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a) Prickets.

Com o objetivo de reproduzir uma típica lanchonete americana dos anos 50, o empresário Charles Fields abriu, em dezembro de 1993, um restaurante na esquina da Alameda das Pedras com a Rua Florida, na cidade de São Paulo, distinguindo-o, perante o público consumidor, com o nome “PRICKETS”.

A empresa devidamente se registrou junto à Junta Comercial do Estado de São Paulo, assumindo o nome empresarial “Prickets - Comércio de Alimentos Ltda.” (anexo 1).

Decorada e inspirada nos anos 50, a “Prickets” compunha seu ambiente temático com gravuras de Marilyn Monroe, Elvis Presley, juke boxes nas mesas tocando vários sucessos dos anos 50, sofás e cadeiras vermelhas almofadadas e funcionários uniformizados ao estilo de época. Todos os detalhes foram pensados para criar a atmosfera típica de uma lanchonete americana dos anos 50.

Junto ao logotipo da “Prickets”, vinha ainda a inscrição “The Finest Hamburguer”. A empresa manteve o uso do título “Prickets” até abril de 2012, quando foi obrigada, por decisão judicial (v. item “e”, infra), a se abster do seu uso (igualmente, nessa mesma ocasião, a página eletrônica www.prickets.com.br também teve que ser retirada do ar).

b) Os pedidos de registro de marca pela Prickets.

Em janeiro de 1994, a sociedade empresária “Prickets Comércio de Alimentos Ltda.” entrou com o pedido, junto ao INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial, de registro da marca “Prickets The Finest Hamburger” em sua forma nominativa (processo INPI n.º 000.000.001 - anexo 2)
 e, posteriormente, em maio do mesmo ano, o pedido de registro de marca sob a forma mista (processo INPI n.º 000.000.002 - anexo 3)
.

Em novembro de 2004, houve a publicação do pedido de registro de marca sob forma nominativa, conforme dispõe o artigo 158 da nova lei de propriedade industrial, abrindo-se o prazo para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.

c) Melvin Prickets.

A “Melvin Prickets” é uma famosa cadeia de restaurantes mundialmente conhecida por recriar a atmosfera dos anos 50 em suas lanchonetes. Seu primeiro restaurante foi aberto em junho de 1986, em Los Angeles, pelo empresário Hahn Burguer, quando foi registrada a marca nos Estados Unidos e, desde então, o logotipo característico vem sendo usado com o nome da marca, seguido da frase “The Original Hamburger”. O cardápio, a decoração, as cadeiras do balcão e a zona de grelhados foram baseados em um restaurante de 1947, o Apple Pan, localizado na zona oeste de Los Angeles. Atualmente, a “Melvin Prickets” conta com 300 lojas e franquias espalhadas por 16 países e suas vendas anuais de 2006 a 2010 atingiram o valor de 1,4 bilhão de dólares e, em 2011, comemorou 25 anos de existência.

Em julho de 2012, a “Melvin Prickets” anunciou um acordo de franquia com o empresário da área de restaurantes, Donald Picles, com a finalidade de abrir trinta restaurantes no Brasil. A notícia se fez acompanhar pelos recentes anúncios sobre novos acordos de franquia assinados no Peru e no Equador, bem como a abertura de um segundo restaurante no Chile e o primeiro na República Dominicana, sendo este último, aliás, o maior do mundo da cadeia.

Conforme o empresário Donald Picles, desde 2004 ele vinha tentando trazer o restaurante ao Brasil, mas não conseguia em virtude da existência de outra hamburgueria que usava a marca Prickets. Note-se, inclusive, que, desde agosto de 2011, está registrada junto à Junta Comercial do Estado de São Paulo a sociedade “Melvin Prickets Participações Ltda.”, cujos sócios, com 50% de participação social cada um, são Donald Picles e Helen Mustard (anexo 4).

d) Os pedidos de registro de marca pela Melvin Prickets.

Concomitantemente, em março de 2004, a sociedade estrangeira “Melvin Prickets Licensing Corp.”, constituída nos Estados Unidos, entrou com dois pedidos de registro de marca junto ao INPI, um sob a forma nominativa (processo INPI n.º 000.000.003 - anexo 5) e outro sob a forma mista (processo INPI n.° 000.000.004 - anexo 6
). Em maio de 2011, esses pedidos de registro de marca formulados pela “Melvin Prickets” foram indeferidos com base no artigo 124, XIX, da nova lei de propriedade industrial
.

e) A disputa entre a “Prickets” e a “Melvin Prickets”

Em abril de 2006, a sociedade “Melvin Prickets Licensing Corp.” apresentou oposição de terceiro, junto ao INPI, face à publicação do pedido de registro do processo INPI n.º 000.000.001. Em dezembro de 2007, tal pedido foi indeferido com fundamento nos artigos 6.º e 8.º da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (conforme revista em Estocolmo em 14 de julho de 1967), a qual foi definitiva e integralmente promulgada no Brasil por meio do Decreto n.º 635, de 21 de agosto de 1992
.

Em outubro de 2011, a empresa norte-americana moveu uma ação pelo procedimento ordinário contra a “Prickets” e contra o INPI, pleiteando a suspensão dos efeitos do registro INPI n.º 000.000.002 (processo n.º 000001.2011.4.02.5101, 13.ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro - anexo 7), com pedido de antecipação de tutela, bem como que o empresário brasileiro se abstivesse do uso da marca mista.

Em março de 2012, foi deferido o pedido antecipado de suspensão dos efeitos do registro junto ao INPI, determinando que a empresa brasileira se abstivesse de usar a marca “Prickets” no prazo de 30 dias após a decisão judicial. A “Melvin Prickets” foi considerada uma marca notoriamente conhecida e, por conseguinte, deveria ser protegida conforme o artigo 6-bis I, da Convenção da União de Paris.

A “Prickets” interpôs, junto ao Tribunal Regional Federal da Segunda Região, agravo de instrumento contra aquela decisão de primeira instância (processo n.º 000002-00.2012.4.02.0000 - anexo 8). Em decisão monocrática, o desembargador federal Abel Gomes despachou afirmando não ter encontrado motivos relevantes para alterar o entendimento do Juízo a quo, pois diante da extrema semelhança entre as marcas das duas empresas, em um exame preliminar, caracterizou-se a apropriação do conjunto-imagem do restaurante da empresa “Melvin Prickets” pela empresa “Prickets”, violando o artigo 124, inciso XXIII, da nova lei de propriedade industrial.

f) Situação atual.

Em virtude da decisão judicial, a hamburgueria ficou com sua fachada coberta, não mais ostentando, no seu estabelecimento, o título “Prickets” e a correspondente figuração. A fim de explicar a situação, a ex-“Prickets” vinha distribuindo uma carta para os clientes que frequentavam o seu estabelecimento, alegando que a determinação da justiça é uma “oportunidade de renovar e melhorar o que já é bom” (anexo 9).

O processo judicial por meio do qual a “Melvin Prickets” pleiteia a suspensão dos efeitos do registro da marca “Prickets” aguarda decisão do juízo da 13.ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. O agravo de instrumento foi definitivamente julgado, tendo-lhe sido negado provimento em março de 2013 (anexo 10).
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� Note-se que o registro do primeiro pedido foi negado em agosto de 1994 com base nos artigos 62, parágrafo único, e 64, da antiga Lei n.º 5.772, de 21 de dezembro de 1971, que instituíra o Código de Propriedade Industrial (sendo que essa lei foi revogada pela atual Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial).


Os mencionados dispositivos da Lei n.º 5.772/71 assim se transcrevem:


“Art. 62. Só podem requerer registro de marca as pessoas de direito privado, a União, os Estados, os Territórios, Municípios, o Distrito Federal e seus órgãos de administração direta ou indireta. Parágrafo único. As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativa à atividade que exerçam efetiva e lìcitamente, na forma do artigo 61.”


“Art. 64. São registráveis como marca os nomes, palavras, denominações, monogramas, emblemas, símbolos, figuras e quaisquer outros sinais distintivos que não apresentem anterioridades ou colidências com registros já existentes e que não estejam compreendidos nas proibições legais.”


� Já o segundo pedido, referente ao registro sob a forma mista, foi indeferido em janeiro de 1995, mas, graças a um recurso, foi dado prosseguimento ao exame do assunto. Em janeiro de 2001, esse pedido foi novamente indeferido com base no artigo 124, VIII, da atual lei de propriedade industrial, tendo havido interposição de recurso.


Sobre o recurso interposto, o INPI se manifestou, em dezembro de 2003, dizendo que a expressão “The finest hamburger” é irregistrável à luz do artigo 124, inciso VII, da nova lei de propriedade industrial, devendo o solicitante, se desejasse prosseguir com o exame do pedido de registro, solicitar apenas o registro do nome “Prickets”, o que foi deferido em julho de 2006. 


O mencionado dispositivo da atual lei de propriedade industrial assim se transcreve:


“Art. 124. Não são registráveis como marca: [...] VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda; VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo; [...]”.


� Os dois pedidos foram momentaneamente sobrestados em junho de 2007, a fim de que a houvesse a decisão definitiva sobre pedidos anteriores e procedimentos em registros colidentes.


� “Art. 124. Não são registráveis como marca: [...] XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; [...].”


� “Art. 6(1). As condições de depósito e de registro das marcas de fábricas ou de comércio serão determinadas em cada país da União pela respectiva legislação nacional. (2) Não poderá, todavia ser recusada ou invalidada uma marca requerida em qualquer dos países da União por um nacional de um país desta, com o fundamento de não ter sido depositada, registrada ou renovada no país de origem. (3) Uma marca regularmente registrada num país da União será considerada como independente das marcas registradas nos outros países da União inclusive o país de origem.”


“Art. 8. O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigações de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio.”
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