CHEESE.KIL.TOS" como "XEBOLITA", por isso "imitou ndo s6 uma, mas duas marcas", nao
se tratando de coincidéncia, mas evidente tentativa de aproximar sua linha de produtos a sua
linha de produtos.

Narra que, ao se pronunciar "CHEESE.KIL.TOS", automaticamente o
consumidor o associara ao seu produto, haja vista a fama atingida pela marca "CHEE.TOS"
no mercado brasileiro, devendo ser protegida da diluic&o.

Afirma que, para verificar eventual colidéncia entre as marcas "CHEE.TOS" e
"CHEESE.KL.TOS", o Tribunal de origem analisou as embalagens dos produtos das
empresas litigantes, limitando-se a forma com que os produtos sao oferecidos ao publico,
ignorando a colidéncia entre as marcas e o fato de que, embora tenha sido confrontando
apenas um registro, detém 10 registros para a marca "CHEETOS", inclusive na forma
nominativa.

Sustenta que, em nenhum momento alegou que a embalagem dos produtos
sdo semelhantes, limitando-se a questdo da colidéncia de marcas, todavia, "para decidir
acerca da colidéncia entre as marcas, muito se discutiu sobre as diferencas das marcas
como elas se apresentam no mercado. Avaliou-se a embalagem dos produtos, seu conjunto
final e a impressao que estes trazem. A questéo fulcral foi decidida de forma negativa pois
gue nao foi enfrentada de forma correta”, por isso nao foi constatada a violagao ao artigo 124,
XIX, da Lei 9.279/96.

Argumenta que a questdo em debate ndo diz respeito ao Trade Dress, por iSSoO
mesmo a acdo foi ajuizada na Justica Federal, pois questiona registros de marcas
concedidas de modo indevido pelo INPI & empresa recorrida.

Alega que o Tribunal de origem tem admitido a competéncia da Justica Federal
para julgar pedido de perdas e danos, por isso violou o artigo 292 do Codigo de Processo
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Civil, que admite a cumulacao de pedidos, visto que a acéo foi ajuizada para anular registro e
coibir o uso da marca conflitante pela recorrida.

Em contrarrazdes, o INPI sustenta que: a) os pedidos conexos que podem ser
conhecidos pela Justica Federal sdo aqueles que guardam decorréncia légica e direta com a
guestdo da nulidade do registro marcario, como o pedido de abstencdo de uso de registro
marcario que se busca anular; b) o recurso pretende o reexame de provas; ¢) a marca
"CHEE.TOS" e "CHEESE.KIL.TOS" destinam-se a assinalar salgadinhos de queijo, lanches
rapidos popularmente denominados "snacks", todavia o termo "cheese" significa no idioma
anglo-saxdo queijo, produto usado na elaboracdo de sanduiches também vendidos a precos
populares de que sé&o exemplo os populares cheeseburger e cheesebacon, sendo as
marcas, pois, fracas, evocativas; d) os pontos de confluéncia entre as marcas séo o radical
"cheese" e o sufixo "tos" que ndo podem ser apropriados a titulo exclusivo.

A recorrida TRIGOMIL Produtos Alimenticios Ltda. ndo ofereceu contrarrazdes.

Dei provimento ao agravo de instrumento 1.195.409-RJ para determinar a
subida do presente recurso especial.

Opina o Ministério Publico Federal pelo "provimento parcial do recurso especial,
tdo somente para, reconhecendo as violacdes de lei nele indicadas, impor a declaracéo de
nulidade da marca 'CHEESE.KI.TOS', com cassacéao do registro expedido pelo INPI".

E o relatorio.



iy
R

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA

RECURSO ESPECIAL N°1.188.105 - RJ (2010/0057020-0)

RELATOR
RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDO
PROCURADOR
RECORRIDO
ADVOGADO

: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMAO

. PEPSICO INC

: RODRIGO BORGES CARNEIRO E OUTRO(S)

: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
. ANDRE LUIS BALLOUSSIER ANCORA DA LUZ E OUTRO(S)
. TRIGOMIL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

: ALBERTO DA SILVA DANTAS E OUTRO(S)

EMENTA

DIREITO MARCARIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
COMPETENCIA PARA JULGAR PEDIDO DE PERDAS E DANOS
DECORRENTES DO USO DA MARCA, CUJO REGISTRO
PRETENDE-SE A ANULACAO. LIDE QUE NAO ENVOLVE A UNIAO,
AUTARQUIA, FUNDACAO OU EMPRESA PUBLICA FEDERAL.
COMPETENCIA DA JUSTICA ESTADUAL. REGISTRO DA MARCA
"CHEESE.KI.TOS", EM QUE PESE A PREEXISTENCIA DO REGISTRO
DA MARCA "CHEE.TOS", AMBAS ASSINALANDO SALGADINHOS
"SNACKS", COMERCIALIZADOS NO MESMO  MERCADO.
IMPOSSIBILIDADE, VISTO QUE A COEXISTENCIA DAS MARCAS TEM
O CONDAO DE PROPICIAR CONFUSAO OU ASSOCIACAO AO
CONSUMIDOR.

1. A autora pretende cumular duas agodes: a primeira a envolver a nulidade
do registro marcario, obtido pela empresa ré e efetuado pelo INPI, e a
segunda buscando a reparacao dos danos alegadamente causados pela
sociedade ré, isto €, lide que nédo envolve a autarquia. Destarte, como o
artigo 292, § 1° I, do CPC restringe a possibilidade de cumulacdo de
pedidos, admitindo-a apenas quando o mesmo Juizo é competente para
conhecer de todos e o artigo 109, |, da Constituicdo Federal prevé que
compete aos juizes federais processar e julgar as causas em que a
Unido, entidade autarquica ou empresa publica federal forem interessadas
na condicdo de autoras, rés, assistentes ou opoentes, é descabida a
cumulacgéo, sob pena de usurpacdo da competéncia residual da Justica
Estadual.

2. Em que pese o artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial vedar a
reproducdo ou imitacdo da marca, suscetivel de causar confusdo ou
associacdo com outra, para a recusa de registro, por haver anterior de
marca assemelhada, deve a autoridade administrativa tomar em conta se
ha identidade dos produtos e se pertencem ao mesmo género de industria
e comeércio, consistindo a novidade marcaria, sobretudo, na
impossibilidade de confundir-se com qualquer outra empregada para
produtos ou servigcos semelhantes.

3. No caso, a recorrente tem registro de marca que, apesar da concluséo
da Corte de origem de que evoca ao termo comum anglo-saxao "cheese"
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(queijo), € incontroverso que ambas assinalam salgadinhos "snhacks",
exploram o mesmo mercado consumidor e tém grafia e prondncia
bastante assemelhadas - habeis a propiciar confusdo ou associacao
entre as marcas no mercado consumidor.

4. "A finalidade da protecdo ao uso das marcas - garantida pelo disposto
no art. 5°, XXIX, da CF/88 e regulamentada pelo art. 129 da LPI - € dupla:
por um lado protegé-la contra usurpacao, proveito econdmico parasitario e
o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor
seja confundido quanto a procedéncia do produto (art.4°, VI, do CDC)".
(REsp 1105422/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 10/05/2011, DJe 18/05/2011)

5. A possibilidade de confuséo ou associagdo entre as marcas fica nitida
no caso, pois, como € notorio e as proprias embalagens dos produtos da
marca "CHEE.TOS" e "CHEESE.KI.TOS" reproduzidas no corpo do
acordao recorrido demonstram, o publico consumidor alvo do produto
assinalado pelas marcas titularizadas pelas sociedades empresarias em
litigio sédo as criancas, que tém inegavel maior vulnerabilidade, por isso
denominadas pela doutrina - 0 que encontra supedaneo na inteligéncia do
37, 8 2° do Cddigo de Defesa do Consumidor - como consumidores
hipervulneraveis.

6. O registro da marca "CHEESE.KIL.TOS" violou o artigo 124, XIX, da Lei
da Propriedade Industrial e nédo atende aos objetivos da Politica Nacional
de Relagbes de Consumo, consoante disposto no artigo 49, incisos |, lll e
VI, do Cédigo de Defesa do Consumidor, sendo de rigor a sua anulacéo.

7. Recurso especial parcialmente provido.

VOTO
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O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMAO (Relator):

2. Preliminarmente, aprecio a questdo acerca da competéncia da Justica
Federal para julgar pedidos cumulados de anulagao de registro de marca e perdas e danos
decorrentes do uso da marca, cujo registro pretende-se a anulagéo.

No ponto, o acérdao recorrido alinhavou:

Em especial quanto ao pedido de indenizagcdo por perdas e danos, mister €
analisar-se, inicialmente, a competéncia desta Justica Federal para dele
conhecer.

A matéria ndo estiq totalmente pacificada, embora, em julgamentos
relativamente recentes, tenha ficado decidido, nesta Turma, que a
competéncia federal, de matriz constitucional, ndo se estende nem se
prorroga. Assim, em causas da mesma natureza, esta Turma ja se
pronunciou, algumas vezes, no sentido da incompeténcia da Justica Federal
para tratar de pedidos deduzidos em relagdo a co-rés, que ndo envolvem
interesse de ente publico federal, a teor da lista de competéncias que lhe é
atribuida pela Constituicdo Federal.

[...]

Ja quanto ao pedido de condenacdo em perdas e danos, além da total
auséncia de suporte probatério, a apreciacdo de tal pleito ndo se podera
fazer perante a Justica Federal ja que se trata de demanda entre
particulares e, sendo o caso de ainda persistir interesse, cabe ao que se
sente prejudicado postular perante a Justica Estadual.

[...]

N&o podemos ter duas Justicas competentes.

Para logo, cumpre observar que ndo se desconhece que a Justica Federal tem
competéncia para, em acao de nulidade de registro de marca, a titulo de exemplo, conceder a
antecipacao dos efeitos da tutela impondo ao titular a abstencéo do uso:

PROCESSO CIVIL E DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECUTAL.
REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL E DE MARCA. ALEGADA
CONTRAFACAO. PROPOSITURA DE ACAO DE ABSTENCAO DE USO.
NULIDADE DO REGISTRO ALEGADO EM MATERIA DE DEFESA.
RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL, COM REVOGACAO DE LIMINAR
CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. REVESAO DO
JULGAMENTO. NULIDADE DE PATENTE, MARCA OU DESENHO DEVE SER
ALEGADA EM ACAO PROPRIA, PARA A QUAL E COMPETENTE A JUSTICA
FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

1. A alegacdo de que é invélido o registro, obtido pela titular de marca,
patente ou desenho industrial perante o INPI, deve ser formulada em acéo
prépria, para a qual € competente a Justica Federal. Ao juiz estadual ndo é
possivel, incidentalmente, considerar invalido um registro vigente, perante o
INPI. Precedente.

2. A impossibilidade de reconhecimento incidental da nulidade do registro
nao implica prejuizo para o exercicio do direito de defesa do réu de uma
acdo de abstencdo. Nas hipoteses de registro irregular de marca, patente
ou desenho, o terceiro interessado em produzir as mercadorias
indevidamente registrada deve, primeiro, ajuizar uma acdo de nulidade
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perante a Justica Federal, com pedido de antecipacéo dos efeitos da tutela.
Assim, todo o peso da demonstracdo do direito recairia sobre o suposto
contrafator que, apenas depois de juridicamente respaldado, poderia iniciar
a comercializacao do produto.

3. Autorizar que o produto seja comercializado e que apenas depois, em
matéria de defesa numa agdo de abstencao, seja alegada a nulidade pelo
suposto contrafeitor, implica inverter a ordem das coisas. O peso de
demonstrar os requisitos da medida liminar recairia sobre o titular da marca
e cria-se, em favor do suposto contrafeitor, um poderoso fato consumado:
eventualmente o prejuizo que ele experimentaria com a interrupcdo de um
ato que sequer deveria ter se iniciado pode impedir a concessao da medida
liminar em favor do titular do direito.

4. Recurso especial provido, com o restabelecimento da deciséo proferida
em primeiro grau.

(REsp 1132449/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 13/03/2012, DJe 23/03/2012)

Todavia, na verdade, a autora, ora recorrente, pretende cumular duas acdes
nitidamente distintas: a primeira a envolver a nulidade do registro marcario, obtido pela
empresa ré e efetuado pelo INPI, e a segunda, demanda distinta, buscando a reparacéo dos
danos alegadamente causados pela sociedade empresaria re, isto é, lide que ndo envolve a
autarquia.

Nesse passo, convém sublinhar que o artigo 292 do Cdédigo de Processo Civil,
dispositivo tido por violado, dispoe:
Art. 292. E permitida a cumulagdo, num (nico processo, contra 0 mesmo
réu, de varios pedidos, ainda que entre eles nao haja conexao.
§ 1o S&o requisitos de admissibilidade da cumulagéo:
| - que os pedidos sejam compativeis entre si;
Il - que seja competente para conhecer deles 0 mesmo juizo;
lll - que seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.
§ 20 Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de

procedimento, admitir-se-4& a cumulacdo, se o0 autor empregar o
procedimento ordinario.

Como visto, o artigo 292, 8§ 1°, Il, restringe a possibilidade de cumulacdo de
pedidos, admitindo-a apenas quando o mesmo Juizo € competente para conhecer de todos.

Ademais, tendo em vista que cada um dos pedidos iniciais formulados pela
autora correspondem a uma lide, consta da moldura fatica que o INPI manifestou ndo ter
interesse nessa segunda demanda e que ela ndo tem o condéo de afetar de nenhum modo
0s interesses da autarquia.

Destarte, no ponto, ndo merece acolhida a irresignacdo, pois € correto o
entendimento perfilhado pela Corte de origem de que se trata de demandas entre particulares
de competéncia da Justica estadual, pois o artigo 109, |, da Constituicdo Federal prevé que
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compete aos juizes federais processar e julgar as causas em que a Unido, entidade
autarquica ou empresa publica federal forem interessadas na condicdo de autoras, rés,
assistentes ou opoentes, exceto as de faléncia, de acidentes de trabalho e as sujeitas a
Justica Eleitoral e do Trabalho:

A competéncia da Justica federal é constitucional e taxativa.

Prevista na Constituicdo da Republica, é taxativa, ndo comportando
ampliacdo por norma infraconstitucional. Assim, o acréscimo, alteracdo ou
subtragdo de regras de competéncia, determinadas por normas
hierarquicamente inferior, seréo inconstitucionais ou inGcuos.

A competéncia civel da Justica Federal é fixada, segundo Aluisio Mendes,
em razdo da pessoa, da matéria e da funcdo. Sera, portanto, sempre,
absoluta, inderrogavel pela vontade das partes, ressalvadas as regras de
competéncia territorial.

14.2. Competéncia dos juizes federais em razdo da pessoa.

14.2.1. Causas do art. 109, I, CF/88

a) As causas
O artigo menciona causas em geral, em que a Unido, entidade autarquica
ou empresa publica federal forem interessadas na condi¢cdo de autoras,
rés, assistentes ou opoentes, exceto as de faléncia, as de acidentes do
trabalho e as sujeitas a Justica Eleitoral e & Justica do Trabalho. Exige-se
gue um destes entes atue no processo nha qualidade de parte
(assistentes e opoentes também sao partes). Cuida das causas civeis,
inclusive mandado de seguranca impetrado por um destes entes em face
de ato de autoridade estadual ou municipal, excetuadas as hip6teses em
qgque a autoridade tiver foro estabelecido como prerrogativa de sua
funcao.
Cumpre lembrar o enunciado n. 270 da sumula do STJ: "O protesto pela
preferéncia de crédito, apresentado por ente federal em execuc¢do que
tramita na Justica Estadual, ndo desloca a competéncia para a Justica
Federal". (DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil:
Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento.1l ed.
Salvador: Juspodivm, 2009, ps. 152 e 153)

Esta € a jurisprudéncia do STJ:

PROCESSO CIVIL. COMPETENCIA. O interesse da Unido, de suas
autarquias e empresas publicas ndo basta para que a causa seja da
competéncia da Justica Federal; para isso é necesséario que pelo menos
uma dessas pessoas participe do processo na condicdo de autora, reé,
assistente ou opoente. Conflito conhecido para declarar competente o MM.
Juiz de Direito da 3% Vara de Faléncias e Concordatas da Comarca do Rio
de Janeiro. (CC 30.917/DF, Rel. Ministro ARl PARGENDLER, SEGUNDA
SECAOQ, julgado em 28/03/2001, DJ 23/04/2001, p. 115)

3. A par disso, resta ser apreciado se o registro da marca "CHEESE.KI.TOS"
implicou violagao ao artigo 124, XIX, da Lei 9.279/96, tendo em vista o registro preexistente da
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marca "CHEE.TOS", e o fato de que ambas referem-se a salgadinhos "snacks"
comercializados em mercado comum.

A sentenca anotou:

No mérito deve a acao ser julgada procedente em parte.
N&o se discute nos autos que a palavra CHEESE de origem inglesa e a
palavra CEBOLA do vernaculo sejam, por si sOs, expressfes que possam
constituir marcas fracas e/ou evocativas. O cerne da controvérsia diz
respeito, primeiramente a questdo de direito publico, referente a
combinacdo dessas expressbes com outras, que jA possuiam o direito
marcario no conjunto e, portanto, registros no INPI, e, secundariamente, a
questédo de direito privado, referente ao mercado consumidor, ou seja, se ja
havia a denominada distintividade marcéria.
[...]
De plano, é facil constatar as semelhancas do conjunto das expressdes das
marcas CHEESE.KI.TOS e CHEE.TOS, sobretudo em fungédo do elemento
mais expressivo TOS - caracterizado como elemento criativo da Autora -,
destinados para assinalar produtos do mesmo seguimento mercadolégico,
tanto em razdo da semelhanca ortografica quanto da semelhanca fonética.
Dessarte, ndo ha duvida quanto a existéncia de colidéncia das marcas em
apreco.
[...]
Por outro lado, entendo que nao restou evidenciada a alegada concorréncia
desleal praticada pela 22 Ré porque a mesma obteve a propriedade de suas
marcas através de registro efetuado no INPI, i.e., os efeitos constitutivos de
seu direito se deu por forca do que prevé o artigo 131 da Lei n® 9279/96.
Tais registros concederam a 22 Ré direitos de usar, gozar, dispor, alienar e
defender contra quem os violar.
Diferente seria 0 caso de ter restado configurado um fato ndo amparado
pela lei, usos e costumes comerciais. Nesse sentido, vale citar doutrina
abalizada que professa que:
"O que venha a ser lealdade ou deslealdade na concorréncia resulta da
conformidade ou ndo do comportamento do competidor ao padréo
esperado....."
Bem se deduz que seria um contrasenso se considerar que, como
consequéncia do ato administrativo de registro das marcas da 22 Ré no INPI,
poderia, por si sO, advir a caracteriza¢do de pratica de concorréncia desleal
pela 22 Ré. Em outras palavras, o registro de marca no INPI ndo é meio nem
modo de, por si s6, transfigurar em desonesta uma competicdo permitida, ja
que o registro constituiu a 22 Ré o exercicio de um "padrao esperado” de
comportamento comercial. Seria preciso que a Autora trouxesse provas
concretas da pratica de um ato excessivo no exercicio da liberdade
comercial ou empresarial da 22 Ré, independente, portanto, dos direitos
constituidos por forca do registro publico de tais marcas.
Assim, entendo ndo caber condenacdo em indenizacdo por perdas e danos
e lucros cessantes.
POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS, na forma
da fundamentacdo. DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPACAO DA TUTELA, na
forma do art. 173 da LPI, determinando ao INPI a suspenséo dos efeitos do
registro n° 818.542.713 da marca CHEESE.KIL.TOS e, consequentemente,
condeno a 22 Ré na abstencao de todo e qualquer uso que esteja fazendo
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ou venha a fazer da marca CHEESE.KI.TOS.
Condeno as partes no rateio das custas. Sem honorarios advocaticios face
a sucumbéncia reciproca. (fls. 410-416)

O acérdao recorrido, por seu turno, dispés:

2.1. DA MARCA XEBOLITA

Fiz questdo de colacionar ao relato do presente feito, ndo s6 figuras
contidas nos registros marcéarios, mas também as embalagens através das
guais autora e co-ré comercializam os produtos que tais marcas visam
distinguir. Isso porque a marca XEBOLITA é meramente nominativa,
devendo, em caso de analise de possivel colidéncia, verificar-se qual a
apresentacdo que a titular lhe da quando oferece seus produtos ao
mercado consumidor.

Vé-se, por exemplo, pela embalagem de fls. 216, que nela a co-ré faz uso
da marca com apresentacao mista, do mesmo tipo gréfico da letra da autora
(apenas o calibre da letra € mais espesso), ademais de utilizar até a mesma
cor, verde, como fundo de sua embalagem.

O cotejo entre as duas embalagens ndo deixa margem de duavida a
conclusdo da colidéncia das marcas ali estampadas. E lancar o olhar sobre
0 produto e vé-los quase como indistintos.

2.2. DA MARCA CHEESE.KIL.TOS

Ja ha algum tempo que chamo a atencao, em julgamentos dessa natureza,
para o fato de que as empresas, a pretexto de titularizarem um determinado
registro marcéario, passam a utilizar espécies de “mutacbes” desses
registros, consistindo em verdadeira inovacdo da marca depositada perante
o INPI.

Aqui a mesma utilizacdo de marca néo registrada se verifica. E o caso da
embalagem de cor amarela da co-ré (fls. 218), onde se vé a marca
CHEESEKITOS de forma estilizada, com o mesmo tipo grafico utilizado pela
autora (apenas o calibre da letra, nhovamente aqui, € mais espesso). No
registro marcario impugnado, o0 que la consta como elemento nominativo da
marca mista é a expressdo “CHEESE.KI.TOS” e com elemento figurativo
absolutamente distinto daquele estampado na embalagem de fls. 218.

[...]

A marca autorizada pelo INPI é aquela estampada na embalagem de fls.
223, de fundo cor de laranja e azul e com apresentacao grafica inteiramente
distinta das marcas da autora (alinea “a” acima). O radical “cheese”, como
bem observou o INPI, apesar de provir da lingua inglesa, tem larga utilizagéo
no cotidiano brasileiro, sendo comum ver-se nos cardapios de lojas de
alimentacdo, termos como “cheeseburger”, “cheesebacon” etc. Nao vejo
como atribuir exclusividade de uso do radical “cheese” a autora,
independentemente da existéncia de apostilamento, ou ndo, ao seu registro
marcario. Afinal, ndo existe direito contra a lei e a legislacdo de regéncia
veda a apropriacdo, a titulo de exclusividade, de denominacdes que
guardem relacdo direta com o produto que a marca visa a distinguir.
Inegavel que as proprias embalagens dos produtos em questdo indiquem
consistirem eles em salgadinhos a base de queijo. Ndo é mera coincidéncia.
E evocacéo do produto.

Tenho que quando a d. juiza da causa concluiu pela colidéncia das marcas,
teve em vista ndo aquela registrada pela co-ré (alinea a), mas aquela por
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ela comercializada, sem o amparo de qualquer registro perante o INPI
(alinea c), o que, entretanto, ndo é passivel de ser reconhecido por este
Tribunal.

Especificamente quanto a marca impugnada nos presentes autos (registro
n°® 818.542.713), portanto, deixo de reconhecer a nulidade do registro
porque, tal como registrada ela, ndo € colidente. A colidéncia se
apresentaria, se fosse o caso, na forma como ela foi modificada nas
embalagens do produto que ela visa a distinguir (alinea c). Entretanto,
tendo em vista que a matéria refoge ao escopo do registro impugnado,
entendo que sequer a abstencdo de uso da marca tal como estampada na
embalagem referida (e que nédo foi objeto de registro) pode vir a ser
conhecida por este Tribunal. E matéria entre particulares, totalmente
estranha ao registro marcario. Em outras palavras, na hipétese de
colidéncia ndo por decorréncia de registro marcério, mas de outra marca,
sequer registrada, ndo vejo outra competéncia que ndo a da Justica
Estadual, jA que a lide, neste particular, nem remotamente tocaria aquela
guestdo que é afeta a competéncia desta Justica Federal.

[...]

Prosseguindo, faz-se mister o exame dos demais itens do pleito autoral, que
tratam de abstencdo do uso da marca e cobranga de indenizagdo por
supostas perdas e danos.

[...]

Ao atender a primeira autora, estou desatendendo a Pepsico, mas estou
dando provimento a Trigomil porque, da maneira como ela registrou
Cheesekitos, eu acho que é aceitavel. A Pepsico pode perfeitamente se
defender pelo uso real que a Trigomil faz da marca, mas ndo na nossa
Justica.

[...] )

JFC ALUISIO MENDES: Nao podemos ter duas Justicas competentes. Se
eles forem no Estado, é competente a Justica do Estado. Se vierem aqui,
nds também somos competentes?

[...]

JFC ALUISIO MENDES: O INPI diz: "Eu estou fora". Ele se considera
incompetente para essa questao.

DOUTORA ADVOGADA: Mas o INPI é parte.

JFC ALUISIO MENDES: Ele é parte, mas alega a incompeténcia.

JFC MARCIA HELENA NUNES (RELATORA): Ele costumava alegar que era
assistente da parte que tinha razdo, mas acho que isso ndo tem alegado
nao.

JFC ALUISIO MENDES: O INPI ndo quer se meter nessa briga.

[...]

JFC ALUISIO MENDES: Se esta usando ou ndo esta, é problema dos
particulares. O problema do INPI é quanto ao registro: se é valido ou
invalido. Inclusive, em alguns casos vamos estar impondo até sucumbéncia.
[...]

JFC ALUISIO MENDES: Se eles néo tivessem cumulado, iriam ao Estado
discutir essa questao do uso. E nés estaremos afirmando que ha duas
Justicas competentes: a do Estado e a hossa. Se nds somos competentes, a
Justica do Estado é incompetente. Entédo, teremos que dizer: "A Justica do
Estado ndo pode mais julgar uso". (fls. 582-599)

Em parecer, o eminente Subprocurador Geral da Republica, Dr. Hugo Gueiros
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Bernardes Filho, sustentou:

3. Sustenta o recorrente (Pepsico), que detém marca famosa, e que esta
caracterizada a ma-fé da empresa Trigomil Produtos Alimenticios Ltda
quando do depdésito da marca CHEESE.KI.TOS perante o INPI, de forma que
se torna imperativo reformar o v. acérdao recorrido, sob pena de ofensa
aos artigos acima apontados.

4. Entendemos que tem razao a recorrente no tocante a violacdo do art.
124, incisos XIX e XXIIl, além do art. 195, inciso lll da Lei n°® 9279/96.

[...]

6. Com a devida vénia, a colidéncia resulta da mera identificagéo verbal e
escrita dos produtos, inclusive quanto a fonética. A interposicao de duas
letras ("KI") na parte central do nome que constitui a marca da recorrente
evidentemente traduz o propédsito de imitar essa marca e de auferir os
rendimentos, materiais e imateriais, advindos da confusao que se produz no
mercado consumidor.

7. Nao h& como, a luz da razoabilidade constitucional, aceitar que
"CHEESE.KIL.TOS", ndo venha a ser uma forma de alcancar, direta ou
indiretamente, o publico consumidor do produto "CHEE.TOS", da recorrente.
8. Sao, ademais, como ressaltado no especial, a fl. 691, produtos do mesmo
segmento mercadoldgico.

9. Assim, independentemente da discussdo em torno de saber se o sufixo
"TOS" resulta, ou ndo, de uma criagdo da autora, a imitacdo salta aos olhos.
10. No tocante ao pleito de indenizac¢do, ndo ha como reconhecer violagcéo
aos preceitos que dao suporte ao recurso especial. Cabe analisar, entédo, a
possivel divergéncia em relacdo ao acorddo de fl. 692, o qual, entretanto, é
da mesma turma do Tribunal a quo, como reconhece o especial a fl. 692.

11. Ocorre que julgados do mesmo Tribunal que proferiu o acérdao
recorrido ndo podem dar suporte a recurso especial.

12. Também nao serve ao proposito da recorrente a mencao aos arts. 292
do CPC e 335 do CPC de 1939. Do mesmo modo, ndo cabe conhecer o
recurso por violacéo ao art. 157 do Decreto-Lei 7903/45.

[...]

14. Com essas consideracdes, propde-se o provimento parcial do recurso
especial, tdo somente para, reconhecendo as violacbes de lei nele
indicadas, impor a declaragéo de nulidade da marca "CHEESE.KI.TOS", com
cassagdao do registro expedido pelo INPI. (fls. 760-762)

3.1. De fato, para correta elucidacdo da questéo, transcrevo o artigo 124, XIX,
da Lei da Propriedade Industrial, tido por violado:
Art. 124. N&o séo registraveis como marca:
XIX - 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
associacdo com marca alheia;

Maité Cecilia Fabbri Moro , em proficuo estudo salienta que, hodiernamente, a
lei e a abalizada doutrina reconhecem que as marca destinam-se a individualizar os produtos
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a que se referem, por isso a "distintividade", a par de ser elemento inerente a marca, €
também "condicao essencial de validade da marca, bem como uma fungéo desta:

A nocao juridica de marca evoluiu através dos tempos - como ademais
ocorre comumente com os institutos de direito- devidos as novas realidades
e necessidades que surgiram na pratica mercantil.

A funcédo exercida pela marca na Idade Média ndo é mais a mesma nos dias
de hoje. Destinam-se as marcas, na no¢cdo atualmente empregada pela
maioria dos autores, a individualizar os produtos e artigos aos quais se
referem, diferenciando-os de outros idénticos ou semelhantes.

As mudancas de carater econdmico provocadas pela Revolugéo Industrial,
com a introdu¢cdo da producdo em massa, afastando o produtor do
consumidor, somadas as mudancas ideoldgicas trazidas pela Revolugéo
Francesa, fizeram com que o sistema corporativo desaparecesse, e com ele
suas marcas especificas.

Verifica-se, entdo, uma revolucdo da funcdo "marca", que na ldade Média
se referia ao produtor, indicava o estabelecimento da producdo ou venda
do artigo, para uma marca que, nos dias atuais, faz referéncia ao proprio
produto.

[...]

Siegbert Rippe aponta para o grande numero existente de definicbes de
marca, as quais destacam aspectos diversos desta. A partir desta
afirmacéo, traz uma classificacdo com base nos aspectos considerados mais
caracteristicos nas marcas.

A classificacdo comporta quatro diferentes correntes. A primeira considera o
carater evocativo da procedéncia do local que vende o produto. A segunda,
0 carater da distintividade das mercadorias de um produtor, em relacdo a
outro, para sua identificacdo. A terceira caracteriza-se pela conjugacao da
primeira e da segunda correntes; em outras palavras, mescla o carater de
indicacdo de origem e o carater distintivo na definicio da marca. E
considerada uma tese mista. E a quarta, e ultima corrente, acrescenta a
tese mista a atratividade e conservacédo da clientela.

Encontra-se assim as mais variadas definicbes de marca, tanto na
legislacdo como na doutrina especifica.

[...]

A definicdo brindada por Carvalho de Mendoncga é a mais precisa. Ensina o
ilustre autor: "Essas marcas consistem em sinais graficos ou figurativos,
destinados a individualizar os produtos de uma empresa industrial ou
mercadorias postas a venda em uma casa de negdcio, dando a conhecer
sua origem ou procedéncia, e atestando a atividade e o trabalho de que séo
resultado"”. Esta definicio demonstra a funcéo distintiva do produto atrelada
a funcéo de indicacdo de origem comercial, que tanto pode ser atividade
mediadora do comerciante quanto a atividade produtora de uma empresa.
Utilizando a classificagdo acima exposta, a definicho de Carvalho de
Mendonca é do tipo mista, visto que trata ndo somente da distintividade do
produto, ‘"individualizar os produtos”, como também da origem ou
procedéncia do mesmo, "dando a conhecer sua origem ou procedéncia".

Do tipo mista também sdo as definicbes de Waldemar Ferreira e da
American Marketing Association.

Para Waldemar Ferreira, as marcas de industria e Comeércio se definem
como "(...) palavras, sinais ou figuras, isoladas ou em conjunto, de forma
original, adotados e de uso exclusivo do fabricante ou comerciante,
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assegurado pelo registro, a fim de assinalarem-se seus produtos ou
mercadorias as exporem-se a venda".

[.]

Dentro da classificacdo apresentada, ha definicdes do primeiro grupo, que
ressaltam tdo-somente a funcéo distintiva da marca. Tem-se, neste grupo,
também a definicdo da propria OMPI (Organizagcdo Mundial da Propriedade
Intelectual), assim como os conceitos das leis brasileiras de 1971 e 1996 de
propriedade industrial.

A OMPI, antes de dar seu conceito de marca, adverte que nao é possivel
chegar a uma definicao internacional de marca, e que sua definicdo trata-se
de uma sugestdo e ndo de uma imposicdo a seus membros. Feita esta
ressalva, conceitua a marca como "un signo visible que permite distinguir los
bienes y servicios de otras empresas tratandose de um bien incorporal,
cuyo principal valor reside en el prestigio y reputacion que representa”.

[.]

O conceito de marca da lei 9.279, de 14.05.1996, é o seguinte: "Art. 122.
S&do0 suscetiveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente
perceptiveis, ndo compreendidos nas proibi¢des legais”. O legislador optou,
nesta definicdo, por uma solugcdo mais simples, de carater negativo,
somente caracterizando o fato de dever ser um "sinal distintivo visualmente
perceptivel". Com isto descarta todos 0s sinais que ndo sejam distintivos e
visualmente perceptiveis, e ainda aqueles que nao sejam permitidos por lei.

[...]

O legislador, apesar de ter optado na Lei 9.279/1996 pela definicdo
negativa, deu o mesmo tratamento a marca que na lei anterior, ou seja,
como signo distintivo de produtos ou servicos.

Depreende-se, portanto, que o carater da distintividade é quase que
unanime. O carater da distintividade, também se tera oportunidade de
verificar, é condicao essencial de validade da marca, bem como uma fungéo
desta.

A distintividade € igualmente reconhecida pelo catedratico espanhol Carlos
Fernandez-Novoa, que declara: "el Gnico requisito exigible es la fuerza
distintiva del signo". O eminente jurista vai além, busca compreender a
formacdo dessa marca como bem imaterial que é e explica: "esta consiste,
ante todo, en la unién entre um signo y un producto. A su vez, la unién entre
signo y producto constituye una marca Unicamente en tanto que la union es
captada por los consumidores: perfil psicolégico de la marca". A unido
signo-produto, conforme Fernandez-Novoa, desencadeia na mente dos
consumidores algumas representacfes, as quais girariam em torno dos
seguintes pontos: origem empresarial do produto vinculado a marca;
caracteristicas e nivel de qualidade do produto, e, dependendo do caso, do
goodwill ou boa fama do produto portador da marca. (MORO, Maité Cecilia
Fabbri. Direito de Marcas.S&o Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, ps. 26,

29-32)
Desse modo, outra nogao importante a ser observada quanto a marca € o seu

elemento subjetivo, que permite ao consumidor correlacionar (associar) a marca ao produto
Ou Servigo:

s

Nesta linha, afirma Fernandez-Novoa que a marca é composta por trés
elementos: o signo, o produto e o elemento subjetivo. Signo, como uma
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realidade intangivel, que necessita adquirir forma  sensivel,
materializando-se no préprio produto comercializado. Considera-se produto
0 objeto tangivel no qual o signo se ap6e. E o elemento subjetivo é a
apreensao pelos consumidores da unido signo-produto. Em outras palavras,
0 elemento psicoldgico, que deve ser reconhecido para a efetividade de
uma marca, é a resultante de um trabalho do empresério buscando que a
associacdo do signo ao produto se estabeleca na mente do
publico-consumidor, com o proposito de que estes facam a associacdo
signo-produto e de toda a gama de elementos que advém desta
relacdo,que geram a atratividade do produto e perpetuam a clientela.

[...]

A marca de produto ou servigo serve para distinguir um produto ou servico
de outro igual, similar ou afim.

[...]

Nos dias de hoje, a funcédo distintiva ndo é a Unica que uma marca pode
exercer, de acordo com a tese aqui encampada.

[...]

Entre as fungbBes secundarias desempenhadas pelas marcas, verificam-se
algumas j& tradicionais e outras mais modernas, resultantes de
circunstancias atuais que ndo podem deixar de ser consideradas.

[.]

Entre os autores verifica-se que Waldemar Ferreira considera também como
escopo da marca a indicacdo da origem do produto, sendo esta, segundo
eles, sua mais importante fungcdo. Zuccherino, Mitelman Monteagudo
também se mostram a favor do reconhecimento da fungéo de indicacao de
origem das marcas.

[..]

Mas é Newton Silveira quem traz uma observacdo moderna e pertinente
sobre esta funcdo. Diz ele que a marca: "Nao €, também, sinal de origem
dos produtos, no sentido de que tenham sido fabricados em determinado
local. E sinal de origem no sentido de que o proprietario do sinal é o
responsavel pela fabricacdo do produto (quando se tratar de marca de
industria), determinando quem e como o fara. A oposicédo da marca significa
que ele foi feito sob responsabilidade do proprietario do sinal, por ele
fabricado ou como se tivera sido fabricado por ele". E esta uma visdo que
condiz com com a situacgéo atual, de produtos mais internacionalizados e de
concorréncia cada vez mais acirrada.

[...]

Outra funcdo a ser considerada é a de indicacdo de qualidade, a qual
traduz-se na atribuicdo, pelos consumidores, de uma certa qualidade aos
produtos que portam uma determinada marca.

[...]

Outra funcdo da marca, que hodiernamente vem desempenhando papel
fundamental, ndo podendo ser esquecida, é a econdmica.

Uma empresa dona de uma marca, especialmente, de uma marca notdria,
tem um ativo valioso em suas maos. (MORO, Maité Cecilia Fabbri. Direito
de Marcas.Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, ps. 32-42)

7

Com efeito, a marca é, a um s6 tempo, relevante componente do
estabelecimento do empresario e fundamental instrumento para garantia da higidez das
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relacdes de consumo.
Nesse mesmo sentido, j& se manifestou esta Corte:

CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO DE MARCAS. NOME DE
CONDOMINIO FECHADO (ACQUAMARINA SERNAMBETIBA 3.360).
EXISTENCIA DE REGISTRO DE MARCA (ACQUAMARINE) NA CLASSE DE
SERVICOS DE ADMINISTRACAO, LOCACAO E AUXILIARES AO COMERCIO
DE BENS IMOVEIS. AUSENCIA DE COLIDENCIA. PRINCIPIO DA
ESPECIALIDADE. DISTINCAO ENTRE ATO CIVIL E ATO COMERCIAL.
COMPOSICAO DOS SIGNOS. MERCADO CONSUMIDOR. INOCORRENCIA
DE CONFUSAO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 07/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A marca é um sinal distintivo, visualmente perceptivel, que visa a
identificar um produto ou servico no mercado consumidor. Para se obter o
registro da marca e, consequentemente, sua propriedade, é necessaria a
observancia de certos requisitos como a novidade relativa, distinguibilidade,
veracidade e licitude, de molde a evitar que o consumidor seja induzido a
engano, ante a existéncia de repeticées ou imitacdes de signos protegidos.
[...]

8. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 862.067/RJ, Rel.
Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 10/05/2011)

3.2. E bem verdade que, em que pese o artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade
Industrial vedar a reproducao ou imitacdo, suscetivel de causar confusao ou associagao com
marca registrada, para a recusa de registro, por haver anterior anotagdo de marca
assemelhada, deve a autoridade administrativa tomar em conta se ha identidade dos
produtos e se pertencem ao mesmo género de industria e comeércio, consistindo a novidade
marcaria, sobretudo, na impossibilidade de confundir-se com qualquer outra empregada para
produtos ou servigcos semelhantes:

3.1. Como assinalamos em obra anterior, as marcas possuem uma evidente
funcdo concorrencial, constituindo uma das armas utilizadas pelas empresas
na concorréncia comercial. Sendo a marca um sinal distintivo, cuja funcao
no mercado € assinalar produtos e servicos, é através dela que se efetua a
captacdo de clientela. A par disso, referidos sinais distintivos exprimem
dialeticamente a negativa de concessao: ao mesmo tempo que o titular de
aludido direito tem assegurado a propriedade da marca, detém
exclusividade de seu uso no mercado. Somente o proprio ou quem
devidamente autorizado pode explorar comercialmente a marca registrada.
Por tal razdo o inciso XIX do art. 124 sub examen proibe a reproduc¢éo 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 causa confusdo ou associacdo com
marca alheia. Nos idos de quarenta analisando proibicdo assemelhada
contida no Cddigo de 1945, Gama Cerqueira ja assinalava que a a
proibicdo, todavia ndo é absoluta, tendo em vista o principio da
especialidade das marcas: sendo diferentes os produtos a que a marca se
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destina, licito € o registro. A recusa de registro serd licita quando a marca
se destina a distinguir: a) os mesmos produtos; b) produtos semelhantes; c¢)
produtos pertencentes a género de comércio ou industria idéntico ou afim.
[...]

Reproduzir a marca é copia-la servilmente, de forma idéntica, sem disfarces,
engquanto imitar a marca € a cbpia a que se acrescentam ou suprimem
outros elementos, buscando maliciosamente torna-la diferente da marca
copiada.

Para melhor entender a proibicdo da reproducdo de marca registrada
convém recordar que marca € o sinal distintivo que identifica e distingue
mercadorias, produtos e servicos de outros idénticos ou assemelhados.
Essa conceituacdo de sinal distintivo da marca que é consagrada pela
doutrina, encontramos no art. 59 do Cod. Prop. Ind. revogado: a
propriedade da marca e seu uso exclusivo é assegurado para distinguir o
produto ou servico dos demais existentes na mesma classe de atividade.

[...]

Destinando-se a distinguir produtos idénticos ou semelhantes, a marca nao
pode deixar de ser distinta sob duplo aspecto: ser caracteristica em si
mesma, possuir cunho proprio, na expressao de Afonso Celso, e
distinguir-se das outras marcas ja empregadas. Os autores belgas adotam o
mesmo entendimento, afirmando que a marca deve ser subjetiva e
objetivamente distintiva.

[...]

Sob o segundo aspecto, a marca deve ser diferente de outras marcas em
uso, porque, do contrario, confundindo-se com elas, ndo corresponderia oa
seu fim primordial de distinguir os produtos a que se aplicam. Esse idéia
exprime-se, geralmente, dizendo-se que a marca deve ser nova. Dai se
deduz o segundo requisito das marcas, a novidade. Ao contrario do que
acontece com as invencfes que para serem patenteadas devem possuir
novidade absoluta, a novidade da marca €é apenas relativa pois
considera-se nova a marca que ndo seja ainda utilizada para assinalar
produtos idénticos ou semelhantes, pois nada impede que a marca seja
idéntica ou semelhante a outra j4 usada para distinguir produtos diferentes
ou empregada em outro género de industria ou de comércio. Por tal razéo,
diz-se que marca deve ser especial, isto &, aplicar-se a certo produto ou
classe de produtos, ou a determinado género de comércio, industria ou
servicos, conforme o sistema de cada lei.

Gama Cerqueira assinala que novidade da marca resulta de sua
especializacdo que Allart assim define: "Em resumo, a novidade exigida em
matéria de marcas consiste na especializacdo do sinal adotado pela sua
aplicagdo a certo produto; é o que se costuma exprimir dizendo-se que a
marca deve ser especial, isto é, ndo deve confundir-se com qualquer outra
empregada para objetos semelhantes".

[...]

Todavia, como assinala Gama Cerqueira, o principio da especialidade da
marca nao € absoluto, nem neste assunto podem firmar-se regras
absolutas, pois se trata sempre de questdes de fato, cujas circunstancias
ndo podem ser desatendidas quando se tem que decidir sobre a novidade
das marcas e a possibilidade de confusdo. Quando se trata de industria de
géneros de comércio inteiramente diversos, a questdo da coexisténcia de
marcas idénticas ou semelhantes facilmente se resolve. (DOMINGUES,
Douglas Gabriel. Comentarios a Lei da Propriedade Industrial. Rio de
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Janeiro: Forense, 2009, p. 439)

Essa € a jurisprudéncia do STJ que, a titulo de exemplo, jA admitiu a
convivéncia das marcas "DECOLAR VIAGENS E TURISMOQO" e "DECOLAR.COM", visto que o
publico alvo de ambas é distinto:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLISAO DE
MARCAS. REGISTRO CONCEDIDO SEM EXCLUSIVIDADE DO USO DOS
ELEMENTOS NOMINATIVOS. CONVIVENCIA DE MARCAS. POSSIBILIDADE.
CONFUSAO ENTRE CONSUMIDORES. INEXISTENCIA. REEXAME DE
PROVAS. SUMULA. 07/STJ.

1 - O registro concedido, pelo INPI, & marca "DECOLAR VIAGENS E
TURISMO", sem uso exclusivo dos elementos nominativos, ndo proibe,
portanto, a utilizacdo da expressdo "decolar" na composicdo da marca
"DECOLAR.COM".

2 - Com base nos elementos fatico-probatérios dos autos o Tribunal local
assevera que "o publico alvo de ambas ndo é o mesmo, o que afasta a
possibilidade de confusdo entre os servicos oferecidos pelas duas
empresas, a induzir em erro o consumidor, com prejuizos para a autora". A
revisdo dessa concluséo atrai a incidéncia da Sumula 7 desta Corte.

3 - "Segundo o principio da especialidade ou da especificidade, a protecéo
ao signo, objeto de registro no INPI, estende-se somente a produtos ou
servigos idénticos, semelhantes ou afins, desde que haja possibilidade de
causar confusao a terceiros" (REsp 333.105/RJ, Rel.

Ministro  BARROS MONTEIRO). Assim afastada a possibilidade de
confuséo, sobeja a possibilidade de convivéncia das marcas.

4 - Recurso especial ndo conhecido.

(REsp 773.126/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONCALVES, QUARTA
TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 08/06/2009)

Igualmente, admitiu-se a convivéncia das marcas "SKETCH" e "SKECHERS",
justamente porque a titular da marca "SKETCH" comercializa produtos de vestuario e
acessorios, inclusive calcados, enquanto a titular da marca SKECHERS USA INC II", atua,
especificamente, na comercializacdo de roupas e acessorios de uso comum, para a pratica
de esportes, de uso profissional:

RECURSO ESPECIAL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - DIREITO MARCARIO
- ART. 131, DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL - INEXISTENCIA DE
VIOLACAO - FUNDAMENTACAO SUFICIENTE - ART. 460, DO CPC -
PRINCIPIO DA ADSTRICAO DO JULGADOR - OBSERVANCIA, NA ESPECIE
- MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA - EXCECAO AO PRINCIPIO DA
TERRITORIALIDADE - PROTECAO ESPECIAL INDEPENDENTE DE
REGISTRO NO BRASIL NO SEU RAMO DE ATIVIDADE - MARCA DE ALTO
RENOME - EXCEGAO AO PRINCIPIO DA ESPECIFICIDADE - PROTEGCAO
ESPECIAL EM TODOS OS RAMOS DE ATIVIDADE DESDE QUE TENHA
REGISTRO NO BRASIL E SEJA DECLARADA PELO INPI - NOTORIEDADE
DA MARCA "SKECHERS" - ENTENDIMENTO OBTIDO PELO EXAME DE
PROVAS - INCIDENCIA DA SUMULA 7/STJ - MARCAS "SKETCH" E
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"SKECHERS" - POSSIBILIDADE DE CONVIVENCIA - ATUA(;AO EM RAMOS
COMERCIAIS DISTINTOS, AINDA QUE DA MESMA CLASSE - RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSAO, IMPROVIDO.

[...]

Il - Na hip6tese, a decisdo do Tribunal Regional observa estritamente os
limites do pedido, ou seja, a legalidade da concesséo do registro da marca
"SKECHERS" em favor da ora recorrida, afastando-se, por conseguinte,
eventual alegacdo de violagcdo ao art.

460 do Cadigo de Processo Civil.

[...]

IV - A discusséo acerca da notoriedade ou ndo da marca "SKECHERS" deve
ser observada tendo em conta a fixagdo dada pelo Tribunal de origem, com
base no exame acurado dos elementos faticos probatorios.

Assim, qualquer conclusdo que contrarie tal entendimento, posta como esta
a questdo, demandaria o reexame de provas, atraindo, por consequéncia, a
incidéncia do enunciado n. 7/STJ.

V - Nos termos do artigo 124, inciso XIX, da Lei 9.279/96, observa-se que
seu objetivo € o de exclusivamente impedir a pratica de atos de
concorréncia desleal, mediante captacdo indevida de clientela, ou que
provoquem confusdo perante 0s proprios consumidores por meio da
reproducdo ou imitacdo, no todo ou em parte, de marca alheia, para
distinguir ou certificar produto ou servico idéntico, semelhante ou afim.

VI - No caso dos autos, ndo se observa, de plano, a possibilidade de
confusdo dos consumidores pelo que viavel a convivéncia das duas marcas
registradas "SKETCH", de propriedade da ora recorrente e, "SKECHERS",
da titularidade da ora recorrida, empresa norte-americana.

VIl - Enquanto a ora recorrente, LIMA ROUPAS E ACESSORIOS LTDA.,
titular da marca "SKETCH", comercializa produtos de vestuario e acessorios,
inclusive calcados, a ora recorrida, SKECHERS USA INC II", atua,
especificamente, na comercializacdo de roupas e acessorios de uso comum,
para a pratica de esportes, de uso profissional. De maneira que, é possivel
observar que, embora 0s consumidores possam encontrar em um ou em
outro, pontos de interesse comum, ndo ha porque nao se reconhecer a
possibilidade de convivéncia pacifica entre ambos.

VIl - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensao,
improvido.

(REsp 1114745/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 02/09/2010, DJe 21/09/2010)

3.3. Todavia, esse ndo € o0 caso dos autos, pois a recorrente tem registro de
marca que, apesar da conclusdo da Corte de origem de que evoca ao termo comum
anglo-saxao "cheese", no vernaculo "queijo", € incontroverso que ambas assinalam
salgadinhos "snacks", exploram o mesmo mercado consumidor e, indiscutivelmente, tém
grafia e prondncia bastante assemelhadas - habeis a propiciar tanto a confusdo como a
associacao por parte do consumidor.

Analisando o artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial, com propriedade,
propugna Denis Borges Barbosa, em licdo adequada, que guarda estrita sintonia com a lei de
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regéncia e jurisprudéncia do STJ, que a marca deve diferenciar-se das marcas que disputam
0 mesmo mercado, ndo podendo, nesses casos, ser concedido registro a marca que tenha o
potencial de causar confusdo ou associacdo com outra pré-registrada, "levando em conta as
semelhancas do conjunto, em particular dos elementos mais expressivos, e nao as
diferencas de detalhe” e o publico a que se destina as marcas para aferimento da
possibilidade de colidéncia:

3.3. Da distintividade relativa, ou diferencial

A guestao aqui é a do valor das marcas entre si - sua distintividade relativa.
Uma marca deve diferenciar-se das marcas que disputam mesmo mercado
de forma tal que lhe garanta a unicicidade: o reconhecimento de que a
origem indicada por uma marca se distingue da outra. Ou seja, que, entre
uma e outra, ndo exista confundibilidade em tese e, a fortiori, confuséo.

[...]

3.3.1. Aanalise de mercado

Para se determinar a confusdo marcéria verifica-se, em primeiro lugar, se
existe, entre as mesmas marcas, um unico e sé mercado real (produto ou
servico idéntico ou semelhante), pois, como assinala a recente obra oficial
da Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual sobre o assunto,
similaridade de bens e servicos é item distinto, e prejudicial, da analise de
confuséo entre marcas.

3.3.1.1. Simultaneidade no mercado real

A simultaneidade a que se refere o inciso XIX do art. 124 do Cédigo nédo é
formal, ou de parecencas logicas, mas pertinéncia das duas marcas ao
mesmo mercado. Ou seja, se 0s produtos ou servigos a que se referem as
marcas (e nao as marcas em si mesmao) forem competidores num mesmo
espaco de mercado.

A concorréncia, para ser relevante para a propriedade intelectual .... é
preciso que se faga sentir em relacdo a um mesmo produto ou servigo.

A identidade objetiva pressupbe uma andlise de utilidade do bem
econdmico: haverd competicdo mesmo se dois produtos forem dissimilares,
desde que, na proporcdo pertinente, eles atendam a algum desejo ou
necessidade em comum. Assim, e utilizando os exemplos classicos, a
manteiga e a margarina, o café e a chicoria, o alcool e a gasolina. E
necessario que a similitude objetiva seja apreciada em face do consumidor
relevante.

[...]

O inciso XIX do art. 124 do Cddigo preceitua que (uma vez se determine a
similitude de mercado ou afinidade) deve-se proceder a comparagdo entre
as marcas, para se verificar se a reproducdo (no todo ou em parte, ainda
gue com acréscimo) ou imitagdo (nas mesmas condicdes), é efetivamente
suscetivel de causar confusdo ou associacdo com a marca alheia.

Esse procedimento €, assim, um segundo estagio da analise, apdés se
determinar que ha competicédo real ou simbolica efetiva ou potencial, entre
0s produtos e servigos assinalados.

Haverd confusdo "quando ndo podemos reconhecer as distingdes, as
diferencas; quando as coisas se tomam uma pelas outras; quando se
misturam umas com as outras".

Haverd associacao nas hip6teses em que, mesmo ndo cabendo confusao -
0 consumidor ndo toma um signo por outro - ha intensa relacdo simbdlica
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entre uma marca e outra, ou assimilacdo entre a marca e a linguagem

comum de um segmento de mercado, com risco de que o publico possa

entender que o signo tem como referéncia um produto ou servico distinto do

real, ou uma origem diversa da verdadeira.

[...]

3.3.2.1. Andlise em abstrato

Tanto no exame prévio ao registro quanto, pelas mesmas razdes, na revisao

dos atos da administracdo e juizo de argiicdo de nulidade, a analise é do

potencial de confusdo ou associacdo. Com efeito, ndo se tem ai juizo de

concorréncia desleal, que sempre exige analise ad hoc e fatica, nem mesmo

juizo de contrafacgéo.

Neste contexto de exame ou de nulidade - e sé neste - aplica-se com

precisdo o que diz Mauricio Lopes Oliveira:
Ndo é necessario que a confusdo efetivamente se dé, basta a
possibilidade, a qual entende-se existir sempre que as diferencas ndo se
percebam sem minucioso exame e confrontacdo da marca legitima com a
semelhante, conforme destacou Affonso Celso, in Marcas industriaes e
nome commercial, Imprensa Nacional, 1888, pp. 55-56. Idéntico € o
entendimento de Clovis Costa Rodrigues: "Bastara, tédo-sd, existir
possibilidade de confusao, caracterizada pela davida, pela incerteza, pela
iminéncia de fraude."....

[...]

Dois principios sé@o capitais para a determinagdo da colidéncia. Em primeiro

lugar, a colidéncia ou anterioridade deve ser apreciada levando em conta

as semelhancas do conjunto, em particular dos elementos mais expressivos,

e nao as diferencas de detalhe:

[.]

Em segundo lugar, deve-se verificar a semelhanca ou diferenca a luz do

publico a quem a marca é destinada, em sua fungéo prépria. Tal critério que

€ particularmente valioso no caso de contrafagdo, ndo pode deixar de ser

levado em conta no pardmetro da registrabilidade. (BARBOSA, Denis

Borges. Protecdo das Marcas: uma perspectiva semiolégica. Rio de

Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 85-89)

De fato, o artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial expressamente veda
0 registro de marca que imite outra preexistente, ainda que em parte e com acréscimo,
"suscetivel de causar confusdo ou associacdo com marca alheia".

Nessa toada, conforme decidido no REsp 1.105.4222 - MG, relatado pela

Ministra Nancy Andrighi, a finalidade da protecdo ao uso das marcas € dupla: por um lado

protegé-la contra usurpacao, proveito econémico parasitario e o desvio desleal de clientela

alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto a procedéncia do produto
(art.4°, VI, do CDC):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

AQAO DE ABSTENCAO DE USO DE MARCA CUMULADA COM PEDIDO DE

INDENIZAQAO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAQAO POR DANOS

MORAIS. UTILIZACAO DE TERMO DESIGNATIVO DO COMPONENTE

PRINCIPAL DO MEDICAMENTO. COEXISTENCIA. POSSIBILIDADE.
CONCORRENCIA DESLEAL. INEXISTENCIA.



V5
Y

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA

[...]

4. A finalidade da protecdo ao uso das marcas - garantida pelo disposto no
art. 5°, XXIX, da CF/88 e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por
um lado protegé-la contra usurpacdo, proveito econémico parasitario e o
desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja
confundido quanto a procedéncia do produto (art.4°, VI, do CDC).

[...]

8. Recurso especial ndo provido.

(REsp 1105422/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 10/05/2011, DJe 18/05/2011)

Ademais, sem perder de vista o enfoque pelo angulo do direito marcario, a
possibilidade de confuséo e/ou associagéo entre as marcas fica nitida no caso em que, como
€ notdrio e as préprias embalagens dos produtos "CHEE.TOS" e "CHEESE.KI.TOS"
reproduzidas, pela Relatora, no corpo do acordéo recorrido, demonstram, o publico alvo dos
produtos assinalados pelas marcas titularizadas pelas sociedades empresarias em litigio séo
as criangas, que tém inegavel maior vulnerabilidade, por isso denominadas pela doutrina - o
gue encontra supedaneo na inteligéncia do 37, 8§ 2° do Cddigo de Defesa do Consumidor -
como consumidores hipervulneraveis.

Destarte, no julgamento do REsp 586316/MG, o relator, Ministro Herman
Benjamin, anotou que o ponto de partida do CDC é a afirmacgéo do principio da vulnerabilidade
do consumidor, importando para o Estado a protecdo ndo apenas do vulneravel, mas
sobretudo do hipervulneravel.

O acérdao tem a seguinte ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. ADMINISTRATIVO. NORMAS DE PROTECAO
E DEFESA DO CONSUMIDOR. ORDEM PUBLICA E INTERESSE SOCIAL.
PRINCIPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. PRINCIPIO DA
TRANSPARENCIA. PRINCIPIO DA BOA-FE OBJETIVA. PRINCIPIO DA
CONFIANCA. OBRIGACAO DE SEGURANCA. DIREITO A INFORMACAO.
DEVER POSITIVO DO FORNECEDOR DE INFORMAR, ADEQUADA E
CLARAMENTE, SOBRE RISCOS DE PRODUTOS E SERVICOS. DISTINCAO
ENTRE INFORMACAO-CONTEUDO E INFORMAGCAO-ADVERTENCIA.
ROTULAGEM. PROTEQAO DE CONSUMIDORES HIPERVULNERAVEIS.
CAMPO DE APLICACAO DA LEI DO GLUTEN (LEI 8.543/92 AB-ROGADA
PELA LEI 10.674/2003) E EVENTUAL ANTINOMIA COM O ART. 31 DO
CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MANDADO DE SEGURANCA
PREVENTIVO. JUSTO RECEIO DA IMPETRANTE DE OFENSA A SUA LIVRE
INICIATIVA E A COMERCIALIZA(;AO DE SEUS PRODUTOS. SANCC)ES
ADMINISTRATIVAS POR DEIXAR DE ADVERTIR SOBRE OS RISCOS DO
GLUTEN AOS DOENTES CELIACOS. INEXISTENCIA DE DIREITO LIQUIDO
E CERTO. DENEGAGCAO DA SEGURANCA.

[...]

4. O ponto de partida do CDC é a afirmac¢éo do Principio da Vulnerabilidade
do Consumidor, mecanismo que visa a garantir igualdade formal-material
aos sujeitos da relacdo juridica de consumo, o que ndo quer dizer
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compactuar com exageros que, sem utilidade real, obstem 0 progresso
tecnoldgico, a circulagdo dos bens de consumo e a prépria lucratividade dos
negaocios.

[...]

9. Nas praticas comerciais, instrumento que por exceléncia viabiliza a
circulagdo de bens de consumo, “a oferta e apresentacdo de produtos ou
servicos devem assegurar informacfBes corretas, claras, precisas,
ostensivas e em lingua portuguesa sobre suas caracteristicas, qualidades,
quantidade, composicdo, preco, garantia, prazos de validade e origem,
entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam a salde e
seguranca dos consumidores” (art. 31 do CDC).

10. A informagdo deve ser correta (= verdadeira), clara (= de facil
entendimento), precisa (= ndo prolixa ou escassa), ostensiva (= de féacil
constatacdo ou percepcdo) e, por 6bvio, em lingua portuguesa.

11. A obrigacdo de informacdo é desdobrada pelo art. 31 do CDC, em
quatro categorias principais, imbricadas entre si: a) informacao-contetdo (=
caracteristicas intrinsecas do produto e servico), b) informagé&o-utilizagéo (=
como se usa o produto ou servico), ¢) informacéo-preco (= custo, formas e
condi¢cbes de pagamento), e d) informacao-adverténcia (= riscos do produto
Ou Servigo).

12. A obrigacdo de informacdo exige comportamento positivo, pois o CDC
rejeita tanto a regra do caveat emptor como a subinformacdo, o que
transmuda o siléncio total ou parcial do fornecedor em patologia
repreensivel, relevante apenas em desfavor do profissional, inclusive como
oferta e publicidade enganosa por omisséo.

13. Inexisténcia de antinomia entre a Lei 10.674/2003, que surgiu para
proteger a saude (imediatamente) e a vida (mediatamente) dos portadores
da doenca celiaca, e o art. 31 do CDC, que prevé sejam os consumidores
informados sobre o "conte(do" e alertados sobre os "riscos" dos produtos
ou servigos a saude e a segurancga.

14. Complementaridade entre os dois textos legais. Distincdo, na analise
das duas leis, que se deve fazer entre obrigacdo geral de informacéo e
obrigacdo especial de informacdo, bem como entre informacéo-contetdo e
informacao-adverténcia.

[...]

17. No campo da saude e da seguran¢a do consumidor (e com maior razdo
guanto a alimentos e medicamentos), em que as normas de protecdo devem
ser interpretadas com maior rigor, por conta dos bens juridicos em questéao,
seria um despropdsito falar em dever de informar baseado ho homo medius
ou na generalidade dos consumidores, 0 que levaria a informacédo a néo
atingir quem mais dela precisa, pois 0s que padecem de enfermidades ou
de necessidades especiais sédo freqientemente a minoria no amplo universo
dos consumidores.

18. Ao Estado Social importam ndo apenas os vulneraveis, mas sobretudo
os hipervulneraveis, pois sdo esses que, exatamente por serem minoritarios
e amiude discriminados ou ignorados, mais sofrem com a massificacdo do
consumo e a "pasteurizacdo"” das diferengas que caracterizam e enriguecem
a sociedade moderna.

[...]

22. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
(REsp 586316/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 17/04/2007, DJe 19/03/2009)
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Assim, a concessao do registro marcario - ato administrativo que se pretende
anular - violou o artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial e ndo atende aos objetivos
da Politica Nacional de Rela¢gbes de Consumo, consoante disposto no artigo 4°, incisos |, lll e
VI, do Cddigo de Defesa do Consumidor, sendo de rigor a sua anulacao.

4. Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para anular o
registro da marca "CHEESE.KI.TOS" - vedando o0 seu uso -, titularizada pela sociedade
empresaria recorrida. Mantenho os 6nus sucumbenciais como fixados pela origem, haja vista
a sucumbéncia reciproca.

E como voto.
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RECURSO ESPECIAL N°1.188.105 - RJ (2010/0057020-0)

VOTO-VENCIDO

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI: Sr. Presidente, acompanho o
voto de V. Exa. quanto ao pedido de anulacdo da marca, porque entendo manifesta a
violagao ao art. 124, incisos XIX e XXIIl.

A minha divergéncia € quanto a competéncia para julgar o pedido de
indenizacéao.

Observei, da leitura da inicial, que o pedido de indenizacao foi dirigido
apenas contra a segunda ré, contra a empresa. Poderia, em tese, ter sido dirigido,
também, contra o INPI, caso se imputasse a autarquia ato doloso ou culpa na
concessao desses registros e, nesse caso, seria inequivoca a competéncia da Justica
Federal também para esse segundo pedido de perdas e danos.

Na verdade, houve trés pedidos, dois jA deferidos, de cassacdo do
registro e de abstencado de uso, e o terceiro, de perdas e danos, sendo que este Ultimo
tem como premissa necessaria a cassacao do registro, ou seja, a empresa ndo poderia
entrar com essa acao na Justica Estadual pedindo perdas e danos enquanto
subsistisse o recurso.

Partindo da mesma causa de pedir, que é a invalidade do registro, foram
deduzidos trés pedidos contra a empresa e apenas dois deles eram dirigidos, também,
contra o INPIL.

Penso, com a devida vénia do voto de V. Exa., que se negassemos
competéncia a Justica Federal para examinar esse terceiro pedido, considerando que
ele foi deduzido lealmente pela empresa apenas contra a ré que se utilizou
indevidamente da marca, auferindo proveito em sua atividade econdmica, estariamos
deixando para decisdo em outra acdo na Justica Estadual simplesmente a liquidacéo
dos prejuizos causados pela utilizacdo ilegal da marca. Havendo, a meu ver, essa
premissa transitada em julgado (nulidade da marca usada com finalidade comercial),
penso que s6 sobra liquidar esse dano alegado pela empresa.

Portanto, considero que a competéncia da Justica Federal é para toda a
acdo, uma vez que esse terceiro pedido € uma consequéncia do acolhimento dos
outros dois.

Penso, portanto, que esta, com a devida vénia, compreendido na
competéncia da Justica Federal o julgamento da integralidade da causa, mesmo que o
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pedido, que € uma consequéncia daquele dirigido contra a autarquia, se volte apenas
contra a empresa.

Entendo que, no caso, esse pedido ndo € autbnomo, porque ele, a meu
ver, € uma consequéncia necessaria do uso indevido da marca. Penso que essa
auséncia de danos apenas ocorreria se se comprovasse que ndo foi usada a marca
colidente, o que ndo € sequer negado pela empresa ré. Exatamente pelo fato de haver
um registro dado pelo INPI € que a autora foi obrigada a ajuizar essa agéo perante a
Justica Federal.

Ressalto que a competéncia, tanto da Justica Estadual quanto da Justica
Federal, ndo € determinada em razao da matéria.

Em muitos processos na Justica Federal, pede-se, como consequéncia
da postulada anulacdo de ato de autoridade federal, indenizacdo a ser paga pelo
particular beneficiado. A indenizacdo necessariamente ndo havera de ser suportada
pelo ente federal. A circunstancia de a condenacdo em indenizacdo ser imposta
somente ao litisconsorte particular ndo exclui esta parte do pedido da competéncia da
Justica Federal.

Observo que nao postula, aqui, indenizacdo decorrente de tema afeto a
ramo especializado do Poder Judiciario, como a Justica do Trabalho ou Eleitoral.

No caso ora em exame, a0 meu ver, renovada vénia, ndo vejo como
dissociar a pretensédo que a empresa-autora deduz contra o INPI da pretenséo que ela
deduz, em caréater consequente, contra a empresa que se valeu do uso indevido da
marca em sua atividade econdmica.
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RECURSO ESPECIAL N° 1.188.105 - RJ (2010/0057020-0)

RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMAO
RECORRENTE : PEPSICO INC
ADVOGADO : RODRIGO BORGES CARNEIRO E OUTRO(S)
ADVOGADA . THAIS DE KASSIA RODRIGUES ALMEIDA E OUTRO(S)
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : ANDRE LUIS BALLOUSSIER ANCORA DA LUZ E OUTRO(S)
RECORRIDO . TRIGOMIL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADO : ALBERTO DA SILVA DANTAS E OUTRO(S)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA: Sr. Presidente,
inicialmente cumprimento a Dra. Roberta Magalhdes pela sustentacdo oral e agradeco
pela entrega de memorial.

Como destacou V. Exa. em seu voto, é requisito da admissibilidade da
cumulacdo que o mesmo juizo seja competente para conhecer os pedidos cumulados. A
matéria relativa a indenizacdo nao se inclui na esfera de competéncia da Justica Federal.
A Justica Federal foi competente nesse processo engquanto existia o interesse do INPI. O
pedido de indenizacdo é autbnomo e exclusivamente dirigido contra a ré. Por isso,
entendo que, nesse ponto, ndo existe mais a competéncia da Justica Federal, a
competéncia é da Justica comum Estadual.

Por isso, pedindo vénia a eminente Ministra ISABEL GALLOTTI, acompanho
o voto de V. Exa.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial.
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CERTIDAO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Numero Registro: 2010/0057020-0 PROCESSO ELETRONICO REsp 1.188.105/RJ

Numeros Origem: 200151015140807 200900977050 9002137508
PAUTA: 05/03/2013 JULGADO: 05/03/2013

Relator
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO

Presidente da Sessdo
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO

Subprocurador-Geral da Republica
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA

Secretéria
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUACAO
RECORRENTE . PEPSICOINC
ADVOGADO . RODRIGO BORGES CARNEIRO E OUTRO(S)
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : ANDRE LUISBALLOUSSIER ANCORA DA LUZ EOUTRO(S)
RECORRIDO : TRIGOMIL PRODUTOSALIMENTICIOSLTDA
ADVOGADO : ALBERTO DA SILVA DANTASEOUTRO(S)

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigaces - Espécies de Titulos de Crédito - Nota Promissbria
SUSTENTACAO ORAL
Dr(a). ROBERTA MOREIRA DE MAGALHAES, pda parte RECORRENTE: PEPSICO INC
CERTIDAO

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, a0 apreciar 0 processo em epigrafe na sessdo
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisdo:

A Quarta Turma, por maioria, deu parcial provimento ao recurso especial, nos termos do
voto do Senhor Ministro Relator. Vencidos os Srs. Ministros Maria Isabel Gdlotti e Marco Buzz.

Os Srs. Ministros Raul Araljo Filho e Antonio Carlos Ferreira votaram com 0 Sr.
Ministro Relator.



