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MAXBOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. E SP BRASIL BORRACHA LTDA - EPP ajuizaram ação de abstenção do uso de nome e marca comercial, cumulada com perdas e danos e pedido de antecipação de tutela, em face de MAXIBOR ABASTECEDORA DE EQUIPAMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA alegando que a primeira autora constituída em 1974, com registro no INPI em 28/09/1977, teve o seu nome comercial indevidamente utilizado pela ré, que opera em atividade econômica que engloba segmento semelhante a atividade da autora, inclusive comercializando produto semelhante. Dessa forma, pedem: a abstenção do uso do nome e marca comercial Maxbor, com alteração da razão social/nome fantasia, com antecipação de tutela; a condenação da ré em indenização por danos materiais e morais a serem arbitrados pelo juízo; e oficiar a JUCERJA para desarquivar os atos constitutivos da empresa ré. A petição inicial de. 02/22 veio instruída com os documentos anexos às fls. 25/67. Decisão de fls. 75/75v, indeferindo a antecipação da tutela, por entender que a proteção ao nome comercial é limitada à unidade da federação onde se deu o registro. Requerimento da autora (fl. 79) de juntada da interposição e razões do agravo de instrumento, com cópias às fls. 80/94. Contestação às fls. 102/112, na qual a ré alega a litigância de má fé pelo autor, a ausência de identidade entre o nome e marca comercial das autoras e ré, e a ausência de dano moral ou material a ser indenizável. Documentos anexos às fls. 113/136. Manifestação da parte autora, às fls. 137/151, reafirmando seu direito e afastando a acusação de litigância de má fé. Manifestação da parte autora às fls. 155/156, requerendo a juntada de documentos e informando o desejo de ouvir em depoimento a empresa ré. Manifestação da ré (fl. 159) requerendo a produção de prova documental superveniente, depoimento pessoal do autor e prova testemunhal. Manifestação do Ministério Público (fl. 175), que deixa de oficiar por não haver interesse público. Decisão monocrática do agravo de instrumento (fl. 176/178), negando seguimento, por não vislumbrar risco de lesão de direito grave ou de difícil reparação. Manifestação da ré (fl. 190) informando não haver mais interesse em novas provas, requerendo o julgamento antecipado da lide. Decisão de fl. 192 indeferindo a prova oral requerida pela autora e a juntada do documento de fl. 183. Interposição de agravo retido, à fl. 193, da decisão anterior; com razões às fls. 195/200. Sentença de Fls. 203/206, julgando improcedentes os pedidos. Interposição de embargos de declaração pelas autoras, às fls. 207/213. Decisão de fl. 215, em que o juízo deixa de conhecer dos embargos de declaração por pretenderem efeitos infringentes. Interposição de apelação pelas autoras, à fl. 216; com razões às fls. 217/242, pedindo preliminarmente a apreciação do agravo retido e a anulação da sentença, por violação ao devido processo legal; ou subsidiariamente a reapreciação do mérito, quanto aos pedidos da inicial. Decisão de fl. 245 recebendo a apelação no duplo efeito. Contrarrazões da apelada às fls. 248/258, pedindo a manutenção da sentença recorrida. Decisão monocrática da 2ª Câmara Cível, às fls. 289/296 acolhendo o agravo retido e anulando a sentença. Manifestação das autoras, às fls. 294/295, requerendo a juntada do documento de fls. 67/68, que comprova a regularidade do registro de marca no INPI, e a oitiva das testemunhas apontadas; complementada pela manifestação de fls. 298/299, para a juntada de documentos suplementares. Assentada de audiência, à fl. 312, com proposta infrutífera de conciliação. Termo de depoimento pessoal do representante legal da ré, à fl. 313, que inquirido disse: que vende poucos lençóis de borracha, piso isolante e equipamentos de proteção individual para o Rio de Janeiro e outros estados, que não concorda em trocar o nome da empresa. Termo de depoimento pessoal da testemunha da autora, às fls. 314/315, que inquirido disse: ser vendedor e que já recebeu telefonemas cobrando pedidos atrasados que não eram da sua empresa, mas da empresa ré e que também recebe telefonemas em que clientes confundem a ré com a autora, inclusive com reclamação de produtos da ré. Alegações finais apresentadas pelas autoras, às fls. 327/330, reafirmando seu direito. Alegações finais apresentadas pela ré, às fls. 331/344, sustentando que os nomes são diferentes, que estão registrados em estados diferentes, embora possua atividade comercial semelhante a um segmento da atividade da segunda autora. É o relatório. Passo a decidir. Trata-se de ação de obrigação de não fazer, com pedido de tutela antecipada, na qual as autoras alegam violação de seu direito autoral sobre marca registrada, que está sendo usado no nome empresarial da ré. Decisão liminar afastando o pedido de tutela antecipada, que foi impugnada por meio de agravo de instrumento que não teve provimento. A discussão que se encontra nesse caso é a colidência de um nome comercial registrado no Estado de São Paulo, com um nome comercial e sua marca registrados no Estado do Rio de Janeiro. O Nome Empresarial consiste na designação do empresário, ou seja, aquele que o Código Civil define como empresário em seu artigo 966, ´Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.´, podendo ser uma pessoa física, que no caso é um empresário individual, ou uma pessoa jurídica, que no caso é uma sociedade empresária personificada. Enquanto que, a Marca designa o produto ou serviço que o empresário coloca à disposição de sua clientela. Tanto o nome empresarial quanto a marca são elementos de identificação do empresário, entre outros. No entanto não se deve confundi-los. O nome empresarial é a identificação da empresa, empresário individual ou sociedade empresária. A marca é um sinal distintivo que identifica os produtos do empresário conforme se depreende do art. 122 a Lei 9.279/96. O nome empresarial possui duas funções relevantes, a de identificar o empresário e a de lhe garantir fama e reputação. Desta feita e protegido com a inscrição do empresário ou registro de sociedade empresária na Junta Comercial (o Registro Mercantil ou Registro Empresarial). Já a marca tem como principal função diferenciar produto e serviço de seus concorrentes de mercado e protege-se pelo registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Não se pode esquecer também a finalidade de proteger o consumidor que pode ser confundido quanto à procedência do produto adquirido. A existência de conflito entre nome empresarial e marca não se soluciona meramente pelo princípio da anterioridade, afinal possuem sistemas protetivos diversos, regulados pelo Código Civil nos artigos 1.155 e seguintes, pela Lei 8.934/94 e pelo Decreto 1.800/96. Segundo este sistema de proteção ao nome empresarial, a sua exclusividade é obtida mediante arquivamento da declaração de empresário individual, ou do ato constitutivo da sociedade empresarial ou de alterações sociais que modifique o nome empresarial. O arquivamento lhe confere a exclusividade que se limita ao Estado da Junta Comercial que procedeu ao registro, ressalvado eventual possibilidade de ampliação tudo conforme artigo 1.166 do Código Civil e o artigo 61, §1º do Decreto 1.800/96: Art. 1.166. A inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado. Parágrafo único. O uso previsto neste artigo estender-se-á a todo o território nacional, se registrado na forma da lei especial. Art. 61. A proteção ao nome empresarial, a cargo das Juntas Comerciais, decorre, automaticamente, do arquivamento da declaração de firma mercantil individual, do ato constitutivo de sociedade mercantil ou de alterações desses atos que impliquem mudança de nome. § 1º A proteção ao nome empresarial circunscreve-se à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial que procedeu ao arquivamento de que trata o caput deste artigo. Salienta-se que o direito de utilização do nome empresarial vigora por prazo indeterminado e não há expressa limitação legal á proteção de exclusividade do nome empresarial no campo econômico em que o empresário exerce sua atividade empresarial. As marcas são protegidas pelo sistema de Registro de Propriedade Intelectual, sistema esse regido pela Lei 9.279/95, a cargo do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). Em princípio a proteção da marca é obtida com o respectivo registro no INPI e não há limitação territorial quanto aos Estados, pois o registro no INPI abrange todo o território nacional, sendo este um dos principais diferenciais em relação à proteção do nome empresarial. A proteção quanto ao suo exclusivo é restrita à classe em que a mesma foi inserida no seu respectivo registro, que deve corresponder à classe do ramo de atividade do titular da marca, vale destacar que em determinadas situações há proteção da marca em todas as classes, o que no Direito Brasileiro é considerado como uma ressalva. A proteção é por prazo determinado, pois a exclusividade quanto ao uso extingue-se em dez anos, podendo tal prazo ser prorrogado por solicitação do interessado. Desta forma, a jurisprudência vem firmando entendimento no sentido de aplicar os critérios da especificidade e da territorialidade para solucionar o eventual conflito e identificar se tais elementos são passíveis de convivência. Conforme disposto, vejamos: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE ACOLHEU REGISTRO DE MARCA. REPRODUÇÃO DE PARTE DO NOME DE EMPRESA REGISTRADO ANTERIORMENTE. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA À PROTEÇÃO DO NOME EMPRESARIAL. ART. 124, V, DA LEI 9.279/96. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. COTEJO ANALÍTICO. NÃO REALIZADO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Apesar de as formas de proteção ao uso das marcas e do nome de empresa serem diversas, a dupla finalidade que está por trás dessa tutela é a mesma: proteger a marca ou o nome da empresa contra usurpação e evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto. 2. A nova Lei de Propriedade Industrial, ao deixar de lado a linguagem parcimoniosa do art. 65, V, da Lei 5.772/71 - corresponde na lei anterior ao inciso V, do art. 124 da LPI -, marca acentuado avanço, concedendo à colisão entre nome comercial e marca o mesmo tratamento conferido à verificação de colidência entre marcas, em atenção ao princípio constitucional da liberdade concorrencial, que impõe a lealdade nas relações de concorrência. 3. A proteção de denominações ou de nomes civis encontra-se prevista como tópico da legislação marcária (art. 65, V e XII, da Lei nº 5.772/71), pelo que o exame de eventual colidência não pode ser dirimido exclusivamente com base no critério da anterioridade, subordinando-se, ao revés, em atenção à interpretação sistemática, aos preceitos legais condizentes à reprodução ou imitação de marcas, é dizer, aos arts. 59 e 65, XVII, da Lei nº 5.772/71, consagradores do princípio da especificidade. Precedentes. 4. Disso decorre que, para a aferição de eventual colidência entre denominação e marca, não se pode restringir-se à análise do critério da anterioridade, mas deve também se levar em consideração os dois princípios básicos do direito marcário nacional: (i) o princípio da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção; e (ii) o princípio da especificidade, segundo o qual a proteção da marca, salvo quando declarada pelo INPI de ´alto renome´ (ou´notória´, segundo o art. 67 da Lei 5.772/71), está diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. 5. Atualmente a proteção ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo território nacional se for feito pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais. Precedentes. 6. A interpretação do art. 124, V, da LPI que melhor compatibiliza os institutos da marca e do nome comercial é no sentido de que, para que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro de marca - que possui proteção nacional -, necessário, nessa ordem: (i) que a proteção ao nome empresarial não goze somente de tutela restrita a alguns Estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional e (ii) que a reprodução ou imitação seja ´suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos´. Não sendo essa, incontestavelmente, a hipótese dos autos, possível a convivência entre o nome empresarial e a marca, cuja colidência foi suscitada. 7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 8. Recurso especial provido, para restabelecer a sentença proferida pelo juízo do primeiro grau de jurisdição, que denegou a segurança. (STJ - REsp: 1204488 RS 2010/0142667-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/02/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2011) No caso, as partes estão registradas em unidades federativas diversas. A proteção ao nome empresarial, requerido pela parte autora, como já dito, em princípio se restringe ao território do Estado em que localizada a junta comercial encarregada do arquivamento dos atos constitutivos da pessoa jurídica. A autora registrou seu nome empresarial em São Paulo realizou pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais para que a proteção fosse estendida a todo território nacional. Desta feita a parte ré realizou o regular registro no Rio de Janeiro e também é merecedora de proteção. Nota-se que as pessoas jurídicas envolvidas no conflito já coexistiam há mais de dez anos antes da propositura da presente ação o que demonstra a inexistência de confusão dos seus consumidores. Salienta-se a parte autora não conseguiu demonstrar a confusão das rés, e o testemunho exclusivo de empregado da sociedade autora não possui força probatória a demonstrar a referida confusão, ante a existência de relação de emprego. Com relação ao conflito entre marca registrada pela autora e o nome empresarial da ré já restou reconhecido que a convivência por mais de dez anos demonstra que distintos os territórios de abrangência é possível a coexistência das sociedades por ausência de confusão ou capitação ilegal de clientelas, utilizando-se para tanto os princípios da territorialidade e da especialidade. Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, nos termos do artigo 269, inciso I do CPC. Condeno a autora nas custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. Após o trânsito, dê-se baixa e arquive-se. P.R.I.
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