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RESUMO: O presente traba-
lho tem como objetivo fornecer
uma visdo geral sobre a tutela
de urgéncia e sua aplicagao nos
principais tribunais brasileiros,
demonstrando seu conceito e os
requisitos no ambito do sistema
processual.

I. CONSIDERAGOES INICIAIS

O grande avango tecnologi-
co, O crescimento econdmico
e o rapido acesso a informacéao
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possibilitaram que a propriedade
intelectual, ao longo dos anos,
ganhasse cada vez mais espaco
dentro do mundo dos negbécios e
nesse contexto é muito comum
nos depararmos com situacdes
que colocam em risco os direitos
de seus titulares, que ficam alta-
mente expostos a agbes de ter-
ceiros mal intencionados.

A maculacdo da imagem de
uma marca, a comercializacao de
produtos contrafeitos, o uso nao
autorizado de obras autorais, a
imitacdo da apresentacao visual
de uma loja ou produto, séo al-
guns dos exemplos cotidianos
dos danos causados a um bem
imaterial, que dao ensejo a des-
vio de clientela, perda do poder
atrativo no mercado, além dos
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prejuizos de ordem financeira.

Como exposto acima, a viola-
cao da propriedade intelectual
prejudica ndo somente aos em-
presarios/autores, como também
aos consumidores, que sao as
partes mais vulneraveis dentro
de uma relagdo econdémica.

Nesse sentido, o direito brasi-
leiro vem se mostrando cada vez
mais engajado em interromper/
combater tais agbes que amea-
cam o desenvolvimento econd-
mico, a livre concorréncia e, pre-
judicam o empresario ou autor
de uma obra de desenvolver seu
bem imaterial perante a socieda-
de.

Diversas sao as formas dentro
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desse universo juridico que vi-
sam a protecdao desses direitos,
as mais comuns sé&o a via admi-
nistrativa perante o Instituto Na-
cional de Propriedade Industrial e
0 envio de notificagdes extrajudi-
ciais a terceiros possiveis infra-
tores, essas Ultimas se mostram
como uma rapida forma de reso-
lugdo de controversas.

No entanto, muitas vezes faz-
-se necessario a tomada de me-
didas mais enérgicas para ma-
nutencéo desses direitos, e para
tanto, recorrer & via judicial se
mostra a forma mais eficaz entre
elas. Todavia, diante do tempo
maior despendido para um resul-
tado, na esfera processual exis-
tem algumas formas de garantir
a manutencao e protecéo desses
direitos, como exemplo, a tutela
de urgéncia.

A tutela de urgéncia, trata-se
de uma maneira de garantir aos
titulares de direitos discutidos em
ambito judicial, uma protecédo de
rapida eficacia, ja que é garanti-
da no inicio do processo, tendo
em vista que sua auséncia pode-
ria acarretar danos irreparaveis,
caso fossem decididas somente
ao final da acéo.

Portanto, o presente trabalho
visa abordar de maneira abran-
gente alguns pontos fundamen-
tais-para.compreensao_da-tutela
de urgéncia mais-especificamen-
te em matéria de propriedade
intelectual, demonstrando seu
conceito, requisitos para-.sua
aplicabilidade, sua importancia
e como vem sendo aplicada pe-
los tribunais, essencialmente, o
Tribunal Federal Regional da 22
Regido e o Tribunal de Justica do
Estado de Séo Paulo.

Il. BREVES CONSIDERA-

G@ES SOBRE TUTELA PROVI-
SORIA

Visando combater eventuais
danos ou injusticas ocasionadas
pela espera do deslinde final da
controvérsia levada em juizo, o
legislador estabeleceu no Codi-
go de Processo Civil (‘CPC/15’) a
chamada “Tutela Provisoria”.

Trata-se de uma tutela jurisdi-
cional diferenciada, contrapondo-
-se a regra da “Tutela Definitiva”,
que, embora possa ser objeto de
recurso, &€ em si suficiente para
regular a situacao juridica, sen-
do desnecessario qualquer outra
deliberagao jurisdicional’, conce-
dida somente ap6s intenso deba-
te sobre o objeto da acao, vasta
producao probatéria, contradité-
rio efetivo e ampla defesa.

Em sendo a tutela provisoéria
o lado inverso da moeda, tem-se
que esta é proferida mediante
cognigcdo sumaria, na medida em
que ao concedé-la o juiz ainda
nao tem acesso a elementos su-
ficientes para firmar convicgéo a
respeito da controvérsia juridica.
Sua decisdo é fundada em um
juizo de probabilidade da existén-
cia do direito.

O sistema processual adotado
excepciona, assim, para determi-
nadas hipbteses, a possibilidade
de antecipar ou assegurar a pre-
tensdo da parte em virtude da ur-
géncia ou da plausibilidade do di-
reito, figurando a tutela provisoria
como importante ferramenta para
efetividade do processo e, espe-
cialmente, para garantir o rapido
e célere acesso a justica, consti-
tucionalmente previsto no artigo
5° inciso XXXV?2.

No entanto, em razdo dessa
natureza provisoéria, embora sua

eficacia perdure durante toda a
pendéncia do processo, ha de ser
ressaltado também que é passi-
vel de revogacao ou modificagcao
a qualquer tempo, conforme arti-
go 296do CPC/15°.*

Como é possivel perceber, a
tutela proviséria € uma espécie
de tutela jurisdicional, mas néo
apenas isso, de acordo com o ar-
tigo 294 do CPC/15, é ainda gé-
nero das chamadas tutela de evi-
déncia e tutela de urgéncia, esta
Ultima sendo o objeto especifico

do presente trabalho.

Enquanto a tutela provisoéria
de evidéncia, prevista no artigo
311 do CPC/15, trata-se da tu-
tela satisfativa imediata a parte
cujo direito invocado é de tama-
nho grau de probabilidade, que
se torna evidente’. A tutela de
urgéncia, por outro lado, trata-se
de tutela concedida a parte que
enfrenta situacéo tal que a espe-
ra pode gerar dano irreparavel ou
de dificil reparacao.

Essa tutela provisoria de ur-
géncia, regida pelo artigo 300 e
seguintes do CPC/15, subdivide-
-se, por sua vez, em cautelar e
antecipada e em ambas modali-
dades, pressupde, necessaria-
mente dois requisitos: (a) proba-
bilidade do direito (fumus boni
iuris) e (b) perigo de dano ou ris-
co ao resultado util do processo
(periculum in mora)®.

Havendo a presenca de tais
requisitos, a tutela de urgén-
cia, seja cautelar ou antecipada,
pode ser concedida em carater
antecedente ou incidental, con-
forme disposicdo do artigo 294,
paragrafo Unico do CPC/15".

Seréa incidental aquela tutela
requerida no curso do processo

'NEVES, DANIEL AMORIM ASSUMPCAO. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: Editora JusPodivm, 2016. p.806

* Art. 5° Todos sdo iguais perante a lei, sem distingdo de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade
do direito a vida, a liberdade, 4 igualdade, a seguranga e a propriedade, nos termos seguintes:
XXXV - alei ndo excluira da apreciagdo do Poder Judiciario lesao ou ameaga a direito;

* Art. 296. A tutela proviséria conserva sua eficicia na pendéncia do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

“CAMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil processo civil brasileiro. Sio Pauo: Atlas, 2016. p.176.

°*RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela provisoria (evolugio e teoria geral) - Enciclopédia Juridica da PUCSP. Disponivel em: <https://enciclopediaju-
ridica.pucsp.br/verbete/166/edicao-1/tutela-provisoria-%28evolucao-e-teoria-geral%29>. Acesso em: 22 maio 2019.

®Art. 300. A tutela de urgéncia sera concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resul-

tado util do processo.

7 Art. 294. A tutela proviséria pode fundamentar-se em urgéncia ou evidéncia.
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de conhecimento ou de execu-
cdo. De outro modo, a antece-
dente é aquela pleiteada antes do
pedido principal e da citacdo do
réu, ou seja, trata-se do ato que
vai deflagrar o processo, assim
bem explica o Professor Fredie
Didier “primeiro, pede-se a tutela
provisoéria; s6 depois, pede-se a
tutela definitiva”®.

Realizada essa classificagcao
temporal da tutela de urgéncia,
cabe aqui adentrar na classifica-
cao pelo critério da natureza, ja
mencionada acima, qual seja: (a)
tutela de urgéncia cautelar e (b)
tutela de urgéncia antecipada.

Nao é possivel encontrar no
CPC/15 definicbes expressas so-
bre tais espécies de tutela, no
entanto, ainda assim é possivel
extrair certas nocdes dos dispo-
sitivos pertinentes.

Nesse sentido, depreende-se
que a tutela cautelar de urgéncia,
também chamada pela doutrina
de “tutela conservativa”, tem por
finalidade assegurar o resultado
atil do processo, quer dizer, pro-
move a protegdo do direito ma-
terial a época do pleito da tutela
para fins de viabilizar sua futura
satisfacao pela parte.

Conforme ensinamento do
Professor Alexandre Camara’,
a tutela cautelar nao é satisfati-
va de direito, mas sim “destina-
da a proteger a capacidade do
processo de produzir resultados
Uteis”, efetivando-se, por exem-
plo, mediante arresto, sequestro
e arrolamento de bens, consoan-
te disposicao do artigo 301 do
CPC/15'°.

Em contrapartida, a tutela an-
tecipada de urgéncia destina-se
justamente a satisfacdo imedia-
ta do direito, ndo é a toa que é
conhecida também como “tutela
satisfativa”. Por meio dela, a par-
te consegue, antes do julgamen-
to definitivo de mérito'!, usufruir,
ainda que “provisoriamente”, do
direito pleiteado.

Caracteristica curiosa da tu-
tela antecipada consiste na sua
possibilidade de estabilizar-se,
de acordo com a conveniéncia
das partes, que podem optar por
dispensar o prosseguimento do
processo para alcangar a sen-
tenca final de mérito, o que, néo
€ possivel na tutela cautelar, em
razdo da sua propria natureza. E
0 que ensina o Professor Hum-
berto Theodoro Janior*?:

Em outros termos: a me-
dida cautelar, por restringir
direito, sem dar composicao
alguma ao litigio, ndo pode
se estabilizar, fora ou inde-
pendentemente da prestacao
jurisdicional definitiva; sé a
medida de antecipacdo de
tutela pode, eventualmente,
estabilizar-se, porquanto nela
se obtém uma suméria com-
posicao da lide, com a qual os
litigantes podem se satisfazer.

Assim, é facil perceber como
as tutelas de urgéncia, e, em ver-
dade, as provisérias como um
todo, representam importantes
mecanismos de coibicédo a riscos
de injustica e danos gerados pela
longa espera da sentenca final de
mérito.

TUTELA DE URGENCIA EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL

I1l.1. Breves consideracoes

A concessao de tutela provi-
sOria no ambito da propriedade
intelectual tem grande impor-
tancia para impedir que direitos
concedidos sejam violados por
terceiros ndo autorizados. Caso
o titular de uma marca ou de uma
patente, por exemplo, tenha seu
direito violado por terceiros, ndo
seria razoavel que esperasse até
o fim do processo para que tal
pratica fosse cessada.

Como se sabe, se fosse neces-
sario esperar até a sentenca de
uma acgéo, o titular arcaria com
enormes prejuizos, alguns, inclu-
sive, irreparaveis.

O antigo Cédigo de Processo
Civil determinava que a anteci-
pacao dos efeitos da tutela de-
pendia da existéncia de 03 (trés)
fatores'?, quais sejam: (i) prova
inequivoca, (ii) verossimilhan-
ca das alegacgdbes e (iii) fundado
receio de receio de dano irrepa-
ravel ou de dificil reparagcéao ou,
alternativamente, caracterizacao
de abuso de direito de defesa ou
manifesto propésito protelatério.

O Cébdigo de Processo Civil de
2015 (vigente), conforme ja expli-
citado, determina que para que
seja concedida a tutela de urgén-
cia é necessaria a existéncia de
elementos que evidenciem a pro-
babilidade do direito e o perigo
de dano irreparavel ou de dificil
reparacgao (art. 300 do CPC/15').
Ja a tutela de evidencia dispen-
sa a demonstracao de perigo na
demora, sendo necessario so-
mente a caracterizacdo de uma
das hipo6teses do artigo 311 do

7 Art. 294. A tutela proviséria pode fundamentar-se em urgéncia ou evidéncia.
$DIDIER JR. Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Editora Juspodim, 2015. p. 571

9 CAMARA, Alexandre Freitas. O
1 Art. 30l. A tutela de urgéncia
to de bens, registro de protesto contra

novo

processo  civil  processo  civil  brasileiro. = Sdo  Pauo:  Atlas, 2016. p.177.
natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamen-
alienagdo de bem e qualquer outra medida idonea para asseguragio do direito.

"'Jr. THEODORO, Humberto. Tutelas provisorias segundo o novo cédigo de processo civil: tutela de urgéncia e tutela de evidéncia. Revista Juridica de Se-

guros, Rio de Janeiro, n.6, p. 12-51, maio, 2017.p.25

2Idem.

B Art. 273. O juiz poderd, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo
prova inequivoca, se convenca da verossimilhanga da alegagao e: (Redagao dada pela Lei n° 8.952, de 13.12.1994)

I - haja fundado receio de dano irreparavel ou de dificil reparagao; ou

IT - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito protelatério do réu.
* Art. 300. A tutela de urgéncia sera concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao

resultado 1til do processo.
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CPC/15'".

A tutela antecipada no ambi-
to da propriedade intelectual é
extremamente necesséaria para
estancar uma violagdo em curso
ou ainda evitar que tal violagéo
ocorra. Nestes casos, a conces-
sao da tutela antecipada é impor-
tante para que um titular de direi-
tos ndo seja “obrigado a conviver
no mercado com terceiro que ex-
plora indevidamente o seu bem
imaterial, sem ter suportado o0s
investimentos necessarios para
desenvolvé-lo™®°.

Quanto mais as infragdes du-
rarem, maior sera o dano causa-
do ao titular, podendo se tornar
irreversivel, como o fim da ativi-
dade empresarial. Além disso,
em casos de infracdo de marcas,
por exemplo, podera acontecer a
depreciacédo da marca registrada,
(principalmente em caso de pro-
duto contrafeito de ma qualida-
de), desvio de clientela, etc.

Em casos de comercializagéo
por terceiros de produtos paten-
teados, a demora do judiciario
podera dividir o mercado, dando
mais lucro, inclusive, ao contra-
fator, que néo tera que cobrir os
custos com pesquisas e investi-
mentos'’.

I11.2. Dos requisitos para
concessao da tutela antecipa-
da no ambito da -propriedade
intelectual

Em relacédo ao pedido de tute-
la antecipada em matéria de pro-
priedade intelectual os pressu-
postos permanecem 0S mesmos,
conforme estabelecido no Codigo
de Processo Civil.

O artigo 209 §1° da Lei
9.279/96'® (‘Lei da Propriedade
Industrial’ ou ‘LPI’), confirma que
a possibilidade da concessao de
tutela antecipada, também nos
casos de Propriedade Intelectual.
Ja os artigos 56 § 2°, 118 e 173 §
Unico da Lei 9.279/96, confirmam
a possibilidade de se suspender
os efeitos de registros, anteci-
pando um dos efeitos que se tera
com a sentenca, devendo, no en-
tanto, ser atendidos os “requisi-
tos processuais proprios™”.

a) Probabilidade de direito:

A probabilidade de direito, no
ambito da propriedade intelec-
tual, pode ser demonstrada atra-
vés da titularidade da marca ou
patente, por exemplo. De acordo
com o advogado Ricardo Pinho, a
prova de titularidade de protecéo
de Direitos de Propriedade Indus-
trial seria feita através do certi-
ficado de registro emitido pelo
Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (‘INPI’), comprovando
que estdo em pleno vigor?°.

Por outro lado, quando fala-
mos de direito autoral, o registro
pode nao ser suficiente para con-
cesséo da tutela antecipada, vez

que (i) o registro de direito auto-
ral nao é obrigatorio para que se
constitua o direito e (ii) quando
uma obra é registrada, ndo ha
exame de originalidade para que

seja conferida a protecéo.

Nesse sentido, é importante
que se demonstre, também, a
contrafacdo/violacdo dos direitos
demonstrados pelo Autor.

b) Perigo de dano irreparavel
ou de dificil reparacao:

O perigo de dano irreparavel
ou de dificil reparacao reflete si-
tuacdo de urgéncia, buscando se
evitar risco de perecimento das
prerrogativas de direito material,
inerentes as obras intelectuais®’.
De acordo com o Professor Ser-
gio Sahione Fadel:

“(...) reparavel sera o dano
quando o autor, privado da pos-
sibilidade de exercer, em si mes-
mo, o direito ou manifestar sua
capacidade juridica, sera inevi-
tavelmente lesado, provocando
que, mais tarde, ndo possa o
juiz prover em seu favor, porque
o direito se extinguiu pelo de-
curso do tempo ou pela perda da
oportunidade de fazé-lo valer.”??

LPI, Art. 118. Aplicam-se a agdo de nulida-
de deregistrode desenhoindustrial, no que
couber, as disposicdes dos arts. 5

Art. 173. A acgéo de nulidade podera ser
proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa
com legitimo interesse.

Paragrafo unico. O juiz podera, nos autos da
acdo de nulidade, determinar liminarmente a sus-
pensao dos efeitos do registro e do uso da marca,

atendidos os requisitos processuais proprios.

5 Art. 311. A tutela da evidéncia sera concedida;independentemente da.demonstragao de perigo de dano ou de risco ao resultado ttil do processo, quando:
I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propésito protelatorio da parte;
IT - as alegagdes de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em sumula

vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutério fundado em prova documental adequada do contrato de depdsito, caso em que sera decretada a ordem de entrega

do objeto custodiado, sob cominagdo de multa;

IV - a peti¢do inicial for instruida com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu ndo oponha prova capaz de gerar

duavida razoével.

Paragrafo tnico. Nas hipdteses dos incisos II e III, o juiz podera decidir liminarmente.
'*MACHADO, José Mauro Decoussau. Antecipagdo da Tutela na Propriedade Industrial. In Capitulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual. Org.
Fabiano de Bem da Rocha. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 281.
”DE OLIVEIRA, Marco Antonio COGNICAO, TUTELAS DE URGENCIA E A PROPRIEDADE INTELECTUAL < https://www.portalintelectual.com.br/
cognicao-tutelas-de-urgencia-e-a-propriedade-intelectual/ > acesso em 08 de maio de 2019
SLPI, Art. 209, §1° § 1° Podera o juiz, nos autos da propria agdo, para evitar dano irreparével ou de dificil reparagdo, determinar liminarmente a sustagio
da violagdo ou de ato que a enseje, antes da citagdo do réu, mediante, caso julgue necessério, caugio em dinheiro ou garantia fidejussoria.

19 LPI, Art. 56. A agdo de nulidade poderd ser proposta a qualquer tempo da vigéncia da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legitimo interesse.
§ 2° O juiz poderd, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensao dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais proprios

L

*PINHO, Ricardo. A Antecipacdo da tutela nas agdes em matéria de Propriedade Industrial. Revista da Associacio Brasileira de Propriedade Intelectual.

Rio de Janeiro, n° 19, novembro/dezembro 1995

2'LDE SUZA, Marcelo Junqueira Ingles O Instituto da antecipagdo de tutela na protegao dos direitos de propriedade intelectual < https://tede2.pucsp.br/
bitstream/handle/8415/1/0%20Instituto%20da%20Antecipacao%20de%20Tutela%20na%20Protecao%20dos%20Direitos%20de%20Propriedade%20In-

telectual.pdf > acesso em 29 de maio de 2019

2FADEL, Sérgio Sahione Antecipagio da Tutela no Processo Civil, Dialética, 2000, p. 30.)
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Ainda, de acordo com o Pro-
fessor Luiz Guilherme Marinoni?®:

“(...) a tutela antecipato-
ria, no caso de acgédo inibi-
téria destinada a protegéao
da marca, do invento ou do
direito autora, nao exige a
demonstracdo da probabili-
dade do dano, mas somente
a configuracdo do perigo de
pratica de ato provavelmente
contrario ao direito (...)".

O Professor José Carlos Ti-
noco Soares®* cita exemplos de
danos que nascem quando da
infracdo dos direitos de marcas
ou patentes, a saber: (i) abalo na
imagem do produto original, devi-
do a qualidade inferior e ao preco
vil do produto contrafeito; e (ii)
perda de clientela, uma vez que
o titular do privilégio deixara de
lucrar com exclusividade sobre a
sua concepcao intelectual e pas-
sara a dividir os seus lucros com
o contrafator.

IV. COMO OS TRIBUNAIS
TEM INTERPRETADO OS PE-
DIDOS DE ANTECIPAGCAO DOS
EFEITOS DA TUTELA EM PRO-
PRIEDADE INTELECTUAL?

Considerando que em pro-
priedade intelectual o objetivo
do requerimento de uma tutela
proviséria, principalmente, a de
urgéncia é o de impedir que um
terceiro de utilizar indevidamen-
te o direito do autor, este provi-
mento judicial é requerido para

0s mais diversos tipos de direito
da propriedade intelectual, como
por exemplo, nos casos de uso
indevido de software (apreensao
cautelar de copias de software);
infracdo de patente (proibicéo de
fabricagcdo e comercializagdo);
uso indevido de marca (vedacao
ao uso0); e concessao indevida
de registro de marca (suspenséo
dos efeitos do registro).

A fim de verificar como a ju-
risprudéncia tem se comportado
atualmente, quanto a concesséo
ou néo da antecipacao dos efei-
tos da tutela em matéria de pro-
priedade intelectual, foi realiza-
da uma pesquisa jurisprudencial
com relagéo a aplicagdo da tutela
de urgéncia requerida para direi-
tos marcarios, uma vez que este
trabalho ndo comportaria a anali-
se da jurisprudéncia relativa aos
demais direitos de propriedade
intelectual.

Assim, esta pesquisa jurispru-
dencial foi delimitada espacial-
mente: pela base de dados de
segunda instancia do Tribunal de
Justica do Estado de Sao Paulo
e do Tribunal Federal Regional
da 2® Regido, primeira e segunda
instancia, em razao da especiali-
zacao das Camaras da primeira
e da segunda e, também, porque
a segunda possui julgadores es-
pecializados na matéria e € onde
mais se ajuizam ag¢des sobre pro-
priedade intelectual, gragas a lo-
calizacao do INPI.

E, ainda, temporalmente: pelas
demandas julgadas de 01 de ja-
neiro de 2019 até 01 agosto de
2019; e materialmente: pelos in-
dexadores de pesquisa: “tutela”,
“provisoria”, “marca” e “concor-
réncia desleal”.

Quanto aos pedidos de sus-
penséo dos efeitos de um regis-
tro de marca de forma antecipa-
da, cabe ressaltar, incialmente,
que o paragrafo unico do art. 173
da LPI dispde que “o juiz podera,
nos autos da acédo de nulidade,
determinar liminarmente a sus-
pensédo dos efeitos do registro e
do uso da marca, atendidos os
requisitos processuais préoprios”.

Como requisitos para ou con-
cessao ou ndo da tutela proviso-
ria requerida, o Tribunal Federal
Regional da 2% Regido tem con-
siderado aqueles previstos no
art.300, caput e §§ 1° e 2° do
CPC/15 que séo: a existéncia de
elementos que evidenciem a pro-
babilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado
atil do processo.

Com isso em mente, cabe notar
que dos 41 (quarenta e um) pro-
cessos de nulidade de registro de
marca encontrados, a suspensao
dos efeitos do registro de marca
que se busca anular foi concedida
apenas em 10 (dez) processos?®®,
em razdo da comprovacao feita
pelo Autor de sua notoriedade e
do risco iminente de confuséo do

>* MARINONI, Luiz Guilherme Revista dos Tribunais 768, de outubro de 1999, pag. 31,

2 SOARES, José Carlos Tinoco Processo

civil nos

crimes contra a propriedade

industrial,

Sao Paulo: Juridica Brasileira, 1998.

#Processos n° 5040780-58.2019.4.02.5101; 0221148-21.2017.4.02.5101; 5006545-02.2018.4.02.5101; 5043196-33.2018.4.02.5101; 5004632-82.2018.4.02.5101;
5047693-90.2018.4.02.5101; 5029287-84.2019.4.02.5101; 5011481-36.2019.4.02.5101; 5049457-14.2018.4.02.5101 e 5048791-13.2018.4.02.5101.
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consumidor com a marca que se
busca a anulagé&o, nos termos do
artigo 124, inc. XIX da LPI.

Nesse sentido, importa ressal-
tar, ainda, que os demais 31 (trin-
ta e um) processos®® nos quais
a tutela proviséria foi requerida,
mas, ndo concedida, as decisdes
sempre ressaltam que “a medi-
da perseguida necessita de am-
plo convencimento, incompativel
com o juizo preliminar, visto tra-
tar-se de suspensdo dos efeitos
de ato administrativo praticado
por 6rgdo técnico extremamente
especializado, que, até prova em
contrario, presume-se valido”.

Quanto ao pedido de tutela de
urgéncia de abstencdo de uso
de marca, cabe ressaltar que a
distincdo da marca deve estar
aliada a anterioridade, a especi-
ficidade e a minima probabilida-
de de existéncia de concorréncia
desleal entre autor e réu e ou do
consumidor confundir as marcas
das partes para que se conside-
rem atendidos os requisitos do
art. 300, CPC/2015, quais sejam,
a presenca de “elementos que
evidenciem a probabilidade do di-
reito e o perigo de dano ou risco
ao resultado atil do processo”, de
acordo com o Tribunal de Justica
do Estado de Sao Paulo.

Isto porque, dos 52 (cinquen-
ta.e.dois) processos encontrades
na base de dades-do Tribunal
que tratavam sobre processos
de abstencédo deuso de marca
com pedido de tutela de-urgéncia
para a abstencgéo, tal argumenta-
céo estava presente em todos os

processos analisados, tanto nos
processos em que tal tutela foi
concedida quanto naqueles em
que foi negada.

Nesse sentido, cumpre desta-
car aqui que nado ha um enten-
dimento unissono do Tribunal
de Justica de Sao Paulo sobre o
tema, uma vez que dos proces-
sos encontrados o pedido de tu-
tela de urgéncia foi concedido em
21 (vinte e um) dos casos?’, sen-
do negado nos outros 31 (trinta e
um) processos por falta de pro-
vas suficientes acerca da possi-
bilidade de concorréncia desleal
ou de confusdo do consumidor?®.

Logo, forcoso concluir que
quanto as agbOes de abstencéo
de uso de marca, tal analise é
feita caso a caso e depende da
robustez das provas acostadas a
peticédo inicial em conjunto com a
capacidade distintitiva, anteriori-
dade e especificidade das mar-
cas em questao.

Por fim, apenas a titulo de
curiosidade, uma vez que diver-
sos processos foram descarta-
dos da relagdo acima por desen-
volverem também argumentacao
relativa a trade dress, cabe des-
tacar aqui que, desde a mudan-
¢a no entendimento do Superior
Tribunal de Justica (RESp n°
1.778.910/SP) quanto a neces-
sidade de pericia nos casos en-
volvendo trade dress, o Tribunal
de Justica de Sao Paulo vem ne-
gando a concessao de tutela de
urgéncia para o tema.

V. CONSIDERAGOES FINAIS

Os tempos atuais requerem um
intenso e rapido fluxo de informa-
¢cbes, acontecimentos, que ex-
pandem a possibilidade de aces-
S0 a novos produtos, tecnologias,
etc. Por outro lado, também faci-
litam e aceleram a producdo de
produtos contrafeitos, acesso as
tecnologias e obras alheias, a
possibilidade de imitar o trade-
-dress de um grande estabeleci-
mento em locais muito distantes,
entre outras acdes indevidas.

Dessa maneira, sdao diversos
os temas envolvendo violacdes
aos direitos de propriedade inte-
lectual. Para o presente trabalho,
foram abordados os principais e
mais comuns — concorréncia des-
leal, violacdo de trade-dress e
uso indevido de marca.

Nesse sentido, ainda que exis-
tam medidas extrajudiciais que
visem dirimir tais problematicas,
essas muitas vezes ndo sdo su-
ficientes e para cessar esses im-
passes a esfera judicial vém se
mostrando a maneira mais efi-
ciente de combater essas infra-
coes.

Dentre as medidas judiciais
mais requeridas — e mais impor-
tantes —, dentro de um processo
judicial, esta a tutela de urgéncia,
que como amplamente discutido
no decorrer deste texto, trata-se
de uma medida de seguranca
para o titular do direito, se posi-
cionando como um desacelera-
dor dos prejuizos causados por
acdes de terceiros mal intencio-
nados, sem que para isso seja
necessario aguardar o fim da lide.
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Assim, o presente trabalho
buscou demonstrar como a tutela
de urgéncia vém sendo aplica-
da, essencialmente, no Tribunal
Federal Regional da 22 Regiéo e
no Tribunal de Justica do Estado
de Sédo Paulo quanto a marcas,
ficando convencionado que deve
ser analisado caso a caso para
se verificar a necessidade de
concesséo de tal efeito, devendo
ficar evidente os possiveis riscos
ao titular, caso aquela infracao se
arrastasse até o final do proces-
SO.

Nesse sentido, cumpre ressal-
tar, por fim, que entende-se que
a tutela de urgéncia é extrema-
mente necessaria em casos en-
volvendo propriedade intelectual,
tendo em vista que os prejuizos
trazidos aos titulares desses di-
reitos caso permanegam aconte-
cendo durante a agdo, poderiam
significar até mesmo a faléncia
dessas empresas, diante da per-
da financeira, desvio de clientela,
maculagdo de sua imagem peran-
te os consumidores, bem como
outros resultados danosos as re-
querentes.
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