Propriedade intelectual - Marca - Nome empre-
sarial - Antecipacao de tutela - Concorréncia
desleal - Nao comprovacéo - Existéncia de
processo pendente junto ao INPI - Revogacéao da
medida liminar

Ementa: Agravo de instrumento. Propriedade intelectual.
Prestadores de servicos de hotelaria e afins. Marca
comum. Estabelecimentos em centros regionais dife-
rentes. Pedido de antecipacdo de tutela. Abstencdo do
uso da marca. Modificacdo imediata de fachada, bens
que guarnecem os imdveis e bens méveis sob pena de
multa diéria. Prejuizo econémico e concorréncia desleal
ndo comprovados. Processo de concessGo de marca
junto ao INPI néo finalizado. Necessidade de revogacéo
da liminar. Recurso provido.

- No caso dos autos, pois, conforme se verifica dos
documentos de f. 105 e 199-TJ, cada parte, até entdo,
levando-se em conta também seu tempo de constituicéo,
se localizava e desenvolvia suas atividades em mercados
regionais, uma na regido sul do Pafs e outra somente na
regido sudeste. Nao havendo coincidéncia ferritorial
entre as empresas, que leve o consumidor a adquirir os
servicos de uma pela outra, entendo que ndo estd con-
figurada a concorréncia desleal ainda.
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- Se ainda hd processo pendente de julgamento junto ao
INPI, entendo que o deferimento da tutela antecipada
nos termos colocados pelo juiz a quo se mostra bastante
arriscado, pois ndo restou comprovada nos autos modi-
ficacdo radical na situacdo da agravada que permita
determinar através de liminar mudanca que culminard
em grande repercussGo econdémica para a agravante.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  CIVEL  N°
1.0024.10.045798-5/001 - Comarca de Belo Horizonte
- Agravante: Orgbristol - Organizacdes Bristol Ltda. -

Agravada: Bristol Administracgo de Hotéis e
Condominios Ltda. - Relator: DES. NICOLAU MASSELLI

Acérddo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 13% Cadmara Civel
do Tribunal de Justica do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidéncia do Desembargador Nicolau Masselli, incor-
porando neste o relatério de fls., na conformidade da ata
dos julgamentos e das notas taquigrdficas, & unanimi-
dade de votos, EM DAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2010. - Nicolau
Masselli - Relator.

Notas taquigrdficas

Assistiram ao julgamento, pela agravante, o Dr.
Francisco Augusto de Carvalho e, pela agravada, a Dr.°
Sa@mia Batista Amim.

DES. NICOLAU MASSELLI - Presentes pressupostos
de admissibilidade do recurso, dele conheco.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
efeito suspensivo proposto por Orgbristol - Organizacées
Bristol Ltda., contra a douta decisdo de 1° grau, nos
autos de acdo cominatéria c/c perdas e danos ajuizada
em seu desfavor por Bristol Adm. de Hotéis e
Condominios Ltda., ora agravado, em que o i.
Magistrado a quo deferiu o pedido de antecipacdo dos
efeitos da tutela formulado pelo agravado.

Defende em seu recurso que a decisGo primeva
merece ser reformada, haja vista que a matéria discutida
nos autos é complexa e alguns fatos deixaram de ser
observados pelo Julgador, quais sejam:

- a anterioridade do registro da agravada na Junta
Comercial no ano de 1987;

- que houve confusé@o entre os conceitos de nome
comercial e marca;

- que ainda hd recurso pendente de julgamento
junto ao INPI acerca da nulidade do processo adminis-
trativo;

- a provisoriedade do registro concedido para a
agravada junto ao INPI, alids, com a seguinte obser-
vagdo em despacho “[...] sem direito ao uso exclusivo da
palavra hotelaria [...]";



- que o processo decidido pelo INPI diz respeito &
oposicdo de uma terceiro contra a agravada;

- que agravante e agravada atuam em Estados
diferentes da Federacdo e possuem logomarcas total-
mente diferentes, inclusive |4 tendo a agravada se mani-
festado no sentido de ndo ter interesse em atuar no
Estado de Minas Gerais;

- por fim, afirma que o principal séo as questées
afetas aos prejuizos financeiros que a decisdo ocasio-
nard, pois obrigard a agravante a renovar todo o enxo-
val de seus hotéis, além de prejudicar a continuidade e o
lancamento de novos empreendimentos & iniciados.

O ilustre Magistrado deferiu o pedido de anteci-

pacdo dos efeitos da tutela, proferindo em seu despacho
(f. 209/210-T)):

Com efeito, como claramente se observa do doc. de f. 160,
fora concedido & autora, em data de 29.12.09, o registro da
marca Bristol Hotelaria perante o Instituto Nacional de
Propriedade Industrial INPI, sendo vedada & ré, portanto, a
utilizacdo do vocdbulo ‘Bristol” para efeito de composicéo de
seu nome empresarial, sob pena de infringéncia ao principio
da anterioridade.

[-]

Pelo exposto, defiro o pedido liminar, para determinar a ré se
abstenha de utilizar o vocdbulo ‘Bristol’ para assinalar
servicos de hotelaria, acompanhado, ou néo, de outras
expressoes, sob pena de multa didria no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais).

Inconformada com tal decisGo em primeiro grau, a
agravante interpds o agravo de instrumento com pedido
de efeito suspensivo.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido através
do despacho de f. 340/342.

Houve apresentacéo de contraminuta c/c pedido
de reconsideracdo aviado pela parte agravada d&s
f. 349/367, cuja apreciacéo e indeferimento se encon-
tram & f. 401, isso apds manifestacdo da parte contrdria.

Em sintese, € o que contém o recurso.

Analiso.

Saliento de inicio que em casos como o dos pre-
sentes autos é sempre complexo se encontrar uma
solucdo adequada, tendo em vista que, como por mim
observado antes, envolvem consequéncias econémicas
de grande monta, haja vista que incidem exatamente os
direitos de propriedade intelectual, que em seu bojo
abarcam na maioria das vezes o nome e a marca de
empresas que j& se estabeleceram no mercado e sdo
reconhecidas por clientes e fornecedores exatamente por
tais termos.

Bom, adentrando as questées do presente caso,
tem-se que a agravante busca o provimento do presente
recurso para que seja revogada a antecipacdo de tutela
deferida, que determinou que a

ré se abstenha de utilizar o vocdbulo ‘Bristol” para assinalar
servicos de hotelaria, acompanhado, ou ndo, de outras

expressoes, sob pena de multa didria no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais).

Vé-se que ambas empresas utilizam o vocdbulo
“Bristol” para se identificar com prestadores de servicos
de hotelaria, basicamente, ou seja, realmente h& uma
coincidéncia de termo entre concorrentes, o que poderd
levar a uma confusdo por parte de consumidores.

Ascarelli bem pontua em A propriedade intelectual
e a nova lei de propriedade industrial, Ed. Saraiva, 1996,
p. 26/27, que:

As marcas indicam uma subespécie de produtos. Entre pro-
dutos similares, conhecidos por um nome do vocabuldrio,
encontram-se alguns com caracteristicas préprias, que foram
designados por um nome ou simbolo pelo titular da marca.
Isso torna possivel aos consumidores reconhecerem, de ime-
diato, os produtos que pretendem adquirir (ou os servios
que desejam utilizar) e ao empresdrio referi-los em sua
publicidade.

Dessa forma, com todo acerto, buscou o legislador
editar regras que tentam inibir qualquer tipo de conduta
ou ato que leve & concorréncia desleal ou causem con-
fus@o, o que inclui a utilizacdo de marcas e nomes coin-
cidentes entre empresas do mesmo setor. Isso porque o
consumidor identifica o servico ou produto através de
simbolos, marcas ou nomes que sdo apresentados no
mercado.

E interessante notar que muitos dos casos que tém
sido objeto de discuss@o perante o Judicidrio refletem um
fendmeno inevitével dos Gltimos anos, qual seja globali-
zacdo e ampliacdo do mercado, fazendo com que
empresas que antes se interessavam por mercados locali-
zados, ou regionais hoje busquem novos mercados em
outros Estados ou paises, surgindo, assim, a possibili-
dade de acontecer tais conflitos de inferesses.

Por ébvio, este é o caso dos presentes autos, pois,
conforme se verifica dos documentos de f. 105 e 199-TJ,
cada parte, até entdo, levando-se em conta também seu
tempo de constituicdo, se localizava e desenvolvia suas
atividades em mercados regionais, um na regido sul do
Pais e outra somente na regido sudeste.

Dessa forma, resta claro que a demanda ajuizada
tem por escopo alcancar a exclusividade do vocdbulo
“Bristol” com claro interesse na expansdo do negécio e,
portanto, que o consumidor ndo se confunda ao pro-
curar por fais servicos de uma ou de outra empresa.

Pois bem, feitas tais consideracées e analisando as
provas trazidas aos autos, entendo que a decisGo pro-
ferida deve ser reformada.

Isso porque, ndo havendo coincidéncia territorial
entre as empresas que leve o consumidor a adquirir os
servicos de uma pela outra, entendo que ndo estd con-
figurada a concorréncia desleal ainda.

Ademais, em que pesem todas as alegacées da
agravada e do documento de f. 374, que a principio
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levaria a crer que a mesma j& obteve em definitivo o uso
exclusivo do vocdbulo “Bristol”, porém, verifica-se ali
que tal certificado foi emitido no processo n°
820742333, sendo que ainda resta pendente de julga-
mento o processo 821588052, do qual néo se tem noti-
cia nos autos.

Dessa forma, se ainda hé processo da ora agra-
vante contra a agravada junto ao INPI pendente de jul-
gamento, entendo que o deferimento da tutela antecipa-
da nos termos colocados pelo Juiz a quo se mostra bas-
tante arriscado, pois ndo restou comprovado nos autos
modificac@o radical na situacdo da agravada que per-
mita determinar através de liminar mudanca que culmi-
nard em grande repercussGo econdmica para a agra-
vante.

A meu ver, ndo restou comprovado o periculum in
mora, ou seja, o prejuizo causado para a agravada em
razdo da demora no julgamento da lide que permitisse o
deferimento da medida antecipatéria, nos termos do art.
273 do CPC.

Outro ndo é entendimento deste egrégio Tribunal
sobre o tema. Se ndo, vejamos:

Agravo de instrumento. Acdo cominatéria. Concorréncia
desleal. Uso indevido de marca. Tutela antecipada.
Requisitos. Artigo 273 do CPC. Auséncia. - ‘Sé a existéncia
de prova inequivoca, que convenca da verossimilhanca das
alegacées do autor, é que autoriza o provimento anteci-
patério da tutela jurisdicional em processo de conhecimento’
(RITJERGS 179/251). Incabivel a concesséo da tutela quan-
do o direito invocado pelo autor depende de dilagéo pro-
batéria. (TIMG, Al n® 1.0452.06.023071-4/001, Rel. Des.
José Anténio Braga, 25.07.2006.)

Sendo assim, reitero que, havendo ainda recurso
pendente junto ao INPI e, mais, ante a complexidade da
matéria discutida nos autos, a evidente necessidade de
dilacéo probatéria em atencéo aos principios do contra-
ditério e da ampla defesa, entendo que a concessédo da
tutela culminaria em cerceamento de defesa para a
agravante.

Mediante tais consideracées, dou provimento ao
recurso, para revogar a antecipagéo de tutela concedida.

Custas, pelo agravado.

E como voto.

DES. ALBERTO HENRIQUE - Pelas mesmas razdes
do eminente Relator, dou provimento ao recurso.

DES. LUIZ CARLOS GOMES DA MATA - Evidencio
que recebi substancioso memorial de lavra da Bristol
Administracéo de Hotéis e Condominios. Ouvi atenta-
mente a exposicdo do voto do Relator.

Percebe-se, sem maiores delongas, que o presente
embate envolve consequéncias econémicas de incomen-
surdvel monta.

E patente que se encontra presente o conflito pelo
uso da marca “Bristol”, néo havendo ainda concorréncia
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desleal, quicd, porque néo existe coincidéncia territorial
entre as partes.

Apurou-se, mais, que existe em tramitagdo proces-
so administrativo no INPI envolvendo as partes, justa-
mente ventilando sobre o uso da marca aludida, cujo
desate ndo se tem noticia nos autos.

De outra enseada, também né&o existem no nicleo
dos autos quaisquer repercussbes econdmicas ou
mudanca dréstica da situacdo da agravada. Depreende-
se daf, pois, que a tutela antecipada foi concedida de
afogadilho, pelo que acompanho o querido Relator para
dar provimento ao agravo, revogando, assim, a tutela
anfecipada concedida.

E como voto.

Sumula - DERAM PROVIMENTO.



