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GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A., propôs ação, pelo rito ordinário, em face de INVESTILUC PARTICIPAÇÕES LTDA. e IMS COMÉRCIO E INDUSTRIAL LTDA., com o objetivo de determinar a abstenção, pelas rés, da prática de atos de concorrência desleal e enriquecimento ilícito, pela utilização de marca para a identificação de produtos com associação indevida à obra artística da autora e reprodução de nomes de seus personagens. Consta da inicial, em suma, que a autora é titular de 2.000 registros e pedidos de registro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, para identificar diversos produtos e serviços; que não há dúvida quanto ao direito exclusivo da autora ao uso das mencionadas marcas, a impedir o seu uso e registro por terceiros, ainda que em imitação, no Brasil; que é inequívoca a notoriedade e o alto renome das referidas marcas, estando as mesmas sob a égide da proteção garantida pelos tratados internacionais e pela legislação pátria. Sustenta que suas marcas possuem inquestionável reconhecimento e valor no mercado, razão pela qual gozam de induvidosa fama e reconhecimento perante o público; que, em especial, suas telenovelas estão profundamente inseridas no cotidiano do povo brasileiro, sendo a autora considerada uma das maiores redes de televisão do mundo; que, no mesmo sentido, as personagens das obras de teledramaturgia são criadas e apresentadas com tamanha riqueza de detalhes, realismo e excelência de interpretação do casting da autora que não raramente o público as individualiza e identifica como referências bastante concretas de comportamento, hábitos, costumes, dramas pessoais, entre outros. Pois bem, entre as novelas produzidas pela autora está ´Caminho das Índias´, de autoria de Glória Perez, cujo enredo narra a história de uma paixão proibida entre dois indianos de castas distintas, Bahuan e Maya, interpretados, respectivamente, pelos atores Marcio Garcia e Juliana Paes, ambientada na Índia e no Rio de Janeiro. Estes personagens gozam de tamanha fama perante o telespectador que não é crível considerar que qualquer cidadão brasileiro desconheça-os. Além disso, a fama das obras produzidas pela autora e de suas personagens de destaque possui um considerável desdobramento econômico, pois estas produções resultam em uma série de licenciamentos de produtos e serviços associados às obras através do seu departamento ´Globo Marcas´. Ocorre que, a autora foi surpreendida com a notícia de lançamento de nova linha de cosméticos das rés identificada pela marca MAYA, reproduzindo não só o nome da personagem principal de sua obra (´Caminho das Índias´), como também reproduzindo seu padrão visual, vindo, também, a tomar conhecimento de que a 1ª ré depositou pedido de registro perante o INPI das marcas MAYA e MAYA SEGREDOS DE BELEZA, das quais não desistiu, mesmo após ter sido notificada pela autora. Afirma que a escolha da marca e padrão visual, tanto da configuração visual do produto, quanto de sua publicidade, não foi ocasional, estando claro que as rés pretendem aproveitar-se do sucesso da autora. As rés escolheram fonte de letras idênticas às adotadas pela autora para grafar o título de sua obra, além de terem escolhido modelo parecida com a atriz Juliana Paes para fazer a divulgação do produto infrator. Também no texto constante do material de divulgação dos produtos as rés fizeram clara associação com a novela da autora. A autora sustenta que tem direito à manutenção de sua boa reputação e da integridade moral e material da marca em discussão, de forma a afastar a possibilidade de associação ou confusão de seu bom nome com o de terceiros não autorizados e mal intencionados; que o uso indevido, por terceiros não autorizados, de marca que imite ou reproduza as marcas de titularidade da autora caracteriza evidente e latente risco de confusão, e, conseqüentemente, concorrência desleal, gerando danos ou prejuízos de natureza material e moral. Requer, portanto, antecipação de tutela para: determinar a abstenção de uso pelas rés, ou quaisquer outras empresas que possam ser vinculadas ao mesmo grupo econômico ou ainda eventuais licenciados, da marca MAYA ou qualquer outra que a imite ou que faça alusão a ela ou a outros personagens constantes da sua obra ´Caminho das Índias´, sob pena de pagamento de pena pecuniária no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) por dia de descumprimento, considerando o potencial econômico vinculado à obra da autora; determinar que as rés interrompam a comercialização dos produtos identificados pela marca MAYA, bem como recolham os já distribuídos aos pontos de venda ou disponibilizados em qualquer outro meio de distribuição, no prazo máximo de três dias, contados de sua intimação, sob pena de pagamento de pena pecuniária no valor de R$30.000,00 por dia de descumprimento, considerando o potencial lesivo da infração cometida pela propagação do produto no mercado consumidor; determinar que as rés suspendam qualquer divulgação e publicidade relacionada aos produtos identificados pela marca MAYA, por quaisquer meios; conceder liminar inaudita altera pars, determinando apreensão de cinco unidades dos produtos fabricados e comercializados pelas rés conforme apresentação visual constante nos documentos de nºs 11, 12 e 14; verificação da existência de produtos fabricados e comercializados pelas rés, conforme apresentação nos documentos de fls. 11, 12 e 14, nos pontos de venda diligenciados e apreensão de qualquer material publicitário ou de divulgação dos produtos fabricados e comercializados pelas rés. E, a título de tutela definitiva: 1 - determinar a abstenção de uso pelas rés, ou quaisquer outras empresas que possam ser vinculadas ao mesmo grupo econômico ou ainda eventuais licenciados, da marca MAYA ou qualquer outra que a imite ou que faça alusão a ela ou a outros personagens constantes de sua obra Caminho das Índias, por qualquer meio, na identificação de seus produtos ou qualquer tipo de divulgação e publicidade, sob pena de pagamento de pena pecuniária no valor de R$30.000,00 por dia de descumprimento; 2 - determinar que a 1ª ré apresente desistência aos pedidos de registro nº 901411329, referente à marca MAYA SEGREDOS DE BELEZA, ou ainda de outros pedidos de registro já depositados mas ainda não publicados na Revista da Propriedade Industrial, perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial; condenar as rés ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais causados à autora em virtude do risco de denegrimento de sua imagem perante o público consumidor, bem como a dispersão de sua clientela em razão da confusão causada pelo uso indevido do nome de sua personagem MAYA e padrão visual da obra Caminho das Indias, evidentemente caracterizados como aproveitamento parasitário e atos de má fé das rés, tomando-se como base para apuração dos danos materiais os critérios estabelecidos pelos artigos 208 e 210 da Lei de Propriedade Industrial, além de outros que o juízo entender, seja de forma objetiva, como presumida. Decisão às fls. 142/147, indeferindo os efeitos da tutela. Contra esta decisão a autora interpôs agravo de instrumento, ao qual a Egrégia Décima Segunda Câmara Cível negou provimento, conforme fls. 395. Contestação às fls. 238/265, alegando as rés, em síntese, ilegitimidade ativa da autora, por não ter ela comprovado ser titular dos direitos de autor sobre a referida obra audiovisual, apenas alegando sê-lo. Sustentam, outrossim, ilegitimidade passiva da ré IMS, tendo em vista que a linha de produtos da marca ´Maya´ é comercializada exclusivamente pela co-ré INVESTILUC, que é, ainda, a titular dos pedidos de registro das marcas ´Maya´ e ´Maya Segredos da Beleza´. Suscitaram as rés, também, preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, pois a autora só teria direito à exploração exclusiva da obra audiovisual e ao seu título ´CAMINHO DAS INDIAS´, se considerado original e inconfundível; que não está a autora invocando a proteção da obra e de seu título ´CAMINHO DAS INDIAS´, mas, na verdade, do nome de um personagem - ´MAYA´; que não há proteção jurídica para nome de personagens, como expressamente dispõe a Lei de Direitos Autorais; que, a impossibilidade jurídica do pedido é evidente, pois a presente ação não é meio idôneo para conferir direitos e uso exclusivo sobre a marca à autora, até mesmo por que quem detém a expectativa de direito quanto ao registro e uso exclusivo de tais marcas é a co-ré INVESTLUC; que não há relação de concorrência entre as partes, pois é cediço que para haver concorrência desleal é indispensável que as partes atuem no mesmo segmento de mercado e no mesmo espaço temporal e territorial; que, torna-se imperioso o indeferimento da inicial, uma vez que não há interesse processual; que não tem a autora direito juridicamente protegível, sendo a presente ação temerária e prematura aventura jurídica, sucumbindo a falta das condições de agir, especialmente a impossibilidade jurídica do pedido e a falta de interesse processual; que a autora deixou de indicar o valor dos danos materiais e morais, por não poder provar a existência de tais danos; que a autora formulou inaceitáveis pedidos genéricos, o que é vedado por nosso ordenamento jurídico, devendo a petição inicial ser indeferida. No mérito, alega que a ré IMS, empresa tradicional e conceituada que atua no mercado de cosméticos há mais de duas décadas, sendo largamente conhecida, no Brasil e exterior, por sua marca fantasia ´AROMA DO CAMPO', com produtos comercializados em todo o Brasil e em diversos países da América, Europa e África; que não busca a ré INVESTLUC aproveitar-se parasitariamente do prestígio de que goza a obra audiovisual ´CAMINHO DAS INDIAS´; que a Índia vem se firmando como verdadeira tendência mundial; que 2009 foi eleito como ´o ano da Índia´; que a Índia foi o último país homenageado na renomada feira Arco da Arte; que a Índia tem inspirado coleções de alta costura e de prêt a porter de grifes internacionais, como a de primavera/verão da ´Givenchy´, que lançou uma linha de maquiagem declaradamente inspirada na Índia; que o sucesso da temática indiana em roupas, acessórios e produtos pessoais pode ser facilmente comprovado, pois não se limita a um território somente, verificando-se mundialmente; que a Lei de Direitos Autorais assegura proteção às obras intelectuais, como demonstram os artigos 7º, inciso VI e 10º, não havendo, portanto, proteção jurídica ao nome dos personagens, mas apenas a obra autoral e seu título; que a autora não possui nenhum direito exclusivo sobre o sinal ´MAYA´, sendo o verdadeiro nome da personagem, inclusive, ´MAYA MEETHA´, como demonstram os documentos colacionados por ela própria; que nomes próprios não geram direitos no âmbito de proteção da Lei pátria que dispõe sobre direitos autorais, como se verifica do texto do artigo 8º, inciso VI, da Lei nº 9610/98; que o nome ´MAYA´ já existe em diversas obras literárias; que não merece acolhimento a pretensão da autora, no sentido de exclusividade de palavra milenarmente utilizada, seja como nome próprio, como substantivo comum; que são perfeitamente legítimos os pedidos de registro para as marcas ´MAYA´ e ´MAYA SEGREDOS DE BELEZA´, depositados pela ré INVESTLUC; que, ressaltando-se a ausência da alta força distintiva da marca escolhida para identificar seus produtos no mercado, e em consonância com artigo 124, inciso VI, da supramencionada lei, a ré INVESTLUC, diligenciou em desenvolver logotipo depositando suas marcas sob a forma mista; que, buscando imprimir originalidade ao seu logotipo, foram utilizadas três fontes de letras, todas distintas daquela utilizadas pela autora para veicular a obra audiovisual ´CAMINHO DAS INDIAS´, por meio de ações de publicidade, propaganda; que, sendo assim, não há imitação do padrão visual ou de cores daquele usado na novela ´CAMINHO DAS INDIAS´; que a modelo fotográfica da ré não apresenta traços físicos semelhantes aos da atriz; que o uso do tema indiano não é novo no mercado de cosméticos, sendo há muito utilizado, inclusive em relação às famosas henas; que não há nenhuma similaridade entre o ´padrão visual´ da marca da ré com o título da novela ´CAMINHO DAS INDIAS´; que a utilização da expressão ´MAYA´ pela ré é totalmente legítima, não havendo qualquer infração aos direitos da autora ou de quem quer que seja, inexistindo, também, qualquer ato de aproveitamento parasitário; que não há relação de concorrência entre as partes, pois não atuam no mesmo segmento de mercado, sendo que a ré INVESTLUC é fabricante de produtos cosméticos, não concorrendo com a autora, que explora segmento de mercado totalmente diverso e inconfundível; que não se pode falar em aproveitamento parasitário, vez que não há qualquer proveito pela ré INVESTLUC da obra audiovisual da autora; que as rés, ao contrário do alegado, não praticaram nenhum ato ilícito, não causando qualquer dano que mereça reparação, até mesmo porque não há relação de concorrência entre as partes. Requerem, portanto, sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Juntaram documentos às fls. 266/326. Decisão às fls. 336/338 rejeitando a exceção de incompetência apresentada pela ré. Réplica às fls. 368/383. Em apenso, impugnação ao valor da causa julgada improcedente. O processo está maduro para julgamento, não tendo as partes outras provas a produzir. Assim relatados, DECIDO: Inicialmente, impende rejeitar todas as preliminares suscitadas pelas rés. As de ilegitimidade ativa, impossibilidade jurídica do pedido e ausência de interesse processual, porque envolvem questões que estão justamente relacionadas ao mérito da demanda, e assim serão adiante dirimidas, convindo assinalar, quanto aos pedidos formulados, que pedido ilíquido não se confunde com pedido genérico, como sugeriram as rés. A de ilegitimidade passiva da ré IMS, porque, consoante ela própria alegou, trata-se de empresa que atua no ramo de cosméticos e que é titular de respeitável carteira de marcas, composta de mais de 100, das quais a co-ré, INVESTILUC, é cessionária. Anote-se, ademais, que os produtos inquinados de infratores são por ela fabricados, consoante se verifica das respectivas embalagens (vide fls. 384), sendo isto o quanto basta para legitimá-la no prisma passivo da lide. Concorrência desleal e pertinência da postulação autoral de desistência do pedido de registro de marcas formulado pelas rés perante o INPI também são questões de mérito. Inacolhidas, portanto, as preliminares, passo ao exame do mérito. Cuida-se de ação de abstenção de uso de marca, cumulada com reparação de danos, onde a autora, dizendo-se surpreendida com a notícia do lançamento de uma linha de cosméticos das rés, identificada pela marca ´Maya´, reproduzindo não só o nome da personagem principal de sua obra ´Caminho das Índias´, como também seu padrão visual, pretende que as rés cessem a conduta ilícita e lhe indenizem os danos experimentados. Aduz a autora que a escolha da marca e padrão visual, tanto de configuração visual do produto, quanto de sua publicidade, não foi ocasional, estando clara a intenção das rés de se aproveitarem do sucesso da autora. A Lei nº 9.279/96 veda o registro, como marca, de obra literária, artística ou científica, assim como dos títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com o consentimento do autor ou titular (art. 124, inciso XVII). Essa proibição de registro, a título de marca, de sinais que fundamentalmente constituem obras tuteladas pelo instituto do direito de autor deriva de mandamento constitucional insculpido no artigo 5º, inciso XXVII da Constituição Federal, que confere o mais amplo esteio às criações no campo da cultura, assegurando ao autor direito pleno à sua fruição (´aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar´). As obras, principalmente aquelas de grande repercussão, produzem reflexos no campo econômico, de modo que, quando são utilizadas, sem autorização, para identificação de um produto ou serviço, propiciam ganhos desprovidos de causa, caracterizando-se, assim, o enriquecimento ilícito e a concorrência desleal, conceituada no artigo 10 bis, 2, da Convenção da União de Paris, nos seguintes termos: ´Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência aos usos honestos em matéria industrial e comercial.´ A irregistrabilidade estabelecida no supracitado artigo 124, XXVII, da LPI, considera justamente a possibilidade de confusão ou associação do produto ou serviço à obra de autor. O mesmo raciocínio se aplica aos títulos e a qualquer aspecto da obra que permita a sua identificação (aí incluído o nome de personagem), pois, por sua notoriedade, aderem à obra, evocando-a de forma direta, de modo que, o seu emprego ou sua simples referência no comércio acarreta o enriquecimento sem causa, provocado pela irradiação econômica da criação intelectual indevidamente explorada (leia-se, a respeito, os ´Comentários à Lei da Propriedade Industrial´, Ed. Renovar, página 224). A autora, consoante destaca em sua inicial, ´é empresa mundialmente conhecida, cujas atividades de radiodifusão, entre outras, a constituem como uma das principais redes de televisão do mundo, exibindo diariamente programação televisiva diversificada, atingindo todo o território brasileiro e exterior´ (fls. 05). Suas atividades, dentre outras, consistem na produção e transmissão de obras audiovisuais, literárias e fotográficas, cujo sucesso e repercussão, notadamente das telenovelas, ninguém desconhece, mormente em âmbito nacional. O potencial econômico derivado da exibição de uma obra pela autora não advém apenas da venda do seu espaço publicitário, mas também de ´merchandising´ e licenciamento de produtos através do seu departamento empresarial denominado ´Globo Marcas´, tudo devidamente comprovado pelos documentos de fls. 65/69 e 153/164. Portanto, ainda que a autora não seja titular da marca ´Maya´, cujo registro a ré requereu perante o INPI, é certo que ela é legítima proprietária da obra donde se originou tal nome, bem assim do título que a integrou (´Caminhos das Índias´). Entre as muitas obras audiovisuais de sucesso que a autora produziu está a novela ´Caminho das Índias´, de autoria da novelista Glória Perez, recentemente exibida no horário nobre da grade de programação da emissora, e cujo título é objeto de pedidos de registro perante o INPI. Essa novela alcançou grande sucesso de audiência, eternizando na memória dos telespectadores o nome de alguns dos seus personagens, principalmente o da figura principal da trama, a indiana ´Maya´, interpretada pela conhecida atriz Juliana Paes. Assim, parece claro que a ré, ao lançar a linha de cosméticos identificada pelo nome ´Maya´, agiu com efetiva intenção de relacionar o seu produto ao principal personagem da novela ´Caminho das Índias´. E tanto isto é verdade que, os pedidos de registro das marcas ´Maya´ e ´Maya Segredos da Beleza´ foram apresentados pela ré ao INPI em 20 de janeiro de 2009 (fls. 121/122), isto é, 1 dia após a estréia da novela, que ocorreu em 19 de janeiro de 2009, ocasião em que já havia maciça campanha de divulgação do programa. Destaque-se, ainda, que a logomarca do produto apresenta estilo de letra semelhante ao utilizado pela autora no título de sua obra, sendo inequívoco o intuito de se fazer alusão à novela, tanto que a modelo utilizada para divulgação do lançamento do produto é parecidíssima com a atriz Juliana Paes, quase mesmo uma sósia, consoante se infere das fotografias às fls. 14 e 98/116, e isto, data vênia, não foi uma simples ´coincidência´. Para arrematar, e derrubar de vez a tese defensiva, destaque-se o texto constante do material de divulgação dos produtos das rés, constantes às fls. 115/116: ´Mais uma vez, a Vita-A sai na frente com um lançamento apostando em uma tendência: a beleza da mulher indiana, que estará na mídia por todo o país e em horário nobre. Veremos roupas, maquiagem, jóias e os cabelos... Um capítulo à parte!´ (grifei) Não tenho a menor dúvida de que as rés, ao lançarem o produto cosmético em questão, nas circunstâncias acima destacadas, agiram com óbvio intuito de se beneficiar do prestígio da obra de titularidade da autora, aproveitando-se, de forma parasitária, ilícita, do impacto econômico proporcionado pelo sucesso da novela exibida pela postulante. Não agiram, como alegaram na contestação, estimuladas por uma ´tendência mundial da temática indiana´. Convém remarcar que, ao contrário do que alegam as rés, a controvérsia não decorre do simples uso do nome ´Maya´, o qual, de fato, é próprio e pode, eventualmente, não ser registrável no âmbito do INPI, mas, sim, do seu uso como marca de produto nas circunstâncias absolutamente tendenciosas acima referidas. Vale dizer, a violação, in casu, não decorre do uso simples da palavra ´Maya´, mas do uso da referida palavra/marca de maneira vinculada à obra artística de grande repercussão que a autora exibia no horário nobre de sua programação. Essa conduta, que, à toda evidência, não é inocente, obviamente não pode perdurar, posto que violadora de obra artística que conta com a proteção legal. Assinale-se, ademais, que, mesmo no âmbito do INPI, há precedentes desfavoráveis ao intento das rés, valendo mencionar o seguinte parecer emitido pela referida autarquia, citado na obra ´Comentários à Lei da Propriedade Industrial´, do IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual, Ed. Renovar, páginas 224/225: ´Corroborando este entendimento, vale destacar parecer emitido pelo INPI sobre o indeferimento do pedido de registro nº 819493953 na classe 41.20; 41.40, para a marca ´IDÉIA FIXA´: Parecer do INPI: Procedem as alegações da Oponente, na medida em que restou comprovado ser a expressão requerida como marca, obra literária protegida pela Lei de Direito Autoral, pois identifica o cachorro IDEAFIX, o qual é personagem das estórias em quadrinho do ASTERIX. Assim, e considerando que existe uma associação imediata do personagem com o serviço que o signo visa assinalar, deve o presente pedido de registro ser indeferido (Revista da Propriedade Industrial de nº 1.581 de 24.04.2001)´. Diante do amplo conceito e proteção que se pode atribuir ao instituto de marcas, e sendo certo que a autora tem direito sobre as obras que produz, bem assim aos frutos dela decorrentes, forçoso reconhecer a procedência da presente ação no seu aspecto fundamental. Impõe-se não só a cessação da conduta violadora das rés, como também a reparação dos danos infligidos à autora, neste ponto fazendo-se devido o ressarcimento de danos morais e materiais. Os danos morais decorrem do fato de que as rés, ao lançarem produto com nome de personagem central de trama televisiva de enorme sucesso exibida pela autora, adotando na divulgação e identificação de seus produtos elementos inequívocos da obra artística daquela, portanto, à ela pertencentes, buscaram associar a sua imagem à da autora, alcançando posição diferenciada no mercado, e levando o consumidor a crer que se trata de produto licenciado, vinculado ao prestígio da autora, por ela chancelado, assim gerando risco de denegrimento de sua imagem perante o público consumidor. A reparação nesse campo, todavia, deve ser fixada com razoabilidade, não devendo servir de causa de enriquecimento. Penso que estabelecê-la em R$50.000,00 atende a esse critério e não se distancia do caráter punitivo da condenação. Quanto aos danos materiais, entendo que o melhor critério para aferi-los é o previsto no inciso III do artigo 210 da Lei 9.279/96, baseado na remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem, havendo nos autos, inclusive, parâmetro nesse sentido (vide documentos de fls. 153/164). No tocante ao pedido formulado no item 6.2 da inicial (fls. 33), a ação não merece prosperar, considerando que esta não é a sede judicial adequada para se definir questões relacionadas a mérito de pedidos de registro de marca no âmbito do INPI, tratando-se, inclusive, de matéria que refoge à competência desta Justiça Comum Estadual. Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial: I - determinando que, no prazo de 05 (cinco) dias, as rés, ou quaisquer empresas que integrem o seu mesmo grupo econômico, ou ainda eventuais licenciados, se abstenham de usar a marca ´Maya´ ou qualquer outra que a imite ou que faça alusão a ela ou a outros personagens constantes da obra ´Caminho das Índias´, por qualquer meio, na identificação de seus produtos ou qualquer tipo de divulgação e publicidade, sob pena de multa diária de R$30.000,00; II - condenado as rés no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$50.000,00 (cinqüenta mil reais); III - condeno as rés no pagamento de indenização por dano material a ser apurada através de liquidação de sentença, com base no inciso III, do artigo 210 da Lei 9.279/96; IV - condenando as rés ao pagamento de juros legais a partir da data da notificação de fls. 123/125, e correção monetária sobre as verbas indenizatórias acima fixadas. Por terem sucumbido em maior parte, condeno as rés no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação. P. R. I.
Obs: Sentença disponibilizada pelo Sistema DCP e captada da intranet pelo DGCON-SEESC em data 02.05.2012.
