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Trata-se de ação movida pela DESCONTÃO DA ILHA ÓTICA LTDA, pelo rito ordinário, em face de ÓTICA DESCONTÃO DA ILHA DO GOVERNADOR LTDA pleiteando a abstenção do uso, pela ré, de qualquer marca ´Ótica Descontão da Ilha´ que reproduza a marca, danos materiais, morais e lucro cessantes, assim como remessa de cópias ao PGJ para a instauração de inquérito policial para investigar o ilícito penal de concorrência desleal. Alega, em petição inicial com documentação (02/46 fls.), que no mesmo local a ré constituiu, posteriormente, pessoa jurídica em endereço próximo com o mesmo nome da autora, além de se utilizar do nome fantasia ´Ótica Descontão da Ilha´ muito semelhante ao seu nome. Diante do evento, a autora realizou notificação extrajudicial, perante o 4ª Registro de Títulos e Documentos, para que a ré, no prazo de 30 dias, modificasse o seu nome empresarial, letreiros, fachadas e atos constitutivos, porém nada ocorreu. A decisão de fl. 48 postergou a apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, observando-se o princípio do contraditório e da ampla defesa. Devidamente citada, em sede de contestação (às fls. 54/97), a ré sustenta que de fato a autora foi constituída em 07/06/2010 pela razão social de ´Descontão da Ilha Ótica Ltda´, enquanto a ré o fez em 14/02/2011 sob a razão de ´Ótica Descontão da Ilha do Governador Ltda´ que seria distinto. Ressalta que o problema está no uso nome fantasia de ´Ótica Descontão da Ilha´ por ela escolhido. Afirma que a autora, apesar da anterior constituição, se utilizou de outros nomes fantasias e requisitou ao INPI, somente em 27/07/2011, a modificação para ´Ótica Descontão´. Outrossim, a autora seria conhecida na localidade por outro nome, ´Ótica Divisão´. Houve réplica, às fls. 87-97, em que a autora afirma que o problema não é o nome fantasia, mas o nome empresarial adotado pela ré. É o relatório. Passo a decidir. Deve se ressaltar que as marcas são sinais distintivos de determinado produto, mercadoria ou serviço sobre os quais, ou com os quais, o empresário exerce sua atividade. O direito à propriedade da marca e conseqüentemente o seu uso são privilégios constitucionais, previsto no artigo 5º, XXIX, da CR/88, assegurados, exclusivamente e em âmbito nacional, àquele que primeiro obteve o registro da marca junto ao INPI, consoante se depreende da norma inscrita no artigo 129, da Lei 9.279/96. Já o nome empresarial é aquele utilizado pelo empresário para se identificar, enquanto sujeito exercente de uma atividade econômica. Ele fica sujeito a dois princípios: o da veracidade e o da novidade (art. 34, da Lei 8.934/94). Além disso, o direito a seu uso, assim como a marca, também afigura-se como um privilégio constitucional (art. 5º, XXIX, da CR/88). Contudo, assegurado, exclusivamente e em âmbito estadual, àquele que primeiro arquivar na Junta Comercial de seu estado os atos constitutivos de sua firma individual ou sociedade, a teor do disposto no artigo 33 da Lei 8.934/94. Na presente hipótese estamos diante de uma empresa que registrou primeiro como razão social junto aos órgãos competentes (fl. 25), mas só agora está requisitando utilizar a marca em discussão (fl. 106). A ré, como demonstra à fl. 62, obteve seu registro na JUCERJA posteriormente, mas falha ao comprovar que registrou antes da autora a marca no INPI. Nos autos, a ré apresenta apenas a autorização da 12ª Inspetoria Regional de Licenciamento e Fiscalização da Ilha do Governador para o letreiro com a marca debatida. Outrossim, a ré não estava utilizando a marca 06 meses antes do pedido de registro pela autora da marca, pois esta realizou o pedido de registro 27/07/2011 e a ré se constituiu em 14/02/2011. Não havendo, assim, a exceção do artigo 129, §1º, Lei 9279/96. É importante salientar que a segunda empresa registrou sua razão social com nome muito similar a autora, modificando apenas alguns caracteres, ou melhor, acrescentando alguns. Tal fato por si já viola a proteção conferida ao nome social e demonstra flagrante desobediência ao princípio da novidade do artigo 34 da Lei 8934/94. Não assiste razão à ré na alegação de que a expressão ´descontão´ seria de uso comum, uma vez que só existem, até o momento, o total de 29 marcas registradas se utilizando do termo. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, cumpre esclarecer que o Enunciado n° 227 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, ao prever que ´a pessoa jurídica pode sofrer dano moral´, está se referindo à honra objetiva da sociedade empresária, ou seja, o seu bom nome no mercado. O mau atendimento entre outros problemas podem vir a macular o nome da autora. O uso indevido da marca não necessariamente implicará um dano moral à pessoa jurídica. A ofensa à honra e à reputação do titular da marca devem ser demonstrados, pois está ligado à pessoa do titular do direito. No presente caso não houve comprovação de dano à sua imagem. Contudo, o dano material pode ser presumido já que a colidência de marcas no presente caso pode gerar confusão ao público consumidor, bem como desvio de clientela, haja vista que ambas as empresas exercem a mesma atividade, possuem o mesmo objeto social e se situam na mesma localidade. O artigo 209 da Lei 9279.96 autoriza a reparação dos danos causados pela violação de propriedade industrial sem condicionar à efetiva demonstração de prejuízo sofrido pelo titular do direito até mesmo pela dificuldade de produção desta. O dano decorre, dessa forma, da simples utilização da marca alheia. A quantificação, entretanto, deverá ser feita em sede de liquidação de sentença com base no artigo 210 da Lei 9279/96. CIVIL E COMERCIAL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. USO INDEVIDO. DANOS MATERIAIS. PRESUNÇÃO. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. 1. Os embargos declaratórios têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão recorrida. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como ocorrido na espécie. 2. Na hipótese de uso indevido de marca, capaz de provocar confusão entre os estabelecimentos e consequente desvio de clientela, desnecessária a prova concreta do prejuízo, que se presume. 3. Há que ser demonstrado o efetivo prejuízo de ordem moral sofrido pelo titular do direito de propriedade industrial, decorrente da sua violação. Na hipótese, configurado pelo protesto efetuado. 4. Recurso especial provido. (REsp 1174098/MG, STJ, Terceira Turma, Relatora Min. Nancy Angrighi, DJe 15.08.2011) Não há que se falar em extração e remissão de peças ao PGJ pelo crime de concorrência desleal do artigo 195, IV, Lei 9279.96, porque a ação penal é de natureza privada conforme o artigo 199 da Lei 9279/96. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 269, I, do CPC, para que a ré se abstenha de utilizar a marca ´Ótica Descontão´ e retire de sua denominação à expressão. Antecipo os efeitos da tutela, a fim de que a mesma goze de efetividade desde já, afastando-se a pretendida indenização. Concedo o prazo de 30 dias para que a ré tome as providências cabíveis sob pena de multa diária no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Ademais, condeno à ré ao pagamento de danos materiais a serem quantificados em sede de liquidação de sentença. Para tanto, inaugurada esta fase, nomeio do Dr. LUIZ ALMEIDA, TEL 2263-3939, que deverá informar sua pretensão honorária a ser suportada pelo autor, tão logo ultimada a quesitação, que ora defiro. Da mesma forma, defiro a indicação de assistentes técnicos, no prazo da lei. Por fim, julgo improcedente o pedido de dano moral, considerando inexistir prova que ampare a pretensão. Como os litigantes foram em parte vencidos e em parte vencedores, as custas devem ser compensadas, bem como cada um deverá arcar com os honorários advocatícios de seu patrono, nos termos do artigo 21 do CPC. P.R.I.
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