Agravo de instrumento - Liminar - Titular de
marca - Registro no INPI - Semelhancga de
nomenclaturas - Empresa diversa - Utilizagéo -
Confuséo entre os consumidores - Abstencéo do
uso da marca

Ementa: Agravo de instrumento. Liminar. Titular de marca
registrada no INPI. Utilizacdo de nomenclatura seme-
lhante por outra empresa. Confusdo entre os consumi-
dores. Abstencdo do uso da marca.

- Tendo em vista que a utilizagdo das marcas “Lisa pé”
de propriedade da agravante e “Alisa pé”, utilizadas pela
agravada, cujo registro lhe foi indeferido, tem causado
confus@o entre os consumidores ante a semelhanca das
nomenclaturas, é licito que a agravante obtenha a sus-
pensdo do uso da referida marca pela agravada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CIVEL N° 1.0024.10.0309-
93-9/001 - Comarca de Belo Horizonte - Agravante: Elza

282 | Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 61, n° 192, p. 113-308, jan./mar. 2010

IndUstria e Comércio de Cosméticos Ltda. - Agravada:
Depelderme Produtos de Beleza Lida. - Relator: DES.
MOTA E SILVA

Acérddo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 18% Camara Civel
do Tribunal de Justica do Estado de Minas Gerais, sob a
Presidéncia do Desembargador Guilherme Luciano Baeta
Nunes, incorporando neste o relatério de fls., na con-
formidade da ata dos julgamentos e das notas taquigrd-
ficas, & unanimidade de votos, EM DAR PROVIMENTO AO
RECURSO.

Belo Horizonte, 23 de marco de 2010. - Mota e
Silva - Relator.

Notas taquigrdficas

DES. MOTA E SILVA - Trata-se de recurso de agra-
vo de instrumento interposto por Elza - IndUstria e
Comércio de Cosméticos lida. a fim de reverter a
decis@o proferida pelo douto Juizo a quo, Genil Anacleto
Rodrigues Filho (f. 54-TJ), que indeferiu o pedido liminar
em que pretendia o autor que fosse determinado & ré
que suspendesse o uso da marca “Lisa pé” em todos os
seus produtos, papéis, impressos, propagandas e quais-
quer artigos do género, até decisdo final do recurso, sob
pena de multa didria no valor de R$10.000,00 (dez mil
reais), ao argumento de que é proprietéria da referida
marca e que a semelhanca entre as nomenclaturas lhe
tem gerado transtornos, uma vez que confunde os con-
sumidores.

A parte agravante requer o provimento do presente
recurso para que seja deferida a liminar requerida orde-
nando & agravada que suspenda o uso da marca “Lisa
pé” em todos os seus produtos, sob pena de multa didria
no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Alega que deve
ser deferida a liminar com fulcro no disposto no art. 209
da Lei 9.279/96, e néo nos termos do art. 273 do CPC.

Foi indeferido o pedido de tutela antecipada recur-
sal.

Restou dispensada a intimagdo da parte agravada
para apresentar resposta, tendo em vista que a relacéo
processual ainda ndo se havia aperfeicoado.

E o relatério. Passo a decidir.

A agravante sustenta a necessidade de deferir a
liminar pleiteada com fulcro no art. 209 da Lei
9.279/96, que trata dos direitos e obrigacées relativos &
propriedade industrial.

Com razéo a agravante.

O direito & protecdo da marca é assegurado pela
Constituicdo da Republica, no art. 5°, inciso XXIX, da
Carta Magna de 1988, in verbis:

Art. 5° Todos s@o iguais perante a lei, sem distingdo de qual-
quer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no Pais a inviolabilidade do direito & vida, & liber-



dade, & igualdade, & seguranca e & propriedade, nos fermos
seguintes:

[..]

XXIX - a lei assegurard aos autores de inventos industriais privi-
légio tfempordrio para sua utilizagdo, bem como protecdo as
criacdes industriais, & propriedade das marcas, aos nomes de
empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o inferes-
se social e o desenvolvimento tecnolégico e econdmico do Pafs.

A finalidade da protegdo conferida pela lei é pro-
teger os direitos do consumidor bem como a clientela da
empresa, impedindo a prdtica da concorréncia desleal.

Sobre o tema, oportuna a licdo da ilustre professo-
ra lzabel Vaz:

Uma marca de fébrica ou de comércio é um sinal destinado
a distinguir os produtos de uma empresa industrial ou comer-
cial ou de um grupo de tais empresas, tal qual o fazem as
‘marcas de servico’ em relagdo aos servicos. Este sinal pode
ser constituido por uma ou vdrias palavras, letras, nGmeros,
desenhos ou imagens, emblemas, monogramas ou assinatu-
ras, cores ou combinacées de cores distintas. De acordo com
algumas legislacées, ele pode igualmente configurar uma
forma ou qualquer outro detalhe de apresentacéo do produ-
to ou da embalagem destinada ao produto, contanto que
néo sejam unicamente ditados por sua funcdo. O sinal pode
ainda consistir em combinagdes de qualquer dos elementos
citados.

Quando uma marca é protegida, nenhuma pessoa ou
empresa, sendo a que a possui, pode usd-la, ou usar a
marca apresentando semelhancas capazes de provocar con-
fus@o no espirito do pUblico - co menos quanto a produtos
e servicos suscetiveis de prestar-se a tal confuséo (in: Direito
econdémico das propriedades. Rio de Janeiro: Forense, 1992,
p. 429).

O art. 129 da lei 9.279/96 dispde sobre a
aquisicéo do direito de uso exclusivo das marcas:

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

Compulsando-se os autos e em consulta feita ao
site do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI,
verifica-se que, de fato, a agravante possui o registro da
marca “Lisa pé”, sob os nUmeros 824427815 e
900286172.

E, conforme é sabido, o principio da especificidade
deve ser respeitado no processo de registro de marca
junto ao INPI. Ou seja, ndo haverd o registro da marca
se esta implicar confusd@o entre os consumidores acerca
dos produtos ou servicos disponiveis no mercado. Assim,
a protecdo da marca registrada é restrita ao segmento
dos produtos ou servicos a que pertence o objeto mar-
cado.

Assim, a agravante sustenta que enviou & agrava-
da a notificacéo extrajudicial de f. 49/51-TJ, requerendo

que esta suspendesse o uso da marca “Lisa pé”, retiran-
do-a das embalagens, impressos, etiquetas, cartazes,
tabuletas, letreiros, antncios e propagandas.

Entretanto, alega a agravante que a agravada ndo
tomou qualquer medida a respeito da sua solicitacéo,
sendo que os consumidores continuam confundindo os
produtos da marca “Alisa pé” e “Lisa pé”.

A agravante colacionou ainda as f. 42/43-TJ uma
reclamacdo apresentada por uma consumidora que
adquiriu o produto “Lisa pé”, e este ndo produziu o efeito
desejado. Entretanto, a consumidora informou que se
tratava de um produto fabricado por “Depelderme pro-
dutos de beleza”, e ndo pela agravante, o que compro-
va que, de fato, as nomenclaturas “Lisa pé” e “Alisa pé”
podem gerar confus@o aos consumidores, induzindo-os
a erro.

O § 1° do art. 209 da Lei 9.279/96, por sua vez,
assim dispde:

Art. 209. [...]

§ 1° Poderd o juiz, nos autos da prépria acdo, para evitar
dano irreparével ou de dificil reparacéo, determinar liminar-
mente a sustacéo da violagdo ou de ato que a enseje, antes
da citacdo do réu, mediante, caso julgue necessério, caucéo
em dinheiro ou garantia fidejusséria.

Assim, entendo que, no presente caso, estdo pre-
sentes os requisitos necessdrios & concessdo da liminar
requerida, isso porque restou demonstrado que o regis-
tro da marca “Lisa pé” é de propriedade da agravante, e
que a utilizagéo da marca “Alisa pé” pela agravada tem
causado confusdo nos consumidores, conforme se
observa da reclamacéo formulada pela consumidora &s
f. 42/43-1J.

Além disso, cumpre ressaltar que, & f. 39-TJ, verifi-
ca-se que o pedido de registro da marca “Alisa pé”, for-
mulado pela agravada foi indeferido, sendo tal pedido
arquivado ante o decurso do prazo para inferposicdo de
recurso, com fulcro nos incisos VI e XIX do art. 124 da Lei
9.279/96 em razdo do registro anterior de n°
824427815, pertencente & agravante.

Assim dispdem os incisos VI e XIX do art. 124 da lei
supracitada:

Art. 124. Nao sdo registrdveis como marca:

VI - sinal de cardter genérico, necessdrio, comum, vulgar ou
simplesmente descritivo, quando tiver relagdo com o produ-
to ou servigo a distinguir, ou aquele empregado comumente
para designar uma caracteristica do produto ou servico,
quanto & natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e
época de producdo ou de prestacdo do servico, salvo quan-
do revestidos de suficiente forma distintiva;

[.-]

XIX - reproducgéo ou imitacéo, no todo ou em parte, ainda
que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distin-
guir ou certificar produto ou servico idéntico, semelhante ou
afim, suscetivel de causar confuséo ou associagdo com mar-
ca alheia.
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Dessa feita, tem-se que foi indeferido pelo INPI o
pedido de registro da marca “Alisa pé” requerido pela
agravada ante a impossibilidade de se registrar como
marca a reproducdo ou imitacéo de marca alheia regis-
trada.

Assim, deve-se deferir o pedido liminar para que a
agravada suspenda a utilizacdo da marca “Lisa pé” em
todos os seus produtos, uma vez que a sua utilizacdo tem
causado confus@o entre os consumidores.

Esse é o enfendimento do nosso eg. TIMG:

Ementa: Apelacéo civel. Acdo ordindria. Marca. Colidéncia.
Concorréncia desleal. Nao configuracdo. Improcedéncia do
pedido. Decisdo que se mantém. - O direito & protecéo da
marca constitui garantia constitucional, nos termos do art.
5°, inciso XXIX, sendo ainda assegurado pela Lei 9.279/96 e
tem por finalidade resguardar os direitos do consumidor bem
como a clientela da empresa. Entende-se por marca o sinal
ou expressdo destinados a individualizar produtos ou servi-
cos. A similitude das marcas de produto farmacéutico em ra-
zdo da utilizagéo de radical indicativo do principio ativo do
medicamento ndo configura concorréncia desleal. Numero
do processo: 1.0027.02.005399-0/001. Relator: Selma
Marques; j. em 28.02.2007; p. em 11.04.2007.

Ementa: Nome comercial. Registro anterior na junta comer-
cial. Pedido de registro da marca no INPI. Utilizacgo do
nome por outra empresa. Mesma atividade. Registro poste-
rior. Garantia de protecdo & primeira. Abstencdo de nome. -
A autorizag@o para o uso do nome comercial depende ape-
nas de seu cadastro e arquivamento em uma das Juntas
Comerciais de um dos Estados da Federacéo, diversamente
da marca que exige registro no Instituto Nacional de Proprie-
dade Industrial (INPI). A doutrina e jurisprudéncia sedi-
mentadas primam pela protecéo da marca, com o objetivo
de reprimir a concorréncia desleal, evitando possibilitar a
confusdo do consumidor no momento de adquirir produtos
ou servicos. Tendo determinada empresa registrado o nome
em uma das juntas comerciais do Pafs e, igualmente, reque-
rido o registro da marca perante o INPI, assiste-lhe o direito
de exigir que outra empresa, especialmente no exercicio da
mesma atividade, se abstenha de se utilizar do mesmo nome
ou marca. NUmero do processo: 1.0024.06.035115-
2/001. Relator: Anténio de P4ddua; j. em 05.06.2008; p. em
1°.07.2008.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso pa-
ra reformar a decisdo agravada e conceder o pedido li-
minar para determinar que a agravada promova a ime-
diata suspensdo do uso da marca “Lisa pé” em todos os
seus produtos, papéis, impressos, propagandas e quais-
quer artigos do género, sob pena de multa didria no
importe de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de
R$10.00,00 (dez mil reais), que deverd incidir a partir do
10° dia contado da intimacdo desta determinagéo.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES FABIO MAIA VIANI e GUILHERME LUCIANO
BAETA NUNES.

Sumula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.
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