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VISTOS ETC.

AGRICHEM MANUFATURING PTY. LTD. e AGRICHEM
DO BRASIL LTDA ajuizaram AGAO ORDINARIA DE ABSTENGAO DE ATO,
CONCORRENCIA DESLEAL, PERDAS E DANOS cumulada com tutela
antecipada contra AGRIQUEM COMERCIAL LTDA alegando que a primeira
autora é uma empresa australiana originalmente constituida em 21.10.1986 e
que ao longo dos tempos vem investindo em pesquisas tecnoldgicas visando
aprimorar seus produtos agriquimicos para agricultura, horticultura e
florestamento. Sustentaram que a segunda autora é subsidiaria brasileira da
primeira, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta
Comercial do Estado de Sdo Paulo desde 29.05.2000. Relataram que os
produtos assinalados com a marca “Agrichem”, industrializados pela empresa
australiana, vém sendo importados para o Brasil e aqui distribuidos pela
empresa Hortec Sementes Ltda e agora também pela segunda requerente.
Destacaram que as marcas estrangeiras registradas pela primeira autora em
02.10.1998 perante o Escritério do Registro de Marcas Australianos e em
20.04.1999 junto ao Escritério da Propriedade Intelectual estdo devidamente
protegidas em nosso Pais pelo art. 6° da Convengdo da Unidao de Paris.
Aduziram que, inobstante os direitos adquiridos legalmente pelas autoras, a ré
constituiu-se como pessoa juridica em 12.03.1996, adotando como razao social
“Agriguem Comercial Ltda” e atuando no mesmo segmento mercadoldgico, o
que causa confusao entre os consumidores. Ressaltaram que em 14.06.1999 a
demandada depositou pedidos de registros da marca “Agriquem” junto ao
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Instituto Nacional da Propriedade Industrial que transgridem frontalmente a
legislagdo marcaria nacional e internacional. Ressaltaram que a pretensédo aos
registros e utilizacdo da marca “Agriquem” por parte da ré sao atitudes ilicitas
vedadas pelo art. 124, incisos V e XIX, da Lei 9.279/96. Mencionaram que a ré
na notificacdo encaminhada a empresa Hortec Sementes Ltda em 11.07.2000
confessa a igualdade entre as expressdes “Agriquem” e “Agrichem” e a confusdo
gerada ao publico consumidor. Em face da anterioridade dos registros das
marcas “Agrichem” alegaram que em 27.09.2000 notificaram a requerida para
que se abstivesse do uso da expressao “Agriquem” como marca e parte
integrante de sua raz&o social. Sustentaram que a adog¢ao indevida das marcas
e do nome comercial da autora representa injusta fruicio de seu talento e
criatividade, pratica que encontra ébice no art. 4°, inciso VI, do Cédigo de Defesa
do Consumidor, bem como que seus direitos de propriedade e exclusividade
merecem reconhecimento e respeito por parte da ré. Ressaltaram que tem o
direito de impedir que a ré empregue nome igual para assinalar e distinguir
produtos idénticos e/ou similares, praticando crime de concorréncia desleal,
segundo dispde o art. 195, incisos lll, IV e V, da Lei 9.279/96. Pleitearam perdas
e danos e lucros cessantes com fundamento nos artigos 208, 209 e 210 da Lei
9.279/96 combinado com os artigos 159 e 1.059 do Cddigo Civil. Em sede de
antecipacdo de tutela postularam que a ré cesse imediatamente o uso da
expressao “Agriquem”, a qualquer titulo, a fim de garantir e proteger direito
material das autoras e do consumidor.

Juntaram documentos (fls. 24/140).

Deferida a antecipagdo de tutela requerida, fixando-se
multa diaria em R$ 5.000,00 (fl. 177).

Citada, a ré apresentou contestacdo (fls. 209/220)
alegando, preliminarmente, o indeferimento da petigéo inicial, haja vista que por
possuir registros concedidos pelo INPI da marca “Agriquem” deveria ter
ingressado perante a Justica Federal com agdo de nulidade de registros de
marcas. Sustentou a auséncia dos requisitos para a concessao da antecipacao
de tutela e que o provimento pretendido ndo guarda intima relagdo com a
pretensdo de direito material deduzida em juizo, em claro desatendimento aos
principios do contraditério e da ampla defesa. Relatou que quando a empresa ré
foi criada em 1996 nao existia no mercado nacional produtos identificados pela
expressao “Agrichem”, motivo pelo qual ndo ha que se falar em contrafagéo de
marca. Sustentou que quando as autoras langaram seus produtos no mercado
brasileiro (2001), passaram a comercializar fertilizantes foliares, produtos
totalmente distintos de defensivos agricolas comercializados pela ré. Aduziu que
esta constituida ha mais de cinco anos sob a insignia “Agriquem” e que o prazo
prescricional para requerer a alteragcdo de nome comercial alheio é de cinco
anos. Ainda, ressaltou que a Convencdao de Paris garante o direito de
precedéncia de registro de marca pelo periodo de seis meses, deixando as
autoras de fazer valer no Brasil, apdés a concessédo do registro da marca no
Exterior, a prioridade de registro no Pais. Mencionou que a marca “Agrichem”
nao é notdria, sendo impossivel presumir o conhecimento prévio se ndo houve
divulgagao da mesma no Brasil. Alegou que foi surpreendida pelo surgimento no
mercado de produtos identificados pela expressao “Agrichem” anos apds a
constituicdo de sua empresa e do encaminhamento da marca no INPI.
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Mencionou serem inveridicas as acusag¢des de contrafagdo e de concorréncia
desleal e que as autoras ndo demonstraram o dolo por parte da demandada.
Postulou a improcedéncia da demanda e a condenagdo da autora nos
consectarios legais e nas penas de litigancia de ma-fé. Juntou documentos (fls.
221/232).

Houve réplica (fls. 234/251).

Desacolhida a preliminar de indeferimento da inicial (fls.
260).

Deferida a realizagdo de pericia (fl. 264), sendo
apresentados quesitos pelas partes e nomeado assistente técnico pelas autoras
(fls. 269/270 e 271/275).

Laudo pericial juntado as fls. 302 a 331.

Manifestacao das partes sobre o laudo pericial (fls.
345/352 e 357/358).

Laudo complementar (fls. 360/365).
Manifestacao das partes (fls. 377/382 e 384/385).

As partes apresentaram memoriais (fls. 418/446 e
4451/456).

E O RELATO.

PASSO A DECIDIR.

Inicialmente, cumpre afastar a alegacdo de prescrigdo
sustentada pela ré no tocante ao prazo para postular a alteracdo de nome
comercial.

Com efeito, a Sumula 142 do Superior Tribunal de Justica,
posteriormente cancelada, estabelecia que o prazo prescricional para exigir a
abstencéo do uso de marca comercial era de vinte anos. O Caodigo Civil de 1916
igualmente contemplava o prazo prescricional de vinte anos (art. 177). Com o
advento do Cédigo Civil de 2002, o artigo 1167 ao tratar do nome empresarial
estabeleceu que cabe ao prejudicado, a qualquer tempo, acédo para anular a
inscricdo do nome empresarial feita com violag&o da lei do contrato. Assim, néo
incide, no caso concreto, a prescri¢ao alegada.

Restou demonstrado nos autos que a empresa australiana
‘“AGRICHEM MANUFACTURING INDUSTRIES Pty. Ltd.”.é detentora dessa
denominacdo desde 25.07.1990, sendo que a mesma havia sido originalmente
constituida em 21.10.1986 sob a denominacdo MOSSIDE PTY. LIMITED. (fls.
30/38).
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Entretanto, a alegacdo da autora de que utiliza perante os
orgaos competentes australianos a marca “AGRICHEM” antes da data do
arquivamento dos atos constitutivos da ré no Brasil, prevalecendo o seu direito
em usar a expressao como marca e como nucleo de seu nome empresarial em
detrimento da ré, ndo serve de fundamento para a procedéncia da demanda.

Analisando os documentos juntados pelas partes (fls.
222/226 e as informagdes trazidas pelo perito (fl. 304) é possivel constatar que
os produtos fabricados pela ré com a insignia “AGRIQUEM COMERCIAL LTDA”
estdo presentes e registrados na Junta Comercial do Rio Grande do Sul desde
06.02.1996, ndo sabendo precisar o perito a data em que a autora passou a
comercializar os produtos identificados pela marca “AGRICHEM”, constatando
apenas que a autora esta constituida perante a Junta Comercial do Estado de
Sao Paulo desde 29.05.2000.

Outrossim, observa-se que a ré depositou na data de
14.06.1999 pedidos de registro da marca “Agriqguem Comercial Ltda” junto ao
Instituto Nacional de Propriedade Industrial, os quais foram concedidos em
25.11.2003.

Em contrapartida, somente em 13.07.2004 a autora
instaurou Processo Administrativo perante o INPI questionando os registros
efetuados pela ré, conforme esclarecido pelo perito a fl. 310, tendo, por sua vez,
pleiteado registro da marca “Agrichem” junto ao INPI apenas em 21.08.2000, isto
€, mais de um ano ap6s o pedido da demandada, conforme documentos de fl.
315 e 317.

Assim, em nosso pais, observa-se que a autora buscou o
registro de tal marca em data posterior ao pedido realizado pela requerida, ndo
favorecendo a sua pretensao o fato de estar registrada na Australia desde 1986.

Com efeito, a Convengao da Unido de Paris utilizada como
esteio a pretensdo das autoras, na qual o Brasil foi pais signatario original,
garante o direito de precedéncia de registro de marca nos seguintes termos:

Art. 4°

a) Quem tiver feito reqularmente o depdsito de um
pedido de patente de invengdo, de um modelo de
utilidade, de um desenho ou modelo industrial, de uma
marca de fabrica ou de comércio, em qualquer dos
paises contratantes, ou o seu representante legal,
gozara, para realizar o depdsito nos outros paises, e
ressalvamos os direitos de terceiros, de um direito de
prioridade durante os prazos que vdo determinados.

¢) Os prazos de prioridade supra mencionados serdo de
doze meses para os privilégios de invengdo e o0s
modelos de utilidade e de seis meses para os desenhos
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e modelos industriais, bem como para as marcas de
fabrica ou de comércio.

Analisando o dispositivo citado, percebe-se que as autoras
nao exerceram o direito de precedéncia de registro previsto na Convencéo de
Paris, ou seja, deixaram de fazer valer no Brasil o prazo de seis meses apés a
concessao do registro da marca no Exterior para ter prioridade de registro no
nosso Pais.

Ainda, o art. 8° da Convengao da Unido de Paris, citado
pelas autoras, dispoe:

“Art. 8° - O nome comercial sera protegido em todos os
paises da Unido sem obrigagbes de depodsito ou de
registro, quer faga ou nao parte de uma marca de fabrica
ou de comércio”.

Enquanto isso, a Lei n® 9.279/96 estabelece:

“Art. 126: A marca notoriamente conhecida em seu ramo
de atividade nos termos do art. 6° bis (I), da Convengéo
da Unido de Paris para Protecdo da Propriedade
Industrial, goza de protegao especial,
independentemente de estar previamente depositada ou
registrada no Brasil”.

Art. 129: A propriedade da marca adquire-se pelo
registro validamente expedido, conforme as disposi¢cées
desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo
em todo o ferritorio nacional, observado quanto as
marcas coletivas e de certificagdo o disposto nos arts.
147 e 148.

§ 1° Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade
ou depdsito, usava no Pais, ha pelo menos 6 (seis)
meses, marca idéntica ou semelhante, para distinguir ou
certificar produto ou servigco idéntico, semelhante ou
afim, tera direito de precedéncia ao registro”.

Imperiosa a transcricdo dos dispositivos mencionados
acima, pois s&o pertinentes ao julgamento da lide. Embora Brasil e Australia
fagam parte integrante dos Paises da Convengéao da Unido de Paris ndo se pode
julgar esta demanda, utilizando como base a superioridade do art. 8° da
Convengao de Paris, como pretende a requerente.

Ocorre que para a protecdo do nome empresarial
estabelecida pela Convencao de Paris € necessario, mesmo nao precisando de
depdsito ou registro no Brasil, que a marca seja notoriamente conhecida em seu
ramo de atividade. De acordo com o art. 126 da Lei n® 9.279/96, a exigéncia da
notoriedade da marca é prevista nos termos do art. 6° da Convengao de Paris.
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Nesse sentido, importante tecer algumas consideragdes
sobre o conceito de notoriedade da marca segundo a doutrina:

“A notoriedade da marca representa, portanto um fato,
uma circunstancia, em que a marca conquista grande
conhecimento do publico, o qual a relaciona com o
produto ou servigo assinalado...Mas mesmo falando-se
na notoriedade como fato da realidade e derivada de um
alto grau de conhecimento do publico, verifica-se uma
dificuldade em definir o que seja notoriedade de uma
forma clara e sintética. Na realidade, a dificuldade
encontrada diz respeito as formas que levam uma marca
a ser conhecida. Isso porque, apesar de ser um fato que
se mede pelo conhecimento do publico, seja do publico
consumidor ou do publico em geral, as formas para
avaliar esse conhecimento do publico sdo as mais
diversificadas. Pode-se, portanto, dizer que a
notoriedade constata-se pelo conhecimento do
publico, mas a forma com que se da esse
conhecimento sdo as mais variadas possiveis ...

A marca notoriamente conhecida excepciona o
principio da territorialidade das marcas, pois
reconhece as marcas pertencentes a nacionais dos
paises-membros da Uniao protegcao independente do
registro ... (grifei)

Para que obtenham essa prote¢ao, as marcas devem ser
consideradas ‘notoriamente conhecidas’. Ndo ha, como
Jja considerado quando da analise da lei interna, uma
definicdo precisa de marca notoriamente conhecida. Mas
pode-se depreender do texto convencional que s&o
marcas que possuem um elevado grau de conhecimento
por parte do publico consumidor, no pais em que se
reclama a protegao”

(MORO, Maité Cecilia Fabbri. Direito de Marcas:

abordagem das marcas notdrias na Lei 9.279/1996 e nos
acordos internacionais. Sdo Paulo: RT, 2003, pp. 78/79).

Dessa forma, pela conceituagdo doutrinaria de
notoriedade, ndo ha como considerar que a marca “Agrichem” seja notéria, pois
a sua simples meng¢ao nao leva a idéia direta de um produto especifico e
conhecido do publico.

Nesse sentido, destaca-se as seguintes ementas:

APELACAO CIVEL. ACAO DE ABSTENCAO DE ATO
ILICITO C/C INDENIZACAO POR PERDAS E DANOS.
UTILIZACAO DE MARCA. DECRETO N° 75.572/75. LEI
N° 9.279/96. PRECEDENCIA DE REGISTRO.
Exsurgindo dos autos que, em territério brasileiro, a
empresa autora buscou o registro da marca questionada
em data posterior ao pedido realizado pela ré, néo
merece acolhida a postulagdo, ndo favorecendo a sua
pretensdo o fato de estar registrada no Chile ha muitos
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anos. Além disso, no Brasil, a demandante pertence a
um Grupo que explora o ramo de guias telefébnicos no
Brasil, utilizando outra marca. Em sentido contrario, a ré
comprovou com os documentos juntados sua efetiva
atuagdo em nosso pais, utilizando com notoriedade a
marca ora em litigio. Para a incidéncia da protegdo do
nome empresarial estabelecida pela Convencdo de
Paris, é necessario, mesmo néo precisando de deposito
ou registro no Brasil, que a marca seja notoriamente
conhecida em seu ramo de atividade, o que inocorreu
com a recorrente. E, ndo havendo ilicitude na conduta da
recorrida, inexiste qualquer possibilidade de indenizagdo
por perdas e danos. APELACAO IMPROVIDA. (Apelagéo
Civel N° 70014168603, Décima Sétima Camara Civel,
Tribunal de Justica do RS, Relator: Elaine Harzheim
Macedo, Julgado em 23/03/2006)

ABSTENCAO DE USO DE MARCA. MARCA NOTORIA.
INEXISTENCIA DO REGISTRO. ILEGITIMIDADE DO
PEDIDO. N&o ha uma definicdo precisa de marca
notoriamente conhecida, mas se pode depreender do
texto convencional que s&o marcas internadas num
elevado grau de conhecimento por parte do publico
consumidor, no pais em qué se reclama a prote¢do. Em
néo se tratando de marca notdria, a teor dos artigos 126
da Lei 9.279 e art. 6 bis da Convengdo de Paris, o
registro é requisito para legitimar alguém a discutir sobre
a abstencdo do uso de marcas. Assim, s6 tem
legitimidade para postular a abstengdo do uso, quem
esta legalmente protegido a defender o direito especifico,
quem ¢ o titular de registro no 6rgao proprio, quem tem
esta exclusividade. Inteligéncia do art. 129 da Lei da
Propriedade Industrial. SENTENCA MANTIDA. APELO
DESPROVIDO. (Apelagdo Civel N° 70003684594,
Quinta Camara Civel, Tribunal de Justica do RS, Relator:
Clarindo Favretto, Julgado em 21/08/2003)

Logo, inexistindo nos autos comprovagdo acerca do
reconhecimento e notoriedade da marca “AGRICHEM”, 6nus que incumbia a
autora nos termos do art. 333, inciso |, do CPC, ndo ha como invocar o artigo 8°
da Convencao de Paris e nem o artigo 126 da Lei 9.279/96, o que leva a
conclusao de que ndo merece amparo a pretensao das autoras de impedir a ré
de utilizar a expressédo “AGRIQUEM” em seus produtos.

Igualmente, ndo ha que se falar em concorréncia desleal,
pois, conforme referido pelo perito a fl. 304, os produtos da empresa
SANACHEM, comercializados pela demandada, ndo possuem a mesma
indicacdo de uso dos produtos comercializados pela autora, embora ambos
possam ser classificados como Agroquimicos e dirigidos ao mesmo publico
consumidor, ndo ficado demonstrado nos autos a pratica de nenhum dos crimes
previstos no artigo 195, da Lei 9.279/96 como imputado pelas autoras.
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Além disso, a favor da demandada reconheco a
precedéncia no registro junto ao INPI, desimportando o fato de a autora estar
registrada ha anos em 6rgdos na Austrdlia, pois, junto ao 6rgao competente no
Brasil, foi a ré quem providenciou primeiro o registro.

Outrossim, afasto o pedido de indenizagcdo por perdas e
danos, sob a invocacao dos artigos 208 a 210 da Lei 9.279/96 combinados com
os artigos 159 e 1.059 do Cdédigo Civi. Como ja referido, mesmo que se
dispensasse a exigéncia de depésito ou registro da marca no Brasil, o fato € que
a demandante ndo comprovou nos autos acerca do reconhecimento e utilizagao
da notoriedade da marca “AGRICHEM” no Brasil em seu favor, ficando o seu
uso, se for o caso, limitado as suas origens nacionais.

No mesmo sentido, as autoras ndo comprovaram nos
autos os prejuizos que alegaram ter sofrido com o uso da marca “AGRIQUEM”
pela ré. Assim, o pedido ndo tem procedéncia, ndo se podendo falar em
abstencao de ato ilicito, pois a conduta da ré nao esta revestida de ilicitude,
inexistindo qualquer possibilidade de indenizagdo por perdas e danos.

Por fim, desacolho o pleito da requerida de condenacéao
das autoras nas penas da litigancia de ma-fé, porquanto nao vejo caracterizada,
com segurancga, nenhuma das hipoteses do art. 17 do CPC.

ANTE O EXPOSTO, julgo IMPROCEDENTES os pedidos
formulados pelas autoras, revogando a antecipagao de tutela concedida a fl. 177.

Sucumbentes, as autoras arcardo com a totalidade das
custas processuais e pagardo honorarios advocaticios ao procurador da parte
adversa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no art. 20, § 4°, do
CPC.

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

Porto Alegre, 02 de agosto de 2006.

Flavio Mendes Rabello,
Juiz de Direito
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