Comarca da Capital – 6ª Vara Empresarial
Juíza: Mirella Letizia Guimarães Vizzini
Processo nº 0105754-79.2007.8.19.0001 (2007.001.103313-0)
KRONAK EMPREENDIMENTOS LTDA. e DESENTUPIDORA MARTINS ME propuseram ação cominatória, cumulada com perdas e danos, em face de DESENTUPIDORA TRADICIONAL LTDA. e TELEMAR NORTE LESTE S/A. Na inicial de fls. 02/16, acompanhada dos documentos de fls. 17/67, a parte autora alega, em síntese: 1 - que a primeira autora é detentora da Marca Nominativa ´ROTO ROOTER´, registrada no INPI sob o número 002125986 desde a década de 50; 2 - que a primeira autora cede a divulgação e exploração de sua marca a vários concessionários, entre eles a segunda autora, que é a única autorizada a divulgar e explorar tal marca no Estado do Rio de Janeiro; 3 - que a primeira Ré adotou a marca ROTO RUTER como nome fantasia em diversas divulgações, inclusive perante o site da segunda Ré, utilizando também nas propagandas os símbolos e a marca ROTO ROOTER; 4 - que a KRONAK notificou extrajudicialmente a primeira Ré quanto à utilização da marca ´ROTO ROOTER´, ROTO e ROOTER, mas o uso indevido permaneceu; 5 - que tais fatos estão trazendo prejuízo às autoras; 5 - que a sonoridade dos ´OO´s substituídos é a mesma da letra ´U´, de forma que o uso de ´ROTO RUTER´ em vez de ´ROTO ROOTER´ leva à homofonia do nome e marca, com a conseqüente apropriação dos benefícios que a marca notória produz no mercado; 6 - que no site de buscas de empresas e serviços especializados da segunda ré, a primeira ré sempre aparece como primeiro resultado da busca pelas expressões ´roto rooter´, ´rooter´, ´desentupidora´, ´roter´, ´router´ ou ´rutter´; 7 - que a segunda Autora, verdadeira concessionária da marca, perde clientes em função da escolha da primeira listada; 8 - que há ato ilícito sendo praticado pela primeira Ré; 9 - que a segunda ré vem divulgando inadequadamente a denominação ROTO RUTER em sites de informação e consulta e negando-se a extirpar de suas informações cadastrais o nome da primeira Ré; 10 - que a segunda Ré foi notificada extrajudicialmente em 04/05/2007 mas não se manifestou em resposta, agindo de forma negligente; 11 - que, portanto, as rés devem se abster de praticar as condutas que violam os direitos das autoras e indenizá-las por dano material; 12 - que há necessidade de antecipação de tutela para que a Ré se abstenha de usar a marca da autora. Ao final, requer: 1 - a concessão de tutela antecipada para que a Desentupidora Tradicional Ltda. se abstenha de utilizar a marca ou similar do requerente e para que a TELEMAR OI retire do seu site menção à marca Roto Ruter atrelada ao endereço Rua Visconde de Caravelas, 120; 2 - a condenação da Desentupidora Tradicional Ltda. a se abster de utilizar a marca, nome, logotipo, registro de indicação, pertencentes à primeira requerente; ao pagamento de indenização por perdas e danos no valor equivalente a 100 vezes o apurado a título de lucros cessantes e ao pagamento de lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença por comparativo entre o faturamento anterior e posterior ao uso indevido da marca, além do pagamento de custas e honorários advocatícios; 3 - a condenação da TELEMAR-OI a deixar de divulgar o nome fantasia Roto Ruter atrelado à Desentupidora Tradicional Ltda. e ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Às fls. 69/70 foi concedida a antecipação de tutela, mas esta decisão acabou reconsiderada, o que gerou a perda do objeto do agravo interposto pela ré, conforme decisão às fls. 628/630. Contestação da primeira Ré, Desentupidora Tradicional Ltda., às fls. 81/100, acompanhada dos documentos de fls. 101/217, alegando, em síntese: 1 - que há litigância de má-fé da Autora; 2 - que é caso de aplicação do art. 835 do CPC, pois a empresa Kolovid Establishment, com sede em Liechtenstein detém 99,98% do capital da Kronak; 3 - que a autora omitiu fatos que levam à sua ilegitimidade ativa; 4 - que Weldon Thomas Baker sempre teve de forma pacífica o controle acionário da Kolovid e Kronak, e após seu desaparecimento tal controle passou para sua esposa Zélia Lopes Rodrigues; 5 - que os filhos do Sr. Weldon deram início a batalha judicial contra a Sra. Zélia pelo controle acionário da Kolovid; 6 - que pela lei de Liechtenstein a propriedade da sociedade é comprovada pela apresentação de títulos ao portador e tais certificados do Sr. Weldon encontravam-se no banco Credit Suisse, em Zurique; 7 - que antes de sua morte o Sr. Weldon cedeu e transferiu suas cotas para a Sra. Zélia e devido à ingratidão de dois de seus 3 filhos, os norte-americanos Edwin Folke Baker e Richard Albert Baker, ele os deserdou por escritura pública lavrada em São Paulo; 8 - que a Sra. Zélia passou 17 anos ao lado do Sr. Weldon; 9 - que o inventário foi aberto em São Paulo por um dos filhos deserdados; 10 - que o juiz do inventário expediu ofício determinando a abertura dos cofres na Suíça aonde estavam guardadas as ações ao portador e Edwin Baker, em poder do ofício, apoderou-se das ações, destituiu os administradores da sociedade e nomeou outro de sua confiança; 11 - que em fevereiro deste ano o TJSP decidiu que todo o procedimento realizado era nulo ante a incompetência territorial do juiz brasileiro; 12 - que o mesmo julgado determinou que as coisas retornassem ao estado anterior; 13 - que o testamento foi homologado por sentença, tendo sido os dois filhos deserdados e ficando as cotas da empresa Kolovid para a Sra. Zélia; 14 - que há ilegitimidade ativa da Autora, pois os títulos dos sócios são viciados na origem, devendo o controle acionário da mesma retornar à Sra Zélia e à Kolovid, controladora da Autora; 15 - que o TJRJ já reconheceu, em outra ação, a ilegitimidade ativa da Autora; 16 - que a ilegitimidade ativa deriva do fato de que aqueles que constituíram os patronos que assinam a inicial não terem direito à participação na sociedade; 17 - que a marca Roto Rooter pertence à Kronak, que é representada pela Sra. Zélia Lopes Rodrigues, proprietária da Kolovid; 18 - que quem desvirtua a marca são aqueles que indevidamente representam a autora, causando prejuízo à Ré; 19 - que a liminar concedida causa dano irreparável à Ré e deve ser revogada; 20 - que a Sra. Zélia é a representante legal da Desentupidora Tradicional e, em suma, quem detém o poder sobre a Kronak e a Roto Rooter. Ao final, requer: 1 - a extinção do processo sem julgamento de mérito por ilegitimidade ativa; 2 - a improcedência do pedido, arcando a autora com os ônus de sucumbência e imposição de pena por litigância de má-fé; 3 - a revogação da liminar concedida. A 1ª ré também ofereceu reconvenção, às fls. 294/313, apresentando a mesma argumentação que a contestação e requerendo ´condenação da reconvinda KRONAK a se abster de utilizar a marca, nome, logotipo, registro utilizados pela reconvinte - especialmente ´ROTO ROOTER´ ou similares - sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00; condenação da reconvinda KRONAK ao pagamento de indenização por perdas e danos à reconvinte, a título de lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença, tudo corrigido monetariamente até a data do efetivo pagamento, e acrescido de juros de mora, arcando a reconvinda, também, com os ônus de sucumbência. Apresentou os documentos de fls. 294/436. Contestação da segunda Ré às fls. 282/293, alegando, em síntese: 1 - que, com o cumprimento da decisão liminar pela Ré, o objeto da lide com relação à ela se perdeu e o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito; 2 - que há ilegitimidade passiva da segunda Ré, pois ela nada fez para a suposta usurpação de direitos autorais, não cabendo à mesma verificar se havia ou não tal usurpação para retirar o nome da 1a Ré de seus cadastros; 3 - que o serviço de catalogação é meramente informativo e composto por inúmeros dados, sendo inviável apurar a verdade de todos os fatos narrados; 4 - que a Ré agiu em exercício regular de direito, não sendo obrigada a, em razão da notificação extrajudicial, proceder como desejava a Autora. Requer o acolhimento das preliminares ou, no mérito, o julgamento de improcedência dos pedidos. Réplica das Autoras à contestação da segunda Ré às fls. 534/536, alegando, em síntese, que o comportamento negligente da Telemar em não verificar as informações constantes da notificação extrajudicial gera dever de indenizar as Autoras. Réplica das Autoras à contestação da primeira Ré e manifestação sobre os documentos posteriormente juntados às fls. 537/547, acompanhada dos documentos de fls. 548/578, alegando, em síntese, que a Sra. Zélia nunca foi casada com o Sr. Weldon; que a deserdação manifestada em testamento nunca cumpriu seus efeitos, pois de acordo com o art. 1.743 do CC/1916 ela deveria ser confirmada judicialmente, o que não ocorreu; que à época do falecimento do Sr. Weldon foi destinada à Sra. Zélia apenas a parte disponível dos bens que o de cujus possuía no Brasil, não abarcando direitos havidos no exterior; que à época de seu falecimento o Sr. Weldon não mais possuía cotas da sociedade Kronak, pois cedeu suas cotas à Kolovid e à Sra. Zélia que ficou com 0,02% do capital social; que a Sra. Zélia foi acionista da Kronak até 26/11/2001, quando foi excluída por alteração societária competente; que desde então a mesma utiliza indevidamente a marca da Autora. Às fls. 606/612 a Kronak Empreendimentos LTDA e a Desentupidora Martins apresentaram Contestação à Reconvenção, alegando, em síntese: 1 - preliminarmente, que a reconvinte é parte ilegítima para a ação; 2 - no mérito, que a Sra. Zélia jamais foi casada com o Sr. Weldon, não possuindo os direitos alegados; 3 - que ao tempo da morte do Sr. Weldon ele não mais possuía participação na Kronak, logo não haveria direito sucessório da Sra. Zélia; 4 - que a deserdação manifestada em testamento nunca cumpriu seus efeitos, pois de acordo com o art. 1.743 do CC/1916 ela deveria ser confirmada judicialmente, o que não ocorreu; 5 - que o acórdão do TJSP juntado pela reconvinte foi modificado pelo STJ; 6 - que a representação da Kronak está feita de acordo com sua composição regular. Requer o acolhimento da preliminar ou, no mérito, o julgamento de improcedência da reconvenção. Seguiram-se diversas petições e documentos de ambas as partes. Impossível a tentativa de conciliação (fls. 753). Saneador às fls. 756/757, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva da TELEMAR e revogando a liminar. Às fls. 810/815, decisão da Egrégia 16ª Câmara Cível cassando a decisão saneadora e mantendo a TELEMAR no pólo passivo. Seguiram-se outras tantas petições e documentos de ambas as partes. Em apenso, impugnação ao valor da causa acolhida parcialmente, o que ensejou agravo retido. O processo está suficientemente instruído, dispensando a produção de outras provas. Assim relatados, DECIDO: Cuida-se de ação de abstenção de uso da marca ROTO-ROOTER, da qual a autora, Kronak Empreendimentos Ltda., se diz titular e a 2ª autora, Desentupidora Martins ME, cessionária. De plano consigno que o saneador, por mim proferido, restou equivocado na parte em que considerou que as indagações constantes da contestação da 1ª ré afetariam o mérito, pois, melhor analisando-as, concluo que o mérito da demanda está cingido a saber se a autora Kronak Empreendimentos Ltda. tem ou não direito ao uso exclusivo da marca ROTO ROOTER, descabendo, nesta sede judicial, enfrentar o imbróglio societário em que, de fato, estão a 1ª autora, Kronak, e a 1ª ré, Desentupidora Tradicional, envolvidas, consoante ficará adiante demonstrado. Pois bem. A empresa Kronak Empreendimentos Ltda. possui como sócias as empresas Kolovid Establishment, majoritária com 99,98% das cotas sociais, e Eklof Establishment, detentora de apenas 0,02% da participação societária. A Kronak, titular da marca supostamente violada, é, portanto, controlada pela empresa KOLOVID ESTABLISHMENT, que tem sede em Vaduz, Liechtenstein. A 1ª ré sustenta que a controladora foi constituída e controlada por Weldon Baker, que teve três filhos, dois dos quais foram deserdados em testamento por suposta injúria grave cometida contra Weldon. O mesmo testamento determinou que a parte disponível de todos os bens existentes no Brasil viesse a pertencer a sua companheira, Zélia Lopes Rodrigues, que é sócia majoritária da Desentupidora Tradicional LTDA. (fls. 129/135), a primeira Ré no presente caso. A referida ré narra que, após a morte de Weldon, seu filho Edwin Baker, deserdado, requereu a abertura do inventário dos bens deixados por seu pai, omitindo perante o juízo a existência da Sra. Zélia. Dessa forma, obteve ofício junto à 3a Vara de Família e Sucessões do Foro Regional de Santo Amaro, SP, endereçado ao Gerente do Credit Suisse Banking, autorizando a abertura do cofre de Weldon. Portando tal documento, Edwin teve acesso ao cofre e apossou-se da documentação ali guardada, incluindo ações ao portador representativas da propriedade da Kolovid. De posse das ações ele procedeu à alteração dos estatutos sociais constitutivos da KOLOVID e de seu quadro de administradores, assim vindo a ser excluída da referida sociedade a Sra. Zélia Lopes Rodrigues. O TJSP, em julgamento de agravo de instrumento, entendeu ser nula a decisão da 1a instância que determinou a abertura dos cofres de Weldon Baker em Zurique. Contudo, conforme se verifica às fls. 603/604, o STJ reformou parcialmente a decisão do TJSP, entendendo válida a decisão de 1a instância, que determinou a abertura do cofre do falecido na Suíça e a obtenção dos documentos por seus herdeiros. Verifica-se, outrossim, que não decidiu o Tribunal paulista quem tem efetivamente o direito de herdar as ações e, conseqüentemente, o controle acionário das sociedades, o que, aliás, talvez nem pudesse ser feito, por faltar à justiça brasileira jurisdição para resolver tal questão (societária), em se tratando de sociedade com sede no exterior, cujas ações ao portador representativas da propriedade lá estão. Ou seja, o que pretendeu a ré ao revolver tais questões, ao narrar esses fatos, foi obter deste juízo o reconhecimento de que a alteração dos estatutos sociais da Kolovid, através da qual foi excluída da sociedade pelos filhos do Sr. Weldon, se deu de forma ilícita, de modo que se tornaram questionáveis, ou inexistentes, a titularidade, o registro e/ou a representação da Kolovid, e, consequentemente, da Kronak, o que, se não induz à ilegitimidade ativa, leva à improcedência da ação. Por outro lado, uma vez reconhecida a ilicitude do ato de exclusão da Sra. Zélia Lopes Rodrigues da sociedade controladora da Kronak, a ré, Desentupidora Tradicional, da qual a referida Sra. Zélia é sócia, pretendeu que se reconhecesse o seu direito de utilizar a marca ´ROTO-ROOTER´, que está registrada no INPI em nome da Kronak, eis que quem tem o direito de representar esta empresa é a Sra. Zélia Lopes Rodrigues, como faz há décadas. Não é bem assim. Os fatos revelados pela ré são, no mínimo, intrigantes e devem, realmente, ser apurados e, se for o caso, corrigidos. A grande questão aqui é saber se isto pode ser feito neste processo. Parece-me que não. Com efeito, a causa de pedir na presente demanda tem fincas apenas no direito marcário, bastando atentar-se para os termos da inicial, aos quais o juízo está cingido, eis que assim fixados os limites objetivos da lide. Não se trata aqui de ação de natureza societária, a exigir do juízo a composição de conflitos envolvendo direitos de sócios e/ou perquirir sobre a regularidade ou não de alterações de estatutos sociais, a partir da análise de testamentos e/ou inventários, e outras ações correlatas, enfrentando até questões afetas a partilha de bens, para chegar à conclusão sobre quem deveria estar à frente da administração da sociedade Kronak. Não e não. Esta, data venia, é uma discussão que não interfere na solução da lide, já que aqui só interessa saber quem é o titular e, consequentemente, o legitimado a utilizar a marca registrada ´ROTO-ROOTER´. Não interessa aqui saber se quem está à frente da administração da sociedade Kronak poderia ou não estar. Isto é questão de alta indagação de natureza puramente societária, que descabe aqui abordar, sob pena de indevida e descabida alteração da causa de pedir, e de invasão da jurisdição do juízo competente. Anote-se que, apesar da ´carrada´ de documentos que as partes entranharam no processo, não há nenhum atestando que a controvérsia societária já foi solucionada, ficando, pois, indemonstrada qualquer nulidade que eventualmente pudesse influir no deslinde da presente lide. Deve-se considerar aqui apenas o seguinte: quem propôs a ação (Kronak), podia propor, e quem representou a referida empresa (Sr. Ronehs Gonçalves da Silva), podia representar, consoante estabelece a cláusula oitava do contrato social às fls. 18/21, não infirmado por nenhum outro elemento cognoscível dos autos. Se esta pessoa estava ou não em condição de ostentar este poder de representação, isto, como já dito, é outra discussão, que envolve disputa societária incabível aqui. Situada nestes limites a questão, e sendo certo que a empresa tem personalidade jurídica distinta da dos seus sócios, forçoso concluir pela procedência da ação principal, porquanto não há dúvida nenhuma de que a sociedade Kronak Empreendimentos Ltda. seja a legítima titular das marcas ROTO-ROOTER, ROTO, ROOTER e figurativas, todas devidamente registradas junto ao INPI, conforme documentos às fls. 32/35, o que foi, inclusive, expressamente reconhecido pela ré no item 42 da contestação (fls. 95), contando, pois, com a proteção conferida pela Constituição Federal (art. 5º, inciso XXIX) e pela Lei 9.279/96 - Lei da Propriedade Industrial, que, dispondo no art. 129 que a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido, assegura ao seu titular o uso exclusivo em todo o território nacional. Não poderia ser diferente, já que a marca é o sinal distintivo do produto, mercadoria ou serviço, sendo através dela que o individuo identifica e adquire os bens e serviços que pretende. A marca é o sinal que leva o consumidor aos produtos e serviços, caracterizando-se como instrumento essencial para a formação da clientela. A ré, então, não tem o direito de utilizar, sem autorização da autora, a marca ´ROTO-ROOTER´, ou qualquer outra que a ela se assemelhe, como a expressão ´ROTO RUTER´, cuja sonoridade é idêntica à da marca original ´ROTO-ROOTER´. Impende, finalmente, considerar uma questão fundamental aqui. Ainda que fossem confirmadas as assertivas da ré, ainda assim o ponto nodal da demanda continuaria sendo a disputa marcária, posto que aí se concentra a causa de pedir. Portanto, também nesse contexto, seria inevitável concluir que a ré - Desentupidora Tradicional Ltda. - não poderia se utilizar da marca registrada ´ROTO-ROOTER´, simplesmente por não ter exibido qualquer comprovação de ter obtido da titular - Kronak - a devida autorização. Vale dizer, ainda que Zélia Lopes Rodrigues fosse reintegrada ao quadro societário da controladora Kolovid Establishment, isto não conferiria à ré, Desentupidora Tradicional Ltda., apenas por ser a empresa da qual a referida senhora é sócia, o direito automático de utilizar a marca registrada de uso exclusivo da autora Kronak, restando, pois, inequívocas a procedência da ação principal e a improcedência da reconvenção. A procedência da ação principal se impõe também em relação à 2ª autora, Desentupidora Martins ME, pois é ela a única concessionária da marca no Estado do Rio de Janeiro, consoante se infere do documento de fls. 36, sofrendo, portanto, com o desvio de clientela indiscutivelmente causado pelo uso indevido da marca ROTO-ROOTER pela 1ª ré, sua concorrente direta no mercado. O pedido de indenização por perdas e danos, portanto, deve ser acolhido, na parte em que se refere a lucros cessantes, eis que assim está previsto no art. 210, inciso I, da Lei 9.279/96. Entendo, no entanto, descabido o pedido de condenação a valor equivalente a 100 vezes o apurado a título de lucros cessantes, por se tratar de valor aleatório, não justificado pelo autor e sem previsão legal. No tocante à ré TELEMAR, considerando o entendimento exposto pela colenda 16ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 37958/08, no sentido da legitimidade passiva ad causam da referida ré, não há outra solução, a não ser a de procedência da pretensão cominatória para retirada do nome ROTO-ROOTER do seu site na internet, já que isto é mera conseqüência lógica da procedência do pedido de abstenção de uso indevido de marca. Por todo o exposto, julgo procedente em parte o pedido deduzido na petição inicial, nos seguintes termos: 1 - Condeno a 1ª ré, Desentupidora Tradicional Ltda., a se abster de utilizar a marca ROTO ROOTER, nome, logotipo, registro de indicação, pertencentes à 1ª autora, sob pena de multa diária de R$1.000,00 em favor desta; 2 - Condeno a 1ª ré, Desentupidora Tradicional Ltda., ao pagamento de lucros cessantes à 2ª autora, Desentupidora Martins ME, pelo desvio de clientela ocasionado pelo uso indevido da marca ´ROTO ROOTER´, devendo ser considerado o comparativo entre o faturamento anterior e o posterior ao uso indevido da marca, a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidos ao montante apurado juros e correção monetária; 3 - Condeno a 2ª ré, TELEMAR, a parar de divulgar a expressão ´ROTO ROOTER´ ou ´ROTO RUTER´ em nome da 1ª ré, Desentupidora Tradicional Ltda., sob pena de multa diária de R$1.000,00 em favor de ambas as autoras. 4 - Condeno a 1ª ré, Desentupidora Tradicional, no pagamento de custas e honorários de 10% do valor da condenação imposta no item 2 acima, e a 2ª ré, TELEMAR, ao pagamento de custas e honorários de 20% do valor atribuído à causa na inicial. Julgo improcedente a reconvenção, condenando a 1ª ré, Desentupidora Tradicional Ltda., ao pagamento das custas e honorários de 10% do valor atribuído à causa reconvencional. P. R. I.
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