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SENTENCA

Trata-se de agdo proposta por --- em face do  INPI-
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL e de --, pelo rito comum, em que a parte autora objetiva
a declaracdao da nulidade do ato administrativo do INPI que indeferiu o
pedido de registro

“*Meca

Popular

n°® 915.953.072 para a marca mista , na Classe n°
44, com o consequente deferimento, abrindo-se prazo para pagamento das
taxas de concessao do referido registro.

Narra que seu pedido de marca foi indeferido pela
autarquia ré, com fulcro no art. 124, inciso XIX, da Lei da Propriedade
industrial, em razao de suposta anterioridade do registro n® 904.083.055

MEGATTD.Ly

Ly, — ~
para a marca mista o , na Classe n° 44, especificando

“Aviamento de receita em farmacia de manipulagdo ; Aviamento de receita
em farmacia de manipulagdo [ Informacgdo |;Farmdcia de manipulagdo
[manipulagdo  de  medicamentos];Farmdacia de  manipulagdo
[manipula¢do de medicamentos][ Informa¢do |;Manipulagdo de
formulas medicinais;, Manipulagdo de formulas medicinais| Informagdo
/7, apostilado para ndo haver exclusividade sobre a expressao
“Drogarias”, de titularidade do corréu, MOISES

BITTENCORT BALMANT.

Alega que trata-se de familia de marcas da Autora, na



medida em que detém a propriedade sobre o registro n® 904.648.451
"DROGARIAS MEGA POPULAR", sobre a qual incidiria, inclusive, o
efeito do secondary meaning.

Sustenta que os sinais poderiam conviver, na medida em
que possuem impressoes de conjunto diversas, com cores, grafias, figuras
e disposicao completamente distintas entre si, € que, nesse sentido, ndo se
pode desconsiderar os elementos figurativos da analise de colidéncia.

Argumenta que ha jurisprudéncia do Tribunal de JusDg¢a
de Sao Paulo e do Tribunal Regional Federal da 2* Regido, no sentido da
possibilidade de convivéncia entre marcas "MEGA".

Junta Procuracao e documentos nos anexos do evento 01.

Custas integralmente recolhidas, conforme comprovante
acostado no anexo 5 do evento 1.

Decisdo constante do evento 3 determinou a citacdo do INPI
e do réu MOISES.

O INPI apresentou contestacao no evento 10 requerendo a
improcedéncia do pedido. Em anexo apresenta a manifestacao de sua area
técnica.

No evento 22 o segundo réu MOISES apresenta
contestagdo, requerendo em preliminar o beneficio da gratuidade de
justica. No mérito, afirma que nao se opde ao registro da marca da autora,
uma vez que ndo mais se utiliza do registro n® 904.083.055, estando a
empresa inativa. Por fim, requer sua exclusao do polo passivo da agao.

Despacho constante do evento 25 determinou que a parte
autora se manifestasse em réplica, intimou o réu MOISES a apresentar
documentos que comprovem sua hipossuficiéncia e deferiu prazo as
partes para especificarem provas.

Em réplica no evento 31 a parte autora se opoe ao pedido do
réu MOISES quanto a sua exclusdao do polo passivo da acdo, sustentando
¢ imperativa a sua participagcdo no processo para que se opere os efeitos
da coisa julgada em relagdo a este. Rebate os argumentos trazidos pelo
INPI e requer o julgamento antecipado do processo.

O INPI em petigao do evento 33 afirmou ndo ter provas a
produzir.

No evento 32 foi certificado o decurso do prazo para
manifestagdo do réu MOISES.

Decisao Saneadora no evento 35 indefere o pedido de
gratuidade de justica e rejeita a preliminar suscitada, por entender o Juizo
que eventual decisdo judicial que altere a decisdo administrativa do INPI,



ora impugnada, pode repercutir na esfera juridica do réu MOISES
BITTENCORT BALMANT, razao pela qual deve este ser incluido no
polo passivo da presente acao.

E o relatorio. Decido.

Passo ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do
art. 355, inciso I, do CPC.

Insurge-se a Autora contra o ato administrativo que
indeferiu o pedido de registro n® 915.953.072 para a marca mista
"DROGARIAS MEGA POPULAR", depositado em 25/09/2018, na
Classe n° 44, para assinalar "Consultoria em farmacéutica; Massagem,
Preparagdo de receitas por farmacéuticos; Aviamento de receita em
farmacia de manipulagcdo, Farmdacia de manipulagdo [manipulagdo de
medicamentos];, Pericia técnica na drea de farmacia; Andalise
farmacéutica; Assessoria, consultoria e informa¢do em massagem,
Assessoria, consultoria e informag¢do sobre cuidados médicos;
Assessoria, consultoria e informagdo sobre suplementos dietéticos e
nutri¢do", a seguir representada:

“-MeGa

Popular

Conforme informado pelas partes, o pedido de registro da
Autora foi indeferido por infringéncia ao inciso XIX do artigo 124 da LPI,
tendo em vista o registro anteriormente depositado, n® 904.083.055 para a
marca mista "DROGARIAS MEGA FARMA", depositado em
22/09/2011 e concedido em 02/12/2014, na classe n® 44, para identificar
"Aviamento de receita em farmacia de manipulagdo; Aviamento de receita
em farmdcia de manipulacdo [ Informagdo |;Farmdcia de manipula¢do
[manipulag¢do  de  medicamentos];Farmacia de  manipulagdo
[manipulagdo de medicamentos][ Informa¢do |];Manipulagdo de
formulas medicinais; Manipulacdao de formulas medicinais| Informagdo
/", com a seguinte representacao visual:

MEGAZZD. ?

Da reproducio de marca anterior (inciso XIX do Artigo
124 da LPI).



O cerne da questdo consiste em verificar se a anterioridade
da marca "DROGARIAS MEGA FARMA",
considerada impeditiva pelo INPI e de titularidade do segundo Réu, pode
impedir que o registro objeto da presente agdo, de titularidade da
Autora, para a marca "DROGARIAS MEGA POPULAR", seja
concedido, sob o argumento de haver colidéncia suscetivel de causar
confusdo ou associacao indevida entre os signos em litigio, o que € vedado
expressamente pelo art. 124, XIX, da Lei n.° 9.279/96, o qual merece
reproducao:

“Art. 124. Ndo sdo registrdaveis como marca:

()

XIX - reproducgdo 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
associa¢do com marca alheia” (grifos nossos).

Convém destacar que para a aplicagdao do dispositivo legal
em comento, necessario se faz a verificacdo dos seguintes pressupostos:

- aexisténcia de registro marcario anterior;

- afinidade, similaridade ou identidade entre produtos ou
servigos assinalados pelas marcas;

- areprodug¢do ou imitacdo da marca anterior; e

- a suscetibilidade de confusao ou associacao entre os
sinais.

Primeiramente, verifica-se que o principio da anterioridade
milita em do registro considerado impeditivo pelo INPI, visto que seu
deposito ¢ anterior ao da marca pretendida pela Autora.

Quanto a afinidade mercadolégica, depreende-se da
analise das especificagdes das marcas que ambas assinalam servicos afins
relacionados ao segmento de comércio de medicamentos manipulados
(farmécias de manipulagdo). Dessa forma, ndo resta divida de que as
titulares das marcas em conflito atuam no mesmo segmento
mercadoldgico, sendo, portanto, concorrentes.

Configurada a afinidade entre os produtos/servigcos
assinalados pelas marcas em cotejo, resta afasta a aplicagao do principio

da especialidade.

Superada tais questdes, passo ao exame da alegada



reproducao ou imitacao entre os sinais, a fim de apurar a possibilidade de
colidéncia marcéria.

Cumpre ressaltar que no campo da analise de marcas o
importante € o conjunto € nao termos isolados.

Nesse sentido, vale lembrar a brilhante licdo do Mestre
Gama Cerqueira, em Tratado de Propriedade Industrial, vol.Il, pag., 919,
que alertava: “Deve-se decidir pela impressdo de conjunto e ndo pelos
seus detalhes”

A seu turno, Carvalho de Mendonga (Trat. Dir. Privado Vol.
V, 1? parte) dispunha que “as duas marcas devem ser apreciadas conforme
a impressao de conjunto deixada no observador. Um ou outro elemento
isolado ndo influi”

Em outros termos, o exame comparativo dos signos deve
levar em consideragdo toda a impressdo de conjunto, bem como o0s
elementos componentes do sinal requerido, como ¢ possivel fazer
apreciando as marcas como abaixo:

Marca que Fundamenta o
Indeferimento

MEGAZED ?

Marca Indeferida

Da anélise comparativa das marcas, verifica-se que existe
semelhanca nos aspectos grafico e fonético no que se refere aos elementos
nominativos "DROGARIAS" e "MEGA", sendo que ambas destacam o
termo "MEGA".

Registre-se, por oportuno, que o registro da marca
"DROGARIAS MEGA FARMA'", considerado impeditivo, fora
apostilado pelo INPI, consignando ndo haver direitos de exclusividade
ao uso da expressao “Drogarias”, uma vez que tal termo ¢ descritivo dos
servicos assinalados.

Portanto a colidéncia pontuada pelo INPI diz respeito,
principalmente, a presenca do termo "MEGA" em ambos os sinais
marcarios.

Contudo, ¢ importante levar em consideragdo que a regra
basica do exame de colidéncia ¢ a verificacdo da impressao geral dos
conjuntos, como destacado inclusive pelo proprio INPI.

Seguindo essa linha de raciocinio, cumpre ressaltar que a
analise entre marcas deve considerar que estas constituem um todo
indivisivel e unico, nao sendo possivel a separacao de cada termo que



compoe o signo, respeitando-se, assim, a individualidade e integridade de
cada sinal distintivo em seu todo, consoante orientacdo da teoria do tout
indivisible (todo indivisivel) da doutrina francesa, servindo como diretriz
para orientagdo dos critérios para afericdo do conflito entre sinais
distintivos e que tem ampla aceitagdo em nosso ordenamento e
consagrada pela doutrina e jurisprudéncia nacional.

Nesse contexto, nota-se que as marcas em conflito
possuem apresentagdo mista e quando analisadas sob o aspecto da teoria
do todo indivisivel, constata-se que apresentam impressoes de conjuntos
suficientemente distintos.

De acordo com a andlise sucessiva das marcas em questao,
bem como da impressao de conjunto por elas causada, verifico que a
marca da Autora possui distintividade suficiente a diferencia-la do sinal
do segundo Réu, em sua impressdo de conjunto, pois, apesar de
assemelhadas quanto aos elementos nominativos "DROGARIAS" e
"MEGA", diferenciam-se, quanto a presenga dos elementos nominativos
“POPULAR” e “FARMA?”, que em nada guardam afinidade, seja no
aspecto grafico, fonético ou ideoldgico.

Acrescente-se ainda que os elementos figurativos da marca
indeferida e aquela que fundamenta seu indeferimento também nao
guardam qualquer similitude grafica, possuindo cores, figuras (na marca
do segundo Réu ha um coracdo e na marca da Autora ha uma cruz) e

disposi¢do completamente distintas entre si, o que afasta a
possibilidade de confusao.

Ademais, o proprio INPI afirma que "ndo se desconhece
que "MEGA" possa ser considerada expressdo, de fato, de reduzido teor
distintivo, diante de sua significacdo abaixo apresentada, indicando ou
evocando nog¢do de grandeza" (evento 10, anexo 2, folha 5).

Com efeito, o termo MEGA - ¢ outros tantos como HIPER,
ULTRA, SUPER - ¢ evocativo  de qualidade,
traduzindo ideia de superioridade, exceléncia, grandeza, sendo
geralmente usados, na composicao de marcas, para destacar ou realgar a
exceléncia dos produtos e servicos a serem designados pelos registros.
No caso concreto, ndo pode haver diivida de que tais termos integram as
composicdes dos respectivos conjuntos marcarios com a intengao de
pretender conferir aos produtos comercializados pelos titulares das
marcas, um carater que evoca qualidade, uma exceléncia, um dado
padrao de qualidade e que esta percepg¢ao seja assim também apreendida
pelo publico consumidor alvo dos respectivos produtos.

Embora nao haja obice legal a utilizagdo de tais elementos
na composicdo de conjuntos marcarios, fato € que, por se tratarem de
elementos comuns e de baixa distintividade, essa projecao evocativa nao
pode ser atribuida a apenas um titular, o que importa em que o detentor de



uma marca com tal perfil devera arcar com o 6nus de convivéncia com
outras marcas também constituidas com os mesmos elementos, e que lhe
sejam assemelhadas, exigindo-se das novas marcas um grau minimo de
distintividade em relacdo a anterior - o que se verifica no caso concreto,
em que a marca da Autora tem apresentacdo sob forma mista, com a
adicao do termo "POPULAR" e de elemento figurativo proprio (figura de
uma cruz).

No caso das marcas mistas em confronto, observa-se,
portanto, haver diferencgas entre os elementos graficos que compdem os
conjuntos, guardando-se entre elas suficiente distintividade.

Outrossim, conforme informado pela autarquia ré (evento
10, anexo 2, folhas 6/7), em consulta a base de dados do INPI, foram
localizados ao menos outros trés registros em vigor formados pelo mesmo
radical MEGA na classe de produtos 44, e pertencentes a titulares
distintos, tais como: "MEGAMED", "MEGAFORMULA" e
"DROGARIA MEGA FLEX", onde se verifica a adogao do radical com o
intuito de evocar a ideia de qualidade, de exceléncia como j& referido,
inapropriavel a titulo exclusivo.

Dessa forma, observa-se que mais de um titular utiliza o
elemento “MEGA” como parte integrante de registro de marca, na mesma
classe 44, para especificagdes relacionadas a servigos farmacéuticos, o
que demonstra que o respectivo termo encontra-se desgastado/diluido no
segmento em questdo. Nesse sentido, a colidéncia parece afastada,
também, pela teoria da distancia, na medida em que outras trés marcas na
classe, pertencentes a terceiros, se valem do termo "MEGA" em sua
composi¢ao.

Cumpre frisar, mais uma vez, que em se tratando
de marca formada por elementos dotados de baixo teor de distintividade
para o segmento na qual inserida e, portanto, irregistraveis a titulo
exclusivo, deve-se impor aos titulares de tais signos o Onus da
convivéncia, desde que haja entre eles uma minima diferenciacio, o que
¢ a hipotese dos presentes autos.

Desta forma, ponderadas as circunstancias e peculiaridades
do caso concreto, reputo incorreto o ato da autarquia que concluiu pelo
indeferimento do registro marcario da Autora, por ndo vislumbrar
infringéncia ao inciso XIX do art.124, da LPI, devendo ser acolhida a
pretensao autoral, sob este fundamento especifico.

Finalmente, importante registrar que o segundo Réu, por
sua vez, afirma que ndo se opde ao registro da marca da autora, uma vez
que nao mais se utiliza do registro n® 904.083.055, estando a empresa
inativa (evento 22).

Da Teoria do Secondary Meaning — distintividade
adquirida.



A Autora alega, ainda, na réplica, que, sobre o termo
sobreposto “MEGA POPULAR” de sua marca, operou-se o fenomeno do
secondary meaning.

VIVIANE BARBOSA BEYRUTH assim define
"Secondary Meaning" (Quando a Marca Fraca se Torna Forte — secondary
meaning, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2011):

"O instituto do ‘“secondary meaning” pode ser definido
como um fenomeno pelo qual uma marca, inicialmente
desprovida de cardter distintivo, consegue alcang¢ar a o
status de sinal registravel mediante o reconhecimento do
publico que, através de um processo cognitivo/ psicologico,
passa a visualizar tal sinal como identificador de um
determinado produto e/ou servico bem como da respectiva,
especifica e unica fonte, mesmo que anonima"

Trata-se, portanto, de instituto que deve ser verificado sob
o ponto de vista do consumidor, que deve perceber o signo em questdo
como marca de uma determinada empresa, € ndo como um termo
meramente genérico, o que sera apreciado por meio dos documentos
trazidos aos autos pela parte autora, que deverd comprovar a apreensao de
significacdo secundaria, por parte do publico consumidor de seus
produtos e servicos, da expressdo “MEGA POPULAR”.

No entanto, ndo se observa, nos autos, prova de uma
aquisicdo de significagdo secundaria, eis que ndo ha nenhum tipo de
analise feita diretamente com o publico usuario dos servigos prestados
pelas autoras, ou documentos que se prestem a tanto.

E necessario mais uma vez frisar que as autoras escolheram
palavras muito comuns para a sua marca, sendo praticamente impossivel
pensar numa distintividade especifica para se alegar o secondary
meaning.

Ora, a mera alegagdo das autoras ndo tem o condao de
caracterizar o secondary meaning. Nessa linha de raciocinio, para que
fosse possivel comprovar que o sinal das autoras adquiriu distintividade,
deveria a mesma trazer aos autos documentos que comprovassem que o
signo “DROGARIAS MEGA POPULAR” efetivamente destaca-se dos
demais ja existentes; deveria ser demonstrada que, na verdade, a
expressao “MEGA POPULAR?” ¢ percebida pelo consumidor como marca
e ndo propriamente como termo genérico ¢ comum de um produto ou
servigo, fato que ndo se verificou.

Da condenacio do INPI ao pagamento das verbas
sucumbenciais.



Quanto a condenagao em despesas processuais, sabe-se que
dois sdo os critérios para defini¢ao do responsavel por seu pagamento:
sucumbéncia e causalidade.

No ponto, considero que o INPI efetivamente deu causa ao
ajuizamento da acdo, na medida em que houve apresentacdo de recurso
administrativo pela parte autora, na via administrativa, conforme
informado no proprio parecer técnico acostado aos autos (vide evento 10,
anexo 2, folha 3), momento no qual a autarquia teve a oportunidade de
reformar a decisdao de indeferimento, o que ndo ocorreu, tendo sido
mantido o ato administrativo.

Assim, deverda o INPI responder pelas despesas
processuais.

Registre-se, por fim, que como o segundo Réu nao
apresentou resisténcia a pretensdo autoral, este ndo serd condenado nas
verbas sucumbenciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO extinto o processo, nos termos do
artigo 487, inciso I, do CPC e PROCEDENTE O PEDIDO para
declarar a nulidade do ato  administrativo de
indeferimento do pedido de registro n® 915.953.072, relativo a marca
mista "DROGARIAS MEGA POPULAR", bem como determinar que o
INPI publique o deferimento do referido pedido de registro, abrindo
prazo para que a Autora efetue o pagamento das taxas finais para a
expedi¢do do respectivo certificado de registro.

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

Condeno o INPI nas despesas processuais. Fixo os
honoréarios advocaticios, em favor da parte autora, no percentual de 10%
(dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2° ¢
§4°, 111, do Codigo de Processo Civil.

Sem custas, no caso de recurso, em razao do recolhimento
integral pela parte autora.

Sentenga ndo submetida a remessa necessaria, nos termos
do art.496, §3°, inciso I, do Cédigo de Processo Civil, dado que, embora
iliquida, ndo se vislumbra na espécie a possibilidade de que a condenagao
resulte em proveito econdmico acima de 1.000 (mil) salarios-minimos.

Intimem-se as partes.
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