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	:
	000003-00.2012.4.02.0000[footnoteRef:1] [1:  Material adaptado. Os nomes foram alterados pelo professor a partir do documento original.] 


	RELATOR
	:
	DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO IVAN ATHIÉ

	AGRAVANTE
	:
	PRICKETS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

	ADVOGADOS
	:
	MARCO TULIO CICERO E OUTROS

	AGRAVADA
	:
	MELVIN PRICKETS LICENSING LLC

	ADVOGADOS
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	ORIGEM
	:
	DÉCIMA TERCEIRA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (000001.2011.4.02.5101)




R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por PRICKETS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, contra a decisão interlocutória de fls. 26/29 (fls. 920/923 dos autos do processo cognitivo), que deferiu a antecipação da tutela requerida por MELVIN PRICKETS LICENSING LCC, determinando a suspensão dos efeitos do registro marcário concedido à empresa agravante, bem como a abstenção do uso da marca PRICKETS, sob pena de multa diária.

Em suas razões, a agravante sustenta, em resumo, que, caso seja mantida a decisão agravada, restará caracterizado, na hipótese, o fenômeno que a doutrina e a jurisprudência qualificam como "periculum in mora inverso", uma vez que o dano causado pela concessão da medida será superior ao dano que se deseja evitar, pois gerará consequências irreversíveis, de impacto imediato em seus clientes, funcionários e fornecedores.  Alega, ainda, que estão ausentes o fumus boni iuris, porquanto inexiste nos autos provas da notoriedade da empresa agravada pelo consumidor brasileiro, bem como o periculum in mora, já que a agravante opera no mercado desde 1994 e a empresa agravada só veio a requerer o registro de sua marca no País em 2004.  Requer, assim, seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para que a decisão impugnada seja suspensa, e provido o agravo, para a integral revogação da antecipação da tutela concedida em primeiro grau.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de fls. 141/147.

Oferecidas contrarrazões pela empresa agravada (fls. 169/189) e com parecer da Procuradoria Regional da República, opinando pelo desprovimento do recurso (fls. 192/194), vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.  Em mesa para julgamento.

Rio de Janeiro, 14 de março de 2013.



ANTONIO IVAN ATHIÉ
Desembargador Federal – Relator


V O T O

Conheço do agravo de instrumento, uma vez que presentes seus pressupostos legais.

A questão foi analisada com propriedade pela Procuradoria Regional da República, sendo oportuna a transcrição do seguinte trecho de seu bem lançado parecer (fls. 193/194), cujos jurídicos fundamentos adoto como razão de decidir:


"Não merece prosperar o recurso interposto.

Primeiramente, cumpre salientar que, em conformidade com o artigo 273, inciso I, do Código de Processo Civil, a decisão sobre a antecipação da tutela é ato de livre convencimento motivado do juiz, uma vez presentes prova inequívoca e receio de dano irreparável, ou de difícil reparação.

sabe-se que é vedado o registro de marcas semelhantes pertencentes á mesma classe, conforme dispõe o artigo 124, inciso XXIII, da lei n.º 9279/96, in verbis:

"Art. 124.  Não são registráveis como marca;
[...]
XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia."

No caso em tela, a parte autora depositou a marca "MELVIN PRICKETS", nos Estados Unidos, em 1986, a qual passou a identificar sua rede de restaurantes.  Ocorre que, no banco de dados do INPI, encontra-se o registro de outra marca, denominada "PRICKETS", depositada pela ré, ora agravante, em 1994.  Em virtude da identidade entre os sinais, o INPI acabou por obstar os pedidos de registro de n.º 000.000.003 e n.º 000.000.004 efetuados pela agravada.

Em uma análise preliminar, observando-se as semelhanças entre as marcas em questão, torna-se evidente a identidade conceptiva, gráfica e fonética, o que as afasta de sua finalidade precípua, qual seja, a capacidade de distinguir produtos e serviços.  fato que se agrava, já que as sociedades empresárias litigantes desenvolvem atividades afins.  O enfraquecimento da capacidade distintiva poderia induzir o consumidor a erro, bem como motivar concorrência desleal, conforme foi demonstrado pela agravada em fls. 127/128.

Neste contexto, cabe trazer à colação o seguinte julgado deste egrégio Tribunal:


PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INPI. EMPRESAS QUE EXERCEM ATIVIDADES AFINS. SEMELHANÇA CAPAZ DE GERAR CONFUSÃO. PROTEÇÃO ASSEGURADA PELO ART. 5º, INCISO XXIX, DA CF/88. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. NOTORIEDADE DE MARCA. ANULAÇÃO DO REGISTRO DE MARCA COMERCIAL. LEI Nº 9.279/96.
1- A ação de nulidade de registro de marca ou patente há que ser proposta contra o titular do registro, tendo o INPI como co-réu, já que é a Autarquia responsável pela concessão do registro de marcas e patentes. 2- Expressões semelhantes, destinadas a assinalar artigos pertencentes ao mesmo ramo mercadológico, são passíveis de induzir o consumidor em erro ou confusão. 3- O art. 124, inciso XIX da Lei nº 9.278/96 veda o registro de marcas idênticas ou semelhantes para produtos pertencentes a ramos de atividades afins. 4- Não há dúvida que a expressão FRI-D''OR é imitação da marca e do nome comercial FRIT D''OR, previamente registrado pela Apelada, sendo-lhe garantido, pois, o uso exclusivo da referida marca. 5- Indiscutível e evidente a notoriedade do nome da Apelada, por ocasião do pedido de registro da marca FRI-D''OR. Precedentes jurisprudenciais. 6- Recursos e remessa improvidos. Sentença mantida.
(TRF da 2ª região, AC 273974, Quarta turma, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJU 25/09/2003, p. 169)

A sociedade empresária autora logrou êxito em demonstrar a notoriedade e anterioridade de seu registro (fumus boni iuris), bem como o perigo de lesão grave de difícil reparação (periculum in mora), já que teve pedidos de registro indeferidos em razão da similitude.

Ressalta-se que a própria Diretoria de Marcas do INPI reconheceu a pertinência da pretensão autoral em sua contestação (fls. 135/139).

Sendo assim, verificados os requisitos essenciais à concessão de tutela antecipada, nos termos do caput e inciso I, do artigo 273, Código de Processo Civil, merece ser ratificada a decisão proferida pelo Juízo ad quo."


Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.



ANTONIO IVAN ATHIÉ
Desembargador Federal – Relator


EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO REGISTRO DE MARCA - EMPRESAS ATUANDO NO MESMO RAMO DE NEGÓCIOS - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 273, I, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.
I – A decisão sobre a antecipação da tutela é ato de livre convencimento motivado do juiz, uma vez presentes prova inequívoca e receio de dano irreparável, ou de difícil reparação;
II – Demonstrada a notoriedade e anterioridade do registro da empresa agravada (fumus boni iuris), bem como o perigo de lesão grave de difícil reparação (periculum in mora), já que teve pedidos de registro indeferidos em razão da similitude, deve ser mantida a liminar que determinou a suspensão do registro da agravante, como também a abstenção do uso da marca por ela utilizada;
III - Agravo desprovido.


ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, na forma do relatório e voto constantes dos autos, que passam a integrar o presente julgado.

Rio de Janeiro,         26   /  03  / 2013 (data do julgamento).



ANTONIO IVAN ATHIÉ
Desembargador Federal – Relator
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