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AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACAO
COMINATORIA COM PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA. USO DE MARCA. PROPRIEDADE
INDUSTRIAL.

1. E indispensavel para a concessdo da tutela
antecipada, a teor do que estabelece o artigo 273,
caput e inciso |, do Cdédigo de Processo Civil, que a
parte demonstre a verossimilhanga do direito alegado
e 0 perigo da demora na prestagao jurisdicional a ser
dada, razdes juridicas que autorizaram a obtencao da
medida pleiteada.

2. Embora as marcas tenham grafia diversa, a
fonética é praticamente a mesma entre os termos “free
dogs” e “three dogs”, bem como os termos “free cats”
e “three cats”. Registre-se, ainda, que embora os
radicais “cat” e “dog” sejam designativos unicamente
do animal e, portanto, ndo possam ser objeto de
protecdo isoladamente, tal ndo implica em total
auséncia de amparo a tais termos.

3. Tais sufixos associados a prefixos muito
semelhantes, s6 contribuem para a similitude das
marcas em discussdo que, destinadas a um mesmo
segmento mercadoldgico, acabam por,
inequivocamente, induzir o consumidor em erro.

4, A colidéncia entre os nomes deve ser analisada
sob o aspecto da boa-fé objetiva, na medida em que
varias marcas adotadas pela agravante guardam
semelhanca com aquelas adotadas pela agravada,
como as marcas “polux” e “apolo”.

5. Determinada a restituicdo dos produtos nao
abrangidos pela decisdo de antecipacdo de tutela,
bem como a restituigdo da ragdo in natura, ou seja,
excluidas as embalagens, de todos os produtos
apreendidos, haja vista que o alimento ndo foi objeto
da antecipagéo de tutela deferida.

Dado parcial provimento ao agravo de
instrumento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO QUINTA CAMARA CIVEL

N° 70057484628 (N° CNJ: 0473089- COMARCA DE IVOTI
30.2013.8.21.7000)

COMERCIAL DE ALIMENTOS AGRAVANTE
KONZEN LTDA



a PODER JUDICIARIO

&\~ TRIBUNAL DE JUSTICA

JLLC

N° 70057484628 (N° CNJ: 0473089-30.2013.8.21.7000)
2013/CIVEL

: Y
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S
1
1
AY
AY

HERCOSUL ALIMENTOS LTDA AGRAVADO

DECISAO MONOCRATICA
VISTOS ETC.

Il - RELATORIO
COMERCIAL DE ALIMENTOS KONZEN LTDA interpbs

agravo de instrumento, nos autos da acado proibitéria com preceito
fundamental cumulada com perdas e danos movida em face de HERCOSUL
ALIMENTOS LTDA., contra a decisdo que deferiu o pedido de antecipacao
de tutela, uma vez que presentes os pressupostos ensejadores da medida.

Sustentou inexistir colidéncia marcaria, haja vista que os sinais
distintivos s&do compostos e integrados, na sua quase totalidade, por
elementos comuns ao segmento de atividade, n&o passiveis de monopdlio
exclusivo.

Alegou as marcas “Three Cats” e “Three Dogs” e “Free Dog” e
“Free Cat” apenas tem semelhanga no uso do radical dog e cat, expressdes
inapropriaveis a titulo exclusivo para racbes e alimentos para animais.
Assegurou que o exame deve ser feito pelo significado do sinal, e o
ordenamento juridico ndo permite a divisao intencional da marca para aferir
semelhancgas.

Defendeu a inexisténcia de semelhanga entre as embalagens,
bem como que a determinacgao de retirada dos produtos do mercado condiz
com providéncia de clara irreversibilidade. Alegou que o recolhimento de
produtos ja no mercado implica em prejudicar terceiros que n&o participam

do processo.
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Sustentou a impossibilidade técnica de cumprimento da
medida, bem como a necessidade de caugao em dinheiro como garantia da
medida. Alegou que diante do dano, bastaria o ressarcimento deste,
mostrando-se exagerada a obrigagao de recolhimento dos produtos.

Requereu a concessao de efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso, para reformar a decisdo agravada.

E o relatério.

Il - FUNDAMENTACGCAO

Admissibilidade e objeto do recurso

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisao
da Juiza de primeiro grau que deferiu em parte o pleito antecipatoério, uma
vez que presentes os requisitos ensejadores da concesséo.

Os pressupostos processuais foram atendidos, utilizado o
recurso cabivel e a forma de instrumento é adequada, ha interesse e
legitimidade para recorrer, este é tempestivo e foi devidamente preparado,
conforme deflui a fl. 48, estando acompanhado da documentacéao pertinente
e inexiste fato impeditivo do direito recursal, noticiado nos autos.

Assim, verificados os pressupostos legais, conhego do recurso

intentado para o exame das questdes suscitadas.
Matéria discutida no recurso em analise

No caso em exame merece guarida em parte a pretensado da

agravante, pois é indispensavel para a concessao da tutela antecipada, a

teor do que estabelece o artigo 273, caput e inciso |, do Cddigo de Processo

Civil, que a parte demonstre a verossimilhanca do direito alegado e o perigo

da demora na prestacdo jurisdicional a ser dada, razdes juridicas que
autorizaram a obtencido da medida pleiteada.

Com efeito, embora as marcas tenham grafia diversa, a

fonética € praticamente a mesma entre os termos “free dogs” e “three dogs”,
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bem como os termos “free cats” e “three cats”. Note-se que ¢é irrelevante o
fato de tais termos terem significado diverso na lingua inglesa, na medida
em que o portugués é o idioma oficial do pais (art. 13 da Constituigdo
Federal), e € com base neste que deve ser aferida a possibilidade de
confusdo dos consumidores, inclusive em fungdo da sonoridade das
palavras.

Registre-se que ainda que os radicais “cat” e “dog” sejam
designativos unicamente do animal e, portanto, ndo possam ser objeto de
protecao isoladamente, tal ndo implica em total auséncia de amparo a tais
termos.

Isso porque tais sufixos associados a prefixos bastante
semelhantes, s6 contribuem para a similitude das marcas em discussao que,
destinadas a um mesmo segmento mercadoldégico, acabam por,
inequivocamente, induzir o consumidor em erro. Em outras palavras, os
radicais “cat” e “dog”, isoladamente, ndo sdo capazes de conferir qualquer
protecdo, mas acrescentados de prefixos que tornam a marca singular,
diferenciada das demais, evidente que merecem analise em conjunto.

Portanto, tenho que quanto aos termos “free cats” e “free dogs”,
ha possibilidade de indugcdo do consumidor em erro, motivo pelo qual n&o
merece qualquer reforma a decisao singular quanto a tal ponto.

Ademais, a colidéncia entre os nomes deve ser analisada sob o
aspecto da boa-fé objetiva, na medida em que varias marcas adotadas pela
agravante guardam semelhanga com aquelas adotadas pela agravada,
como as marcas “polux” e “apolo”. A toda evidéncia, tais colidéncias nao se

tratam de mera coincidéncia.
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E ndo se diga da auséncia de protecdo da marca “Apolo” por
conta do indeferimento do registro, consoante ensinamentos de Newton
Silveira™:

No caso de marcas sem registro ndo fica utente totalmente
desamparado. Socorre-se das normas de repressao a concorréncia
desleal, nelas incidentes todo ato tendente a estabelecer confusdo
entre os produtos, mercadorias ou estabelecimentos.

Nesse sentido, é oportuno transcrever trecho da decisao
agravada, de lavra da culta magistrada Carolina Ertel Weirich, a qual adoto
como razao de decidir, de sorte a evitar desnecessaria tautologia, a seguir:

Vistos. Trata-se de Acao Ordinaria ajuizada por HERCOSUL
ALIMENTOS LTDA em face de COMERCIAL DE ALIMENTOS
KONZEN LTDA, para que a ré se abstivesse de utilizar logotipo,
marca (fonética), embalagens e o proprio produto da forma que vinha
comercializando, referente aos produtos FREE CAT, FREE DOG,
POLUX e KIARA, com pedido liminar. Indeferido o pleito liminar, foi
determinada a realizagdo de prova pericial, cujo laudo foi acostado
as fls. 1188/1320. Oportunizada manifestacao das partes, a autora
apresentou novo pedido liminar (fls. 1329/1341) postulando que
fosse determinado que a ré se abstivesse do uso das marcas
"FREESUL", "FREE DOG" e/ou "SPIRIT FREEDOG", "FREE CAT"
el/ou "SPIRIT FREECAT" e "POLUX", bem como que a demandada
promovesse a imediata alteragdo de suas embalagens e gréos de
racao comercializados. Requereu, ainda, a retirada do mercado de
quaisquer produtos que imitassem ou reproduzissem as marcas e
conjuntos-imagem da autora, com a busca e apreensdo de todos
estes produtos, assim como dos grdos de ragdes que imitasse ou
reproduzissem o0s graos produzidos pela requerente. Por fim,
postulou a expedigdo de oficios a empresa Dalquim Ind. Quimica
Ltda. e ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual - INPI. De
outro lado, a parte ré impugnou o laudo pericial, sustentando a
parcialidade da perita, requerendo a nulidade do laudo, com a
consequente designagdo de nova pericia e a nhomeagado de outro
profissional. Decido. De inicio, cabe sinalar que a expert nomeada é
uma profissional idénea e de reconhecida capacidade técnica. E,
analisando detidamente o trabalho realizado pela perita nestes autos,
ndo se vislumbra qualquer parcialidade ou posicionamento
tendencioso ha macular o laudo em questao, sendo que as respostas
apresentadas estdo em harmonia com os quesitos das partes e

' SILVEIRA, NEWTON. Curso de Propriedade Industrial. Sdo Paulo. 2007, Editora Revista
dos Tribunais.
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foram apresentadas de forma clara, didatica e objetiva. Dessa forma,
nao prospera o pedido da ré de nulidade do laudo pericial,
descabendo a designacgéo de nova pericia. Quanto ao pedido liminar,
é sabido que, para o deferimento de antecipacdo de tutela, é
necessario o preenchimento dos requisitos previstos no art. 273 do
Cddigo de Processo Civil, quais sejam, a verossimilhangca das
alegacoes do autor, com elementos probatérios capazes de formar o
juizo de conviccdo do julgador, bem como a existéncia de dano
irreparavel ou de dificil reparagao. Outrossim, especialmente quanto
ao caso em tela, estabelece o art. 209 da Lei de Propriedade
Intelectual (Lei 9.279/96), em seu § 1°, que ¢ Podera o juiz, nos autos
da prépria acéo, para evitar dano irreparavel ou de dificil reparacao,
determinar liminarmente a sustacao da violagdo ou de ato que a
enseje, antes da citagdo do réu, mediante, caso julgue necessario,
caugao em dinheiro ou garantia fidejussoériay, (grifei). Na hipotese dos
autos, da analise da pericia técnica realizada, verifica-se que
procedem as alegacdes da parte autora no que tange a existéncia de
semelhancas dos produtos "FREESUL", "FREE DOG" e/ou "SPIRIT
FREEDOG", "FREE CAT" e/ou "SPIRIT FREECAT" e "POLUX",
comercializados pela ré, em relagao aos produtos ; THREE CATS,,
(THREE DOGS; e (APOLOy, comercializados pela autora.
Observe-se que, na resposta ao quesito 48 formulado pela parte ré
(fls. 1238/1239), a expert afirmou que havia semelhanga na
apresentagdo e semelhanca fonética em relacdo as marcas
¢HERCOSUL,, (autora) e ¢ FREESULy, (ré). Ainda em relagéo as
marcas e embalagens das racbes ;THREE CATS; e (THREE
DOGS;,, ambas da autora, e as marcas ;FREE CAT; e ;,FREE
DOGq,, da parte ré, havia semelhancas tanto na apresentacdo como
foneticamente. Com relacdo as marcas ;APOLO,, da autora, e a
marca ,POLUX;,, da ré, afirmou a perita que ndo existia semelhanca
na apresentagao, todavia, havia semelhanga fonética, cujo grau de
confusdo entre os consumidores era de médio para alto. Ademais,
consoante laudo pericial, as semelhancas existentes nos produtos
eram capazes de gerar confusdo no consumidor, tanto em pessoas
esclarecidas ou ndo, e, considerando que os produtos
comercializados pelas partes sdo direcionados ao publico em geral,
algumas pessoas poderiam confundir-se e outras nado. Ainda,
conforme resposta ao quesito n°® 76 do autor (fl. 1261), as distingdes
existentes nas embalagens eram insuficientes para evitar a confusao,
pelo menos gerando duvida. Sendo assim, resta demonstrada a
verossimilhanga das alegac¢des da parte autora no que concerne ao
uso das marcas suprarreferidas. Outrossim, ndo ha duavida quanto a
existéncia de perigo de dano irreparavel ou de dificil reparagao,
considerando os prejuizos que a parte autora vem sofrendo em razéo
da concorréncia desleal da empresa ré, mormente se considerarmos
que a autora atua ha muito tempo no mercado, com consideravel
investimento em publicidade e propaganda, impondo-se, portanto, o
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deferimento do pleito liminar neste ponto (uso das marcas) Diante do
exposto, uma vez que preenchidos os requisitos autorizadores
estatuidos no art. 273 do Cddigo de Processo Civil, DEFIRO a
LIMINAR pleiteada para: a) DETERMINAR que a empresa ré se
ABSTENHA de fazer uso das marcas "FREESUL", "FREE DOG"
e/ou "SPIRIT FREEDOG", "FREE CAT" e/ou "SPIRIT FREECAT" e
"POLUX", e que ALTERE suas embalagens. b) DETERMINAR que a
empresa ré RETIRE do mercado quaisquer produtos que imitem ou
reproduzam as marcas e conjuntos-imagem da autora,
especialmente os produtos da marca "FREESUL" "FREE DOG" e/ou
"SPIRIT FREEDOG", "FREE CAT" e/ou "SPIRIT FREECAT" e
"POLUX"; c) DETERMINAR a BUSCA E APREENSAO dos produtos
que imitem ou reproduzam as marcas e conjuntos-imagem da autora,
especialmente os produtos da marca "FREESUL" "FREE DOG" e/ou
"SPIRIT FREEDOG", "FREE CAT" e/ou "SPIRIT FREECAT" e
"POLUX", a ser cumprido nas dependéncias da ré e da empresa
fabricante das ragdes ; DALQUIM IND. QUIMICA LTDA.
DETERMINO o prazo de 10 dias para cumprimento da medida e
FIXO multa diaria de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais). Todavia, quanto ao pedido de
busca e apreensdo dos grdos de ragdes da empresa ré e de
proibicdo de producdo das ragdes nos formatos em que sao
atualmente produzidas, ao menos no momento, ndo ha justificativa
para o deferimento do pleito. Isto porque, a expert ndo emitiu parecer
conclusivo quanto a similaridade dos graos a ponto de confundir o
consumidor, ja que sua andlise deu-se sobre as imagens das ragdes
nas embalagens dos produtos, deixando de proceder a verifica-se
direta dos graos, até poque, como consignou expressamente, esta
nao era sua especialidade (fl. 1274). Ademais, ainda que os graos
em questdo sejam parecidos ao leigo, as ragcdes em geral possuem
graos semelhantes aos produzidos pelas empresas autora e ré, ndo
havendo fundamento para a apreensao isolada dos graos e para
proibicdo de producdo nos formatos em que estdo sendo feitos.
OFICIE-SE a empresa DALQUIM IND. QUIMICA LTDA para que se
ABSTENHA de produzir a mando da ré produtos que imitem ou
reproduzam as marcas e conjuntos-imagem da autora. OFICIE-SE
ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) determinando
a remessa do laudo pericial de fls. 1188/1320, para o fim de instruir
0s processos administrativos ns® 903787237, 904096564,
904096017, 904096092, 903762668 e 904096491. Intimem-se.
Diligéncias legais.

Assim, no caso em tela ha verossimilhanga nas alegacdes

aduzidas pela agravada, sendo inviavel a reforma da decisdo que

determinou a antecipacao dos efeitos da tutela pleiteada.
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Ademais, inexiste demonstragdo de que a decisdo hostilizada
possa causar algum dano de natureza grave ou mesmo irreparavel a
recorrente, quanto mais no feito em exame, o qual versa sobre direito de
ordem patrimonial, perfeitamente aferivel e reparavel na hipotese de ser

ocasionado algum prejuizo.

Com efeito, o ordenamento juridico adota ndo s6 a tutela
compensatéria, mas também a preventiva, preferindo-se esta em razao
daquela, de sorte a evitar ou minorar as consequéncias do dano.

Nesse rumo, alias, sdo os precedentes colacionados a seguir:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ACAO DE NULIDADE DE
REGISTRO MARCARIO. NULIDADE DO JULGAMENTO
COLEGIADO REALIZADO POR JUIZES FEDERAIS
CONVOCADOS. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTENCIA.
COLIDENCIA DE MARCAS. VERIFICACAO. SUMULA N.7/STJ.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NAO CONFIGURADO. AUSENCIA
DE SIMILITUDE.

1. A pretendida nulidade do julgamento em virtude da participacao de
juizes convocados nao foi alegada perante a instancia de origem, o
que impede o conhecimento, no ponto, do recurso especial (Sumulas
282 e 365/STF). Ademais, "n&o viola o postulado constitucional do
juiz natural o julgamento de apelagdo por 6érgdao composto
majoritariamente por juizes convocados, autorizado no ambito da
Justica Federal pela Lei 9.788/1999" (RE n°® 597.133/RS, Pleno, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 05/04/2011).

2. Com base nos elementos fatico-probatérios dos autos as
instancias ordinarias concluiram que as marcas em litigio
apresentam-se semelhantes, colidentes e passiveis de confusao, de
sorte que a revisao desse entendimento atrai a incidéncia da Sumula
7 desta Corte. Precedentes.

3. Nao existindo estreita similitude fatica entre o acérdao recorrido e
paradigma invocado, o dissidio jurisprudencial é inviavel, a teor dos
artigos 541, paragrafo unico, do CPC, e 255, §§ 1° e 2°, do RISTJ.

4. Recurso Especial ndo conhecido. (REsp 1205603/RJ, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
28/08/2012, DJe 06/09/2012)

RECURSO ESPECIAL - PRESCRICAO QUINQUENAL - NAO
OCORRENCIA - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - SISTEMA
ATRIBUTIVO - ADOCAO PELO ORDENAMENTO JURIDICO
PATRIO - PEDIDO DE ANULAGCAO DE REGISTRO DE MARCA -
CONFUSAO ENTRE OS CONSUMIDORES - POSSIBILIDADE -
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VALIDADE DE PEDIDO ANTERIOR EM TRAMITE
ADMINISTRATIVO - PRIORIDADE DE EXAME - RECURSO
IMPROVIDO.

| - A arguicdo de ocorréncia de prescricao ndo merece prosperar,
porquanto a demanda foi ajuizada dentro do prazo prazo quingienal
previsto no art. 174 da Lei de Propriedade Industrial;

Il - O sistema juridico patrio adota o sistema atributivo, segundo o
qual, somente com o registro da marca no Instituto Nacional da
Propriedade Nacional € que se garante o direito de propriedade e de
uso exclusivo ao seu titular, a ndo ser que se trate de marca
notoriamente conhecida;

Il - A similitude entre as marcas em discussdo, destinadas a
prestacdo de servigos no mesmo segmento mercadoldgico, qual
seja, consultoria e estudos na area especifica da geologia, além de
comercializarem produtos e derivados minerais, € capaz de gerar
confusdo nos consumidores acerca da procedéncia dos produtos e
da prestacdo dos servigos, configurando a hipotese de colidéncia
prevista como impeditiva de registro;

Il - O registro de propriedade de marca adquire-se desde que
observados os tramites legais de validade. Auséncia, in casu;

IV - A existéncia de pedido anterior de registro de marca justifica seu
exame prioritario, sob pena de se conferir registro de marca igual ou
semelhante a outro requerente ainda pendente de decisado o primeiro
pedido;

VI - Recurso especial improvido. (REsp 899.839/RJ, Rel. Ministro
MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe
01/10/2010).

Registre-se, ainda, que a agravante nao comprovou a

impossibilidade técnica de cumprimento da medida e a necessidade de

prestacdo de caugao sequer foi objeto de analise na decisao singular, de

sorte que sua apreciagao implicaria em violagao ao duplo grau de jurisdigao.

Todavia, outro deslinde merece a controvérsia no que tange a

apreenséao de produtos de marcas diversas produzidas pela agravante e nao

abrangidas pela antecipagao de tutela.

Com efeito, o auto de busca e apreensdo de fls. 651 e

seguintes da conta da apreensao de produtos nédo abrangidos pela deciséao,

das marcas “Kiara”, “freebird” (produtos para passaros), os quais deverao

ser restituidos a agravante.
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Igualmente, merece prosperar o pleito de restituicdo dos
produtos apreendidos, na medida em que a antecipagao da tutela se limitou
as embalagens, e na busca e apreensdo levada a efeito foi apreendida a

racao ja embalada.

Consigno que a restituicdo sera somente dos produtos (ragéo e
petiscos), e ndo das embalagens dos alimentos, o que devera ser feito em
dia e local a ser designado pelo juiz singular, mediante a presenca do oficial
de justica, e utilizando-se de equipamentos proprios para evitar o

perecimento dos alimentos.

Dessa forma, é de ser dado parcial provimento ao agravo de
instrumento, a fim de reformar a decisdo atacada somente quanto a
apreenséao dos produtos (ragdo), determinando sua restituigdo em dia e local
proprios, bem como a restituicdo dos produtos nao abrangidos pela decisao

de antecipacgao de tutela.

111 - DECISUM

Ante o exposto, com fundamento no art. 557, § 1°-A, do
Cddigo de Processo Civil, com a redagao dada pela Lei 9.756/98, dou parcial
provimento ao agravo de instrumento interposto, a fim de determinar a
restituicdo dos produtos nao abrangidos pela decisdo de antecipagao de
tutela, bem como a restituicdo da racdo in natura, ou seja, excluidas as
embalagens, de todos os produtos apreendidos, haja vista que o alimento

nao foi objeto da antecipagao de tutela deferida (“Kiara”, “freebird”).
Comunique-se ao juizo de origem.
Diligéncias legais. Intimem-se.
Porto Alegre, 25 de novembro de 2013.

DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO,
Relator.
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