APELACAO CIVEL N° 5002039-06.2015.4.04.7114/RS

RELATOR :  RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA

APELANTE : GRENDENE S A

ADVOGADO . ADRIANE BORTOLOTTI

APELADO - INDUSTRIA DE CONFECCOES MEPASE LTDA

ADVOGADO - ELIO HAAS

APELADO !I\Ilg'gllTUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA

ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO E USO DE
MARCA. ART. 124,  XIX, DA  LEI 9.279/96. AUSENCIA
DE CONFUSAO ENTRE MARCAS.

- A vedacdo contida no art. 124, incisos X1X e XXIII, da LPI deve
ser interpretada de modo a abranger as hipOteses em que a marca nova possa
causar confusdo ou associacdo com marca alheia, independentemente de haver
exata correspondéncia entre 0s signos.

- Inexistindo correspondéncia entre as marcas, seja pelo aspecto
grafico, seja pelo viés fonético, seja pelo campo de atuacdo, deve ser mantida
sentenca que concluiu pela improcedéncia do pedido de decretacdo da nulidade
de registro.

ACORDAO

Vistos e relatados estes autos em que sdo partes as acima indicadas,
decide a Colenda 3a. Turma do Tribunal Regional Federal da 42 Regido, por
unanimidade, negar provimento a apelacao, nos termos do relatério, votos e notas
de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 27 de setembro de 2016.

Des. Federal RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA
Relator



RELATORIO

Trata-se de acéo ordinaria ajuizada por GRENDENE S/A, titular da
marca RIDER, em face de INDUSTRIA DE CONFECCOES MEPASE LTDA e
do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI,
objetivando provimento que declare a nulidade do ato administrativo que deferiu
0 registro da marca RIDERWAVE , sustentando haver colidéncia fonética, visual
e gréafica entre as marcas, circunstancia que estaria a acarretar celeuma
prejudicial ao titular da marca anterior e aos préprios consumidores.

Sobreveio sentenca que julgou improcedente os pedidos formulados
na inicial, extinguindo o feito, com resolucdo de mérito, forte no art. 487, inciso
I, do Novo Cddigo de Processo Civil. A parte autora foi condenada ao pagamento
das custas processuais e honorarios advocaticios fixados em 10% sobre o valor
atualizado (IPCA-E) da causa, nos termos do art. 85, 84°, inciso Ill, e § 6° do
Novo Cddigo de Processo Civil.

Inconformado, o autor apelou. Aduziu que 0s volumosos gastos em
divulgacdo na midia, o volume de vendas, a qualidade dos produtos e o elevado
conceito, deram a marca RIDER especial relevo, conhecimento e poder de
atracdo. Alegou que o caso presente é de reproducdo quase que total (RIDE), que
somado a outro termo vulgar (WAVE), ndo retne condicBes de exclusividade,
forte no artigo 124, VI, da Lei 9.379/96. Asseverou que o consumidor pode ter
dificuldades de identificar a procedéncia dos produtos das empresas em litigio
que, quase sempre estdo a venda no mesmo estabelecimento comercial (lojas de
material esportivo e "moda surf"). Requer a reforma da sentenca para que seja
julgada procedente a acdo e declarada a nulidade do ato administrativo que
deferiu o registro impugnado.

Com contrarrazdes, vieram o0S autos a esta Corte. O
apelado INDUSTRIA DE CONFECCOES MEPASE LTDA requer a majoracao
de honorarios em sede recursal, de acordo com o art. 85, §11 do novo CPC.

E o relatorio.

Des. Federal RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA
Relator



VOTO

GRENDENE S.A. ajuizou acdo ordinaria objetivando a nulidade de
registro de marca em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL - INPI e da INDUSTRIA DE CONFECCOES MEPASE LTDA.
Refere ser pioneira na utilizacdo de material plastico para fabricacdo de
calcados, introduzindo no mercado, no ano de 1986, a linha de chinelos
masculinos RIDER, que ganhou célere notoriedade. Aduziu que a ré, pessoa
juridica de direito privado, depositou junto ao INPI, em 22/02/2005, o registro da
marca mista RIDEWAVE, em face do que apresentou sua oposic¢ao, apontando a
anterioridade de diversos registros da marca RIDER. Salientou que a Autarquia
concedeu o registro a marca concorrente, em 27/07/2010 (Processo n°
827185693), circunstancia que conduziu ao ingresso de pedido administrativo de
nulidade, o qual foi indeferido, em 18/02/2015, com publicacdo na Revista de
Propriedade Industrial n°® 2302. Citou os dispositivos da Lei n° 9.279/96
incidentes na hipotese. Sustentou haver colidéncia fonética, visual e gréafica entre
as marcas, circunstancia que estaria a acarretar celeuma prejudicial ao titular da
marca anterior e aos préprios consumidores. Arrolou procedimentos nos quais 0
INPI reconheceu a sua anterioridade no registro na marca RIDER, a qual remonta
a 15/12/1969. Requereu a decretacdo da nulidade do registro n° 827185693,
referente a marca RIDEWAVE ou, alternativamente, a adjudicacdo em seu favor.

A questdo de fundo foi bem analisada pelo juizo singular. A fim de
evitar tautologia, colaciono excerto da sentenca, que bem examinou a
demanda, in verbis:

No mérito, discute-se a possibilidade de a ré INDUSTRIA DE CONFECQOES MEPASE LTDA.
utilizar-se da marca Ridewave, o que segundo a parte autora, restaria vedado pelo comando
domiciliado nas linhas do art. 124, incisos XIX e XXIIl, da LPI.

Marca é o sinal distintivo de determinado produto, mercadoria ou servico (REQUIAO,
Rubens. Curso de direito comercial. vol. 1. 23 ed. atual. por Rubens Edmundo Requido. S&o
Paulo: Saraiva, 2003, p. 237), cuja propriedade se adquire pelo registro validamente expedido
pelo INPI, que assegura ao titular o uso exclusivo em todo o territério nacional (art. 129 da
LPI).

O conceito legal de marca encontra insculpido no art. 123 da Lei n® 9.279/96, in verbis:

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

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

I1- marca de certificacdo: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou servico
com determinadas normas ou especificacbes técnicas, notadamente quanto a qualidade,
natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

I11 - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou servicos provindos de membros
de uma determinada entidade.



De outro vértice, nos termos dos arts. 165 a 175 da LPI, o registro concedido em desacordo
com as disposicdes legais sera declarado nulo em processo administrativo ou em acdo de
nulidade, propostos pelo INPI ou por qualquer pessoa com legitimo interesse.

No caso dos autos, a autora é titular da marca nominativa Rider, designativa de vestuério,
calcado e chapelaria, correspondente a classe 25 da Classificacao Internacional de Produtos e
Servigos de Nice, versdo 8 - NCL(8), com registro concedido em 15/12/1969.

O réu INDUSTRIA DE CONFECCOES MEPASE LTDA, obteve, em 27/07/2010, o registro da
marca nominativa Ridewave, para identificar artigos de vestuario na classe NCL(8) 25, cujo
pedido fora depositado em 22/02/2005, sob o0 n® 827185693 (E1, OUTS).

Para perfectibilizac@o do registro da marca, mister o preenchimento dos requisitos sintetizados
doutrinariamente a partir da leitura do art. 124 da LPI, a saber: a novidade relativa; ndo
colidéncia com marca registrada ou com marca notéria; e o desempedimento.

Em relac@o a novidade, deve ser ela relativa; isto é, ndo é necessario criar uma palavra ou
signo, sendo suficiente a utilizagdo dos j& existentes pela primeira vez para a identificagdo de
produto ou de servigo.

Quanto a ndo colidéncia com marca registrada ou com marca notoria, tem-se que a marca nao
pode ser confundida com outras ja existentes, ndo podendo apresentar elementos confrontantes
com marca ja registrada ou com marca notdria. Aqui verifica-se a figura do plagio ou da
imitacdo, que se trata de semelhanca hébil a causar confusdo. No particular da marca notoria,
0 que se pretende evitar é a imitacdo (ou tradugdo), ainda que de forma parcial, de outra
marca, gue notoriamente ndo pertence ao solicitante (No ambito do Direito Internacional,
cumpre o Brasil os compromissos assumidos a partir da Convencéo de Paris, em 1884).

N&o se olvide, ainda, o desempedimento. Consoante tal requisito, é vedado o registro de
determinados signos, tais como brasdo, arma, medalha, bandeira, emblema, distintivo e
monumentos oficiais; expressdo, desenho, figura ou qualquer outro sinal que ofendam a moral
e 0s bons costumes ou que ofendam a honra ou imagem de pessoas ou atentem contra liberdade
de consciéncia, crenca, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneracéao;
termo técnico usado para distinguir produto ou servico; sinal de carater genérico, necessario,
comum, vulgar ou simplesmente descritivo, salvo quando revestidos de suficiente forma
distintiva; indicagdo geogréfica, sua imitagdo suscetivel de causar confus@o ou sinal que possa
falsamente induzir indicacdo geografica; obra literaria, artistica ou cientifica, assim como os
titulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetiveis de causar confusdo ou
associacdo, salvo com consentimento do autor ou titular; sinal ou expressdo empregada apenas
como meio de propaganda; dentre outros.

No caso presente, a celeuma recai, na concepcdo do autor, acerca do ndo preenchimento do
segundo pressuposto referido, qual seja ndo colidéncia com marca registrada ou com marca
notoria.

Nesse particular, dispde o art. 124, X1X, da LPI, in verbis:

Art. 124. Nao sao registraveis como marca:

(...)

XIX - reproducdo ou imitacdo, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia
registrada, para distinguir ou certificar produto ou servico idéntico, semelhante ou afim,
suscetivel de causar confusdo ou associagdo com marca alheia;

XXII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que 0 requerente
evidentemente ndo poderia desconhecer em razao de sua atividade, cujo titular seja sediado ou
domiciliado em territdrio nacional ou em pais com o qual o Brasil mantenha acordo ou que



assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou servi¢o
idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de causar confusdo ou associacdo com aquela marca
alheia.

Com efeito, uma das finalidades da protecdo do uso das marcas, quica uma das precipuas, é
permitir ao consumidor a identificagdo da origem de um produto ou servico e distingui-lo de
outros similares, o que resta frustrado se for permitido o registro de sinal distintivo semelhante
a outro ja existente relativamente a produtos ou servigos afins (LOUREIRO, Luis Guilherme de
A. V. A Lei de Propriedade Industrial comentada. Sdo Paulo: Lejus, 1999, pp. 231-232).

Desse modo, a vedacdo contida no art. 124, incisos XIX e XXIII, da LPI deve ser interpretada
de modo a abranger as hip6teses em gue a marca nova possa causar confusdo ou associacao
com marca alheia, independentemente de haver exata correspondéncia entre os signos. Nesse
sentido, j& decidiu o Superior Tribunal de Justica:

PROCESSO CIVIL E COMERCIAL. ENUNCIADO N° 126 DA SUMULA/STJ. VIOLACAO
REFLEXA OU INDIRETA A CONSTITUICAO. NAO INCIDENCIA. ENUNCIADO N° 07 DA
SUMULA/STJ. REVISAO DO ENQUADRAMENTO JURIDICO DOS FATOS. NAO
INCIDENCIA. PEDIDO. INTERPRETACAO. LIMITES. MARCA. COLIDENCIA. PROVA DE
EFETIVA CONFUSAO DO CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE. CARACTERIZACAO.
PARAMETROS DE ANALISE. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 124, XIX, DA
LEI N° 9.279/96. (...) 6. A protecdo conferida as marcas, para além de garantir direitos
individuais, salvaguarda interesses sociais, na medida em que auxilia na melhor afericdo da
origem do produto e/ou servi¢o, minimizando erros, dividas e confusdes entre usuarios. 7. Para
a tutela da marca basta a possibilidade de confusdo, ndo se exigindo prova de efetivo engano
por parte de clientes ou consumidores especificos. Precedentes. 8. Tendo em vista o
subjetivismo que cerca a matéria, a caracterizacdo da colidéncia entre marcas se mostra uma
tarefa das mais arduas. Diante disso, acabou-se por estabelecer parémetros visando a
possibilitar uma confrontagdo minimamente objetiva: (i) as marcas devem ser apreciadas
sucessivamente, de modo a se verificar se a lembranga deixada por uma influencia na
lembranga deixada pela outra; (ii) as marcas devem ser avaliadas com base nas suas
semelhancas e ndo nas suas diferencas; e (iii) as marcas devem ser comparadas pela sua
impressdo de conjunto e ndo por detalhes. 9. Deve-se reconhecer a colidéncia na hipétese em
que houve primeiro o registro da marca CORPELLE, para o ramo de vestuario, seguindo-se,
tempos depois, o registro da marca CORTELLE, para o mesmo segmento de mercado. Ha clara
e indiscutivel existéncia de semelhanga grafica e fonética entre as marcas, capaz de gerar
confusd@o no consumidor médio. As palavras que compdem cada uma das marcas sao iguais em
quase tudo, se diferenciando por uma Unica letra (CORPELLE e CORTELLE), tendo a marca
posterior aproveitado inclusive a utilizacéo repetida da letra "I" (CORPELLE e CORTELLE).
Constitui peculiaridade da espécie, ainda, o fato de que os produtos com a marca CORPELLE
eram comercializados nas proprias lojas da recorrida, tendo, curiosamente, havido a
suspensdo desse fornecimento no exato momento em que a recorrida passou a vender em seus
estabelecimentos a sua marca propria CORTELLE. A conduta denota a ma-fé no
comportamento da recorrida, caracterizadora de concorréncia desleal, ficando evidente que a
intengdo foi confundir o consumidor, causando-lhe a impressdo de que os produtos com a
marca CORPELLE continuavam a ser comercializados em suas lojas, quando na verdade
houve substituicdo por produtos de sua marca propria CORTELLE. 10. Recurso especial
provido. (REsp 1342955/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3% T., unan., julg. em 18.2.2014, publ.
em 31.3.2014).

Compulsando as circunstancias faticas e juridicas que permeiam o caso concreto, tenho que a
pretenséo ventilada na exordial ndo merece prosperar. 1sso porque os elementos designativos
das marcas cotejadas ndo se confundem de sorte a se imiscuirem (uma a outra) no mercado,
como se vera doravante.



O primeiro ponto a ser destacado refere-se exatamente a notoriedade da marca empregada
pela parte autora. E forgoso convir tratar-se de marca amplamente conhecida no ramo
calcadista nacional (e internacional). A confusdo, a partir de tal dado, deve ser especifica a
ponto de causar efetivo embaraco seja pela lado de confusdo do consumidor, seja pela protecéo
da marca. E tal ndo se verificou no caso presente.

Neste lastro, ha de se estabelecer o exato limite entre o direito de prote¢cdo a marca (e ao nome,
de um modo geral), com o direito da livre iniciativa, que representa um dos fundamentos da
Republica Federativa do Brasil (art. 1°, inciso 1V, da CF/88), e da livre concorréncia, o qual
constitui principio geral da atividade econémica (art. 170, inciso 1V, da CF/88). A partir da
ponderacéo de ambos 0s principios constitucionais, deve-se conferir a marca protecdo tal que
afaste o plagio, a imitacdo, o locupletamento ilicito, mas que, doutra banda, nao engesse a livre
iniciativa, no caso, materializada pelo surgimento de novas marcas.

No caso sub iudice, inexiste a ja referida correspondéncia, seja pelo aspecto gréfico, seja pelo
viés fonético, seja pelo campo de atuacao.

Quanto ao elemento gréfico, veja-se da contestacdo acostado no E14, CONT1, que os logos
representativos da marca Rider e da marca Ridewave apresentam particularidades que néo
importam em correlagdo, pois, sendo, veja-se:

No que concerne ao elemento fonético ou gramatical, tenho que de igual forma inexiste
confusdo. A prondncia diverge substancialmente. A grafia, da mesma forma, apresenta apenas
semelhanga nas 04 (quatro) primeiras letras: R-1-D-E. H& que se ressaltar, também, a tradugéo
das palavras. De uma livre traducdo, rider, na lingua inglesa, corresponderia a expressoes
brasileiras  "cavaleiro" ou ‘"ginete". Jaridewavecorresponderia a fusdo dos
vocabulos ride e wave, respectivamente "passeio™ (ou "trajeto") e "onda" (tanto que do logotipo
visivelmente se percebe a presenca gréafica de uma "onda maritima™).

N&o se pode negligenciar, por derradeiro, que a marca Rider se restringe a produtos
relacionados a calgados masculinos. J& a marca Ridewave poderia abarcar outros ramos de
vestuario.

Por todo o exposto, concluo estar a merecer um juizo de improcedéncia o pedido de langado na
exordial.

111 - DISPOSITIVO

Ante o0 exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito, com
resolucdo de mérito, forte no art. 487, inciso I, do Novo Caodigo de Processo Civil.

A tais fundamentos ndo foram opostos argumentos idéneos a
infirmar o convencimento do julgador, razdo pela qual mantenho a sentenca
quanto ao mérito, por seus proprios fundamentos.

Com efeito, ainda que a marca da empresa ré seja similar, a
logomarca néo é similar e, como foi referido na sentenca, o elemento comum
entre as marcas € apenas a palavra RIDE. N&o ha falar em colidéncia fonética,
visual e grafica no caso em exame. Nesse sentido:

PROPRIEDADE INTELECTUAL. REGISTRO DE MARCAS. INPI. LEI N° 9.279/1996.
MARCA ENVOLVENDO EXPRESSAO DE USO COMUM. 1. A Lei de Propriedade Industrial



estabelece que ndo € registravel como marca o sinal genérico quando este tiver relagdo com o
produto a distinguir ou quando designa uma caracteristica do produto, salvo quando revestidos
de suficiente forma distintiva. Tais requisitos tém por finalidade impedir que alguém faca uso
exclusivo de marca que seria de uso comum no mercado, a fim de evitar que o consumidor seja
induzido em erro e adquira um produto ou servi¢o supondo ser o Unico para tal fim. 2. Ainda
que a marca da empresa ré seja similar se comparada as marcas registradas para a autora, a
logomarca n&o é similar e o elemento comum entre as marcas € apenas a palavra "OCEANO".
3. O que os incisos V e XIX da Lei n° 9.279/96 vedam é o registro de marcas suscetiveis de
causar confusdo ao publico e essa prova ndo foi feita pela autora. O que ficou provado nos
autos é que as marcas dos produtos da empresa autora e da empresa ré tem em comum apenas
0 uso da palavra "OCEANQ", uma expressdo de uso comum. A palavra "OCEANQO" pode
integrar marcas de outras empresas, como de fato ocorre. (TRF4, AC 5000224-
46.2011.404.7200, QUARTA TURMA, Relator CANDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR,
juntado aos autos em 02/10/2015)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - ANULACAO DE REGISTRO - FIGURACAO DA
MESMA EXPRESSAO NO NOME COMERCIAL DE AMBAS AS PARTES - NAO
CARACTERIZACAO DE CONFUSAO ENTRE OS PRODUTOS COMERCIALIZADOS POR
ELAS - MARCAS MISTAS

1 - O fato da mesma expressdo figurar no nome comercial de ambas as partes, ndo caracteriza
motivo de confusdo entre os produtos comercializados por elas, uma vez que as marcas sao
mistas, formadas de palavras e desenhos.

2 - Nao violagdo do art. 124, incisos V e XIX, da Lei 9279/96, uma vez que 0s incisos em
questdo tratam da reproducdo ou imitagdo, suscetivel de causar confusdo ou associagao
com marca alheia, o que ndo foi comprovado ao longo do processo.

3 - Apelo improvido.

(TRF/2%R., 62T., AC 236747/RJ, Relator Juiz Andre Kozlowski, DJU 04/02/2003, pag. 194)

Quanto ao pedido de majoracdo da verba honoréaria formulado pelo
apelado em contrarrazdes, segundo o enunciado administrativo n° 7 do Superior
Tribunal de Justica: "Somente nos recursos interpostos contra decisdo publicada
a partir de 18 de marco de 2016, serd possivel o arbitramento
de honorarios sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo
CPC". No caso em exame, a sentenca foi proferida em 13/04/2016, de modo que
cabivel a aplicacdo do referido dispositivo.

Os honorarios do advogado da parte vencedora foram arbitrados em
10% (dez por cento) do valor atribuido a causa, atualizado desde o ajuizamento
(Sumula 14 do STJ), considerando o valor da demanda e o inciso | do 83° do art.
85 do novo CPC.

O § 11 do art. 85 do CPC assim dispde:

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majoraréd os honorarios fixados anteriormente levando em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, 0
disposto nos 88 2° a 6° sendo vedado ao tribunal, no cbmputo geral da fixacao
de honorérios devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar 0s respectivos limites
estabelecidos nos 8§ 2° e 3° para a fase de conhecimento.



No caso em tela, considerando o trabalho realizado pelo advogado
do apelado e o tempo exigido para O Seu Servico, majoro
0s honorarios advocaticios em mais 5% sobre o valor da causa, totalizando 15%.

Ante 0 exposto, voto por negar provimento a apelacao.

Des. Federal RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA
Relator

Documento eletronico assinado por Des. Federal RICARDO TEIXEIRA DO
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