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SENTENCA

I- RELATORIO

Cuida-se de acdo de procedimento comum ajuizada por INDUSTRIAS REUNIDAS
RAYMUNDO DA FONTE SA contra a INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL e BASY QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA objetivando a anulagao
do registro n° 906043069, Marca BRILHOX, por violacdo do art. 124, XIX, da Lei de Propriedade
Industrial.

Narra, em sintese, que: a) ser pessoa juridica constituida desde 1946, com reputacdo
incontestavel, que oferece aos consumidor diversos produtos, destacando-se os de limpeza
identificados pela marca "BRILUX"; b) como fruto de investimento na divulgacdo de seus
produtos, além de diversas premiacdes, através das redes sociais é possivel verificar que os
consumidores atestam relacdo de confianga com os itens da marca; c) priorizando a protecdao do
seu patrimonio imaterial, adquiriu o primeiro registro no Instituto Nacional de Propriedade
Industrial/INPI, em 23/08/1949, utilizando a expressao "BRILUX"; d) a fim de zelar pelo seu
signo distintivo, acompanha no mercado o uso de termos semelhantes que ponham em risco a
singularidade de sua marca, neste sentido, alertou-se ao registro de signo extremamente
semelhante, registrada sob a mesma classe marcaria NCL 03, (d4gua sanitaria), marca "BRILHOX",
com data do depésito 27/03/2013 e de concessao em 10/07/2018, sendo notério que nao podem
conviver em harmonia, pois se estar diante de imitacao (similitude ortografica e fonética) e e)
apesar de ter contestado o registro administrativamente, via processo de anulacdo, o pedido foi
indeferido sem qualquer aprofundamento sobre o conflito em concreto. Deste modo, recorre ao
Poder Judiciario para que seja reconhecida a violagdo ao inciso XIX, do art. 124 da Lei 9.279/96, e
aos principios norteadores do Direito Marcério.

Junta documentos e recolhe custas.

Apresentadas as contestacdes. A empresa ré alega que as marcas estdo revestidas de suficiente
forma distintiva (cores, modelos de apresentacdo diferenciadas e letras completamente distintas),
nao sendo passivel de ocasionar prejuizo a demandante ou aos consumidores. Pugna pela
improcedéncia do pedido.

Por sua vez, o INPI defende, em resumo, que a andlise do signo objeto do pedido de registro
segue os critérios estabelecidos pelo art. 6° da Resolugao INPI/PR n.° 88/2013, e que, no caso dos
autos, do ponto de vista formal de, ndo ha coincidéncia entre as marcas, pois ambas foram
criadas a partir do radical "BRIL", evocativo de "BRILHO", comumente usado no segmento de
limpeza, sendo passiveis de convivéncia harmonica (id.s n°s 25749249 e 25821379).

Houve réplica.

Vieram-me os autos conclusos.



Era o que cumpria relatar.
Decido.
I1 - FUNDAMENTACAO

Do julgamento antecipado da lide

Por considerar suficientes os documentos colacionados aos autos ao deslinde do meritum quaestio,
reputo cabivel o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, CPC.

Do mérito

Cinge-se a controvérsia em averiguar o direito da autora em obter anulacdo do registro n°

906043069, Marca BRILHOX, por violagdo do art. 124, XIX, da Lei n°® 9.279/96, que veda a
reprodugao ou imitacdo, no todo ou em parte, de marca alheia registrada.

Como cedico, o direito de marca é regido pelos principios da territorialidade, da especialidade e
do sistema atributivo que, em termos gerais, visam a conferir a propriedade da marca aquele que
validamente a registrar, assegurando-lhe o uso exclusivo em todo territério nacional e protecao
contra produtos ou servigos idénticos ou similares, que possam causar confusdo no consumidor,
a par as excecoes.

A Lei n® 9.279/96, que regula direitos e obrigacdes relativos a propriedade industrial, impde a
distingdo de produtos idénticos ou semelhantes suscetiveis de causar confusdo para os
consumidores, o que deve ser identificado a fim de se justificar a negativa de registro a empresa
demandante.

O registro da marca junto ao INPI garante direitos especificos ao titular, protegendo-o contra seu
uso indevido e resguardando-o contra a concorréncia desleal e atos de ma-fé praticados por
terceiros.

A partir destas consideragdes, deve-se avaliar a higidez do ato administrativo que confere o
registro de marca, privilegiando o posicionamento da autarquia federal, uma vez ostenta
atributos da presuncdo de legalidade e veracidade, desde que ndo haja elemento de prova
suficiente a rechacé-los.

No caso sob exame, verifico assistir razdo a empresa autora.
Explico.

De acordo com os documentos carreados aos autos, a autora, titular da marca BRILUX, de
notdria expressdao popular no mercado da regido, obteve o primeiro depésito em 23/08/1949,
sempre atrelada a produtos de limpeza geral, da classe NCL 03 (id. n° 25264802).

Especificamente a "BRILUX MULTI", descrita como classe NCL (7) 03, especificacio AGUA
SANITARIA; ALVEJANTE; AMACIANTE; DETERGENTE, obteve o registro a partir do
processo n° 820543314, data de depésito e da concessdo, respectivamente, em 03/02/1998 e
15/08/2000 (id. n® 25264802, p. 13).

De outro lado, a empresa ré, proprietdria da marca "BRILHOX", classificada na NCL (10) 03, com
especificacdo como dgua sanitaria [agua de javel] [hipoclorito de potassio];(), obteve o registro
por meio processo n° 906043069, cuja data de deposito ocorreu em 27/03/2013 e da concessao
em 10/07/2018 (id. n°® 25264799).

Observe-se o que dispde a legislacdo de regéncia da matéria:

"Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:



I - marca de produto ou servico: aquela usada para distinguir produto ou servigo de outro idéntico,
semelhante ou afim, de origem diversa;

(...)

Art. 124. Nio sdo registrdveis como marca:

(...)

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 confusaio
ou associacdo com marca alheia;

(...)"

A partir da analise do conjunto probatério, percebe-se que as marcas ndo possuem elemento
distintivo suficiente a afastar confusdo ou associagdo entre elas pelos consumidores, pois, além
da equivaléncia visual, fonética e grafica - "BRILUX" e "BRILHOX", diferenciam-se apenas por
02 (duas) letras, contém entonacdo semelhante -, possuem a mesma classe (NCL 03), ndo se
tratando de mero termo evocativo a mitigar o principio da exclusividade, caso assim fosse
considerado, ndo seria passivel de registro, pois estar-se-ia diante da proibi¢do contida no art.
124, VI, da lei de regéncia.[1]

Assim, resta evidente a identidade entre elas, mormente porque tal caracteristica estd adstrita ao
elemento nominativo, contrariando o que estabelece o citado art. 123 da Lei n°® 9.276 - marca de
produto ou servico: aquela usada para distingui-lo de outro idéntico, semelhante ou afim, de
origem diversa -, e maculando o principio da capacidade distintiva.

Z

No atinente as regides geograficas em que as empresas atuam, tal fato ndo é suficiente para
refutar o desacerto do registro da marca BRILHOX, porquanto, conforme dicgdo do artigo 129 da
Lei da Propriedade Industrial (LPI), a propriedade da marca adquire-se pelo registro
validamente expedido, assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o territério nacional.

O ordenamento juridico patrio adota o sistema atributivo, segundo o qual, com o registro da
marca no INPI garante-se o direito de propriedade e de uso exclusivo ao seu titular, com
algumas excecdes, ndo aplicadveis a espécie ora tratada. Na hipotese vertente, como antes
esclarecido, o depdsito da marca BRILUX é anterior ao da BRILHOX, incidindo o principio da
anterioridade em favor da empresa autora.

Com efeito, a partir dele, veda-se o uso de marcas idénticas ou parecidas, garantindo-se ao titular
da marca a clientela conquistada com a sua exploracdo, além de proteger o consumidor de
eventuais enganos em relagdo a aquisicao de produtos e servigos, inibindo a concorréncia desleal,
com sustentacdo no art. 4.°, VI, do CDC, e na Lei n°® 9.279/96.

Sobre o tema, o ST] no REsp 949.514/R], estabeleceu que, para impedir o registro de determinada
marca, é necessdria a conjuncdo de trés requisitos: a) imitacdo ou reproducado, no todo ou em
parte, ou com acréscimo de marca alheia ja registrada; b) semelhanca ou afinidade entre os
produtos por ela indicados; c¢) possibilidade de a coexisténcia das marcas acarretar confusdo ou
davida no consumidor (Lei 9.279/96 -Art. 124, XIX).

No presente caso, pelos motivos ora declinados, entendo atendido os requisitos acima citados,
impondo-se, por isso, a procedéncia do pleito autoral.

Neste sentido, eis os precedentes:

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. ACAO DECLARATORIA DE
NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO. REGISTRO DAS MARCAS
"COMPANHIA ATHLETICA" E "ATHLETICA CIA DE GINASTICA" POR EMPRESAS
DISTINTAS ATUANTES NO MESMO SEGMENTO MERCADOLOGICO. POSSIBILIDADE DE


https://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/movimentar.seam?idProcesso=438125&taskId=24&idProcessInstance=142471188#_ftn1

GERAR CONFUSAO AO CONSUMIDOR. 1. Recurso especial interposto em 24.07.2013 e
redistribuido a esta Relatora em 26.08.2016. 2. Recurso especial em que se discute se a
anterioridade dos registros da marca "COMPANHIA ATHLETICA", concedidos as empresas
recorrentes, lhes da o direito exclusivo de uso da expressdo, importando na declaracdo de
nulidade do registro da marca "ATHLETICA CIA. DE GINASTICA", concedido posteriormente a
recorrida. 3. De acordo com o art. 129 da Lei 9.279/96, a propriedade da marca adquire-se pelo
registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo territério
nacional. 4. Dada a ressalva feita apenas quanto ao elemento "COMPANHIA", quando do
registro da marca "COMPANHIA ATHLETICA", depreende-se que o INPI conferiu ao termo
"ATHLETICA" (com h) certo cunho de distintividade. 5. Invidvel imputar as recorrentes o risco
de arcar com a convivéncia com marca assemelhada pelo fato de o termo "ATHLETICA" ser
indicativo/associativo dos servigos prestados pela empresa quando as recorrentes preocuparam-
se em adicionar a letra h ao elemento, no intuito de conferir autenticidade e diferenciacdo a sua
marca, afastando-se, portanto, a aplicagio do art. 124, VI, da Lei 9.279/96. 6. As marcas
"COMPANHIA ATHLETICA" e "ATHLETICA CIA DE GINASTICA" sdo consideravelmente
semelhantes foneticamente e graficamente e, com efeito, a mera abreviagdo e inversao da ordem
dos elementos que compdem a marca da recorrida ndo é suficiente para lhe conferir
distintividade e novidade que uma marca exige para ser registravel, nos termos do art. 124, XIX,
da Lei 9.279/96. 7. Em razdo de ambas as empresas destinarem-se ao mesmo segmento
mercadoldgico, além da identidade grafica e fonética entre os elementos nominativos que as
compdem, a possibilidade de confusdo e/ou associacdo entre as marcas "COMPANHIA
ATHLETICA" e "ATHLETICA CIA DE GINASTICA" pelos eventuais consumidores é notodria,
inclusive podendo causar prejuizo a reputacdo da marca das recorrentes, tornando-se inviavel a
coexisténcia entre elas. 8. Recurso especial provido." (STJ - REsp: 1448123 R] 2014/0082305-9,
Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/09/2016, T3 - TERCEIRA
TURMA, Data de Publicagao: DJe 30/09/2016)

'"DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELACAO CIVEL. ANULACAO DE ATO
ADMINISTRATIVO QUE INDEFERIU REGISTRO DE MARCA NOMINATIVA. BRILHOTEX.
ANTERIORIDADE IMPEDITIVA. REGISTRO DE MARCA MISTA BRILHOTEC. IDENTIDADE
DE PRODUTOS. POSSIBILIDADE DE CONFUSAO (ART. 124, XIC). MARCA FRACA.
SENTENCA M ANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. I - Se as marcas em cotejo -
BRILHOTEX e BRILHOTEC - sdo compostas de radicais de uso comum para a classe de
produtos que estao inseridas, eventual anterioridade impeditiva, pela Teoria da Distancia,
somente se caracteriza se idénticos os respectivos termos e signos. II - O fundamento adequado
para a mantenca do indeferimento do registro da marca nominativa BRILHOTEX reside na
impossibilidade absoluta de concessdo do privilégio, por ndo atender, no dito aspecto
nominativo, ao principio da capacidade distintiva. III - Apelacao desprovida." (TRF-2 - AC:
05118629720044025101 R] 0511862-97.2004.4.02.5101, Relator: ANDRE FONTES, Data de
Julgamento: 30/11/2016, 2* TURMA ESPECIALIZADA)

IIT - DISPOSITIVO

Em face do exposto, julgo procedente o pedido extinguindo o processo com resolucdo do
mérito, com fulcro no art. 487, I, do Cédigo de Processo Civil, para anular o registro n°
906043069, Marca BRILHOX, com data de deposito 27/03 /2013 e de concessao 10/07/2018.

Custas satisfeitas.

No tocante ao 6nus sucumbencial, condeno os réus ao pagamento, pro rata, de honorérios
advocaticios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3° 1,
do CPC.

Intimem-se.

Recife, 30 de maio de 2023.



[1] Art. 124: Nao sado 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, qualidade e época de producdo ou de
prestacdo do servico, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;"
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