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Juíza: Elizabeth Maria Saad
Processo nº 0012227-94.2009.8.19.0036 (2009.036.012304-8)
Trata-se de Ação sumária com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por MEGATONS ´S PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME em face de M.G.TONS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. Declara o Autor, em inicial apresentada às fls. 02/45, que é sociedade empresária com Registro arquivado no Registro de Pessoas Jurídicas desde 28/03/1994, tendo requerido o registro de sua marca junto ao INPI em 26/07/2004 e que tomou conhecimento de que a ré, sociedade registrada em 19/08/2004 utiliza-se de nome comercial similar ao seu, no mesmo ramo de negócios. Que notificou a ré para que esta se abstivesse de utilizar o nome e a marca similares da autora, sem sucesso. Que em razão disto veio a ser cobrado por empresas que se enganavam com os nomes comerciais. Vindo a saber posteriormente que a ré adquiriu produtos que necessitam de licença especial utilizando-se o nome da autora. Requer em antecipação de tutela que a ré se abstenha de utilizar a marca e nome da autora, condenação por danos materiais e morais. Documentos às fls. 22/46. Emenda á inicial de fls. 49/70. Audiência de conciliação de fls. 84, quando a ré apresentou contestação e as partes requereram a suspensão do feito para composição. Em contestação, apresentada às fls. 85/136 arguindo a inépcia da inicial, e no mérito que a sócia Grasiane trabalhou em uma empresa denominada Pro Química onde conheceu o Sr. Ramon, sócio da empresa autora que a convidou juntamente com o químico responsável Sr. Geraldo para uma sociedade, vez que ambos estavam desempregados na ocasião. Que locaram um imóvel de propriedade do Sr. Ramon. Que ficou acordado que além do imóvel também se utilizariam do nome da empresa autora até a abertura oficial da ré que se deu cinco meses depois. Que o próprio Representante da autora foi responsável pela escolha do nome comercial, tendo indicado como terceiro sócio seu irmão Paulo André Salas Roldan.. Que a parte autora executa serviços de limpeza e higienização de reservatório, de piscina, torres de refrigeração, etc, enquanto a ré apenas fornece material sem fabricá-los, não possuindo qualquer cliente em comum.fabrica material Que a ré tinha licença e adquiriu soda cáustica pagando à vista, tendo a transportadora por engano entregue o produto na sociedade autora. Que as partes não tem a mesma logomarca, mesmo nome ou mesa clientela. Requer a improcedência dos pedidos. O processo está suficientemente instruído, não havendo necessidade de se produzir outras provas requeridas pelas partes, razão pela qual, passo a proferir julgamento. É o relatório. DECIDO: Afasto a preliminar de inépcia eis que perfeitamente dedutível o pedido e a causa de pedir, não tendo ocorrido qualquer prejuízo á defesa. No mérito, trata-se de ação de abstenção de uso de marca, reparação por dano material e moral através da qual o autor, 'MEGATON´S PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME´, pretende impedir a ré, ´M.G.TONS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA´, de continuar utilizando na sua razão social a marca registrada ´MEGATON´S´. O autor demonstrou às fls. 32 ser o legítimo titular da marca nominativa ´MEGATONS´ perante o INPI, assim, nos termos da Lei 9.279/96 - Lei da Propriedade Industrial -, tendo assegurado o uso exclusivo da marca registrada em todo o território nacional. Marca é o sinal distintivo de produto, mercadoria ou serviço que estabelece conexão entre o indivíduo e o mundo exterior, permitindo ao homem identificar e adquirir os bens e serviços que pretende; ela é o sinal que leva o consumidor aos produtos e serviços, caracterizando-se como instrumento essencial para a formação de clientela. ´ A proteção legal à marca e ao nome tem por escopo impedir a concorrência desleal, evitando a possibilidade de confusão passível de acarretar desvio de clientela e locupletamento com o esforço alheio. Visando a efetividade dessa diretriz ficou consagrado o princípio da especialização ou especificidade, de acordo com o qual, se distintos os ramos de atividade das empresas litigantes, de modo a não acarretar confusão ao consumidor, que, ao contrário, poderia adquirir determinado produto ou serviço pensando ser outro, nada obsta possam subsistir concomitantemente no universo comercial. Entretanto, na hipótese dos autos, as partes ostentam nomes fundamentalmente parecidos e desenvolvem atividade comercial similar, certo que ambas estão no ramo de produtos químicos conforme contrato social (fls. 26 da autora e fls. 99 da ré). Impõe-se, portanto, a aplicação do sobredito princípio da especialização ou especificidade, para concluir-se pela procedência da ação. Nesse sentido a jurisprudência do S. T. J.: ´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, Recurso Especial, Ministro Relator Barros Monteiro, 4ª Turma). ´DIREITO COMERCIAL. MARCA E NOME COMERCIAL. COLIDÊNCIA DE MARCA ´ETEP´ (REGISTRADA NO INPI) COM NOME COMERCIAL (ARQUIVAMENTO DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA SOCIEDADE NA JUNTA COMERCIAL). CLASSE DE ATIVIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. I- Não há confundir-se marca e nome comercial. A primeira, cujo registro é feito junto ao INPI, destina-se a identificar produtos, mercadorias e serviços. O nome comercial, por seu turno, identifica a própria empresa, sendo bastante para legitimá-lo e protegê-lo, em âmbito nacional e internacional, o arquivamento dos atos constitutivos no Registro do Comércio. II- Sobre eventual conflito entre uma e outro, tem incidência, por raciocínio integrativo, o princípio da especificidade, corolário do nosso direito marcário. 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. III- No sistema jurídico nacional, tanto a marca, pelo Código de Propriedade Industrial, quanto o nome comercial, pela Convenção de Paris, ratificada pelo Brasil por meio do Decreto 75.572/75, são protegidos juridicamente, conferindo ao titular respectivo o direito de sua utilização. IV- Havendo colidência entre marca e parte do nome comercial, sendo distintas as atividades das duas empresas, a fim de garantir a proteção jurídica tanto a uma quanto a outro, determina-se ao proprietário do nome que se abstenha de utilizar isoladamente a expressão que constitui a marca registrada pelo outro, terceiro, de propriedade desse, sem prejuízo da utilização do seu nome comercial.´(Resp. 119998/SP, Recurso Especial, Ministro Relator Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma). ´NOME COMERCIAL. MARCA. CONFLITO. MESMO MERCADO. ESPECIFICIDADE. PRECEDENTES. I- A proteção ao nome comercial impede o registro posterior de marca igual por terceiro, ainda mais quando no mesmo ambiente de mercado, o setor agropecuário. II- Recurso especial conhecido e provido.´ (Resp. 284742/SP; Recurso Especial, Ministro Relator Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª Turma) ´DIREITO COMERCIAL. COLIDÊNCIA DE MARCA ´GAROTA´ (Registrada no INPI) COM NOME COMERCIAL (ARQUIVAMENTO DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA SOCIEDADE NA JUNTA COMERCIAL). PROTEÇÃO JURÍDICA. RECURSO PROVIDO. I- No sistema jurídico nacional, tanto a marca, pelo Código de Propriedade Industrial, quanto o nome comercial, pela Convenção Paris, ratificada pelo Brasil por meio do Dec. 75.572/1975, são protegidos juridicamente, conferindo ao titular respectivo o direito de sua utilização. II- Havendo colidência entre marca e parte do nome comercial, a fim de garantir a proteção jurídica tanto a uma quanto a outro, determina-se ao proprietário do nome que se abstenha de utilizar isoladamente a expresssão que constitui a marca registrada pelo terceiro, de propriedade desse, sem prejuízo da utilização do seu nome comercial por inteiro, quer nos letreiros, quer no material de propaganda ou documentos e objetos. III- A proteção da marca tem por objetivo a repressão a concorrência desleal, buscando evitar a possibilidade de confusão e consumidor que adquire determinado produto ou serviço pensando outro, bem como o locupletamento com esforço alheio.´(Resp. 40190/RJ, Recurso Especial, Ministro Relator Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma). ´MARCA REGISTRADA. PALAVRA COMUM. SUA UTILIZAÇÃO PELA RÉ EM NOME DE FANTASIA. INADMISSIBILIDADE. 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. Precedentes da Quarta Turma. Recurso Especial conhecido e provido parcialmente. (Resp. 210076/RJ, Recurso especial, Ministro Relator Barros Monteiro, 4ª Turma). Releva, todavia, acentuar não haver nos autos prova de prejuízos capazes de ensejar a reparação por danos materiais, vez que não há qualquer comprovação nos autos de ter tido a autora prejuízo em razão da similaridade de nomes comerciais. Com relação ao pedido de dano moral, entendo que a procuração de fls. 97/98 dá conta de que o representante legal da autora tinha conhecimento desde o início da atividade da ré do nome comercial escolhido, sendo inclusive procurador de seu irmão, sócio da empresa ré, para todos os atos societários, de modo que há verossimilhança na alegação de que o representante legal da autora inicialmente escolheu o nome, não se vislumbrando daí qualquer dano moral a ser indenizado. Tendo o representante da autora perdido o interesse em permanecer na administração, agiu corretamente notificando a sociedade ré, mas de todo contexto fático não se vislumbra o dano imaterial á sociedade autora, sendo fundamental que discriminasse e comprovasse o dano, consoante lhe exigia o art. 333, inc. I, do CPC. O simples uso indevido da marca, se não afetou a esfera material ou a imagem da titular, impõe apenas que se faça cessar o uso da expressão similar. A pessoa jurídica não possui honra no sentido estrito do termo, uma vez que não é dotada, à luz da Teoria da Ficção, de consciência e vontade, sendo os seus atos expressão da vontade de seus sócios e dirigentes. Desta forma, o que existe é tão-somente um direito à imagem frente ao público consumidor. Mas, nem à imagem da empresa houve lesão, uma vez que não existe nos autos qualquer comprovação de que a expressão similar utilizada pela ré tenha gerado conceito desfavorável à pessoa jurídica ou a direito da personalidade protegido pelo ordenamento jurídico pátrio. Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, condenando a ré a não usar a expressão ´MEGATON´S ´´M.G.TONS´ ou similar em suas atividades comerciais, em cartazes, impressos, publicidade, site, propaganda e documentos, e por qualquer meio que a identifique junto ao público, realizando, inclusive, a alteração da sua razão social, sob pena de multa diária a ser oportunamente fixada em caso de descumprimento do julgado. Condeno-a, outrossim, nas custas processuais e em honorários advocatícios de 15% do valor da causa. P. R. I. Com o trânsito em julgado, o cumprimento da obrigação e certificado o integral recolhimento das custas, dê-se baixa e arquive-se.
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