Propriedade industrial - Nome de revista - Termo
designativo de raga bovina - Expressdes de uso
comum ou genérico - Utilizacado por mais de uma
empresa - Auséncia de divida ou confusao -
Convivéncia no mercado - Possibilidade -
Art. 124, VI, da Lei n® 9.279/1996

Ementa: Apelacéo civel. Cautelar de busca e apre-
ensdo. Propriedade industrial. Designacdo genérica do
nome. Auséncia de divida ou confusdo. Convivéncia
no mercado.

- A Lei de Propriedades Industriais protege a propriedade
e o uso exclusivo da marca através do registro no INPI,
nos tfermos do art. 129 da Lei n® 9.279/96. Todavia, a
mesma legislacdo admite que as designacdes de uso
comum ou genérico sejam utilizadas por outras empresas

(art. 124, VI).

- Duas marcas que utilizam expressdes de uso comum
ou genérico em suas designagdes podem conviver no
mercado quando ndo geram confusdo ou dévida nos
consumidores.

- O valor de honordrios de sucumbéncia se apresenta
excessivo, levando em consideracGo o grau de zelo do
profissional, o lugar da prestacédo do servico, a natureza e
a importéncia da causa, e deve ser modificado.

APELACAO CIVEL N°  1.0701.09.273404-8/001
- Comarca de Uberaba - Apelante: Rotal Editora
Orientagéo Técnica Lida. - Apelado: José Otdvio Lemos -
Relator: DES. TIAGO PINTO
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Acérdao

Vistos etc., acorda, em Turma, a 15° Camara Civel
do Tribunal de Justica do Estado de Minas Gerais, na
conformidade da ata dos julgamentos em DAR PARCIAL
PROVIMENTO, VENCIDO EM PARTE O VOGAL.

Belo Horizonte, 22 de novembro de 2012. - Tiago
Pinto - Relator.

Notas taquigréficas

DES. TIAGO PINTO - Rotal Editora Orientacdo
Técnica Ltda. maneja recurso de apelacdo da sentenca
(f. 115/122), que julgou improcedentes os pedidos da
acdo cautelar de busca e apreensGo movida a José
Otévio Lemos.

A medida cautelar foi proposta com o objetivo
de que fossem buscados e apreendidos os objetos e/
ou produtos que possuissem a marca “Brahman News”,
especialmente as revistas/livros que contam com o mesmo
titulo. Além disso, foi pedida a cessGo do uso do sinal
marcdrio “Brahman News”, em conjunto ou separada-
mente, “inclusive outras marcas que utilizam a base prin-
cipal da marca registrada pela autora, ou seja, a palavra
“Brahman” e que possam ser confundidas com ela [...]".

Segundo a autora, em sua peca inicial, a medida
se justificaria porque ela é editora da revista “O Brahman
no Brasil”, que é um periédico especializado sobre os
diversos criatérios da raca bovina Brahman. Também
porque é a titular da marca mista “O Brahman no Brasil”,
registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial
- INPI, sob o n® 827.961.316, desde 29.01.2008. Diante
disso, como a ré estd comercializando - no mesmo segui-
mento mercadolégico - uma revista com o titulo “Brahman
News”, a medida cautelar deveria ser acatada.

Os pedidos foram julgados improcedentes.
Considerou o d. Juiz que o som/fonemas das publica-
¢oes é distinto, bem como os recursos grdficos utilizados.
Somado a isso, a expressdo “Brahman” ¢ indicativa de
uma raca bovina, portanto é de uso comum e insuscetivel
de apropriacdo como marca.

Nas razdes recursais (f.
autora diz que

125/131), a empresa/

a andlise da marca ndo poderéd ser feita simplesmente veri-
ficando o som emitido pelas palavras que a compdem, mas
fundamentalmente pelo aspecto visual que esta se coloca
diante do consumidor, pois é justamente neste momento que
as semelhancas se aclaram, podendo causar dividas, erros e
confusées no leitor.

Noutro ponto, evoca a existéncia do registro
expedido pelo INPI, que garante a ela o uso exclusivo
da marca.

Esclarece que o fato de a palavra designar uma
raca bovina néo impede que seja utilizada como marca
quando é revertida de forma especifica no contexto a que
se destina. A utilizacdo das palavras classificadas como



genéricas/comuns ocorre quando hd uma relacdo direta
com o produto ou servico.

Se a marca da Recorrente estivesse registrada para proteger
uma criacdo de animais da raga Brahman propriamente
dita ou mesmo para designar uma fazenda de gado, entéo
concordariamos que a mesma seria ‘genérica’, porém, ndo
é o caso.

Assim, considerando que a permanéncia das duas
marcas no mercado ndo pode ser mantida, pede a
reforma da deciséo.

Pleiteia também a revisGo do valor dos honord-
rios advocaticios, fixados em R$ 2.000,00, por consi-
deré-lo excessivo.

O  réu/apelado
(f. 136/143).

Inicia sua manifestacdo apontando os fundamentos
da apelacdo como tentativa de estabelecer uma confuséo
entre os institutos juridicos do direito de marcas, atitude
que considera passivel de condenacdo em litigéncia de
ma-fé.

Alega que ambas as marcas (Brahman no Brasil e
Brahman News) advém do termo designativo de uma raca
bovina. Portanto, ndo passivel de apropriacéo exclusiva.
Acresce que ambas as revistas sdo destinadas aos cria-
dores do Brahman, que é expressdo de uso comum.

Pontua que a sentenca néo julgou improcedente o
pedido apenas por uma distincdo de sons entre as marcas,
mas considerou também a diferenca entre a apresentacdo
de ambas.

Bate-se pela manutencéo dos honordrios sucum-
benciais na quantia arbitrada na deciséo.

E o relatério.

Preenchidos  requisitos  de
conhece-se do recurso.

O cerne da controvérsia repousa em avaliar a
possibilidade ou ndo de o apelado se utilizar da marca
“Brahman News” através da edicdo de revistas do
sefor agropecudrio.

A medida cautelar proposta pela apelante visou ao
recolhimento de todos os produtos comercializados pelo
apelado sob o signo “Brahman” porque |d havia registrado
a marca “O Brahman no Brasil” junto ao INPI, e perié-
dicos com o nome “Brahman News” do apelado estariam
se confundindo com os seus e lhe causando prejuizos.

A respeito do registro prévio do nome “O Brahman
no Brasil” no Instituto Nacional de Propriedade Industrial
ndo hd& divergéncia entre as partes. Entdo, a questdo ndo
perpassa pela andlise temporal de registro, baseada no
principio da anterioridade, mas sim demanda avaliacdo
sobre a possibilidade ou ndo do uso pelo apelado da
expressGo “Brahman”, que é o que hd de comum entre
as duas marcas. Nessa esteira, cabe andlise se existe
confuséo entre o uso dos nomes de forma a justificar a
protecdo cautelar.

contra-arrazoa o recurso

admissibilidade,

Uma andlise acurada dos elementos presentes nos
autos conduz & confirmag@o da sentenca.

De imediato, avaliando os periédicos anexados no
processo, é possivel dizer que a apresentacéo e a grafia
das marcas sdo distintas.

A faixa de apresentacdo na capa da revista ndo
tem semelhanca. Os nomes ndo séo apresentados de
forma igual ou mesmo parecidos. O nome “O Brahman
no Brasil”, utilizando-se do préprio fundo da revista, traz
a complementacdo do nome “do Brasil” inscrita sobre
o mapa da Federacdo. O “Brahman News” estd escrito
sobre uma faixa vermelha com o nome “News” na lateral.
Por uma avaliacdo apenas visual, |@ é possivel distinguir
as marcas.

Na esteira dos fundamentos da sentenca, também
sdo distintas as palavras que compdem os nomes.
Havendo tracos que demonstram a diversidade das
marcas, releva-se, inclusive, utilizacdo de nome estran-
geiro “News” em uma delas como forma de demonstrar
que ndo se confundem.

Nao se pode desconsiderar que as revistas visam ao
mesmo publico: leitores interessados em matérias sobre
a raca bovina Brahman. Daf as matérias apresentadas
em ambas as divulgacées periédicas trazerem reporta-
gens sobre o tema. A despeito disso, ndo hd razdo para
impedir o uso de uma marca simplesmente porque dispde
sobre temas afetos a um nicho mercadolégico. Concluséo
diversa dario azo & proibicdo de todas as demais publi-
cagdes do ramo que também se utilizassem da mesma
expressdo Brahman.

O nome Brahman utilizado por ambas as partes
refere-se a uma raca bovina resultado do cruzamento de
outras racas. Substantivo entdo que néo identifica nenhum
produto, apenas denomina uma espécie de animal.

A prépria revista da apelante apresenta por diversas
vezes o nome da raca Brahman ao longo da exposicéo
das matérias, fazendo referéncia a vérios produtos, deno-
tando o uso comum e genérico do termo na seara da
agropecudria e ndo remetendo a outra idéia que ndo do
animal.

A generalidade da palavra nédo sofre ressalvas
simplesmente porque é empregada em periddicos, |G que
ndo designa um produto/servico, mas apenas indica que
as publicagdes se dedicam a uma raga bovina especifica.

A Lei de Propriedades Industriais protege a proprie-
dade e o uso exclusivo da marca através do registro no
INPI, nos termos do art. 129 da Lei n® 9.279/96. Todavia,
a mesma legislacdo admite que as designagdes de uso
comum ou genérico sejam utilizadas por outras empresas
(art. 124, V).

Do mesmo modo as palavras de André Luiz Santa
Cruz Ramos:

Como a marca possui a finalidade de identificar determi-
nado produto ou servico do empresdrio, distinguindo-o dos
demais, ela deve cumprir de forma eficiente essa fungéo, sob
pena de ndo ser considerada como marca e, consequen-
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temente, ndo poder ser registrada. £ por isso que ndo se
admite o registro como marca de expressdes genéricas, que
néo sirvam para distinguir um produto ou servico de outros.
A marca deve ser, portanto, individualizadora do produto ou
servigo que identifica, para que possa distingui-lo dos demais.
Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justica que é
inadmissivel o registro com marca de uma expressdo comum
e corrente (Curso de direito empresarial: o novo regime juri-
dico-empresarial brasileiro. 3. ed., Editora Juspodivm, 2009,
p. 207/208).

A propdsito:

Marca. Auséncia de confusdo ou divida. Expressdo de uso
comum, corriqueiro. Precedentes da Corte. Sumula n° 07
da Corte. 1. Considerando as instdncias ordindrias que a
express@o Ticket é de uso comum, corriqueiro e, ainda, que
n&o hé possibilidade de confuséo ou divida com outra marca
mais antiga, merecem preservados os precedentes da Corte
que afastam a exclusividade e a impossibilidade de convi-
véncia em tais casos. 2. Recurso especial ndo conhecido (REsp
242.083/RJ, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito,
Terceira Turma, julgado em 21.11.2000, DJ de 05.02.2001,
p. 103).

Assim, a apreensdo dos periddicos veiculados pelo
apelado significaria tolher a sua liberdade de concor-
réncia sem que fosse demonstrado abuso de direito ou
houvesse qualquer risco de confusdo entre os produtos
no mercado.

A fixacdo dos honorérios de sucumbéncia leva em
conta o grau de zelo do profissional, o lugar da pres-
tacdo do servico, a natureza e importéncia da causa,
juntamente com o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o servico.

De fato, o valor de R$ 2.000,00 deve ser reduzido.

A demanda transcorreu naturalmente, sem intercor-
réncias, ndo houve dilagdo probatéria com realizacéo
de pericia, oitiva de testemunhas, nem mesmo interpo-
sicdo de outros recursos. Em hipdteses que tais, a fixagao
tem sido feita em R$ 1.000,00 (mil reais), por atender
ao contexto dos autos, respeitando também o trabalho
desenvolvido pelos patronos.

Por fim, ndo h& qualquer evidéncia de que o
apelante tenha agido de md-fé¢ ao apresentar seu incon-
formismo em relacdo & decisdo a quo.

Dessa forma, dd-se parcial provimento ao recurso
apenas para reduzir o valor dos honordrios advocaticios
de sucumbéncia para R$ 1.000,00 (mil reais).

Custas recursais, pela apelante, considerada a
sucumbéncia minima.

DES. ANTONIO BISPO - De acordo com o Relator.

DES. MAURILIO GABRIEL - Ouso discordar do culto
Desembargador Relator apenas no que se refere aos
honordrios decorrentes de sucumbéncia.

Por se tratar de causa em que ndo houve conde-
nacdo, os honordrios advocaticios devem ser arbitrados
“consoante apreciacdo equitativa do juiz”, observados
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o grau de zelo do profissional, o lugar de prestacéo do
servico, a natureza e importéncia da causa, o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
servico (§ 4° combinado com as alineas a, b e c do § 3°,
todos do art. 20 do Cédigo de Processo Civil).

Na espécie, o advogado do réu agiu com extremo
zelo profissional e que possui ele escritério na comarca
por onde tramita a acdo, de complexidade mediana.

Atento a tudo isto, tenho como justo e adequado
o valor dos honorérios sucumbenciais arbitrados na

sentenca (R$ 2.000,00).

Com essas consideracées, nego provimento
0O recurso.

Custas recursais, pela apelante.

Sémula - DERAM  PARCIAL  PROVIMENTO,

VENCIDO EM PARTE O VOGAL.



