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AUTOR: ON TECNOLOGIA DE MOBILIDADE URBANA S.A
REU: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
REU: AMARALINA SERVICOS E SISTEMAS LTDA

SENTENCA

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NULIDADE DE REGISTRO DE
MARCA, NOS TERMOS DO ART. 124, XXIII, DA LPI. PROCEDENCIA.

1. Acolhida a pretensdo de nulidade de registro de marca da ré, por identidade
com sinal da autora, usado anteriormente para assinalar servi¢os idénticos, diante da
possibilidade de confusdo, aplicando-se ao caso o art. 124, XXIII, da LPI. 2. Pedido julgado
procedente.

RELATORIO

Trata-se de agdo, pelo rito comum, ajuizada por ON TECNOLOGIA DE
MOBILIDADE URBANA S.A em face de AMARALINA SERVICOS E SISTEMAS LTDA
e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL — INPI, objetivando a
declaracdo de nulidade do registro n® 912.250.542, relativo a marca nominativa ZUL, de
titularidade da 1? ré. Foi requerida a antecipacao dos efeitos da tutela.

Alega, como causa de pedir, que ¢ empresa destinada ao desenvolvimento de
programas de computador, tendo desenvolvido o aplicativo ZUL DIGITAL para oferecer uma
experiéncia melhor aos usudrios de estacionamento rotativo de vias, logradouros e areas
publicas das principais cidades do pais, conhecido como areas "Zona Azul". Sustenta ter se
credenciado junto aos 6rgdos municipais entre as empresas autorizadas a distribuir o Cartdo
Azul Digital para esses usudrios, incluindo-se entre as referidas empresas, a corré, como
ocorreu, por exemplo, na cidade de Sao Paulo, conforme lista da Companhia de Engenharia e
Trafego de Sao Paulo/SP. Sustenta que as empresas credenciadas se utilizam da cor azul para
identificar seu aplicativos, além disso utilizam-se da expressdo Zona Azul nas logomarcas
dos seus aplicativos, contendo, em suas marcas, os termos AZUL e ZUL. Sustenta ainda que
a empresa corré¢ se utiliza do sinal misto ZAZUL para o seu aplicativo, diferenciando-se do
registro marcdario por ela registrado junto ao INPIL.

Com isso, aduz que os termos ZUL ou AZUL sao utilizados de forma comum e
tém um cardter apenas descritivo dos servicos e produtos que visa a identificar, sendo
amplamente utilizado no segmento de mercado por diversas empresas. Argumenta que,
no logotipo da marca da CET, a letra A ¢ apresentada no formato "@", ficando em evidéncia
o sinal ZUL o que reforga a irregistrabilidade, além disso a expressao "Zona Azul" sempre foi
empregada para mencionar o estacionamento rotativo pago, tendo sido instituido, em Sao
Paulo, em 30.12.1974. Aduz, portanto, que o termo ZUL ¢ derivagdo 6bvia da cor "azul" para
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designar tais servigos e produtos, sendo, por isso, termo genérico, incidindo na proibi¢do
inserta no artigo 124, inciso VI da LPI. Aduz ainda pelo uso da expressdo ZUL pela autora
antes do deposito realizado pela parte corré, uma vez que ela ja compunha o seu nome de
dominio www.zuldigital.com.br, registrado em 28.10.2016, sendo usuaria anterior no mesmo
segmento de mercado para venda de produtos e servigos relacionados a cartdes digitais para
utilizacdo em vagas de Zona Azul, fato que a empresa corré ndo poderia desconhecer por
atuar no mesmo ramo de atividade, cabendo também a incidéncia do art.124, inciso XXIII da
LPIL.

A inicial veio instruida com procuragdo e documentos. Custas
integralmente recolhidas (Evento 1).

Decisdo (Evento 4), determinando a intima¢do da parte autora para emendar a
peticdo inicial, que foi cumprida, conforme peticdo de emenda do Evento 7.

Decisdo (Evento 9), indeferindo o requerimento de antecipacao de tutela.

Contestacdo da empresa corré (Evento 19), pugnando pela improcedéncia do
pedido. Sustenta ter depositado, junto ao INPI, o pedido de registro da marca ZUL (processo
n°® 912250542) na classe NCL(1)39 para assinalar "OPERACAO DE ESTACIONAMENTO",
tendo sido concedido em 23.10.2018. Alega que o registro marcério ndo visa a assinalar com
exclusividade operacdo de estacionamento rotativo para areas de "Zona Azul" e venda de
cartdes digitais para as mesmas, sendo a operagdo de estacionamento mais amplo, de modo
que ndo ha incidéncia do disposto no inciso VI do artigo 124 da LPI. Sustenta que tal
alegacdo da autora ¢ contraditéria ao recurso administrativo apresentado em relacao
aos pedidos de registros marcarios realizados por ela e indeferidos pelo INPI, em que pugna
que o termo ZUL ¢ distintivo. Aduz ainda pela inaplicabilidade do inciso XXIII do artigo 124
da LPI, uma vez que a autora sequer possuia um pedido de registro de marca no Brasil ou no
exterior, a época do pedido de registro da marca ZUL pela corré, uma vez que somente
depositou os registros no INPI em 28.09.2017 para as marcas nominativas e mistas ZUL
DIGITAL.

Réplica a contestacao da empresa corré (Evento 20).

Contestacdo do INPI (Evento 24), alegando, preliminarmente, a sua posi¢ao
como assistente especial. No mérito, pugna pela improcedéncia do pedido em relacdo a
aplicacdo do inciso VI do artigo 124 da LPI, sustentando que os documentos constantes nos
autos apresentados pela autora apontam apenas o carater evocativo da marca ZUL, que
constitui o registro anulando, e ndo a sua absoluta irregistrabilidade como termo isolado. Em
relacdo a aplicagdo do inciso XXIII faz men¢do ao parecer técnico juntado em anexo,
aduzindo que o juizo devera considerar a produgdo probatéria em andamento, notadamente,
quando a demonstragdo da especificadade do mercado relevante e do suposto uso anterior do
termo pela parte autora.

O INPI e a empresa corré informaram que ndo t€ém outras provas a produzir
(Eventos 31 e 33).
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Réplica a contestagdo do INPI (Evento 34). Foi requerida a producdo de prova
testemunal e documental suplementar.

Decisdo (Evento 37), indeferindo a produgdo de prova testemunhal e deferindo
a producado de prova documental suplementar.

A parte autora acostou a prova documental suplementar ora deferida (Evento
42).

Decisao (Evento 44) determinando a retificagdo do nome empresarial da parte
autora e a intimacdo das partes sobre o documento suplementar juntado pela autora e
para apresentacao de alegacdes finais.

A empresa corré apresentou alegacdes finais (Evento 49).

O INPI apresentou manifestacdo ante os documentos apresentados pela parte
autora (Evento 51).

A empresa autora apresentou alegacdes finais (Evento 53).
Eis o que importa relatar. Passo a decidir.
FUNDAMENTACAO

Preliminar - da posi¢do processual do INPI

Preliminarmente, verifica-se que nos casos em que se pretende anular (ou alterar
de qualquer modo) ato praticado pelo INPI, sua correta posic¢ao juridica na relagdo processual
¢ de réu. Com efeito, a autarquia tem por atribuicdo legal efetuar o registro de marcas e
proceder ao exame de sua legalidade. Caso o pedido seja julgado procedente, o comando
contido na sentenca terd efeito direito sobre suas atribui¢des institucionais.

Ademais, diante da necessidade de sua participagdo na relagdo processual, nao
ha como o INPI atuar como assistente, eis que inexiste no nosso ordenamento uma
intervengdo de terceiro que se ajuste a obrigatoriedade, conforme entendimento do egrégio
TRF, da 2% Regido:

“ADMINISTRATIVO - INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL —PRELIMINARES REJEITADAS — INOCORRENCIA DE
PRESCRICAO - ANULACAO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE
INDEFERIU REGISTRO DA MARCA "SOENGE" ANTERIORMENTE
CONCEDIDA A AUTORA — ANTERIORIDADE — ARTIGOS 124, V, E 129,
PARAGRAFO 1°, DA LEI 9.279/96. - Preliminar de inépcia da inicial por falta
de pedido rejeitada. O pedido € claro e eficaz, podendo ser enfrentado sem
qualquer dificuldade ou embarago no entendimento do seu conteudo.
Inaplicabilidade do inciso I, do pardgrafo tinico do art. 295 do CPC. - O INPI ¢
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parte legitima para figurar no polo passivo das a¢des em que o ato impugnado
for resultante de um ato administrativo da autarquia e que sera atingido
diretamente através da decisdo judicial. ... Sentenc¢a confirmada.”

REO 199951010058302, TRF2, Primeira Turma Especializada, Rel. Juiza
Federal Marcia Helena Nunes.
Mérito

Conforme se verifica em consulta ao sitio eletronico do INPI
(https://gru.inpi.gov.br), o registro atacado n°® 912250542 foi depositado pela 1* ré, em
02.02.2017, e concedido pelo INPI, em 23.10.2018, para a marca nominativa de servico ZUL,
na classe NCL(10)39, com especificagdo para assinalar: "Operagdo de estacionamento".

A parte autora pretende a anulagdo do registro da 1* ré com fundamento nos
incisos VI e XXIII, do art. 124, da LPI.

Da inaplicabilidade do art. 124, VI da LPI

A protecdo da marca tem como objetivos primordiais afastar a concorréncia
desleal e proteger o consumidor de possivel confusao, retribuindo o esfor¢o empregado para
criacao e distingdo de signo distintivo no mercado. Com efeito, o legislador dispds que a
tutela marcaria ndo pode se prestar a apropriagdo individual de signos pertencentes ao
dominio comum. E que a distintividade é caracteristica inerente & marca, apta a definir o
escopo protetivo do instituto. Desse modo, ndo sdo admitidas nem a apropriagdo de signos
sobre os quais outra pessoa ja tenha exclusividade (res aliena), nem a apropriacdo de signos
sobre os quais todo o povo tenha o direito de uso (res communis omnium). Esse € o
paradigma estabelecido pelo legislador na proibicao prevista no dispositivo legal apontado:

“Art. 124. Nao sdo registraveis como marca:

(..)

VI -sinal de carater genérico, necessario, comum, vulgar ou simplesmente
descritivo, quando tiver relacdo com o produto ou servigo a distinguir, ou aquele empregado
comumente para designar uma caracteristica do produto ou servi¢o, quanto a natureza,
nacionalidade, peso, valor, quantidade e época de produgdo ou de prestacao de servigo, salvo
quando revestidos de suficiente forma distintiva; (...)"

No presente caso, o signo impugnado ¢ composto de um s6 termo (ZUL) e na
forma nominativa.

A parte autora alega que o referido termo ¢ comumente utilizado para designar
os servigos e produtos atinentes a estacionamento rotativo em grandes cidades no Brasil, de
modo que incidiria o disposto no artigo 124, VI da LPI, sendo, portanto, irregistravel como
termo isolado.

Porém, ndo assiste razao a autora quanto a esta alegagao.
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Com efeito, o termo ZUL, objeto do registro da empresa ré, ora impugnado, ndo
descreve diretamente o servigo que visa a assinalar, qual seja, o sistema de operagdao de
estacionamentos rotativos utilizado em grandes cidades do Brasil, amplamente conhecido
como "Zona Azul".

Verifica-se que este termo ZUL, em si, ndo tem significacdo propria, nem
mesmo como palavra originaria da lingua portuguesa ou de outra lingua, ndo servindo,
portanto, para designar um servigo de estacionamento rotativos composto pelas palavras da
lingua portuguesa ZONA e AZUL. O que se observa, na verdade, ¢ que o referido termo ZUL
sugere ou traz a lembranca a palavra AZUL, que compde a expressao do servico de
estacionamento rotativo Zona Azul, uma vez que daquele se diferencia apenas em relacao
a retirada da palavra A.

Desse modo, ndo cabe, no caso, aplicar o disposto no artigo 124, VI da LPI,
pois o termo ndo ¢ comum ou descritivo ou comumente empregado para o servico de
estacionamento rotativo, mas apenas lembra o termo AZUL que compde o nome do servigo
Zona Azul. Neste caso, ele se enquandra propriamente como marca evocativa,
constituindo termo fraco, por ser dotado de pouca distintividade.

Nesse sentido, também opina o 6rgao técnico do INPI, conforme se verifica de
trecho do parecer abaixo (Evento 24, Outros 1, fls.3-4):

"Sinal evocativo x sinal irregistravel

r

18. Certamente a Autora logra demonstrar que a expressao “ZONA AZUL” ¢
extremamente difundida para designar ou caracterizar servigos relativos a
“estacionamento rotativo”, consistindo, portanto, em expressdo desprovida de
distintividade no segmento. E o que se vé do sitio eletronico da Companhia de
Engenharia e Trafego de Sdo Paulo/SP, mencionado na inicial:

Chegou o CAD - Cartao Azul Digital! Ele veio para facilitar a vida dos
motoristas de Sao Paulo na hora de usar as vagas de Zona Azul. (grifou-se)

19. Contudo, a marca da Ré ndo consiste em “ZONA AZUL” ; mas sim em
“ZUL”. Observe-se que, se por um lado é evidente a existéncia de proximidade
entre os sinais, estes ndo se confundem, visto que sdo objetivamente diversos.
Nao parece ser o caso de aplicagcdo do inc.VI pelo uso comum, na medida em
que “ZUL” apenas remete ou evoca “ZONA AZUL”, mas ndo diretamente
denomina o servico de estacionamento rotativo, como diz o Manual:

Sinal comumente empregado para designar uma caracteristica do produto ou
Servico.

Considera-se sinal empregado comumente para designar as caracteristicas
abaixo, aquele cujo uso reiterado resultou em sua consagra¢do na linguagem
comercial corrente para denominar uma caracteristica do produto ou do servigo.
(grifou-se) (...)
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Parece mesmo um caso classico de marca evocativa, (...)"

Assim sendo, por tratar-se de hipotese que a doutrina e a jurisprudéncia
denominam de marcas fracas, elas requerem critério de andlise bem menos rigido do que as
consideradas criativas e fortes, sendo perfeitamente passiveis de conviverem com outras
assemelhadas.

Se o comerciante ou empresa adota marcas desse género, deve suportar o 6nus
de ver a semelhanga de outras marcas com as suas. Nao ha dbice a coexisténcia pacifica de
marcas evocativas ou fracas que guardem certa similaridade, pois essas ultimas, ao contrario
das marcas criativas, constituidas por palavras inéditas, carecem de originalidade, por
resultarem da combinagdo de termos comuns ao vocabulario. Por esta razdo € que o critério
de apreciagdo da colidéncia das chamadas marcas fracas, dado seu carater evocativo, € menos
rigido do que o empregado nas hipoteses em que a anterioridade se reveste de suficiente
cunho de originalidade.

Portanto, ZUL ndo constitui termo irregistravel até porque ¢ dotado de certa
criatividade ainda que minima, constituindo, na verdade, marca evocativa, passivel de
registro. Logo, inaplicavel o artigo 124, VI da LPI .

A parte autora reforca que o termo ZUL constituiria em termo irregistravel, sob
o argumento de que, no logotipo da marca da Companhia de Engenharia de Trafego de Sao
Paulo, a letra A da palavra AZUL ¢ apresentada no formato "@", ficando em evidéncia o
sinal ZUL.

Porém, cabe afastar também tal alegacdo. Com efeito, o "@" utilizado na
logomarca da CET ndo deixa de ser uma estilizacdo escolhida para a letra A da palavra
AZUL, o que ndo descaracteriza, por conseguinte, a utilizagdo do termo AZUL para designar
o servigo Zona Azul Digital, sendo esta a expressdo utilizada pela CET-SP para designar
o servigo, disponibilizado por meio dos aplicativos das empresas credenciadas, para que o
usuario utilize as vagas da Zona Azul, conforme se pode verificar em consulta ao seu sitio na
internet: http://www.cetsp.com.br/consultas/zona-azul.aspx. Com isso, reforca-se que a
designacao do servico prestado ndo ¢ Zona Zul, mas Zona Azul, de modo que o termo ZUL,
por si s, ndo ¢ irregistravel.

Assim, ndao cabe anulacdo da marca anulanda com base no artigo 124, VI da
LPL

Da violagao ao art. 124, XXIII, da L.PI

Passo, agora, a alegacdo autoral quanto a violagdo ao inciso XXIII do mesmo
dispositivo legal, o qual veda o registro como marca de:

(..)

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o
requerente evidentemente nio poderia desconhecer em razio de sua atividade, cujo
titular seja sediado ou domiciliado em territério nacional ou em pais com o qual o Brasil
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mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a
distinguir produto ou servico idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de causar confusdo ou
associagdo com aquela marca alheia.” (Grifei.)

Destaca-se que o dispositivo acima nio exige que a marca anteriormente usada
e reproduzida seja registrada, como parece exigir o INPI, em seu parecer técnico, tanto do
Evento 24, apresentado junto com a pega de defesa, quanto do Evento 51, apresentado em
manifestagdo aos documentos suplementares apresentados pela parte autora, para a aplicagao
da proibi¢do. Até mesmo porque, se assim o fosse, ndo haveria razao de ser de tal dispositivo
legal, tendo em vista a previsao do art. 124, XIX, que ja abrange essa hipotese.

A legislacao de propriedade intelectual ¢ baseada na normatizagdo de condutas
¢ticas. Em especial no que se refere a protecdo marcaria, o Direito proibe e reprime atos de
usurpagdo do esfor¢o empresarial alheio e aqueles que possam confundir o publico. A marca
assim, cumpre duplo papel, o de servir de identifica¢do a produtos e a servigos e o de proteger
o consumidor.

Um exemplo classico de conduta merecedora de repressdo, de acordo com a
doutrina, ¢ a daquele que deposita, com ma-fé, pedido de registro de marca usada por outrem,
tentando usurpa-la. E a denominada Regra de Pouillet, segundo a qual “afastando a hipotese
de fraude, em que a marca tenha sido adotada por ma-fé, visando a confusdo com a marca
estrangeira, ensina que o fato de ser a marca usada em outros paises nao impede que ela seja
validamente adquirida por quem primeiro a empregue. ~ Segundo Pouillet, portanto, havendo
adogdo de marca com ma-fé, visando a confusdo, deve haver impedimento para registro.
Ocorre que a prova da ma-fé, entendida como 6nus daquele que alega, nem sempre ¢ facil.

Considerando a dificuldade exposta acima, o art. 124, XXIII, da LPI, inovou no
ordenamento juridico. A previsdo normativa tem o mérito de, em que pese estar apoiada
moralmente na repressao a fraude e a ma-fé, dispensar a propria prova da ma-fé, substituindo-
a pela necessidade de demonstracio de que o depositante “evidentemente ndo poderia
desconhecer [0 signo alheio] em razdo de sua atividade”. Dessa forma, o que era verdadeiro
tormento para a defesa da marca — a prova da ma-fé do depositante — foi substituido por um
onus de prova mais objetivo: a prova de que o depositante, em razao da atividade, ndo poderia
desconhecer o signo de terceiro, mesmo em casos em que a marca primigena nao seja notoria.

Em resumo, a disposi¢ao legal abandona a necessidade de avaliacdo processual
da ma-fé, da fraude, no pedido de registro de marca que reproduza o signo alheio. Ao inovar,
o art. 124, XXIII, da LPI, exige a demonstracdo de que o sinal ndo poderia deixar de ser do
conhecimento do depositante. Assim, para que o sinal ndo possa ser registrado, trés condi¢des
devem estar presentes: (i) seja imitacdo ou reproducdo de marca que o requerente
evidentemente ndo poderia desconhecer em razdo de sua atividade; (ii) o titular da protegdo
seja sediado ou domiciliado no territério nacional ou em pais com o qual o Brasil mantenha
acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, (iii) a marca deve se destinar a distinguir
produto ou servico idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de causar confusdo ou associagao
com aquela marca.

No presente caso, as trés condigdes encontram-se presentes.
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Em relagdo ao primeiro ponto, a marca registrada em favor da 1* corré, ZUL,
reproduz praticamente a marca ZUL DIGITAL, usada anteriormente pela autora, por se
utilizar do mesmo termo ZUL.

Além disso, ambas as empresas atuam no mesmo segmento de mercado e sdo
domiciliadas na mesma cidade de Sao Paulo (Eventos 7, Outros 2, fl.4; Evento 19,
Procuragao 2, fls.4-5).

Somado a isso, ha documentos juntados anos autos que demonstram que a
empresa demandada evidentemente ndo poderia deixar de conhecer o signo ZUL, utilizado
pela empresa autora antes do pedido do registro efetuado por aquela junto ao INPI, em
02.02.2017. Vejamos.

Com efeito, a parte autora acostou documento (Evento 1, Outros7) que
demonstra o registro de nome dominio zuldigital.com.br efetuado por ela em 28.10.2016
e, mais importante, juntou copias das publicacdes, no Didrio Oficial do Estado de Sao Paulo,
dos dias 15 de Outubro de 2016 e de 12, 13 ¢ 14 de Novembro de 2016 (Evento 42, Anexo 2,
fls.03 e 04), da Ata de julgamento de sua habilitagdo no processo de Chamamento Publico
para credenciamento de empresas interessadas na distribug@o de cartdo azul no Municipio de
Sao Paulo e do resultado da avaliagdo técnica do seu aplicativo expressamente denominado
na publicagdo como ZUL. Além disso, a autora demonstra também que a empresa corré
participou do mesmo processo de Chamamento Publico, tendo a classificagdo da
documentacao técnica do seu aplicativo sido publicada um pouco antes, em 20 de Agosto de
2016, sem um nome expresso, diferentemente da parte autora, conforme se pode verificar de
copia do Diario Oficial juntada (Evento 42, Anexo 2, 1.06).

Assim, as publicagdes no Didrio Oficial do Estado de Sao Paulo, inclusive com
a expressa denominag¢do do aplicativo da autora intitulado de ZUL no processo de
chamamento publico para credenciamento de empresas para distribuicdo do cartdo azul,
do qual a parte corré também participou, evidencia que ndo teria como ela desconhecer o
sinal utilizado pela parte autora para nomear o aplicativo para o mesmo tipo de servico que
também presta no Municipio de Sao Paulo, até por ser diretamente interessada no processo de
credenciamento, devendo acompanhar as referidas publicagdes. Além disso, verificou-se que
ambas as empresas sdo domiciliadas na mesma cidade e concorrentes no mesmo mercado, o
que apenas refor¢a o fato de que a corré nao deveria desconhecer o sinal ZUL utilizado pela
parte autora em decorréncia de sua atividade.

Nesse sentido, também se manifesta o 6rgao técnico do INPI (Evento 51, Outros
2, f1.2), conforme trecho abaixo transcrito:

"(...)Conclui esta Coordenacao, s.m.j., ser absolutamente razoavel assumir que a
empresa ré, enquanto participante do processo licitatorio supramencionado, teria
acompanhado publicagdes acerca do mesmo, mesmo quando tais publicagdes
fizessem referéncia somente aos seus concorrentes diretos. Consequentemente,
teria a mesma ciéncia da existéncia da ado¢do do vocabulo ZUL como nome do
aplicativo desenvolvido pela empresa autora.(...)"
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Quanto ao segundo ponto, a autora ¢ domiciliada em territdrio nacional, mais
precisamente no Estado de Sao Paulo, conforme se viu acima.

No que se refere ao terceiro ponto, o servigo previsto na
especificagdo referente ao registro atacado (operagdo de estacionamento) indica total
identidade com relagdo aos servigos prestados pela autora (exploracdo de estacionamento -
Evento 7, Outros 2, {1.04).

Em suma, permitir a prevaléncia do interesse da ré, nesse caso, ¢ permitir a
associacdo indevida pelos consumidores. Isso fica evidente através do deposito, pela
demandada, de signo ja usado pela autora meses antes do seu deposito e que, pelas
circunstancias do caso concreto, a ré ndo poderia deixar de conhecer, visto que se tratam de
concorrentes com atuagdo na mesma cidade, participantes do mesmo processo de
credenciamento no Municipio de S3ao Paulo para os servigos identificados pela marca
anulanda, isto ¢, de estacionamento rotativo pago, mais conhecido como Zona Azul.

Reitera-se que o dispositivo legal supracitado esta dissociado da exigéncia da
constatagdo da notoriedade da marca, pois visa a impedir que terceiros se apropriem de uma
marca que tinham total conhecimento de que pertencia a outrem, ainda que a referida marca
ndo esteja registrada, como no caso concreto.

Saliento que a empresa corré¢, em momento algum, demonstrou o uso de tal
marca em data anterior ao da autora. Com efeito, conforme se pode observar da relagdao de
aplicativos credenciados pela Companhia de Engenharia de Trafego de Sao Paulo, o
aplicativo da corré ¢ denominado de ZAZUL e nao de ZUL (Evento 1, Peticdo Inicial 1, fls.5-
6).

Por fim, cumpre esclarecer que o fato de o sinal ZUL ser fraco ou evocativo
para designar servicos de operagdo de estacionamento, em que requer critério de analise bem
menos rigido do que as consideradas criativas e fortes, sendo passivel de conviver com outras
assemelhadas, ndo justifica a coexisténcia de marcas idénticas no mesmo segmento de
mercado

Em outras palavras, reconhece-se que uma marca fraca tenha menor poder de
prote¢do de sua imagem, mas isso ndo significa que ndo merega qualquer protecdao em face de
outra praticamente idéntica para assinalar o mesmo produto ou servico. Nao ¢ adequado
afirmar-se irrefletidamente que as marcas fracas tenham sempre como 6nus o convivio com
outras, pois nao devem ser obrigadas a conviver com outras tdo semelhantes, como no caso.

Assim, no caso, ¢ possivel concluir que o registro marcario da ré ZUL ndo tem o
poder de se afastar da marca utilizada anteriormente pela autora, que ndo caberia aquela

desconhecer, com o mesmo termo ZUL, ainda que seja um sinal fraco.

Assim, deve ser anulado o registro 912250542, concedido a ré, com base no art.
124, XXIII, da LPI.
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Por fim, reconhecido o proprio direito subjetivo da autora em decisdo de
cognicdo exauriente da primeira instancia e o perigo na demora que resulta dos prejuizos a
serem suportados pela demandante em sua atividade empresarial, defiro a tutela de urgéncia
antecipada para suspender os efeitos do registro da parte corré 912.250.542, com efeitos erga

omnes, referente a marca nominativa "ZUL", na classe internacional 39, para assinalar
"operacao de estacionamento".

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para declarar a
nulidade do registro 912.250.542 para a marca nominativa ZUL da empresa corr¢.

Defiro o requerimento subsidiario de antecipacdo dos efeitos da tutela, para
determinar a suspensdo dos efeitos do registro 912.250.542 em relacdo a autora, sendo isso
suficiente para dar seguranga juridica a operagdo comercial das empresas até o julgamento
final da demanda.

Condeno a empresa ré nas custas ¢ em honorarios advocaticios de sucumbéncia
no percentual de 10% sobre o valor atribuido a causa atualizado monetariamente, em favor
dos advogados nos termos do art. 85, § 4°, III, e art. 87, §1°, do CPC. Condeno o INPI no
percentual de 10% sobre o valor atribuido a causa atualizado monetariamente, em favor dos
advogados da autora, pois concordou com o pedido com base em um dos fundamentos da
causa de pedir.

Transitada em julgado, cabe ao INPI cumprir a decisdo, mediante publicacdo na
RPI.

Sentenca ndo sujeita ao reexame necessario (art. 496, CPC).

Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
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