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13.ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO


DECISÃO


Trata-se de ação de procedimento ordinário movida pela sociedade comercial norte-americana MELVIN PRICKETS LICENSING, LLC. em face do INPI e da empresa brasileira PRICKETS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., com pedido de antecipação de tutela, para que seja determinada a suspensão dos efeitos do registro n.º 000.000.002 para a marca mista PRICKETS, bem como seja determinada a abstenção de uso, pela empresa ré, da referida marca mista, ou de qualquer outro signo que se assemelhe à marca MELVIN PRICKETS da autora, até o julgamento final da demanda, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 20.000,00.
Relata a empresa autora, em apertada síntese, que a marca MELVIN PRICKETS identifica uma das mais famosas cadeias de restaurante em todo o mundo, tanto por criar uma atmosfera ligada aos restaurantes tipicamente norte-americanos da década de 1950 tanto pela qualidade dos serviços e alimentos oferecidos; o primeiro restaurante MELVIN PRICKETS foi inaugurado em 06/06/1986 na cidade norte-americana de Los Angeles, já utilizando um logotipo característico e a expressão MELVIN PRICKETS como nuclear de sua denominação social, e desde então a rede expandiu-se nos Estados Unidos e em diversos outros lugares do mundo, encontrando-se presente atualmente bem mais de 16 países; a marca MELVIN PRICKETS foi depositada nos Estados Unidos em 1986 e veio a ser concedida em 1987, tanto na forma nominativa como para o seu famoso logotipo, assim representado:
(...)
Prossegue afirmando que a marca MELVIN PRICKETS está registrada em diversos outros Países; o valor das vendas anuais de produtos, no período de 2006 a 2010, atingem o valor de 1,4 bilhão de dólares; a marca é reconhecida internacionalmente e já recebeu diversos prêmios; o reconhecimento da marca atingiu o Brasil nas duas últimas décadas, com a popularização da internet, pois a marca é mencionada em diversos sites locais.
Relata que em 1994 a empresa ré depositou os pedidos de registro para a marca PRICKETSTHE FINEST HAMBURGER, tanto sob apresentação nominativa (n.º 000.000.001) quanto sob apresentação mista (n.º 000.000.002), a seguir representada:
(...)
O pedido de registro n.º 000.000.001 sofreu oposição da parte autora e foi indeferido em 29/05/2007, com base nos artigos 6º e 8º da CUP; interposto recurso pela empresa ré, foi mantido o indeferimento, conforme publicação de 06/04/2010; de maneira contraditória, o INPI decidiu pelo deferimento do pedido de registro n.º 000.000.002, referente ao logotipo que afronta grosseiramente os direitos da autora; tal pedido foi inicialmente indeferido em 09/01/2001 por considerar o INPI que infringiria a regra do art.124, VII, da LPI, que não permite o registro de sinais de propaganda; interposto recurso, entretanto, o INPI facultou à empresa ré eliminar a expressão THE FINEST HAMBURGER da marca, a fim de que a análise prosseguisse, culminando na concessão do registro, assim representado:
(...)
Na época, o INPI não previa a hipótese de que, em sede de recurso, se mantivesse o indeferimento por motivo distinto daquele inicialmente apontado, distorção que foi corrigida pelo Parecer Normativo 02/08, publicado na RPI n.º 1971, de 14/10/2008, e pela criação do despacho 061 - notificação de novo impedimento legal ao indeferimento; assim, o registro da empresa ré veio a ser concedido pelo INPI, obstando a concessão, em favor da autora, dos pedidos de registro n.ºs 000.000.003 e 000.000.004, ambos para a marca MELVIN PRICKETS, conforme publicações na RPI de 03/05/2011, as quais foram objeto de recurso.
Sustenta a autora que a marca MELVIN PRICKETS é notoriamente conhecida, merecendo a proteção do art. 6 bis I da CUP e art.126 da LPI, e não poderia ser desconhecida da empresa ré, que a reproduziu de maneira gritante, em violação ao art.124, XXIII, da LPI; o termo PRICKETS faz parte da denominação social da autora desde a sua fundação, em 1986, sendo protegido pelo art.8º da CUP e art.124, V, da LPI.
Relatados, decido.
O parágrafo único do art. 173 da LPI dispõe que “o juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios”.
Como requisitos processuais próprios, podemos considerar aqueles previstos no art. 273, caput e incisos e §2º do Código de Processo Civil, referentes ao instituto da antecipação de tutela, que são: existência de prova inequívoca; verossimilhança da alegação; existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e reversibilidade do provimento antecipado.
Analisando os pressupostos para a antecipação pretendida, verifico estarem todos presentes neste caso.
Em exame preliminar, verifico que os documentos trazidos pela parte autora comprovam o alto grau de conhecimento da marca MELVIN PRICKETS, no ramo de restaurantes, ao redor do mundo.
Ainda que a marca não esteja estabelecida em nosso País, é fato que, no mundo contemporâneo em que vivemos, com amplo acesso a informações por meio da internet e com uma considerável quantidade de brasileiros que viajam para o exterior, não é crível que um empresário local desconhecesse a existência da marca MELVIN PRICKETS, e elaborasse uma outra que, em tudo, a ela se assemelha.
De fato, as marcas são praticamente idênticas, à exceção da supressão do elemento MELVIN na marca da empresa ré. A semelhança entre os restaurantes da autora e o da empresa ré é impactante - concepção visual e ideológica, cores, cardápios - traduzindo-se em um caso evidente de apropriação de conjunto-imagem (trade dress) de outrem.
Em consulta ao site da empresa ré - www.prickets.com.br - é possível ainda observar que, a par de o registro da marca ter sido concedido com a supressão da expressão THE FINEST HAMBURGER, a empresa ré a vem utilizando como originalmente depositada. 
Confira-se a reprodução das marcas utilizadas pelas empresas, colhidas em seus respectivos sites (www.melvinprickets.com e www.prickets.com.br)
[bookmark: _GoBack]Assim, em exame preambular, julgo equivocada a concessão do registro n.º 000.000.002 para a marca PRICKETS na classe 38:60, eis que em desacordo com as disposições dos arts. 6 bis e 8 da Convenção da União de Paris, bem como do art.124, XXIII, da LPI.
Marca característica da tutela liminar é a urgência na sua efetivação. No caso, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação está plenamente demonstrado, na medida em que é evidente a associação dos produtos e serviços oferecidos pela empresa ré com aqueles da empresa autora. Ademais, a concessão da marca objeto do registro n.º 000.000.002 em favor da empresa ré importou no indeferimento dos pedidos de registro n.ºs 000.000.003 e 000.000.004, ambos para a marca MELVIN PRICKETS, depositados pela empresa autora.
Por fim, quanto à reversibilidade do provimento antecipado, é indene de dúvidas que, no caso de insucesso da presente demanda, a empresa ré terá todos os meios judiciais cabíveis para pleitear eventual indenização.
Do exposto, DEFIRO o pedido de liminar, nos termos do artigo 173 e seu parágrafo único da LPI, para determinar a suspensão dos efeitos do registro n.º 000.000.002 para a marca PRICKETS na classe 38:60.
Em conseqüência, determino à empresa ré que, no prazo de 30 (trinta) dias da data em que for intimada, se abstenha de usar a marca PRICKETS, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Intimem-se. Citem-se os réus, sendo a empresa ré via carta precatória.”

Rio de Janeiro.  25 de novembro de 2011.
MARCIA MARIA NUNES DE BARROS
Juiz(a) Federal
1
