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252 VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

PROCESSO: N? 0802480-60.2011.4.02.5101 (2011.51.01.802480-0)

AUTOR: KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS, LLC E OUTRO

REU: C. L. ALVES E CIA LTDA E OUTRO

JUIZ FEDERAL: Dr. EDUARDO ANDRE BRANDAO DE BRITO FERNANDES

SENTENCA
TIPO A

Vistos, etc.

Trata-se de agéo proposta por KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC e KRAFT
FOODS BRASIL LTDA, em face da empresa C. L. ALVES & CIA. LTDA. e do INPI —
INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, segundo o rito ordinario, em que a
parte autora objetiva, em sintese, seja declarada a nulidade dos registros n°. 826.582.680 e
826.886.361, referentes, respectivamente, as marcas mistas “ALVES NERO” e “ALVES NERO
CHOCOLATE”, de titularidade da empresa Ré, bem como a condenacgéo desta a se abster do
uso das embalagens representadas por tais registros, ou de qualquer outra embalagem a elas
assemelhadas sob pena de multa correspondente a 100 (cem) salarios minimos por dia, pelo
descumprimento. Requer, ainda, a antecipacdo da tutela para que seja determinada a
suspensdo dos efeitos dos registros n®. 826.582.680 e 826.886.361, bem como a abstencéo
imediata do uso das embalagens por tais registros representadas, ou de qualquer outra
embalagem a elas assemelhadas, até pronunciamento final, em prazo néo superior a 10 (dez)
dias, sob pena de multa correspondente a 100 (cem) salarios minimos por dia, para o caso de
descumprimento.

Alegam as Autoras, em sintese, que a concessao dos registros supracitados viola
0 disposto nos incisos XIX e XXIll do art. 124 e art. 126 da LPI (marca notoriamente
conhecida), na medida em que os mesmos se confundiam visualmente com suas marcas
“NABISCO OREQO” (mista - n% 821.728.830), “OREQ” (nominativas - nimeros: 006.216.978;
812.948.327 € 816.196.338) e “OREQ” (mista — n? 812.973.968) de sua titularidade, que visam
assinalar: “massas alimenticias, farinhas e fermento em geral”; “doces e pds para a fabricagdo
de doces em geral; agtcar e adocantes em geral” e “biscoitos, bolachas, farinhas alimenticias e
paes’.

Afirmam as Requerentes, ainda, que a empresa Ré utiliza embalagem muito
similar aquela utilizada por ela, incorrendo, assim, em crime de concorréncia desleal.

Por fim, argumentam que propuseram ac¢ao ordindria de abstencéo de uso perante
0 Juizo da 102 Vara Civel da Comarca de Garulhos/SP, na qual o laudo pericial demonstrou
demasiado percentual de similaridade entre as embalagens dos produtos das empresas
litigantes.

Custas judiciais integralmente recolhidas as fls. 25.

A Autora junta procuracéo e documentos as fls. 26/142.
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Decisdo proferida a fl. 152, determinando que a Autora promova, no prazo de 10
dias, o disposto no art. 835 do CPC, depositando o equivalente a 20% do valor atribuido a
causa.

A fls. 154/157, as Autoras informam que realizaram o depdsito da caugdo em
cumprimento ao despacho de fl. 152.

Peticdo da Autora a fl. 158, requerendo a juntada da guia do comprovante do
deposito da caugéo (fl. 159).

Em contestacao, as fls. 161/168, instruida com os documentos de fls. 169/188, o
INPI argui, preliminarmente, a ilegitimidade passiva ad causam, sob a alegagéo de que deve
figurar na lide na qualidade de assistente litisconsorcial, nos termos do art. 175 da LPI.

No mérito, a Autarquia transcreve o parecer técnico emitido pela sua Diretoria de
Marcas, a qual concluiu que as marcas “OREQ” das Autoras ndo se confundem com as marcas
“ALVES NERO” e “ALVES NERO CHOCOLATE”, nos aspectos fonético, grafico e ideoldgico. A
referida Diretoria também entendeu que a impressdo visual das marcas em cotejo é
absolutamente diversa, afastando a possibilidade de confusado. Quanto a disposicédo grafica do
elemento nominativo em destaque nas embalagens, em combinag¢do com imagens de biscoitos
espacialmente a direita destas, considerou que este tipo de composi¢do grafica é bastante
comum, estando presente em diversos conjuntos marcérios de titulares diversos. Concluiu, ao
final, que a soma de todas as diferengas constatadas entre os signos em lide contribui em
carater significantemente maior para a diferenciacdo aos olhos do publico consumidor que os
elementos similares entre estes.

Por fim, requer o acolhimento da preliminar e, no mérito, a improcedéncia da
presente demanda.

A empresa Ré, por sua vez, apresentou contestacdo as fls. 441/447, alegando,
preliminarmente, a caréncia da agéo, tendo em vista que ndo esta presente nos autos o
bindmio necessidade/adequagao.

No mérito, afirma que a marca OREO n&o gozava na ocasido da concessao dos
registros a marca NERO ALVES (2010) ou mesmo na ocasiao de seu depdsito (2004) da
notoriedade por ela alegada, ndo gozando da protegao prevista pelo artigo 126 da Lei de
Propriedade Industrial assim como do artigo 6 bis da Convengéo da Unido de Paris. Afinal, o
biscoito sequer era comercializado no pais, ndo se podendo presumir que todo o consumidor a
conhecia. Aduz que apenas quem tivesse naqueles anos o privilégio de consumir um produto
importado, o qual era notadamente mais caro, poderia conhecer a marca OREO no pais.

Informa que o biscoito NERO deixou de ser produzido no ano de 2011, sendo
produzido por apenas um ano. Periodo no qual, alids, o biscoito OREO n&o estava sequer
sendo produzido no pais e ndo o era ha dez anos.

Sustenta que sequer o nome da marca é parecido e que a grafia é diferente e
mesmo as cores ndo se repetem completamente. Ndo sendo proibido utilizar uma ou duas
cores similares.

Por fim, requer a improcedéncia dos pedidos formulados na inicial.
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Instadas as partes a se manifestarem (fl. 449), o INPI se pronunciou, afirmando
nao ter provas a produzir (fl. 453), ao passo que a empresa Ré requereu a produgéo de prova
pericial (fls. 454/455).

Réplica as fls. 456/477, na qual as Autoras requerem a intimagao da empresa Ré
para regularizar sua representacéo processual, seja esta condenada em litigancia de ma-fé, na
forma dos artigos 17, inciso IV e 18 do CPC, sejam indeferidos os pedidos de provas
formulados pela empresa Ré e seja a presente demanda julgada procedente.

Decisao a fl. 479, determinando a intimagao da empresa Ré para regularizar sua
representagao processual, indeferindo a prova pericial e concedendo prazo de 10 dias para as
parte fornecerem prova documental suplementar.

Embargos de Declaragéo as fls. 481/482.
Resposta das Autoras aos Embargos de Declaragao as fls. 483/485.
Decisao a fl. 486, deixando de acolher os embargos.

Peticdo da empresa Ré a fl. 488, requerendo a juntada do seu Contrato Social e
do Instrumento de Mandato para a devida regularizagéo (fls. 489/499).

Peticdo da empresa Ré as fls. 500/501, requerendo que o Juizo determine que as
Autoras tragam amostras das embalagens dos produtos “OREQ” e “NERO” aos presentes
autos.

Agravo Retido as fls. 502/505.

Despacho a fl. 506, mantendo a decisdo por seus proprios fundamentos,
recebendo o Agravo Retido e abrindo prazo para os Agravados.

Resposta das Autoras as fls. 510/512 a manifestagéo de fls. 500/501, na qual
esclarecem que o objeto da demanda néo € a infragdo do frade dress do seu produto, mas a
nulidade de um registro de marca, questdes que ndo se confundem e ndo se comunicam.
Informa, ainda, que a infracdo de trade dress foi objeto da Acdo n° 0035467-
14.2004.8.26.0224 perante a Comarca de Garulhos/SP, na qual a empresa Ré foi condenada a
se abster de utilizar aquele conjunto de imagem. Ressalta que na presente demanda, o exame
a ser realizado e entre as marcas objetos dos Registros NUumeros. 826886361 e 826582680 da
empresa Re, face as marcas objetos de registros anteriores das Autoras.

Agravo Retido as fls. 513/516.
Contrarrazoes de Agravo Retido as fls. 517/527.

Decisdo as fls. 528/529, chamando o feito & ordem para apreciar os pedidos de
producdo de provas requeridos pela empresa Ré as fls. 454/ e 500/501, pendentes de analise,
bem como indeferindo a produgédo de tais provas. Por fim, foi determinada a intimagao da
empresa Ré para se manifestar se ha interesse no prosseguimento do Agravo Retido
apresentado as fls. 513/512, tendo em vista que somente com a presente deciséo foi apreciado
o pedido de prova testemunhal requerido.
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Peticido da Empresa Ré a fl. 531, informando que mantém o interesse no
prosseguimento do Agravo Retido apresentado as fls. 512/513.

Despacho a fl. 532, recebendo o Agravo Retido de fls. 513/516, bem como abrindo
vistas ao agravado pelo prazo de 10 dias.

Contrarrazées de Agravo Retido as fls. 534/537.
E o relatério. Decido.
Passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, inciso |, do CPC.

Inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva do INPI deve ser rejeitada, afinal
se 0 objeto da impugnagéo judicial & a decisdo administrativa que concedeu o registro de uma
marca, obviamente a Autarquia Federal, competente para a analise de pedidos de registro
marcario, sua concessao e declaragcdo administrativa de nulidade, tem de responder a agao
judicial, como Ré.

Nesse sentido, € o entendimento perfilhado pelo Egrégio Tribunal Regional

Federal da 2° Regido, como revela o acérddo abaixo transcrito, pelo que entendo ser

plenamente cabivel a manutencao do INPI no pdlo passivo da presente agdo, na condigao de
réu:

“PROCESSUAL CIVIL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - ACAO DE

NULIDADE  PATENTE - INPI - LITISCONSORTE PASSIVO

NECESSARIO - PLURALIDADE DE REUS COM DOMICILIOS

DIFERENTES - FACULDADE LEGAL DE ESCOLHA DO FORO -
ART.94, §4 < DO CPC.

- O |Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPl é o
responsavel pelo registro de marcas e patentes no pais.
Consequentemente, deve figurar como réu e nao como mero
assistente nas acoées judiciais de nulidade de registro.
Entendimento do art. 175 do Cddigo de Propriedade Industrial (Lei
n29.279/96).

- Havendo pluralidade de réus e domicilios diferentes, é facultado ao
Autor a escolha do foro, conforme disposto no §4 °do art.94 do CPC.

- Como o INPI possui sede nesta cidade afigura-se competente a Justiga
Federal do Rio de Janeiro para analisar e julgar o feito.

- Agravo desprovido.”

(AG 200502010029946, Desembargador Federal ALUISIO GONCALVES
DE CASTRO MENDES, TRF2 - PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA,
julgado em 17/11/2005; grifos nossos).

Ademais, uma vez presente, in abstrato, a necessidade, utilidade e adequacgéo do
exercicio do direito de agcao, ndo ha que se falar em falta de interesse de agir, pois o fato de as
oposigdes apresentadas pelas Autoras terem sido indeferidas na via administrativa ndo a
impede de ingressar no Judiciario, na forma do artigo 50, inciso XXXV, da Constituicao Federal.

No mérito, a PROCEDENCIA EM PARTE se impoe.
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Pretendem as Autoras a declaragdo da nulidade dos registros n°. 826.582.680 e
826.886.361, referentes, respectivamente, as marcas mistas “ALVES NERO” e “ALVES NERO
CHOCOLATE”, de titularidade da empresa Ré, que visam assinalar “biscoitos salgados ou
doces, bolachas com ou sem recheio e bolachas com ou sem cobertura’.

Pleiteia, também, a condenagdo da empresa Ré a se abster do uso das
embalagens representadas pelos registros supracitados, ou de qualquer outra embalagem a
elas assemelhadas sob pena de multa correspondente a 100 (cem) salarios minimos por dia,
pelo descumprimento.

Requer, ainda, a antecipagdo da tutela para que seja determinada a suspenséo
dos efeitos dos registros n®. 826.582.680 e 826.886.361, bem como a abstencdo imediata do
uso das embalagens por tais registros representadas, ou de qualquer outra embalagem a elas
assemelhadas, até pronunciamento final, em prazo n&o superior a 10 (dez) dias, sob pena de
multa correspondente a 100 (cem) salarios minimos por dia, para o caso de descumprimento.

Alegam as Autoras, em sintese, que a concessao dos registros supracitados viola
o disposto nos incisos XIX e XXIll do art. 124 e art. 126 da LPI (marca notoriamente
conhecida), na medida em que os mesmos se confundiam visualmente com suas marcas
“NABISCO OREO” (mista - n% 821.728.830), “OREQO” (nominativas - numeros: 006.216.978;
812.948.327 € 816.196.338) e “OREQ” (mista — n? 812.973.968) de sua titularidade, que visam
assinalar: “massas alimenticias, farinhas e fermento em geral”; “doces e pds para a fabricagdo
de doces em geral; agtcar e adocantes em geral” e “biscoitos, bolachas, farinhas alimenticias e
paes’.

Afirmam as Requerentes, ainda, que a empresa Ré utiliza embalagem muito
similar aquela utilizada por ela, incorrendo, assim, em crime de concorréncia desleal.

O INPI, por sua vez, sustenta que as marcas “NABISCO OREO” e “OREO” das
Autoras ndo se confundem com os sinais “ALVES NERO” e “ALVES NERO CHOCOLATE”, nos
aspectos fonético, grafico e ideoldgico. A Diretoria de Marcas do referido Instituto concluiu em
seu parecer que a impressao visual das marcas em cotejo € absolutamente diversa, afastando
a possibilidade de confuséo.

Conforme relatado, as Autoras invocam, como fundamento de sua pretensao, as
disposi¢des constantes nos Artigos 124, incisos XIX e XXIlI, 126 e 130, inciso lll, todos da Lei
n°. 9.279/96, os quais merecem reproducao:

“XIX - reproducdo ou imitagdo, 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 confusao ou
associacdo com marca alheia;

XXl - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o
requerente evidentemente ndo poderia desconhecer em razdo de sua
atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em territério nacional ou
em pais com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure
reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou

Sentenga Tipo A

Assinado eletronicamente. Certificagao digital pertencente a EDUARDO ANDRE BRANDAO DE BRITO FERNANDES.
Documento No: 52840222-196-0-538-13-400693 - consulta a autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .




PODER JUDICIARIO
JUSTICA FEDERAL JERJ
SECAO JUDICIARIA DO RIO DE JANEIRO Fls 543

servigo idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de causar confusdo ou
associagcdo com aquela marca alheia.

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos
termos do art. 6° bis (l), da Convengdo da Unido de Paris para Protegcdo da
Propriedade Industrial, goza de protecdo especial, independentemente de
estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito
de:

(...)
Il - zelar pela sua integridade material ou reputagéo.”

A primeira questao a ser definida, entdo, € justamente a abrangéncia das marcas
“NABISCO OREQO” (mista - n% 821.728.830), “OREQ” (nominativas - nUmeros: 006.216.978;
812.948.327 e 816.196.338) e “OREQ” (mista — n® 812.973.968), de titularidade da Autora, face
a alegagdo de que seriam notoriamente conhecidas em seu ramo de atividade, assim
entendida como aquela dotada de certo prestigio, gozando de protecdo especial, na forma do
art. 126 da Lei n% 9.279/96 e do artigo 6° bis (1) da Convengdo da Unido de Paris (CUP),
acima transcritos.

Deve-se observar, portanto, que a notoriedade da marca “utilizada para produtos
idénticos ou similares”, nos termos do art. 6° bis (1) da CUP, é aferida no pais no qual se
procura a protegdo. Ou seja, é necessario averiguar se o publico brasileiro, consumidor do
produto, possuia alto grau de conhecimento acerca de sua existéncia, confiabilidade e
reputacdo no mercado, a fim de merecer ser aqui protegida, independentemente de registro.

Nesse ponto, merece destaque a licdo de Maité Cecilia Fabbri Moro, in Direito de
Marcas, ed. RT, Sao Paulo, 2003, colacionada a seguir:

“A notoriedade, neste caso, faz com que se reconhega aquela marca, ainda
que ndo registrada ou depositada no INPI, como tendo um dono. Acolhem-
se casos, portanto, em que a marca é reconhecida pelo publico, mas que
ainda ndo tenha sido apropriada por seu titular de direito no pais. Por titular
de direito deve-se entender aquele que é proprietario original do signo
distintivo, aquele que investiu no signo distintivo fazendo com que ele
atingisse um elevado conhecimento do publico’.

Compulsando os autos, nota-se que a Autora é titular de diversos registros para as
marcas “NABISCO OREQO” (mista) e “OREQ” (na forma nominativa e mista), cujo primeiro
deposito se deu em 27/10/72, na Classe 32.10/20 para assinalar “massas alimenticias em geral,
farinhas e fermentos em geral’ (fls. 4/5).

Entretanto, é importante deixar claro que a notoriedade das marcas da Autora deve
ser verificada na data dos depoésitos dos registros anulandos (10/08/2004 e 09/12/2004) e, nao,
nos dias atuais.

Nesse sentido, confira-se o julgado colacionado a seguir:
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“APELACAO CIVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. NULIDADE.
PRINCIPIO DA ESPECIALIDADE. NOTORIEDADE DA MARCA. SEM
COMPROVAGAO. CONTRATO. CLAUSULA. USO DA MARCA.

1-Em que pese a existéncia de grande similitude entre as marcas (“GLOBO”
e “O GLOBOQO’), aplica-se o principio da especialidade, segundo o qual a
analise da colidéncia entre as marcas deve ser feita em fungdo das classes
nas quais as mercadorias e 0s servicos se enquadram, por serem elas que
delimitam a esfera de protegdo conferida aos signos. Assim, desde que as
marcas ndo possuam a protegcdo especial da declaragdo de alto renome e
ndo haja possibilidade de confusdo, permite-se a coexisténcia pacifica das
marcas no mercado consumidor.

2- No que tange a protegao prevista no art. 6° da CUP, bem como no art.
126 da LPI, cabe a parte autora apresentar provas que demonstrem que
sua marca (O GLOBO) é notoriamente conhecida em segmento
relacionado a composicdo gréfica e encadernagdo, sendo necessario,
ainda, que a notoriedade de sua marca remeta a data anterior ao
depdsito do registro de marca da primeira ré (GLOBO).

3- Deve ser respeitada a clausula prevista no contrato de venda da
EDITORA GLOBO para as ORGANIZACOES GLOBO, através do qual foi
reservado a vendedora (LIVRARIA DO GLOBO S/A - parte ré) o direito de
continuar a usar a marca “GLOBQO” nos produtos que integram suas linhas
de fabricagédo e comercializagéo, exceto quanto a "edigcdo de livros, jornais e
periédicos e demais publicagbées de cunho cultural”.

4- Apelagao desprovida.”

(AC 201151018049079, Desembargador Federal MARCELO PEREIRA DA
SILVA, TRF2 - SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data:
19/07/2013, grifos nossos).

No caso concreto, verifica-se que os documentos juntados pela Autora as fls.
26/142 nado comprovam, de forma inequivoca, a notoriedade de suas marcas, no Brasil, a
época do depdsito dos pedidos de registros efetuados pela empresa Ré em 10/08/2004 e
09/12/2004.

Portanto, ndo ha que se considerar que as marcas “NABISCO OREO” e “OREO”
fossem notoriamente conhecidas pelo publico consumidor brasileiro, em 10/08/2004 e
09/12/2004, por inexistirem provas nos autos neste sentido.

Ultrapassada essa questdo, passo a analisar a alegada colidéncia entre as marcas
“NABISCO OREQ” e “OREQ”, pertencentes a Autora, e os signos “ALVES NERO” e “ALVES
NERO CHOCOLATE”, de titularidade da empresa Ré.

No caso em aprego, verifica-se que, visando a protecdo de suas marcas
(“NABISCO OREOQO” e “OREQ”), as Autoras depositaram diversos pedidos de registro perante o
INPI, estando os seguintes registros em vigor: n®. 821.728.830; 006.216.978; 812.948.327 e
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816.196.338 e 812.973.968, que visam assinalar: “massas alimenticias, farinhas e fermento em
geral”; “doces e pOs para a fabricagdo de doces em geral; agucar e adogantes em geral” e
“biscoitos, bolachas, farinhas alimenticias e pdes”. Registre-se que os registros mencionados
referem-se a marca OREQ, tanto na forma nominativa e quanto mista, tendo sido depositadas
em diversas Classes, inclusive na Classe 30.

Ocorre que a empresa Ré, em 2004, depositou os pedidos de registro n°
826.582.680 e n°. 826.886.361, referentes, respectivamente, as marcas mistas “ALVES NERO”
e “ALVES NERO CHOCOLATE?”, de titularidade da empresa Ré, que visam designar “biscoitos
salgados ou doces, bolachas com ou sem recheio e bolachas com ou sem cobertura’, os quais
foram concedidos pelo INPI em 2010, ambos na Classe NCL (8) 30.

Com efeito, constata-se que tanto a marca das Autoras (OREO), como a da
empresa Ré (NERO), identificam produtos que se situam no mesmo segmento mercadolégico
(comércio de biscoitos recheados) e que sdo vendidos nos mesmos estabelecimentos
comerciais (mercearias e supermercados), situando-se lado a lado nas prateleiras, podendo
induzir o consumidor médio a erro, divida ou confusao.

Sabe-se que no campo da analise de marcas o importante € o conjunto e néao
termos isolados. Entretanto, a colidéncia entre marcas se afere por suas semelhangas, e ndo
por suas diferengas, sendo que, no caso concreto, ao meu sentir, as semelhangas entre as
marcas OREO e NERO — tanto no aspecto grafico de seus elementos nominativos quanto na
questdo das embalagens -, tém forga suficiente para impossibilitar a coexisténcia harmoénica
entre elas, induzindo a erro, divida ou confusdo o consumidor.

Observe-se que ha certa semelhanca gréfica entre os signos em comento. Isto
porque, ambos sédo formados por quatro letras, sendo trés delas (“O”, “R” e “E”) repetidas nas
duas marcas, havendo apenas uma inversao em sua ordem (ORE e ERO).

Ademais, como bem frisado pelas Autoras, a empresa Ré faz uso ndo s6 de marca
graficamente muito semelhante a OREO, mas também emprega forma que, nitidamente,
imita o conjunto de imagens, elementos e principalmente as cores que compdem a
embalagem de seu produto.

Nesse contexto, comungo do entendimento exarado na sentenga proferida pela
102 Vara Civel da Comarca de Garulhos/SP (fls. 133/140) que julgou procedente a agéo de
abstencgao de uso interposta pela Autora no sentido de que:

“A semelhanca visual é perceptivel em varios pontos, como
na predomindncia das cores (azul, branco e marrom) e na forma em
que sdo apresentadas, ou seja, suporte externo azul e nome da marca
(quase do mesmo tamanho), na cor branca, com saliéncia azul e borda
externa branca (na marca OREO) e prata (na marca NERO),
ligeiramente inclinada, com desenhos duplos de biscoitos (da mesma
cor) do lado direito.

Diante disso, e considerando que as embalagens, no caso,
referem-se a um mesmo tipo de produto, é de se reconhecer que as
semelhancas podem, de fato, confundir o publico consumidor, em
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detrimento dos direitos atribuidos ao titular do uso da marca” (fls. 138/139 —
grifos nossos)

Dessa forma, entendo que a marca da empresa Ré constitui reprodugéo parcial da
marca das Autoras, passivel de acarretar associagdo indevida em relagéo a procedéncia dos
produtos oferecidos pelas empresas litigantes, devendo, ainda, ser ressaltada a nitida
semelhanga entre a forma de apresentacédo de suas embalagens.

Ressalte-se que esta técnica utilizada pela empresa Ré, de utilizar embalagem
extremamente semelhante a de outro produto similar, ja& conhecido, visa angariar clientela de
outrem, a custa do esforgo alheio, propiciando na mente do consumidor a confusdo no ato de
aquisicdo do produto, bem como langar sua marca no mesmo mercado relevante sem qualquer
investimento inicial em marketing.

Sabemos que no setor de mercearias e supermercados o consumidor médio, em
geral, ndo perde muito tempo para realizar suas compras e adquiri, muitas vezes, o produto
apenas pelas caracteristicas (conjunto de imagens e cores) da embalagem.

Nessa linha de raciocinio, nada impede que o consumidor se engane e compre 0
biscoito NERO pensando tratar-se do OREO, tamanha a semelhanca entre as embalagens,
somando-se, ainda, o fato de que sdo as criangas 0os maiores consumidores de biscoitos,
porém com menor discernimento.

Além disso, a discussao a respeito da colidéncia entre as marcas ndo se restringe
a mera analise de suas semelhancgas e/ou diferengas graficas e fonéticas, abrangendo também
a disputa entre as empresas, atuantes no mesmo ramo de negécios. Assim, ndo ha como
separar a disputa marcaria, da disputa concorrencial.

O pedido de nulidade de marca apresentado pelas Autoras envolve a concorréncia
entre as empresas detentoras dos registros. Assim, ndo estamos tratando apenas de
propriedade intelectual, pois quando uma empresa atribui a outra a intengao de utilizar ou de
alguma forma se aproveitar de uma marca de outrem, temos também de considerar a protecao
a livre concorréncia.

Desta feita, como se trata de questao que envolve violagéo a livre concorréncia, na
qual as Autoras alegam que a empresa Ré claramente utiliza sua marca para angariar clientela,
€ necessaria a definicdo do mercado relevante do produto e/ou servigo ofertado por ambas as
empresas.

E certo que tal definicdo ndo estd prevista na Lei n?. 12.529/2011 (Nova Lei
Antitruste Brasileira), porém é consagrado na doutrina que, para definicho do mercado
relevante de cada produto e/ou servigco, deve-se considerar o aspecto geografico e o aspecto
material deste. Logo, no caso em questdo, o mercado relevante é a fabricagdo e o comércio
varejista de roupas e acessorios do vestuario em geral.

Nesse contexto, vale a pena lembrar as pertinentes consideragbes de Paula
Andrea Forgioni (in Os fundamentos do antitruste. 32 ed., Sdo Paulo: RT, 2008, pag. 241),
quando diz que:
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“O mercado relevante material (ou mercado de produto) é aquele no qual “o
agente econémico enfrenta a concorréncia, considerando um bem ou
servico que oferece. {...).

Primeiramente, deve-se identificar a necessidade do consumidor satisfeita
pelo produto que esta sendo considerado para verificar se ele esta
normalmente disposto a substitui-lo por outro (s). Se a resposta for
afirmativa, ambos (ou todos) fardo parte do mesmo mercado relevante
material. Assim, a fungibilidade (ou intercambialidade) dos produtos para o
consumidor faz com que integrem mercado relevante material idéntico.”

Em outras palavras, a delimitacdo do mercado relevante material é feita a partir da
perspectiva do consumidor: se este pode substituir um produto ou servigo por outro igual ou
semelhante, ambos pertencem ao mesmo mercado relevante material.

Ja o mercado relevante geografico € a area restrita onde ocorre a concorréncia
relacionada a pratica comercial. “Identifica-se o mercado relevante geografico com o espago
fisico onde se desenvolvem as relagbes de concorréncia que sdo consideradas” (Forgioni,
Paula Andrea. in Os fundamentos do antitruste. 32 ed., Sdo Paulo: RT, 2008, pag. 234). Ou
seja, este mercado pode ser uma regido, um Estado e até um ou mais paises.

No que concerne ao aspecto material do mercado relevante, o produto de uma,
claramente substitui o da outra, havendo clara fungibilidade entre eles. Dessa forma, atuam no
mesmo mercado relevante, sendo claramente concorrentes.

Assim, se atuam no mesmo mercado relevante, é pouco recomendado que
utilizem marcas préximas. A ideia de protecdo do mercado no direito da concorréncia ganha
especial atengdo para o interesse dos consumidores. Estes podem ser lesados e/ou
enganados quanto a origem dos produtos adquiridos.

E importante deixar claro, ainda, que, embora a empresa Ré tenha declarado, em
sua contestac¢do, que o biscoito NERO nio esta sendo produzido/comercializado no momento,
tendo sido apenas durante um ano, esta, como legitima proprietaria das marcas anulandas,
podera dentro do prazo de sua vigéncia (18/05/2020 e 04/05/2020 — fls. 39/41) e enquanto nao
declarada a sua caducidade, ceder o registro (artigos 134 e 135 da LPI) ou celebrar contrato de
licenca para uso da marca (do art. 139 até o art. 141 da LPI) com outras empresas que atuem
no mesmo segmento mercadolégico, o que, certamente, € o que a Autora pretende evitar.

Em suma, é inegavel que as Autoras por terem registrado primeiramente sua
marca “OREQ” no Brasil, devem ter seu direito ao uso exclusivo sobre o referido signo
protegido, nos termos do art. 129 da LPI. Afinal, admitir a convivéncia com a marca “NERO”,
representaria auténtica pulverizagdo de seu signo, colocando em risco sua relagdo com os
consumidores.

Cumpre esclarecer que o afastamento da presungdo de legitimidade do ato
administrativo do INPI que concedeu a empresa Ré as marcas “ALVES NERO” e “ALVES
NERO CHOCOLATE” é excepcional, porém, a solucdo da lide tem de passar por uma analise
da protecdo as marcas combinada com o respeito a concorréncia das empresas.
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A parte autora prop0s a presente agao pretendendo também que a empresa Ré
seja compelida a se abster do uso das embalagens representadas pelos registros anulandos,
ou de qualquer outra embalagem a elas assemelhadas sob pena de multa correspondente a
100 (cem) salarios minimos por dia, pelo descumprimento (letra “d” — fl. 23).

Entretanto, conforme cépias de fls. 133/140 ha sentenca proferida pela 102 Vara
Civel da Comarca de Garulhos/SP com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo
pedido (“cessar a utilizacdo das embalagens impugnadas, sob pena de incorrer no pagamento
de indenizagcado de R$ 10.000,00 (dez mil reias)’ — fl. 140), a qual julgou o mérito da demanda e
foi publicada em 18/03/2009 (fl. 142).

Incabivel, em direito processual, que uma mesma lide seja objeto de mais de um
processo simultaneamente.

Convém lembrar que a litispendéncia ou coisa julgada, que dizem respeito a
matéria relativa a pressupostos processuais, podem ser apreciadas de oficio pelo Juiz, em
qualquer tempo e grau de jurisdigdo enquanto nao proferida a sentenga de mérito (art. 267 § 3°,
do C.P.C.) e o0 seu reconhecimento induz a extingéo do feito sem julgamento do mérito.

Dessa forma, resta claro que é caso de litispendéncia, devendo o processo ser
extinto sem apreciacao de mérito com relagdo ao pedido em anadlise.

Observe-se, ainda, que a Autora requereu em sua Réplica a condenagdo em
litigancia de ma-fé da parte adversa. Tal pretensédo, no entanto, ndo merece prosperar.

O artigo 17 do Cddigo de Processo Civil reputa litigante de ma-fé aquele que
deduz pretensdo ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, altera a verdade
dos fatos, usa o processo para conseguir objetivo ilegal, opde resisténcia injustificada ao
andamento do processo, procede de modo temerdrio em qualquer incidente ou ato do
processo, provoca incidentes manifestamente infundados e interpée recurso com intuito
manifestamente protelatorio.

Dessa forma, para fins de condenacéo por litigancia de ma-fé, deve haver mais do
que simples presungcdo ou suposigdo, necessdria se faz a efetiva comprovacdo de que a
conduta da parte se enquadra em uma das hipéteses dispostas no art. 17 do CPC.

No presente caso, nao restou configurado que a empresa Ré tenha agido com
intuito protelatério ou deslealdade processual, tendo em vista que ambas utilizaram-se dos
meios pertinentes para exercer seus direitos de agao e defesa, respectivamente.

Portanto, a configuracéao da litigancia de méa-fé exige a comprovacao do dolo ou a
intencao de dano processual, 0 que nao restou caracterizado nos autos.

A fim de corroborar tal entendimento, trago a colagédo o seguinte precedente
jurisprudencial da lavra do Egrégio Tribunal Federal Regional da 12 Regido, in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAGAO. PREVIDENCIARIO. APOSENTADORIA
RURAL POR IDADE. OMISSAO. OCORRENCIA. MULTA. LITIGANCIA DE
MA-FE. CONDENACAQ. EXCLUSAO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
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1. Nos termos do art. 535 do CPC, sdo cabiveis embargos de declaragao
quando houver no acdrddo obscuridade, contradigdo ou quando for omitido
ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, bem assim para
corrigir erro material no julgado.

2. Ressai cabivel a pleiteada exclusdo da condenacao da apelante em
litigancia de ma-fé, porquanto a jurisprudéncia desta Corte é no
sentido de que a aplicacdo de tal sancao exige a comprovacéao do dolo
ou da intencdo de dano processual, a qual nao restou demonstrada na
espécie. Precedentes do TRF da Primeira Regiéo.

3. Sobre o tema, também o Superior Tribunal de Justica assim ja se
manifestou: "Para a consideracao da litigancia de ma-fé, faz-se
necessario o preenchimento de trés requisitos, quais sejam: que a
conduta da parte se subsuma a uma das hipoteses taxativamente
elencadas no art. 17 do CPC; que a parte tenha sido oferecida
oportunidade de defesa (CF. art. 5% LV); e que sua conduta resulte
prejuizo processual a parte adversa” (RSTJ 135/187, 146/136).

4. Ademais, "na litigdncia temerdria, a ma-fé ndo se presume, mas exige
prova satisfatéria, ndo s6 de sua existéncia, mas da caracterizagdo do dano
processual a que a condenagdo cominada na lei visa a compensar"” (REsp-
76.234/RS - Rel. Min. Demdcrito Reinaldo - 12 Turma - DJ-30.06.1997).

5. Embargos de declaracdo acolhidos para sanar a omissdo e excluir da
condenagao a multa por litigdncia de ma-fé imposta a autora.”

(EDAC 68394 MG 0068394-93.2010.4.01.9199, DESEMBARGADOR
FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-
DJF1 DATA: 19/04/2013).

Outrossim, tendo em vista a procedéncia do pedido da Autora quanto a nulidade
dos atos administrativos praticados pelo INPI que concederam os registros n°. 826.582.680 e
n°. 826.886.36, restam configurados os requisitos para a concessao da tutela antecipada, eis
que demonstrada a verossimilhanga das alegacdes da parte autora, bem como o risco de dano
irreparavel ou de dificil reparacdo, consubstanciado na confusdo ou associagdo indevida por
parte do consumidor.

Finalmente, insta consignar que considero inconstitucional o reexame necessario
(artigo 475 CPC), por violar o principio do contraditério e da celeridade processual, insculpidos
no artigo 52, incisos LV e LXXVIIlI da Constituigdo Federal. A autarquia ré esta presente nos
autos, através de profissionais extremamente gabaritados, ndo podendo o Judiciario atuar
como fiscal em caso da falta de recurso, pois isso s atrasa a prestagéao jurisdicional e incha os
Tribunais. Em razao disso, o referido instituto ndo sera aplicado ao caso em tela.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPACAO DE TUTELA requerida para
determinar a suspensao dos efeitos dos registros marcarios n®. 826.582.680 e n°. 826.886.36.
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Outrossim, em relacdo pedido de abstengdo do uso das embalagens
representadas pelos registros anulandos, ou de qualquer outra embalagem a elas
assemelhadas sob pena de multa correspondente a 100 (cem) salarios minimos por dia, pelo
descumprimento (letra “d” — fl. 23), configurada a Litispendéncia, JULGO EXTINTO O
PROCESSO SEM RESOLUCAO DO MERITO, nos termos do artigo 267, inciso V, do Cédigo
de Processo Civil.

Por fim, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO DAS AUTORAS, para
declarar a nulidade do ato administrativo do INPI que concedeu os registros n°. 826.582.680 e
n. 826.886.361, referentes, respectivamente, as marcas mistas “ALVES NERO” e “ALVES
NERO CHOCOLATE?”, de titularidade da empresa Ré.

Devera a Autarquia providenciar a anotagdo e publicacdo desta decisdo na
Revista da Propriedade Industrial, para ciéncia de terceiros, na forma prevista do art. 175, §2°,
da Lei n® 9.279/96.

Custas ex lege.

Condeno os Réus ao reembolso das custas recolhidas (fl. 25), bem como no
pagamento de honorarios advocaticios, no percentual de 10% (dez por cento) do valor da
causa, pro rata.

Sentenga néo sujeita a remessa necessaria.
Transitada em julgado, dé-se baixa e arquivem-se os autos.

P.R.l.

Rio de Janeiro, 04 de margo de 2016.

(assinado eletronicamente)
EDUARDO ANDRE BRANDAO DE BRITO FERNANDES
Juiz Federal Titular
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