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PROCESSO: N2 0013650-91.2013.4.02.5101 (2013.51.01.013650-6)

AUTOR: STARBUCKS CORPORATION

REU: FRAN S CAFE FRANCHISING LTDA E OUTRO

JUIZ FEDERAL: Dr. EDUARDO ANDRE BRANDAO DE BRITO FERNANDES

SENTENCA
TIPO A

Vistos, etc.

Trata-se de agdo proposta por STARBUCKS CORPORATION, em face da FRAN
S CAFE FRANCHISING LTDA e INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL, segundo o rito ordinario, em que a parte autora objetiva, em sintese,
liminarmente, a suspensao dos efeitos do registro da marca n® 825077095, de titularidade da 12
Ré, na forma do artigo 173, paragrafo Unico da Lei de Propriedade Industrial - LPl. No mérito,
requer a nulidade do referido registro.

Alega que a concessao do registro a 12 Ré em 05/03/2013 (FRANCCINO ICED
COFFEE) violou o artigo 124, XIX da LPI. Frisa que as marcas em questao (FRANCCINO ICED
COFFEE e FRAPPUCCINO) identificam os mesmos produtos: bebidas a base de café e
produtos correlatos.

Sustenta a autora que € uma empresa internacionalmente reconhecida e que a
fama de seus produtos e marcas é, sem duvida, um de seus maiores ativos, que, nos Ultimos
40 anos, se tornou a maior empresa de café no mundo, que um dos produtos mais famosos é
sua linha de bebidas FRAPPUCCINO, langada em 1995, que os produtos identificados pela
referida marca foram tdo bem recebidos pelo publico consumidor, que ja no ano seguinte, em
1996, a Autora se associou a PEPSI-COLA COMPANY em um empreendimento comercial
denominado “North American Coffee Partnership’ e iniciou a comercializacdo de versdes
engarrafadas das bebidas FRAPPUCCINO.

Atualmente o FRAPPUCCINO ¢ o carro-chefe da Starbucks, sendo o produto mais
vendido da rede de cafeterias em todo o mundo. A Autora registrou sua marca em mais de 160
paises, possuindo, atualmente, mais de 600 registros para esta marca em todo 0 mundo.

No Brasil, a Autora é titular dos seguintes registros:

819537233 — marca: FRAPPUCCINO, classe 35.10/20, produtos: bebidas,
xaropes e sucos concentrados; substancias para fazer bebidas em geral. Concedido em
29/06/1999.

819537241 — marca: FRAPPUCCINO, classe: 30, produtos: café

819574643 - marca: FRAPPUCCINO, classe: 32.10, produtos: massas
alimenticias em geral
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819574635 — marca: FRAPPUCCINO, classe: 33.10, produtos: doces e p6s para
fabricacdo de doces em geral

824950712 — marca: FRAPPUCCINO, classe: 29, produtos: leite, leite flavorizado
e bebidas a base de leite; requeijoes e coalhos lacteos

Aduz que, certamente inspirada no sucesso da marca FRAPPUCCINO, a 12 Ré,
em uma desleal possibilidade de concorréncia, langou produto similar identificado pela marca
FRANCCINO acompanhada da expressao ICED COFFEE, que nada mais descreve o produto.
A semelhanca grafica e fonética entre os sinais é clara e, ndo por outra razdo, o consumidor
vem sendo constantemente levado a confusé@o entre as marcas das partes, conforme pode ser
verificado das provas acostadas.

Frisa que poucos meses antes da abertura da primeira loja STARBUCKS no
Brasil, 12 Ré buscou junto ao INPI a declaragao de caducidade de um dos registros da Autora
para a marca FRAPPUCCINO (processo 819537233), posto que ndo se havia iniciado o uso
desta marca no Brasil no prazo de 5 anos apo6s sua concessao, conforme determinada a lei. A
referida declaragdo foi negada, pois o INPI reconheceu que o prazo n&do foi cumprido em
decorréncia de diversas questdes burocraticas. Inconformada, a 12 Ré questionou a deciséo
administrativa perante a Justica Federal, no entanto sua pretenséo foi rejeitada pelo Judiciario.

Desta forma, a tentativa frustrada de retirar os direitos da Autora sobre a marca
FRAPPUCCINO ja demonstra que a propria empresa ré entende ser prejudicial a presenca no
comércio de duas marcas tao similares.

Compartilhando deste mesmo entendimento, a Autora demonstrou com sucesso
que a 12 Ré néo detinha direitos sobre a marca FRANCCINO para identificar bebidas a base de
café. Isso porque o registro obtido junto ao INPI para a marca FRANCCINO néo se prestava a
identificar essa gama de produtos, mas sim o fornecimento de servi¢os de alimentagéo.

Assim, como a 12 Ré presta seus servigos de alimentagdo através da marca
FRAN’S CAFE, o E. Tribunal Regional Federal da 22 Regido declarou a caducidade e a perda
de seus direitos sobre a marca FRANCCINO.

A Autora informa que ingressou com agao de abstengao de uso da marca perante
o judiciario estadual de Sao Paulo, buscando tutela contra o uso pela empresa ré da marca
FRANCCINO. A referida agdo encontra-se em fase de instrugdo. Destaca que, apesar de
ainda nao haver decisao sobre a liminar pleiteada naqueles autos, o Juizo da 22 Vara Civel de
Barueri j& teve a oportunidade de consignar o seu entendimento no sentido de que as marcas
da Autora e 12 Ré sao conflitantes, como segue:

“A tutela de urgéncia depende da instalagdo do efetivo contraditdrio. De fato, existem
indicagbes de cdpia do produto da autora. Contudo, o contraditério é um dos
principios fundamentais do processo civil e a discussao entre as marcas Frappucino,
da autora, e Franccino da ré, ndo é tdo nova assim, como se infere da inicial.
Instalado o contraditério surgirdo maiores elementos nos autos para o exame da
questao com maior cautela, ocasido na qual, podera a autora reiterar seu pedido.
Cite-se”.
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No presente caso, a imitagdo da marca da Autora pela 12 Ré flagrante, tendo sido
adotados os seus principais aspectos, a saber: a utilizagdo do prefixo “FRA” juntamente com a
silaba forte “CCINO”. O uso combinado destas silabas cria um conjunto marcario
inequivocamente semelhante a marca da Autora, levando o publico consumidor a associar
ambos os sinais.

Custas integralmente recolhidas a fl. 32.
Junta Procuragao traduzida as fls. 37/41 e documentos as fls. 43/237.
Afl. 240, foi proferida decisdo negando a antecipagao dos efeitos da tutela.

A fls. 244, a Autora informa que interpds Agravo de Instrumento da deciséo de fl.
240. Juntou cépia as fls. 245/271.

A fl. 273, 0 Juizo manteve a decisio.

Contestagao apresentada pelo INPI as fls. 274/276 na qual afirma que a Autora se
valeu do instrumento administrativo de oposi¢ao ao pedido de registro da empresa ré FRAN'S
CAFE FRANCHISING LTDA. Entretanto, no exame da oposicdo, suas razdes foram
consideradas improcedentes, afastando-se a colidéncia entre os sinais em cotejo. Tratam-se de
marcas grafica e foneticamente distintas, utilizando-se o sufixo “CCINO” (evocativo de
cappuccino) desgastado no segmento, cujo publico consumidor é plenamente capaz de
diferenciar. Tanto € assim que, em busca de anterioridades realizada no banco de dados da
Diretoria de Marcas do INPI, encontram-se registradas diversas marcas convivendo
pacificamente, como, por exemplo, “PUCCINO”, “TROPUCCINO” e “GRANICCINO” dentre
outras. Assim, as marcas em analise séo suficientemente distintas. Requer a improcedéncia do
pedido.

As fls. 284/285, copia da decisdo de indeferimento do Agravo de Instrumento
interposto pela parte Autora.

Contestagdo apresentada as fls. 288/358 na qual a empresa Ré alega,
preliminarmente, auséncia de prevencgéo, pois a primeira lide entre as partes, mencionada na
inicial, refere-se a Agado Ordinaria n? 0805726-35.2009.4.02.5101 (fls. 402/425), em tramite
perante a 132 Vara Federal do Rio de Janeiro, proposta por FRAN'S CAFE em face da
STARBUCKS, a qual teve como pretensao a nulidade dos atos administrativos no INPI que
decretou a caducidade da marca nominativa FRANCCINO, que identifica os servigos de
alimentacéo da classe 38:60, nos autos do processo n° 820553441 e que manteve a vigéncia
da marca FRAPPUCCINO - registro 819537533. Portanto, diverso do pedido versado nestes
autos — nulidade do ato do INPI que concedeu registro da marca sob a alegada imitagéo e/ou
reproducdo de uma marca (FRANCCINO ICED COFFEE) em relacdo a outra
(FRAPPUCCINO). Informa ainda que ja houve sentenga proferida naqueles autos, havendo
recursos perante o STF e STJ. Quanto a segunda lide existente entre as partes, foi interposta
pela STARBUCKS em face de FRAN’S CAFE tendo como base as decisdes proferidas na
primeira lide: acdo de abstencdo de uso da marca FRANCCINO, em tramite na 22 Vara Civel
da Justica Estadual de Barueri — Sdo Paulo, processo 0026479-06.2012.8.26.0068 (fls.
427/430), sendo que nestes autos a Autora objetiva nulidade do registro da marca mista
FRANCCINO ICED COFFEE. No mérito, alega que o produto FRANCCINO foi langado no
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mercado nacional nos anos 90, sendo uma espécie de mistura gelada (leite e gelo) a base de
frapé e cappuccino, enquanto que a Autora somente ingressou no Brasil em 30/11/2006.
Destaca que a marca FRANCCINO foi criada ha muitos anos atras, cujo prefixo remete a
marca FRAN’S, quando sequer existiam indicios da existéncia ou divulgacdo da STARBUCKS
e, principalmente, de sua marca FRAPPUCCINO no Brasil. Para a marca nominativa
FRANCCINO (classe 38:60) a discussdo acerca de sua caducidade, no processo judicial, ja
fora abordada acima. Quanto a marca mista FRANCCINO ICED COFFEE (classe 30), deve ser
analisada como caso autbnomo e independente em relagdo aquela. Que a decisdo proferida
pelo INPI foi acertada, ndo havendo qualquer indicio de imitacdo de uma marca pela outra e
que possa caracterizar o ilicito, abuso de direito ou afronta ao artigo 124, inciso XIX da LPI. Os
termos FRANCINNO E FRAPPUCCINO possuem distintividade relativa, jA que os nomes
correspodem as seguintes aglutinagées: FRANCCINO — FRAN (de Fran’s Café) + CINNO (de
cappuccino) e FRAPPUCCINO — FRAP (de frapé — composicdo do produto) + PUCCINO (de
cappuccino). Ou seja, as marcas sao relativamente fracas, em especial, a da autora. Portanto,
embora as marcas identifiquem o mesmo produto, café gelado com chantilly — no que, frise-se
mais uma vez, ndo ha qualquer ilicito — ndo ha identidade entre uma marca e outra. As fls.
350/356, impugna alguns documentos apresentados pela parte autora.

A fl. 547, foi concedida vista dos autos & autora.
Peticao da parte autora as fls. 549/550.

Réplica as fls. 552/575.

Manifestagéo do INPI a fl. 576.

A fl. 577, foi concedido prazo de 10 (dez) dias as partes para a producéo de prova
documental suplementar.

As fls. 581/584, interposicdo de Agravo Retido pela 12 Ré.
As fls. 585/597, nova manifestacao da 12 Ré.
Peticdo da parte autora as fls. 602/607.

A fl. 624, 0 Juizo determinou que a parte autora efetuasse o depésito do
equivalente a 20% do valor atribuido & causa, houve o indeferimento da producéo de prova oral
requerida pela 12 Ré, o Agravo Retido foi recebido. Em sequéncia, foi deferido prazo de 10
(dez) dias ao agravado.

Afl. 626, foi juntada copia da decisdo que negou provimento ao Agravo Retido.

Peticdo da 12 Ré as fls. 627/630 na qual informa a concessao do registro da marca
mista FRANCCINO ICED COFFEE, nos autos do processo 825077095, em 05/03/2013. Junta
o respectivo certificado expedido pelo INPI para garantia da propriedade e uso exclusivo da Ré,
com prazo de validade de 10 (dez) anos a partir da data da concessao (fl. 631). Reitera a
improcedéncia da agao.

Contrarrazées de Agravo Retido apresentadas as fls. 640/647 pela parte autora.
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Peticdo da parte autora apresentando guia de deposito judicial comprobatéria do
deposito de caugao.

E o relatério. Decido.
No mérito, a IMPROCEDENCIA se impée.

De acordo com o ilustre doutrinador Rubens Requido, a marca “é o sinal distintivo
de determinado produto, mercadoria ou servigo.” Vale a pena transcrever, também, a licdo do
referido mestre, quando ainda em vigor a Lei n. 5.772/71 (arts. 59 a 61 e 64), no seguinte
sentido:

“As marcas tém, segundo o Cddigo, por funcdo, distinguir os produtos,
mercadorias ou servigos de seu titular. Mas, na medida em que distinguem
seus objetos - o que importa um confronto com os demais existentes - as
marcas servem também para identifica-los. A identificagdo dos produtos e
mercadorias, pela marca, era a intencdo primitiva do produtor ou
comerciante. O fim imediato da garantia do direito a marca é resguardar
o trabalho e a clientela do empresario. Nao assegurava nenhum direito
do consumidor, pois, para ele, constituia apenas uma indicacdo da
legitimidade da origem do produto que adquirisse. Atualmente, todavia, o
direito sobre a marca tem duplo aspecto: resguardar os direitos do
produtor, e, ao mesmo passo, proteger os interesses do consumidor,
tornando-se instituto ao mesmo tempo de interesse publico e privado.
O interesse do publico é resguardado pelas leis penais que reprimem a
fraude e falsificagbes fora do campo da concorréncia desleal.” (In Tratado
da Propriedade Industrial, vol. I, Sdo Paulo, 1945, grifos nossos).

Observa-se, assim, que os termos, “clientela”, “consumidor” e “concorréncia” estao
presentes na definicdo e andlise da natureza juridica da marca, apresentadas pelo citado
doutrinador. Assim, devem-se examinar questdes relativas a marcas em um contexto de
mercado, levando-se em consideragéo essa triade.

Denis Borges Barbosa, ja a luz da Lei n.2 9.279/96 (arts. 122 e 123), apresenta a
seguinte definigao:

“Assim, marca é o sinal visualmente representado, que é configurado para o
fim especifico de distinguir a origem dos produtos e servigos. Simbolo
voltado a um fim, sua existéncia fatica depende da presenga desses dois
requisitos: capacidade de simbolizar e capacidade de indicar uma origem
especifica, sem confundir o destinatario do processo de comunicacdo em
que se insere: o consumidor. Sua protegdo juridica depende de um fator
a mais: a apropriabilidade, ou seja, a possibilidade de se tornar um
simbolo exclusivo, ou legalmente univoco do objeto simbolizado.” (In
Uma Introdugao a Propriedade Intelectual, 22. Edigdo, Lumen Juris, Rio de
Janeiro, 2003, grifos nossos).

Dos ensinamentos doutrinarios supratranscritos, depreende-se que a marca € um
sinal distintivo, que se destina a distinguir produtos e servigos, no intuito de indicar que foram
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produzidos ou fornecidos por determinada empresa ou pessoa, auxiliando o consumidor a
reconhecé-los, bem como diferencia-los dos produtos de seus concorrentes.

Nesse sentido, ndo se pode olvidar que, ao individualizar um produto,
distinguindo- o das mercadorias concorrentes, a marca atua como verdadeiro investimento do
comerciante em seu negdécio, permitindo a conquista da preferéncia e da fidelidade do
consumidor.

Dessa forma, a protegdo da marca tem como objetivos primordiais afastar a
concorréncia desleal e proteger o consumidor de possiveis erros. Sdo essas as finalidades
consagradas pela Lei n® 9.279/96 (LPI), em geral, assim como, em particular, no art.124, inciso
XIX.

Ressalte-se que a concorréncia é propria do regime de economia de mercado,
havendo, naturalmente, que se considerar como intrinseca a esse sistema econdmico a disputa
entre empresas, desde que respeitadas as regras da competicao.

O fundamento da protecdo dos direitos definidos como propriedade industrial,
especialmente das marcas de industria, comércio e servigos, esta na concorréncia. Assim, em
uma sociedade que tem como principio fundamental a livre iniciativa (art. 1%, IV, da Constituicdo
da Republica), € imprescindivel a protegéo a livre concorréncia que, inclusive, constitui principio
geral da ordem econdmica da sociedade brasileira (art. 170, IV, da Carta Magna).

Por outro lado, deve-se considerar que a livre concorréncia, como toda liberdade,
nao € absoluta e irrestrita, impondo-se o estabelecimento de determinados limites e regras ao
jogo competitivo entre as empresas concorrentes, afinal liberdade ilimitada significa
possibilidade de prejudicar outrem. Isso significa que em determinado mercado ha regras a
serem seguidas, as quais definem os limites entre os padrdes aceitaveis e os inadmissiveis de
concorréncia. Nesse contexto, quando um concorrente utiliza métodos condenaveis de praticas
de mercado, o Direito intervém e atua para reprimir a concorréncia desleal.

Nessa linha de raciocinio, cumpre destacar o seguinte excerto da jurisprudéncia
do Supremo Tribunal Federal, in verbis:

“A livre concorréncia, com toda liberdade, ndo é irrestrita, o seu direito
encontra limites nos preceitos dos outros concorrentes pressupondo um
exercicio legal e honesto do direito prdprio, expresso da probidade
profissional. Excedidos esses limites surge a concorréncia desleal.

Procura-se no ambito da concorréncia desleal os atos de concorréncia
fraudulenta ou desonesta, que atentam contra o que se tem como correto
ou normal no mundo dos negdcios, ainda que ndo infrinjam diretamente
patentes ou sinais distintivos registrados.” (R.T.J. 56/453-5).

Feitas essas consideragdes, passo a andlise do caso concreto.

Pretende a Autora a anulagdo do registro da marca mista “FRANCINO ICED
COFFEE”, concedido em 05/03/2013, sob o n®, 825077095, pois viola os direitos da Autora
decorrentes dos registros de sua titularidade para a marca FRAPPUCCINO, que identificam os
mesmos produtos — bebidas a base de café e produtos correlatos -, aduzindo, ainda, que a
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conduta da empresa Ré resultaria em violagao ao disposto no inciso XIX, do art. 124, da Lei n°.
9.279/96, in verbis:

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 confusdo ou associagdo com marca
alheia;

O pedido de nulidade de marca apresentado pela Autora 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 intengédo de utilizar ou de
alguma forma se aproveitar de uma marca de outrem, temos também de considerar a protecdo
a livre concorréncia.

Como as marcas FRAPPUCCINO e FRANCCINO s&o realmente proximas, nao
sendo possivel afastar, simplesmente pela leitura de seus nomes, o requerimento de nulidade,
passa a ser necessaria a analise do mercado relevante do produto, tdo decisivo nas questoes
envolvendo violagao a livre concorréncia.

E certo que, tal definicio n&o esta prevista na Lei 12.529/2011 (Nova Lei Antitruste
Brasileira), porém é consagrado na doutrina que, para definicdo do mercado relevante de cada
produto, devemos considerar o aspecto geografico e o aspecto material deste. Logo, no caso
em questdo, o mercado relevante é o de cafeterias e, mais especificamente ainda, de cafés
quentes ou gelados, que tenham relagdo com o tradicional cappuccino, vendidos em tais
cafeterias.

Ora, o publico médio destes estabelecimentos e destas bebidas é extremamente
instruido, sabendo distinguir que o produto, vendido pela STARBUCKS nao é vendido no
FRAN'S CAFE e vice-versa. A pessoa pode até tomar um Cappuccino Gelado nas duas
empresas, mas sabe que cada uma delas tem o seu e néo serd levado a confuséo, pela grafia
préxima das duas marcas.

Outrossim, uma das caracteristicas mais importantes do aspecto material do
mercado relevante dos produtos é a sua fungibilidade e, na hipétese dos autos, o cliente da
STARBUCKS sabe que ndo tomara o Cappuccino Gelado do FRAN'S CAFE naquele
estabelecimento, assim como a reciproca é verdadeira para os clientes do FRAN’S CAFE.

Logo, apesar dos nomes serem préximos, nao reconhego risco para o consumidor
das duas empresas de confundir os produtos que consome em cada uma delas, ou acreditar
que uma esté vendendo o produto da outra.

Finalmente, caso a tese Autoral fosse reconhecida, haveria o sério risco de
nenhuma outra empresa poder usar o sufixo “CCINO”, referente em uma cafeteria ao café
cappuccino. Inadmissivel tal pretensdo ou mesmo tal risco. Quanto ao prefixo FRA ou FRAN,
decorre do nome da 12 Ré, ndo podendo ser presumido que esta criou 0 nome de sua
cafeteria, apenas para copiar um dos produtos da Autora e dali angariar clientela. Dessa forma,
deve prevalecer a decisdo administrativa do INPI que concedeu a 12 Ré o registro da marca
FRANCCINO ICED COFFEE.
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DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDEDENTE O PEDIDO DA AUTORA, de
nulidade do registro da marca n® 825077095 (FRANCCINO ICED COFFEE) de propriedade da
12 Ré, concedido em 05/03/2013.

Custas ex lege.

Condeno a parte autora a pagar honorarios advocaticios, no percentual de 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa, divididos igualmente entre os réus.

Com transito em julgado, dé-se baixa e arquivem-se os autos.

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2013.

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