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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL Processo nº 0110089-39.2010.8.19.0001 SENTENÇA Vistos e etc. Cuida-se de ação ordinária com pedido liminar de antecipação de tutela proposta por JARDIM ESCOLA MÁGICO DE OZ S/S LTDA em face de COLÉGIO SANTO ALBERTO MAGNO LTDA, alegando o autor, em síntese, que é titular da marca ´COLÉGIO MAGNO´, inclusive no endereço eletrônico da internet para identificar as atividades por ela desenvolvidas no ramo educacional. Esclarece que, por meio de publicação veiculada na Revista da Propriedade Industrial nº: 1628 de março de 2002, tomou conhecimento de que o réu pleiteou, perante o INPI, registro da marca mista ´COLÉGIO SANTO ALBERTO MAGNO´, visando a proteção e identificação dos serviços de educação e ensino. Aduz que, dentro do prazo legal, apresentou oposição ao pleito do réu, tendo o INPI indeferido o registro por ele pretendido. Salienta que, mesmo após o indeferimento, o Colégio reclamado continua se utilizando da marca de titularidade do réu para identificar suas atividades. Diante do exposto, requer a antecipação dos efeitos da tutela, visando a determinação ao réu que se abstenha, de forma imediata, de utilizar a expressão ´MAGNO´ em documentos, letreiros, fachadas, placas, agendas, publicidades, propaganda, publicações, na internet e em todos os demais meios que ao público se revelem. Pugna pela confirmação da tutela, com a condenação em custas e honorários. A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 25/68. Decisão de fls. 85 determinando a citação, esclarecendo que após o contraditório seria apreciado o pedido de antecipação de tutela. Regularmente citado, o réu apresentou contestação às fls. 90/98 pugnando, em síntese, pela improcedência dos pedidos autorais, uma vez que a expressão ´MAGNO´, não possui referência empresarial no Rio de Janeiro, tratando-se de sobrenome de um filósofo que gerou o nome dado à Instituição de Ensino. Foi certificada às fls.107 a intempestividade da contestação e às fls. 107 in fine foi decretada a revelia do demandado, restando preclusa tal decisão (fls. 108). É o relatório. Passo a decidir. Em primeiro lugar, em razão da revelia do réu já decretada, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor, nos moldes do artigo 319 do CPC. Contudo, convém destacar que tal efeito da revelia não vincula o magistrado na apreciação da matéria de direito. Não há como confundir-se marca e nome comercial. Entende-se por nome empresarial o elemento de identificação do empresário. É sob ele que o empresário exerce sua empresa. Por isso, toda pessoa, física ou jurídica, necessita de um nome empresarial para exercer sua atividade profissional. Por outro lado, marca pode ser conceituada como todo sinal distintivo e visualmente perceptível do qual determinada pessoa jurídica ou física se utiliza para distinguir determinados produtos ou serviços de outros idênticos ou semelhantes, a fim de que se possa diferenciá-lo dos demais, evitando assim confusão ou mesmo dúvida quanto ao produto ou serviço que esteja sendo utilizado. Pode ser de uso exclusivo ou não, dependendo de sua notoriedade. Com efeito, dispõe o artigo 129 da Lei 9.179/1996, verbis: ´A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 127 e 148.´ Isso significa que, no Brasil, o direito de uso exclusivo sobre a marca e a conseqüente prerrogativa de impedir terceiros de utilizarem sinais iguais ou semelhantes, em meio a produtos ou serviços congêneres, é adquirido através de um registro validamente expedido, e não pelo uso, conforme se dá nos países adeptos do sistema declarativo. In casu, o autor trouxe autos o certificado de registro emitido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, atestando o deferimento do uso da marca às fls.41 e 44/49, 52/53. Assim, comprovou que é titular do direito da marca em discussão, o que se lhe assegura o uso exclusivo, nos termos do art. 129 da Lei 9.270/96. Ademais, quando do requerimento de registro na mesma marca pelo réu, o ora autor apresentou ´oposição´ junto ao INPI, que foi acolhida fundamentando o indeferimento do registro pelo ora réu (fls.17) Sobre eventual conflito entre a marca e o nome empresarial tem incidência, por raciocínio integrativo, o princípio da especificidade. Fundamental, assim, a determinação dos ramos de atividade das empresas litigantes. Se distintos, de molde a não importar confusão, nada obsta possam conviver concomitantemente no universo mercantil o que não é o caso, já que autor e réu exploram a mesma atividade, qual seja, a prestação de serviços de ensino. Neste sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: MARCA REGISTRADA. USO INDEVIDO EM NOME COMERCIAL. ATIVIDADE NO MESMO CAMPO. Registrada uma marca, não pode outra empresa industrial, comercial ou de serviços utilizá-la na composição de seu nome comercial, em havendo similitude de atividades. Recurso especial conhecido e provido parcialmente. (REsp. 212902 SC, Rel. Min. Barros Monteiro, Julgado em 28/09/1999). No que tange ao requerimento de indeferimento/arquivamento do pedido de registro feito pelo réu junto ao INPI não merece acolhida já que tal órgão é estranho à lide devendo o autor informá-lo sobre o resultado deste feito para os fins administrativos internos. Por fim, o autor deduziu pedido de antecipação dos efeitos da tutela que ainda não foi apreciado, o que passa-se a fazer. A tutela antecipada é uma forma de tutela jurisdicional satisfativa, prestada com base em juízo de probabilidade e em situações tais que não se possa esperar o tempo necessário à formação do juízo de certeza exigido para a prolação de sentença no processo cognitivo, sob pena de não se poder tutelar adequadamente o direito material. Tal tutela, consistente em permitir a produção antecipada dos efeitos da sentença de procedência do pedido do autor, exige alguns requisitos para sua concessão, quais sejam, a probabilidade de existência do direito alegado pelo demandante, assim entendido como o fumus boni iuris, e a existência de uma situação capaz de gerar fundado receio de dano grave, assim entendido como o periculum in mora, ou a ocorrência de abuso de defesa, segundo inteligência do artigo 273, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Tendo-se em conta que eventual recurso de apelação a ser manejado em face deste decisum será dotado de efeito suspensivo, há interesse e necessidade no deferimento da antecipação dos efeitos da tutela de mérito. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL para, CONFIRMANDO A TUTELA ANTECIPADA ORA CONCEDIDA, condenar o réu a se abster de utilizar a expressão ´MAGNO´ a qualquer título em suas atividades, bem como a retirar a expressão de sua razão social, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Condeno ainda o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. P.R.I. Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2010. NATASCHA MACULAN ADUM DAZZI Juíza de Direito.
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