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SENTENCA
1-RELATORIO

BASSO VINHOS E ESPUMANTES LTDA. move a presente
acdo, pelo procedimento comum, contra o INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPle contra CONTRI SPUMANTI
S.P.A, pretendendo a desconstituicdo do ato administrativo que, acolhendo as
razBes da ré Contri Spumanti S.PA., extinguiu o registro da marca DEDICATO,
NCL (9) 33, formulado pela requerente no Processo n. 904.153.045.

Narrou que atua no segmento mercadolégico ha muitos anos,
possuindo em seu portfélio de produtos diversas marcas de vinhos e espumantes,
dentre as quais a marca DEDICATO, vencedora de diversos prémios desde 0 ano
de 2010, quando comegou a ser comercializada. Afirmou que, pouco tempo depois
do langamento da linha de produtos DEDICATO, depositou junto ao INPI o
pedido de registro da marca através do processo 904.153.045, de 13/10/2011. Na
ocasido, apesar de supostamente ter sido apresentada oposicdo ao pedido da
autora, o examinador do INPI concedeu o registro, o qual foi posteriormente
declarado extinto em decorréncia do pedido de nulidade administrativa formulado
pela ré Contri Spumanti S.P.A. Segundo esclarece, a ré Contri Spumanti S.P.A
alegou a nulidade administrativa da marca DEDICATO — processo 904.153.045 —
por suposto direito de precedéncia ao registro (art. 129, 81° da LPI), bem como
por sua marca possuir notoriedade, gozando de protecdo especial conforme
previsto no art. 126 da LPI e, consequentemente, ndo poder ser desconhecida da
autora, motivo pelo qual a decisdo de concessdo da marca DEDICATO teria
infringido, também, o disposto no inciso XXIII do art. 124 da LPI.
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Aduz que, de acordo com o parecer técnico exarado pelo INPI por
ocasido do julgamento do processo de nulidade administrativa, foram afastadas as
alegacdes referentes ao direito de precedéncia e a proibicéo legal contida no inciso
XXIIl do art. 124 da Lei. No entanto, foi reconhecido pelo INPI que a marca
DEDICATO, utilizada e requerida pela ré Contri Spumanti S.P.A, é 'marca
notdria’, o que se deu em razdo da documentacdo acostada pela demandada nos
autos do processo administrativo.

Sustenta, contudo, que houve equivoco do INPI na analise do
pedido de nulidade do registro, ao argumento de que a documentacéo apresentada
para demonstrar a notoriedade da marca em questéo restringe-se a comprovantes
de importagdo do vinho com a marca DEDICATO para 0 mercado brasileiro e a
duas reportagens mencionando-0. Ressurte que 'o fato de uma marca estrangeira
ser comercializada no mercado interno, por si s6, ndo lhe garante o
reconhecimento do status de notoriedade. Tampouco o fato de uma marca ser
reconhecida no exterior ou possuir registro em outros paises lhe garante a
notoriedade no Brasil'. Segundo afirma, 'notoriedade implica em conhecimento,
no caso das marcas, pelo grande publico consumidor do pais em que esta sendo
pleiteado tal reconhecimento’. Todavia, esta relagcdo entre a marca DEDICATO
da ré e o pablico consumidor do pais, ndo teria sequer sido minimamente
demonstrada. Aduz que em decorréncia do reconhecimento de marca estrangeira
representar uma excecao ao principio da territorialidade, impde-se a ado¢do de
exame criterioso e acautelado, subsidiado em prova robusta e complexa, o que
inocorreu no caso em litigio. Citou a titulo de exemplo, a andlise efetuada no
reconhecimento de notoriedade da marca FRESH para o segmento de bebidas
(Processo Administrativo 830.671.76), na qual 'as provas englobaram, além de
informacdes sobre a propria operacdo (volume de vendas, faturamento),
demonstrativos com investimentos em midia, pesquisa de mercado, prémios,
certificacGes, etc'. Para além disso, reputa que houveram inconsisténcias nas
decisbes do INPI envolvendo as marcas em questéo, consistentes no afastamento
da ocorréncia da proibicdo legal contida no art. 124, XXIIl, da LPI e
no indeferimento do registro da marca DEDICATO formulado pela ré, as quais
fragilizariam o reconhecimento de notoriedade. Nesses termos, requereu a
procedéncia dos pedidos. Com a inicial, juntou documentos. Atribuiu a causa o
valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em despacho inicial, retificou-se de oficio o valor da causa e
determinou-se o recolhimento das custas (evento 6).

No entanto, considerando o demonstrativo de rendimentos
apresentado pela parte autora para o ano de 2019, acolheu-se o0 novo valor da causa
para R$ 31.573,02 (trinta e um mil quinhentos e setenta e trés reais e dois
centavos).

Comprovado o recolhimento das custas (evento 22).

Citados, os réus contestaram os pedidos.



O INPI (evento 36) afirmou ser desnecessario discorrer em
pormenor sobre o0s aspectos distintivos de colidéncia entre as marcas, na medida
em ha identidade de sinais (DEDICATO), identidade de segmentos (bebidas
alcoolicas [exceto cervejas]) e identidade de produtos a distinguir (vinho e bebidas
alcoodlicas[exceto cerveja]). Mencionou que, de acordo com o art. 126 da LPI, a
marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, nos termos do art.
6° bis (1), da Convencdo da Unido de Paris para Protecdo da Propriedade Industrial
(CUP), goza de protecdo especial, independentemente de estar previamente
depositada ou registrada no Brasil. Aduziu que a CUP nédo da qualquer definicéo
de notoriedade, nem, tampouco, estabelece critérios para sua apreciacao, razao
pelo qual o INPI, na qualidade de autoridade competente para apreciar matéria
dessa natureza, considera a questdo observando se a marca possui certo
conhecimento no Brasil, em segmento de mercado idéntico ou similar.
Especificadamente quanto ao caso em apreco, sublinhou que, para fins de atestar
a notoriedade do espumante comercializado pela empresa Contri Spumanti S.P.A.,
levou-se em consideracdo a quantidade de unidades movimentadas no pais a partir
do ano de 2002, chegando-se a um apice de 285.018 unidades no ano de 2010. No
mais, arguiu que a requerente incorre em diversos equivocos em sua pega inicial,
manifestando-se pela improcedéncia dos pedidos.

A segunda ré (evento 38), Contri Spumanti S.P.A., discorreu que
é renomada e tradicionalissima empresa italiana no setor de vinhos e bebidas
alcodlicas, fundada em 1938, com sede em Cazzano di Tramigna, encontrando-se
presente nos principais mercados e atualmente comercializa seus produtos para
mais de 30 paises (cf. evento 1, out 5, p. 246). Afirmou que a marca DEDICATO
por ela utilizada esta protegida desde 21/03/2000, do que fazem prova os registros
internacionais, concedidos pela Italia, pela Comunidade Europeia e pela
Organizacdo Mundial da Propriedade Industrial (sigla inglesa WIPO) - docs. 5 a
7. J& no Brasil, segundo afirmou, tem o pré-uso da marca DEDICATO desde 2003
e atua no pais através de sua principal parceira comercial, a importadora BOISSE
BRASIL IMPORTACAO LTDA., situacdo demonstrada por meio de notas fiscais
e declaracdes de importagéo dos vinhos DEDICATO. Enfatizou, outrossim, que
em funcdo da qualidade de seus produtos e das continuas vendas realizadas no
pais, a marca DEDICATO se tornou notoriamente conhecida no Brasil, tendo
ganho a admiracdo de varios endlogos e sido objeto de vérias reportagens, citando,
a tal titulo, matéria publicada no blog “Enoleigos” de amantes do vinho ¢ na edi¢éo
COMER E BEBER 2011 da revista VEJA RIO. Sustentou que 0 pré-uso da marca
DEDICATO no Brasil confere a Ré o direito de precedéncia para a obtencdo de
seu registro, nos termos do art. 129, 81° da Lei de Propriedade Industrial (Lei
9.279/96), motivo pelo qual ¢ irrelevante que a Autora tenha depositado o pedido
de registro antes da Ré Contri, caso em que a anterioridade do depdsito cede lugar
diante da anterioridade do uso. Além do direito de precedéncia, arguiu que também
comprovou que sua marca de prosecco DEDICATO ja era notoriamente conhecida
no Brasil antes do pedido de depdsito da marca DEDICATO formulado pela
demandante, circunstancia esta que também lhe garante especial protecdo, nos
termos do art. 126 da LPI e do art. 6° bis (I), da Convencédo da Unido de Paris para



Protecdo da Propriedade Industrial (CUP). Enfatizou, outrossim, que o
reconhecimento da notoriedade de marca ndo se confunde com o instituto da marca
de alto renome, de modo que néo se exige, para notoriedade, amplo conhecimento
da populagdo, mas certo conhecimento no Brasil, em segmento de mercado
idéntico ou similar, conforme conceito que tem sido aplicado pelo INPI. Arguiu
que a conduta da autora infringiu, ainda, o art. 124, XXIIl, da Lei 9.279/96. Teceu
consideracdes sobre o seu pedido de registro no Brasil (Processo 840.564.147).
Ao fim, pugnou pela manutencdo da nulidade de registro da marca formulado pela
autora no Processo n. 904.153.045. A peca contestacional, juntou documentos.

A autora ofertou réplica (evento 45).
Vieram os autos conclusos para sentenca.
E o relatorio. Decido.

2 -FUNDAMENTACAO

A controveérsia da presente acdo incide sobre a existéncia ou ndo do
direito da autora de obter o registro da marca DEDICATO no segmento de
“vinho; bebidas alcoodlicas [exceto cerveja]; bebidas alcoolicas contendo frutas;
sidra”, listados na NCL(9) 33.

Do contexto coligido, infere-se que a demandante depositou junto ao
INPI o pedido de registro da marca através do Processo n. 904.153.045, de
13/10/2011. Naquele momento, ante a inexisténcia de impedimentos legais e apds
regular tramite administrativo, o INPI deferiu o pedido de registro em 25/11/2014.
Concessao esta tornada publica em 06/01/2015.B., de acordo com consulta publica
junto ao site do
INPI - https://gru.inpi.gov.br/pePl/serviet/MarcasServletController?Action=det
ail&CodPedido=2553344.

Posteriormente a concessdao, a segunda ré Contri Spumanti
S.P.A., em 07/05/2015, postulou a instauracdo de processo administrativo de
nulidade de registro de marca, afirmando, dentre outros argumentos, ser empresa
tradicional no ramo de vinhos e que ‘seus produtos de marca DEDICATO eram
notoriamente conhecidos no Brasil, pois que a marca era usada no Brasil desde
2002'. Na ocasido, requereu a declaracéo de nulidade com fundamento nos artigos
124, XIX, XIlll, 126 e 82° da LPI e artigo 6 bis da CUP (evento 1 - OUTS5, pp.
3/9).

O pedido de nulidade foi acolhido pelo Presidente do INPI, nos
termos do Parecer Técnico n°® 899753 (evento 1 - PARECERSG), in verbis:

[...] Pretende a requerente que seja declarada administrativamente a nulidade
do registro n® 904153045, referente a marca "DEDICATQO", a distinguir "Vinho;



Bebidas Alcodlicas [exceto cervejas]; Bebidas alcodlicas contendo frutas;
Sidra", produtos listados na classe NCL (9) 33.

Em sintese, a requerente alega que o registro de marca em apreco foi concedido
com infringéncia do disposto no art. 124, XIX e XXIII, e art. 126 da LPI c/c art.
6 bis da CUP.

Impende frisar que o titular do registro de marca em apreco apresentou
manifestacdo acerca do processo administrativo de nulidade instaurado,
argumentando, resumidamente, ter sido a concessdo do registro um ato
administrativo perfeito.

Consignamos, preliminarmente, que a andlise da matéria de cunho
constitucional, penal e consumerista, extrapola as atribui¢bes desta
Coordenacdo Técnica.

Em analise aos autos, verifica-se ndo assistir razdo a requerente quanto a
alegacgéo de infringéncia do art. 124, XIX, da LPI, tendo em vista que n&o consta
registro de marca em titularidade da requerente depositado em data anterior a
data de depdsito do registro impugnado, o que afasta a aplicabilidade do
dispositivo legal invocado.

Verifica-se, ainda, que ndo deve prosperar a alegacdo de infringéncia ao art.
124, XXI11, da LPI, por ndo terem sido apresentados elementos probatdrios aptos
a consubstanciarem a aplicabilidade deste dispositivo legal.

Quanto a alega infringéncia ao art. 126 da LPI c/c art. 6 bis da CUP, conforme
preceituado no Manual item 5.12.4 do Manual de Marcas, verifica-se que a
requerente é nacional residente em pais contratante da Convencéo da Unido de
Paris, tem legitimidade para impugnar e fundamentou seu pedido e o fez
acompanhar de provas suficientes para caracterizar o conhecimento da marca
no segmento de mercado em questao.

Ante 0 exposto, constatando o conhecimento da marca no Brasil no segmento
mercadolégico em questdo, opinamos pelo conhecimento do processo
administrativo de nulidade instaurado, dando-lhe provimento em seu mérito para
gue seja declarada a nulidade de concesséo do registro de marca com fulcro no
artigo 126 da LPI.

Entretanto, como se viu, a parte autora controverte judicialmente o
acolhimento da nulidade do registro n°® 904.153.045, sob o principal argumento
de que o reconhecimento de notoriedade do produto comercializado pela
corré Contri Spumanti S.P.A. baseou-se em conjunto probatério insuficiente,
restrito a comprovantes de importacdo do vinho com a marca DEDICATO para o
mercado brasileiro e a duas reportagens que mencionam o produto. Ressurte que 'o
fato de uma marca estrangeira ser comercializada no mercado interno, por si so,
ndo Ihe garante o reconhecimento do status de notoriedade. Tampouco o fato de
uma marca ser reconhecida no exterior ou possuir registro em outros paises lhe



garante a notoriedade no Brasil'. Nesses termos, afirma que 'notoriedade implica
em conhecimento, no caso das marcas, pelo grande publico consumidor do pais
em que esta sendo pleiteado tal reconhecimento’. Para além disso, reputa que
houveram inconsisténcias nas decisdes do INPI envolvendo as marcas em questao,
consistentes no afastamento da ocorréncia da proibigéo legal contida no art. 124,
XXIII, da LPI e no indeferimento do registro da marca DEDICATO formulado
pela ré, as quais fragilizariam o reconhecimento de notoriedade.

Sendo esse 0 contexto, passo ao exame do meérito.

A marca notoriamente conhecida é uma excecdo ao sistema
atributivo da propriedade, segundo o qual somente o registro da marca no Brasil
atribui ao titular o direito de uso exclusivo da marca dentro do respectivo ramo de
atividade em todo territorio nacional:

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

Assim, a marca notoriamente conhecida goza de prote¢éo dentro do
respectivo ramo de atividade e em qualquer pais que tenha aderido a Convencéo
da Unido de Paris - Revisdo de Estocolmo (ratificadas no Brasil pelos Decretos n.
75.572/75,n. 635/1992 e n. 1.263/1994), independentemente de prévio registro no
pais, com fundamento no artigo 6 bis da Convengdo da Unido de Paris de 1883, e
no art. 126 da Lei n® 9.279/1996, in verbis:

Artigo 6 bis

1) Os paises da Unido comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer
administrativamente, se a lei do pais o permitir, quer a pedido do interessado e
a proibir o uso de marca de fabrica ou de comércio que constitua reproducéo,
imitacdo ou traducdo, suscetiveis de estabelecer confuséo, de uma marca que
a autoridade competente do pais do registro ou do uso considere que nele é
notoriamente conhecida como sendo ja marca de uma pessoa amparada pela
presente Convencdo, e utilizada para produtos idénticos ou similares. O mesmo
sucederd quando a parte essencial da marca constitui reproducdo de marca
notoriamente conhecida ou imitagdo suscetivel de estabelecer confusdo com
esta.

[.]

3) N&o sera fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibi¢éo de uso de
marcas registradas ou utilizadas de ma fé.

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos
do art. 6° bis (1), da Convencéo da Uniéo de Paris para Protecédo da Propriedade



Industrial, goza de protego especial, independentemente de estar previamente
depositada ou registrada no Brasil.

§ 1° A protecdo de que trata este artigo aplica-se também as marcas de servico.

8 2° O INPI podera indeferir de oficio pedido de registro de marca que reproduza
ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida. (grifou-se)

A esse respeito, confira-se 0s seguintes precedentes:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CANCELAMENTO
DE REGISTRO DA MARCA "MEGAMASS". RECONHECIMENTO
DA NOTORIEDADE DA MARCA ESTRANGEIRA "MEGA MASS". EXCECAO
AO PRINCIPIO DA TERRITORIALIDADE. ART. 6° BIS, 1, DA CUP. ART. 126
DA LEI'N. 9.279/96. 1. O art. 6° bis, 1, da Convencéo da Unido de Paris, que foi
ratificado pelo Decreto n. 75.572/75 e cujo teor foi confirmado pelo art. 126 da
Lei n. 9.279/96, confere protecdo internacional as marcas notoriamente
conhecidas, independentemente de formalizagdo de registro no Brasil, e vedam
0 registro ou autorizam seu cancelamento, conforme o caso, das marcas que
configurem reproducdo, imitacéo ou traducdo suscetivel de estabelecer confusao
entre os consumidores com aquela dotada de notoriedade. 2. Referida protecao
nao fica restrita aos produtos que sejam registraveis na mesma classe, exigindo-
se apenas que sejam integrantes do mesmo ramo de atividade. 3. As marcas
notoriamente conhecidas, que gozam da protecdo do art. 6° bis, 1, da CUP,
constituem excecdo ao principio da territorialidade, isto é, mesmo né&o
registradas no pais, impedem o registro de outra marca que a reproduzam em
seu ramo de atividade. Além disso, ndo se confundem com a marca de alto
renome, que, fazendo excecdo ao principio da especificidade, impde o
prévio registro e a declaracdo do INPI de notoriedade e goza de protecdo em
todos os ramos de atividade, tal como previsto no art. 125 da Lei n. 9.279/96. 4.
Quando as instancias ordinarias, com amplo exame do conjunto fatico-
probatorio, cuja revisdo esta obstada pela incidéncia da Sumula n. 7/STJ,
concluem que determinada marca estrangeira possui notoriedade reconhecida
no ramo de suplementos alimentares em diversos paises, ndo havendo divida
acerca da possibilidade de provocar confusdo nos consumidores, deve, portanto,
ser mantido o cancelamento do registro da marca nacional de nome semelhante.
5. Recurso especial conhecido e desprovido.(REsp 1447352/RJ, Rel. Ministro
JOAO OTAVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016,
DJe 16/06/2016, sem grifos no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARACAO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE MERITO
EM DECISAO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
POSSIBILIDADE. INTELIGENCIA DA SUMULA N. 123 DO STJ. OFENSA AO
ART. 535 DO CPC/1973. NAO OCORRENCIA. PRESCRICAO. FUNDAMENTO
NAO IMPUGNADO. SUMULA N. 182 DO STJ. MARCA NOTORIAMENTE
CONHECIDA. PROTECAO. FABRICACAO DE RELOGIO. DECISAO
MANTIDA.



1. Inexiste nulidade se o juizo de admissibilidade do especial proferido na origem
aprecia o mérito recursal. Referido decisério ndo vincula nem impede nova
deliberagdo deste Tribunal Superior. Inteligéncia da Simula 123/STJ. 2. Inexiste
afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acord&o recorrido pronuncia-se, de
forma clara e suficiente, acerca das questdes suscitadas nos autos, manifestando-
se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a concluséo
adotada pelo Juizo. 3. O fundamento da decisdo monocréatica para afastar a
prescricdo ndo foi impugnado. Incidéncia da Sumula n. 182 do STJ. 4. Tém
protecéo internacional as marcas  notoriamente  conhecidas,
independentemente de formalizagdo de registro no Brasil. Precedentes. 5.
Agravo interno desprovido. (Agint nos EDcl no AREsp 913.759/SP, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018,
DJe 25/06/2018, sem grifos no original)

Nos termos dos dispositivos legais transcritos, a invalidacéo e/ou
recusa de registro de marca tem aplicabilidade quando (i) constitua reproducéo ou
imitacdo de outra notoriamente conhecida; (ii) sirva para identificar produto
idéntico ou similar; e (iii) seja suscetivel de causar confusdo no publico
consumidor.

No que respeita ao lugar em que deve ser aferido o fenébmeno da
notoriedade, para ser reconhecida a protecdo especial prevista na norma
convencional, ndo ha mais controveérsias diante da clareza do disposto no art. 6 bis
da CUP, que expressamente se refere a notoriedade no pais onde se postula a
protecdo, e ndo no pais de origem do seu titular:.

O Acordo TRIPs - Acordo sobre Aspectos dos Direitos de
Propriedade Intelectual relacionados ao comércio, ratificado integralmente pelo
Brasil mediante o Decreto 1.355/94, define em seu art. 16 que a notoriedade
da marca deve ser apurada junto ao setor pertinente do publico em questdo:

ARTIGO 16
Direitos Conferidos

| - O titular de marca registrada gozara de direito exclusivo de impedir que
terceiros, sem seu consentimento, utilizem em operagGes comerciais sinais
idénticos ou similares para bens ou servicos que sejam idénticos ou similares
aqueles para os quais a marca esta registrada, quando es se uso possa resultar
em confusdo. No caso de utilizacdo de um sinal idéntico para bens e servigos
idénticos presumir-se-a uma possibilidade de confusdo. Os direitos descritos
acima nao prejudicarao quaisquer direitos prévios existentes, nem afetardo a
possibilidade dos Membros reconhecerem direitos baseados no uso.

2 - O disposto no art.6 "bis" da Convencdo de Paris (1967) aplicar-se-4,
"mutatis mutandis”, a servicos. Ao determinar se uma marca é notoriamente
conhecida, os Membros levaréo em consideracéo o conhecimento da marca no


https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=711604505730981471125205733575&evento=40400625&key=ba8367f91cc0c4c3027ab1dab4b255895470bbe6265ba4f730f4ee0bf5871654&hash=fd83c91114592750303205b145ff287c#note1

setor pertinente do publico, inclusive o conhecimento que tenha sido obtido
naquele Membro, como resultado de promocéo da marca.

3 - O disposto no art.6 "bis" da Convencao de Paris (1967) aplicar-se-&, "mutatis
mutandis", aos bens e servi¢os que ndo sejam similares aqueles para os quais
uma marca esteja registrada, desde que o uso dessa marca, em relacéo aqueles
bens e servicos, possa indicar uma conexdo entre aqueles bens e servigos e 0
titular da marca registrada e desde que seja provavel que esse uso prejudique 0s
interesses do titular da marca registrada. (sem grifos no original)

Cumpre destacar, outrossim, que a legislacdo néo faz referéncia aos
requisitos ou critérios necessarios para que uma marca seja considerada
notoriamente conhecida, porém, o alto grau de conhecimento da marca é um
requisito l6gico essencial para isso, a ser verificado em cada caso concreto.

Desse modo, a controveérsia dos autos centra-se na verificacdo da
existéncia de prova de que: (i) amarca "DEDICATQO" era notoriamente conhecida
ao tempo depésito do pedido de registro formulado pela parte autora junto ao INPI,
em 13/10/2011 (Processo n. 904153045); e (ii) ha a possibilidade de confusdo nos
consumidores.

Pois bem, os documentos acostados aos autos comprovam que a
marca DEDICATO de propriedade da corré Contri Spumanti S.P.A. encontra-se
protegida fora do pais desde 21/03/2000, conforme registro internacional
concedido pela Comunidade Europeia - Trademark European Union (evento 38 -
ouT6).

No Brasil a marca vem sendo comercializada ao menos desde o0 ano
de 2003 por meio da importadora BOISSE BRASIL IMPORTACAO LTDA.
(CNPJ: 05.232.796/0002-02), conforme Declaractes de Importacdo e Notas
Fiscais nessa ordem juntadas no Processo Administrativo de nulidade (evento 1 -
OUTS5, pp. 13/165):

*Declaracdo: 07/1319767-0 Data do Registro: 27/09/2007 - Descricé@o
Detalhada da Mercadoria Vinho Branco Frizante Prosecco Extra Dry
Dedicato R375 GR 12% Vol. em caixas com 6 garrafas de 750ml. Qtde: 5550
caixas c/6 garrafas VUCV: 3,9900000 EURO/COM.EUROPEIA

*Declaracdo: 10/0306429-0 Data do Registro: 25/02/2010 - Descricao
Detalhada da Mercadoria Vinho Branco Frizante Prosecco Extra Dry
Dedicato R375 GR 11,5%% Vol. em caixas com 6 garrafas de 750ml. Qtde: 7400
caixas c/6 garrafas VUCV: 3,6000000 EURO/COM.EUROPEIA

*Declaracdo: 07/1608181-9 Data do Registro: 21/11/2007 - Descri¢do
Detalhada da Mercadoria Vinho Branco Frizante Prosecco Extra Dry
Dedicato R375 GR 12% Vol. em caixas com 6 garrafas de 750ml. Qtde: 9250
caixas c/6 garrafas VUCV: 3,9900000 EURO/COM.EUROPEIA.




*Declaracao: 08/0216809-9 Data do Registro: 12/02/2008 - Descri¢ao
Detalhada da Mercadoria Vinho Branco Frizante Prosecco Extra Dry
Dedicato R375 GR 12% Vol. em caixas com 6 garrafas de 750ml. Qtde: 5550
caixas c/6 garrafas VUCV: 3,9900000 EURO/COM.EUROPEIA.

* Declaracdo: 08/0381194-7 Data do Registro: 12/03/2008 - Descricao
Detalhada da Mercadoria Vinho Branco Frizante Prosecco Extra Dry Dedicato
R375 GR 12% Vol. em caixas com 6 garrafas de 750ml. Qtde: 9250 caixas c/6
garrafas VUCV: 3,9900000 EURO/COM.EUROPEIA.

*Declaracdo: 08/0557518-3 Data do Registro: 16/04/2008 - Descri¢ao
Detalhada da Mercadoria Vinho Branco Frizante Prosecco Extra Dry
Dedicato R375 GR 12% Vol. em caixas com 6 garrafas de 750ml. Qtde: 9250
caixas c/6 garrafas VUCV: 3,9900000 EURO/COM.EUROPEIA.

*Declaracdo: 08/1694607-2 Data do Registro: 25/10/2008 - Descricé@o
Detalhada da Mercadoria Vinho Branco Frizante Prosecco Extra Dry
Dedicato R375 GR 12% Vol. em caixas ¢/6 garrafas de 750ml. Qtde: 7400 caixas
c/6 garrafas VUCV: 3,9900000 EURO/COM.EUROPEIA.

*Declaracdo: 08/1935774-4 Data do Registro: 03/12/2008 - Descricao
Detalhada da Mercadoria Vinho Branco Frizante Prosecco Extra Dry
Dedicato R375 GR 12% Vol. em caixas ¢/6 garrafas de 750ml. Qtde: 7400 caixas
c/6 garrafas VUCV: 3,9900000 EURO/COM.EUROPEIA.

*Declaracdo: 09/0652001-5 Data do Registro: 25/05/2009 - Descricao
Detalhada da Mercadoria Vinho Branco Frizante Prosecco Extra Dry
Dedicato R375 GR 12% Vol. em caixas com 6 garrafas de 750ml. Qtde: 3700
caixas c/6 garrafas VUCV: 3,6000000 EURO/COM.EUROPEIA.

*Declaracdo: 09/1458487-6 Data do Registro: 22/10/2009 - Descricao
Detalhada da Mercadoria Vinho Branco Frizante Prosecco Extra Dry
Dedicato R375 GR 11,5%% Vol. em caixas com 6 garrafas de 750ml. Qtde: 1849
caixas c/6 garrafas VUCV: 3,6000000 EURO/COM.EUROPEIA.

*Declaracdo: 09/1674068-9 Data do Registro: 27/11/2009 - Descricéo
Detalhada da Mercadoria Vinho Branco Frizante Prosecco Extra Dry
Dedicato R375 GR 11,5%% Vol. em caixas com 6 garrafas de 750ml. Qtde: 5550
caixas c/6 garrafas VUCV: 3,6000000 EURO/COM.EUROPEIA.

*Declaracdo: 10/0322488-3 Data do Registro: 01/03/2010 - Descricio
Detalhada da Mercadoria Vinho Branco Frizante Prosecco Extra Dry
Dedicato R375 GR 11,5%% Vol. em caixas com 6 garrafas de 750ml. Qtde: 5550
caixas c/6 garrafas VUCV: 3,6000000 EURO/COM.EUROPEIA.

*Declaracdo: 10/0416050-1 Data do Registro: 15/03/2010 - Descricio
Detalhada da Mercadoria Vinho Branco Frizante Prosecco Extra Dry



Dedicato R375 GR 11,5%% Vol. em caixas com 6 garrafas de 750ml. Qtde: 5550
caixas c/6 garrafas VUCV: 3,6000000 EURO/COM.EUROPEIA.

*Declaracdo: 10/1801249-6 Data do Registro: 13/10/2010 - Descricao
Detalhada da Mercadoria Vinho Branco Frizante Prosecco Extra Dry
Dedicato R375 GR 11,5%% Vol. em caixas com 6 garrafas de 750ml. Qtde: 5342
caixas c/6 garrafas VUCV: 4,2000000 EURO/COM.EUROPEIA.

*Declaracdo: 10/1801893-1 Data do Registro: 13/10/2010 - Descricao
Detalhada da Mercadoria Vinho Branco Frizante Prosecco Extra Dry
Dedicato R375 GR 11,5%% Vol. em caixas com 6 garrafas de 750ml. Qtde: 5467
caixas c/6 garrafas VUCV: 4,2000000 EURO/COM.EUROPEIA.

*Declaracdo: 11/2043455-8 Data do Registro: 27/10/2011 - Descricé@o
Detalhada da Mercadoria VINHO BRANCO FRIZANTE PROSECCO
EXTRA DRY DEDICATOR566 GR 11,50 VOL. EM CAIXAS COM 6
GARRAFAS DE 750 ML. Qtde: 10698 GARRAFAS VUCV: 1,9266000
EURO/COM.EUROPEIA.

*Declaracdo: 11/2270273-8 Data do Registro: 30/11/2011 - Descricao
Detalhada da Mercadoria VINHO BRANCO FRIZANTE PROSECCO
EXTRA DRY DEDICATO R566 GR 11,5 VOL EM CAIXAS COM 6 GARRAFAS
DE 750ML Qtde: 10788 GARRAFAS VUCV: 1,9266000
EURO/COM.EUROPEIA.

*Declaracdo: 12/0158791-5 Data do Registro: 25/01/2012 - Descri¢ao
Detalhada da Mercadoria 5400 CXS - Vinho Frizante Prosecco DOC Extra Dry
VSAQ "Dedicato™, Cuvee Luciani R566, em cxs c/6 garrafas de 750ml.
Qtde: 32400 GARRAFA VUCV: 2,1489000 EURO/COM.EUROPEIA.

*Declaragdo: 10/2151201-1 Data do Registro: 02/12/2010 - Descri¢éo
Detalhada da Mercadoria Vinho Branco Frizante Prosecco Extra Dry
Dedicato R375 GR 11,5%% Vol. em caixas com 6 garrafas de 750ml. Qtde: 7200
caixas c/6 garrafas VUCV: 4,2000000 EURO/COM.EUROPEIA.

*Declaracdo: 10/2324424-3 Data do Registro: 30/12/2010 - Descricé@o
Detalhada da Mercadoria Vinho Branco Frizante Prosecco Extra Dry
Dedicato R375 GR 11,5%% Vol. em caixas com 6 garrafas de 750ml. Qtde: 9000
caixas c/6 garrafas VUCV: 4,2000000 EURO/COM.EUROPEIA.

*Declaracdo: 11/0455136-7 Data do Registro: 14/03/2011 - Descricdo
Detalhada da Mercadoria Vinho Branco Frizante Prosecco Extra Dry
Dedicato R375 GR 11,5%% Vol. em caixas com 6 garrafas de 750ml. Qtde: 7198
caixas c/6 garrafas VUCV: 4,2000000 EURO/COM.EUROPEIA.

*Declaracgdo: 12/1249333-0 Data do Registro: 09/07/2012 - Descricio
Detalhada da Mercadoria 3200 CXS - Vinho fino dedicato vs frizante grand
cuvee brut cuvee lucia, em cxs c/06 garrafas de 750ml. Qtde: 19200



GARRAFA VUCV: 1,1115000 EURO/COM.EUROPEIA. 400 CXS - Vinho fino
frizante dedicato vs grand rose extra dry bottig lia cuvee luciano, em cxs ¢c/06
garrafas de  750ml.  Qtde: 2400 GARRAFA VUCV:  1,1115000
EURO/COM.EUROPEIA.

*Declaracdo: 13/0382552-1 Data do Registro: 27/02/2013 - Descricao
Detalhada da Mercadoria 3198 CXS - Vinho fino dedicato vs frizante grand
cuvee brut cuvee Lucia, em cxs c¢/06 garrafas de 750ml. Qtde: 19188
GARRAFA VUCV: 1,1115000 EURO/COM.EUROPEIA. 400 CXS - Vinho fino
frizante dedicato vs grand rose extra dry bottig Lia cuvee Luciano, em cxs ¢/06
garrafas de  750ml. Qtde: 2400  GARRAFA VUCV.: 1,1115000
EURO/COM.EUROPEIA. 3599 CXS - Vinho frizante prosecco doc extra dry
vsaq "‘dedicato’ cuvee Luciano, em cxs ¢/06 garrafas de 750ml. Qtde: 21594
GARRAFA VUCV: 1,9000000 EURO/COM.EUROPEIA.

*Declaracdo: 13/1273840-7 Data do Registro: 02/07/2013 - Descri¢é@o
Detalhada da Mercadoria 1800 CXS - DE VINHO FINO DE MESA ROSE
DEDICATO GRAND ROSE LIA COUVEE LUCIANO - EXTRA DRY - EM
CAIXAS COM 06 GARRAFAS DE 750ML CADA. Qtde: 10800
GARRAFAS VUCV: 1,1675500 EURO/COM.EUROPEIA. 1800 CXS - VINHO
PROSECCO DOC EXTRA DRY CUVEE LUCIANO - EM CAIXAS COM 06
GARRAFAS DE 750ML CADA. Qtde: 10800 GARRAFAS VUCV: 1,6672500
EURO/COM.EUROPEIA. 1795 CXS- VINHO FINO DE MESA TINTO
DEDICATO GRAND CUVEE BRUT CUVEE LUCIA - EM CXS COM 06
GARRAFAS DE 750ML CADA. Qtde: 10770 GARRAFAS VUCV: 1,1675496
EURO/COM.EUROPEIA. 1800 CXS -VINHO FINO DE MESA TINTO
DEDICATO GRAND CUVEE BRUT CUVEE LUCIA - EM CXS COM 06
GARRAFAS DE 750ML CADA. Qtde: 10800 GARRAFAS VUCV: 1,1675500
EURO/COM.EUROPEIA.

*Declaracdo: 13/2159982-1 Data do Registro: 31/10/2013 - Descricé@o
Detalhada da Mercadoria 5398 CXS - Vinho Espumante DEDICATO GRAND
COUVEE BRUT LUCIA - EM CAIXAS COM 06 GARRAFAS DE 750ML CADA.
Qtde: 32388 GARRAFAS VUCV: 1,1675500 EURO/COM.EUROPEIA. 5394
CXS- VINHO DEDICATO PROSECCO DOC EXTRA DRY CUVEE LUCIANO
- EM CAIXAS COM 06 GARRAFAS DE 750ML CADA. Qtde: 32364
GARRAFAS VUCV: 1,6672500 EURO/COM.EUROPEIA.

*Declaracdo: 12/0611900-6 Data do Registro: 03/04/2012 - Descricao
Detalhada da Mercadoria 1800 CXS - Vinho fino dedicato frizante grand cuvee
brut cuvee lucia, em c¢xs ¢/06 garrafas de 750ml. Qtde: 10800
GARRAFA VUCV: 1,1115000 EURO/COM.EUROPEIA . 300 CXS - Vinho fino
frizante dedicato grand rose extra dry bottig lia cuvee luciano, em cxs ¢/06
garrafas de  750ml.  Qtde: 1800 GARRAFAVUCV:  1,1115000
EURO/COM.EUROPEIA 1500 CXS -Vinho Fino Frizante dedicato grand
cuvee brut cuvee lucia, em cxs c/06 garrafas de 750ml. Qtde: 9000
GARRAFA VUCV: 1,1115000 EURO/COM.EUROPEIA.




*Declaracao: 12/0941218-9 Data do Registro: 23/05/2012 - Descri¢ao
Detalhada da Mercadoria 1800 CXS - Vinho fino frizante vs prosecco doc extra
dry dedicato cuvee Luciano, em cxs c/06 garrafas de 750ml. Qtde: 10800
GARRAFA VUCV: 2,2610000 EURO/COM.EUROPEIA 199 CXS - Vinho fino
frizante vs prosecco doc extra dry dedicato cuvee Luciano, em cxs ¢/06 garrafas
de 750ml. Qtde: 1194 GARRAFA VUCV: 2,2610000
EURO/COM.EUROPEIA 1601 CXS - Vinho fino frizante vs prosecco doc extra
dry dedicato cuvee Luciano, em cxs c/06 garrafas de 750ml. Qtde: 9606
GARRAFA VUCV: 2,2610000 EURO/COM.EUROPEIA.

*Declaracdo: 12/2244912-0 Data do Registro: 29/11/2012 - Descri¢ao
Detalhada da Mercadoria 3572 CXS - Vinho fino frizante dedicato grand cuvee
brut cuvee lucia, em c¢xs ¢/06 garrafas de 750ml. Qtde: 21432
GARRAFA VUCV: 1,1115000 EURO/COM.EUROPEIA 3597 CXS - Vinho fino
frizante dedicato doc extra dry cuvee luciano, em cxs ¢/06 garrafas de 750ml.
Qtde: 21582 GARRAFA VUCV: 1,9000000 EURO/COM.EUROPEIA.

*Documento n° 01/1173, emitido em 16/05/2003 - 11100 Garrafas de Dedicato
Prosecco Extra Dry.

*Documento n° 01/1266, emitido em 26/05/2003 - 11100 Garrafas de Dedicato
Prosecco Extra Dry.

*Documento n° 01/2858, emitido em 03/11/2003 - 11100 Garrafas de Dedicato
Prosecco Extra Dry.

*Documento n° 01/2862, emitido em 03/11/2003 - 11100 Garrafas de Dedicato
Prosecco Extra Dry.

*Documento n° 01/734, emitido em 01/04/2004 - 11100 Garrafas de Dedicato
Prosecco Extra Dry.

*Documento n° 01/1373, emitido em 18/06/2004 - 11100 Garrafas de Dedicato
Prosecco Extra Dry.

*Documento n° 01/2355, emitido em 14/10/2004 - 11100 Garrafas de Dedicato
Prosecco Extra Dry.

*Documento n° 01/234, emitido em 10/02/2005 11100 Garrafas de Dedicato
Prosecco Extra Dry.

*Documento n° 01/234, emitido em 10/02/2005 11100 Garrafas de Dedicato
Prosecco Extra Dry.

*Documento n® 01/235, emitido em 10/02/2005 1728 Garrafas de Dedicato
Prosecco Extra Dry. lote 038GL5089 e 9372 Garrafas de Dedicato Prosecco
Extra Dry. lote 038LS5115.



*Documento n® 01/1303, emitido em 10/07/2005 11100 Garrafas de Dedicato
Prosecco Extra Dry.

*Documento n® 01/1572, emitido em 19/08/2005 11100 Garrafas de Dedicato
Prosecco Extra Dry.

*Documento n® 01/1921, emitido em 29/09/2005 11100 Garrafas de Dedicato
Prosecco Extra Dry.

*Documento n° 01/2131, emitido em 20/10/2005 11100 Garrafas de Dedicato
Prosecco Extra Dry.

*Documento n°® 01/2561, emitido em 24/11/2005 11100 Garrafas de Dedicato
Prosecco Extra Dry.

*Documento n°® 01/2934, emitido em 22/12/2005 11100 Garrafas de Dedicato
Prosecco Extra Dry.

*Documento n° 01/178, emitido em 01/02/2006 11100 Garrafas de Dedicato
Prosecco Extra Dry.

*Documento n° 01/321, emitido em 22/02/2006 11100 Garrafas de Dedicato
Prosecco Extra Dry.

*Documento n°® 01/651, emitido em 11/04/2006 11100 Garrafas de Dedicato
Prosecco Extra Dry.

*Documento n° 01/653, emitido em 11/04/2006 11100 Garrafas de Dedicato
Prosecco Extra Dry.

*Documento n°® 01/1334, emitido em 10/07/2006 11100 Garrafas de Dedicato
Prosecco Extra Dry.

*Documento n° 01/1346, emitido em 11/07/2006 11100 Garrafas de Dedicato
Prosecco Extra Dry.

*Documento n° 01/1985, emitido em 28/09/2006 11100 Garrafas de Dedicato
Prosecco Extra Dry.

*Documento n° 01/1986, emitido em 28/09/2006 11100 Garrafas de Dedicato
Prosecco Extra Dry.

*Documento n° 01/233, emitido em 15/02/2007 11100 Garrafas de Dedicato
Prosecco Extra Dry.

*Documento n° 01/234, emitido em 15/02/2007 11100 Garrafas de Dedicato
Prosecco Extra Dry.



*Documento n° 01/396, emitido em 20/03/2007 11100 Garrafas de Dedicato
Prosecco Extra Dry.

*Documento n° 01/397, emitido em 20/03/2007 11100 Garrafas de Dedicato
Prosecco Extra Dry.

*Documento n° 01/832, emitido em 15/05/2007 11100 Garrafas de Dedicato
Prosecco Extra Dry.

*Documento n° 01/834, emitido em 15/05/2007 10506 Garrafas de Dedicato
Prosecco Extra Dry. Lote 107LS7080 e 594 Garrafas de Dedicato Prosecco
Extra Dry. Lote 072LS7081.

[.]

Foi anexada, também, matéria publicada junto ao
blog Enoleigos, em 03 de agosto de 2010, que confirma a comercializacdo do
produto da empresa ré no Brasil antes do depdsito do pedido de registro pela
autora (evento 1 - OUT5, pp. 246/247). Vejamos:

Dedicato Prosecco Extra Dry V.S.AQ.

Estava visitando a familia passando um delicioso final de semana no Rio de
Janeiro. Meu sogro acendia a churrasgueira para fazermos um gostoso
churrasco quando, de repente, o primo de minha esposa chega com esta
garrafa de Prosecco. Ele vai casar em Novembre no Rio e estava provando
alguns Proseccos para ver gual que ele a futura esposa gostavam mais.

Ele me ofereceu umna taga e eu, mais que rapidamente, ndo s aceitei como
rapidamente ja fiz algumas fotos da bela garrafa e fui buscar um papel para
anotar minhas impressoes do, crelam, primeiro Prosecco que aparece aqui no
Enaleigos!

Este Prosecco ¢ produzido pela vinicola italiana Contri. A Contri foi fundada
nos anos 30 como uma empresa apenas de engarrafamento. No ano de 1959
iniciou a produg@o dos vinhos espumantes e em 1982 a produgdo de
espumantes com fermentag&o natural.

Segundo a propria Contri, o objetivo deles sempre foi oferecer ao mercado
produtos com pregos excelentes, dando a maxima aten¢do ao atendimento e
logistica. Para este fim, em 2002, tormou-se operacional o novo centro de
logistica de 6.500 metras quadrados. Comegando com os vinhos da regido,
gue ampliou o leque de vinhos de quase todas as regides italianas, gom o objetivo de garantir a elevada qualidade de
servigo sempre mantendo viva suas origens vitivinicolas. Todas as fases de produg@o e engarafamento sdo
monitoradas por uma equipe oficial de controle de qualidade assistido por um modemo laboratdro que dispde de
instrumentos avangados. A empresa trabalha com sistema de qualidade certificade UNI EN SO 9001/Edizione Vision
2000 e também & certificada ao abrigo das regras do IFS (Intemational Food Standard) & B.R.C. (Consdreio Britanico
Ratail). Mais da metade da produgdo & exportada para mais de 30 paises do mundo, incluinde o Brasil. No mercado
domeéstico ocupa uma posi¢ao muito importante, sobretudo nos vinhos espumantes.

Pela temperature média do Rio de Janeiro, 14 existe uma tradicdo gigante no consumo de Proseccos. Confesso que
ainda ndo conhego muitos rdtulos. mas vamos avancar também nesta diregdo.




Principais comentarios

Id
Saint-Clair Mello 3 anos atras
I Quando do casamento de minha filha, fizemos prova de quatro diferentes espumantes e este

Dedicato foi o escolhido. Na festa, foi um sucesso.

E Enoleigos 4 anas atrés
Amigo(a), Obrigado pela visita! Este &, definitivamente, um dos pontos mais interessantes do
mundo do vinha! Come gue um viinho pode agradar a uns e ndo agradar a outros. Veja que, apesar
de ter achado um espumante interessante para sua faixa de prego, dei uma nota 3.5. E claro que
existern Processos melhores, sem sombra de dividas. Cheguei a dar a mesma nota, por ex, para o
Processo da Salton, tb com resenha agui no Enoleigos, e com prego melhor. O que comentou sobre

. 4 anos atras

- Mao achei nada de mais neste prosecco. Pareceu-me choco. Existern mlehores...

Matéria da edicio COMER E BEBER 2011 darevista VEJA
RIO igualmente fez referéncia ao prosecco DEDICATO da marca Italiana (evento
1- OUTS5, p. 283):

PLANETA SONHO. & nbsp;Loja de bebidas e comestiveis finos ha quinze anos no
mercado, pratica pregos convidativos, principalmente para quem quer dar uma festa
e estd em busca de quantidade. Entre os rétulos mais procurados esta o basico tinto
francés Cétes du Rhéne 2007 (R$ 16,99). O prosecco Dedicato Brut (R$ 24,99) é
outro campedo de vendas quando o assunto € comemoragao. Para quem busca ume
opcao diferenciada, & boa sugestado o espanhol Caballo Loco N° 11 (R$ 235,35).
Entre as comidinhas, a musse hénaff canard (R$ 12,95, 115 gramas), com crackers
colombianos Dux Sodas (R$ 19,99 a embalagem de 454 gramas) € uma combinagac
simples e deliciosa. Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 455, loja B,
Copacabana, = 2255-5031; Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 960, loja A,
Copacabana, = 3208-3806/3807. 9h/19h (sab. até 17h; fecha dom.). Cc: todos. Cd:
todos. ? www.planetasonho.com.br. Aberto em 1996.

Nesse contexto, congquanto a insurgéncia da parte autora, entendo
que a documentacdo juntada pela corré € suficiente para provar que a marca
"DEDICATQ" era notoriamente conhecida ao tempo do registro indevido, tendo
em vista que o nimero de unidades do prosecco da marca italiana comercializado
no Brasil ndo pode ser tido como irrelevante. Logo, € certa a possibilidade de gerar
confusdo nos consumidores, pois a autora e a corré atuam no mesmo ramo de
atividade: “vinho; bebidas alcodlicas [exceto cerveja]; bebidas alcoodlicas
contendo frutas; sidra”, listados na NCL(9) 33, além de terem seus
produtos comercializados em populares lojas virtuais




brasileiras (ut https://lista.mercadolivre.com.br/espumante-

dedicato; https://www.extra.com.br/espumante-italiano-dedicato-brut-branco-
750ml/p/1500002628; https://www.americanas.com.br/produto/86637718/espum
ante-italiano-dedicato-brut-branco-

750ml; https://www.amazon.com.br/Espumante-italiano-Dedicato-Branco-
750mL/dp/BO7W7QH2KN; html; https://www.americanas.com.br/produto/1780
453595; https://www.shoptime.com.br/produto/1780453595/espumante-monte-
paschoal-dedicato-brut-
champnoise?pfm_carac=DON%20MARCONI&pfm_index=17&pfm_page=selle
r&pfm_pos=grid&pfm_type=vit_product_grid&sellerld=28736165000145).

A esse respeito, destaco o volume de negécios realizados pela
empresa Italiana nos ultimos anos no Brasil, de acordo com planilha anexada aos
autos do processo administrativo (evento 1 - OUT5, p. 5):

Ano Quantidade Volume de negoécios
2002 22.200 24.420,00
2003 44.400 39.960,00
2004 33.300 27.750,00
2005 88.800 64.380,00
2006 166.500 116.550,00
2007 177.600 124.320,00
2008 233.100 203.130,00
2009 66.594 69.923,70
2010 285018 383.913,89
2011 97.074 185.246,28
2012 107814 170.191,44
2013 151.104 223.786,36
2014 64.776 86.532,50
1.538.280 1.720.104,18

Conforme é possivel observar, no ano de 2010, que antecedeu
0 pedido de depdsito do registro da marca DEDICATO pela empresa autora,
foram comercializadas 285.018 (duzentas e oitenta e cinco _mil e
dezoito) unidades do produto Italiano no Brasil. E foi justamente esse volume de
negacios que levou o INPI a nulificar o registro outrora concedido a demandante,
por caracterizado o conhecimento da marca no segmento de mercado em questéo.

Segundo afirmou o INPIl,a CUP ndo da qualquer definicdo de
notoriedade, nem, tampouco, estabelece critérios para sua apreciacdo, razdo pelo



qual a Autarquia Federal, na qualidade de autoridade competente para apreciar
matéria dessa natureza, considera a questdo observando se a marca pPossui
certo conhecimento no Brasil, em segmento de mercado idéntico ou similar:.

Nesse aspecto, diante da indeterminacdo legal e tratando-se de
critérios de regularidade técnica, o Judiciario deve adotar postura de
autocontencdo e deferéncia a interpretacdo promovida por o6rgdo técnico do
executivo, especificadamente em tema complexo, ao menos que a lei seja clara ou
a interpretacdo legal seja desarrazoada, 0 que inocorre no caso em tela.

Noutras palavras, entender de modo diverso, frente a decisdo que
ndo se mostra desproporcional ou irrazoavel, além do risco em incidir em
inadequado subjetivismo em tema complexo (porque o produto que pode ser
notoriamente conhecido para uma classe de determinados consumidores, pode néo
ser para outra), acabaria por prejudicar a coeréncia e a dinamica da politica
regulatoria da autoridade administrativa.

A proposito, o e. STJ, analisando caso de colidéncia de marcas, ja
assentou a competéncia do INPI para avaliar uma marca como notoriamente
conhecida, sob pena de malferimento ao principio da separacdo dos poderes e
invasdo a seara do meérito administrativo da autarquia digressdo do Poder
Judiciario a esse respeito (Precedente: RECURSO ESPECIAL n° 1.190.341/RJ,
Relator Min. Luis Felipe Salomao, julgado em 05/12/2013).

De outro norte, o fato de o INPI n&o ter aplicado o art. 124, XXIII,
da LPI, por considerar que nao restou cabalmente demonstrado por Contri
Spumanti S.P.A. que autora conhecia a titularidade alheia, ndo infirma a concluséo
sobre a notoriedade da marca em questdo, ja que o reconhecimento da notoriedade
de marca pelo INPI leva em conta certo conhecimento no Brasil, em segmento de
mercado idéntico ou similar, e tem como objetivo fundamental a repressdo a
concorréncia desleal, buscando evitar _a possibilidade de confuséo
do consumidor que adquire determinado produto ou servigo, pensando ser outro,
e ainda o locupletamento de uma empresa com o produto do esforco alheio que
veio a consolida-lo no mercado.

N&o se exige para o reconhecimento da notoriedade, portanto, a
inequivoca ciéncia do fornecedor/empresario de que a marca por ele utilizada seja
colidente com a de outro, mas, sim, certo conhecimento do signo nominativo em
idéntico segmento mercadoldgico e a possibilidade de causar confusdo nos
consumidores.

Por sua vez, o posterior indeferimento do registro da marca Contri
Spumanti S.P.A. (Processo n° 840.564.147), além de ndo ser objeto da lide, foi
motivado pela anterioridade do pedido da autora, que, como visto nos presentes
autos, ja foi anulado. Nesses termos, é o teor da consulta publica efetuada junto ao
INPI:


https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=711604505730981471125205733575&evento=40400625&key=ba8367f91cc0c4c3027ab1dab4b255895470bbe6265ba4f730f4ee0bf5871654&hash=fd83c91114592750303205b145ff287c#note2

RPI  Data RPI Despacho  Img Complemento do Despacho
Protocolo: 850190408129 (06/12/2019)
Peticdo (tipo): Recurso contra decisdo em processo de registro (333.17)
- Titular(es): CONTRI SPUMANTI S.P.A.
Procurador: Ariboni, Fabbri e Schmidt Sociedade de Advogados
Detalhes do despacho:Recurso contra o indeferimento

Notificacdo de

2572 22/04/2020
recurso

Emisséo de
folha de rosto
2549 12/11/2019  de cdpia

Protocolo: 850190355627 (25/10/2019)
_ Peticéo (tipo): Cdpia reprografica simples (824.3)
Requerente: ARIBONI, FABBRI & SCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS

rez:';%'lzzca Procurador: Ariboni, Fabbri e Schmidt Sociedade de Advogados
Detalhes do despacho: A marca reproduz ou imita 0s seguintes registros de terceiros, sendo, portanto,
Indeferimento irregistravel de acordo com o inciso XIX do Art. 124 da LPI: Processo 904153045 (DEDICATO). Art. 124 - N&o séo
2546 22/10/2019 . - registraveis como marca: XIX - reproducdo ou imitacdo, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca
do pedido - h y i ” e . a
alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou servigo idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de causar
confusdo ou associacdo com marca alheia;
Emissdo de

Protocolo: 850170242550 (28/09/2017)
_ Peticdo (tipo): Cdpia reprografica simples (824.3)
Requerente: ARIBONI, FABBERI & SCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS

folha de rosto
2441 17/10/2017  de cdpia

repsn:'g%'lzzca Procurador: Ariboni, Fabbri e Schmidt Sociedade de Advogados
Sobrestamento . " - :
2438 26/09/2017 do exame de - Peticdo 850150095194 (Nulidade administrativa de registro de marca (336.1)) Referente ao processo 904153045
g (DEDICATO)

Por derradeiro, nos termos invocados pela corré Contri Spumanti
S.P.A., inclusive em sede administrativa (evento 1 - OUT5, p. 5), congquanto ndo
tenha sido objeto de detido exame pelo INPI, é possivel inferir o reconhecimento
da nulidade de registro da marca depositado pela parte autora também com
fundamento em direito de precedéncia (ex vido art. 129, § 1° da Lei
9.279/1996). Isso porgue os elementos coligidos aos autos comprovam que a
requerida, de boa-fé, fazia uso da marca DEDICATO, designativa de produto
idéntico ou semelhante, ha mais de seis meses antes do pedido de registro
formulado pela requerente.

E improcedente, portanto, o pleito veiculado pela empresa BASSO
VINHOS E ESPUMANTES LTDA.

3 - DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da autora,
nos termos da fundamentacé&o, resolvendo o mérito com fulcro no art. 487, I, CPC.

Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento das custas
processuais e dos honorarios advocaticios aos procuradores dos corréus CONTRI
SPUMANTI S.P.A e INPI, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa (R$
31.573,02 x 10% = R$ 3.157,30), na proporc¢do de 50% para cada procurador (R$
1.578,66), nos termos do art. 85, 82° e §4°, inciso 11, do CPC. A verba honoraria
deverd ser atualizada desde o ajuizamento da acdo até o seu efetivo
pagamento pelo IPCA-E, e acrescida de juros moratorios em percentual idéntico
ao aplicado a caderneta de poupanga, sem capitalizacdo, a contar
do transito em julgado da  presente  sentengca, observando-se a taxa
de juros variavel quando for o caso (Lei n° 12.703/2012).

Custas ja adimplidas (evento 22, CUSTAS]).

Sentenca publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se.



Opostos eventuais embargos de declara¢do com efeitos infringentes,
abra-se vista a parte contraria, nos termos do art. 1.023, §2°, do CPC.

Interposto recurso de apelacdo, intime-se a parte adversa para
apresentar contrarrazdes no prazo legal (art. 183, caput, e/ou 1.010, § 1°, do CPC).
Apbs, deve ser dada vista ao recorrente caso sejam suscitadas pelo recorrido as
matérias referidas no § 1° do art. 1.009, nos termos do § 2° do mesmo dispositivo.
Por fim, remetam-se os autos ao Egrégio TRF da 42 Regido, nos termos do 1.010,
8 3°, do Caodigo de Processo Civil, independentemente de juizo de admissibilidade.

Documento eletrénico assinado por JOEL LUIS BORSUK, Juiz Federal Substituto, na forma do artigo
19, inciso 11, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolugdo TRF 42 Regido n° 17, de 26 de
marc¢o de 2010. A conferéncia da autenticidade do documento esta disponivel no endereco eletrdnico
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do codigo

verificador 710011945200v88 e do codigo CRC fa3f702b.

Informac®es adicionais da assinatura:
Signatario (a): JOEL LUIS BORSUK
Data e Hora: 4/11/2020, as 14:35:14

1. in TAVARES, Maria de Lourdes Coutinho. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA: ESPECTRO DE PROTEGAO LEGAL. Caderno Tematico

de Propriedade Industrial, 22 Edicdo Ampliada Fevereiro de 2007, pp. 149/191. &

2. A Convencdo de Paris ndo define a notoriedade da marca nem estabelece critérios para sua apreciagéo. Por tal razdo, o INPI, como reparticdo central nacional
competente para apreciar a matéria, considera a questéo observando se a marca possui certo renome ou fama, no Brasil, dentro do ramo de atividade.
(DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentarios a lei da propriedade industrial: Lei n. 9279 de 14 de maio de 1996, modificada pela Lei n. 10.196 de 14.02.2001.

Rio de Janeiro: Forense, 2009) &
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