Comarca da Capital -  7ª Vara Empresarial
Juiz: Fernando César Ferreira Viana
Processo nº 0453098-41.2011.8.19.0001
I - RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento ordinário, objetivando coibir a empresa ré de fazer uso da marca ´ÓTICA VISÃO´, ou ´ÓTICAS VISÃO´, bem como reaver os prejuízos sofridos pelo lucro obtido indevidamente, em decorrência da violação dos direitos de propriedade industrial e pela prática de concorrência desleal por exploração ilícita da marca registrada pela autora. Alega o autor que é detentor das marcas ´ÓTICA VISÃO´ e ´ÓTICAS VISÃO´, registradas perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, em 30/11/2004 e 09/08/2011 respectivamente. Aduz que é empresa tradicional no ramo de ótica, sediada na cidade do Rio de Janeiro, onde possui onze lojas espalhadas em diversos bairros. Informa que tomou conhecimento, pelos seus fornecedores, de que a ré utiliza o nome de ´ÓTICA VISÃO´ em suas lojas físicas, assim como em loja virtual acessada pelo endereço eletrônico www.oticasvisao.com.br, para exercer atividades comerciais no mesmo ramo da autora, causando confusão entre os clientes e gerando, portanto, grandes prejuízos. Com base nos referidos argumentos, requereu a antecipação dos efeitos da tutela, visando compelir e ré a se abster de utilizar o nome de sua titularidade. A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 58. Às fls. 64, despacho postergando a apreciação do pedido da medida liminar para depois da resposta da ré. Regularmente citada, a ré apresentou contestação às fls. 75/135, alegando em apertada síntese que utiliza a marca objeto da lide desde 1975, no estado de Pernambuco, onde exerce sua atividade principal de comércio de produtos ópticos, que apesar da negativa do INPI quanto ao registro do nome, resta pendente recurso junto ao órgão, pois entende que não há exclusividade no uso da marca, haja vista tratar-se de expressão de uso comum. Sustenta ainda, a caducidade do registro da marca por falta de uso do nome pela parte autora, uma vez que a mesma atualmente se utiliza do nome ´ÓTICAS CAROL´, não ensejando assim nenhum tipo de dano. Quanto ao registro de nome do domínio do site, argumenta que este é concedido ao primeiro requerente, independentemente de quem detém o nome empresarial. Pugna pela total improcedência do pedido. Réplica às fls. 128/135. Às fls. 136, decisão fundamentada, indeferindo a concessão de tutela antecipada. II - FUNDAMENTAÇÃO Possui perfeita aplicação, na hipótese vertente, o artigo 330, I, do Código de Processo Civil, que autoriza o julgamento antecipado da lide, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Existindo elementos probatórios bastantes para o pronunciamento do juízo decisório, o julgamento antecipado da lide se impõe, já que os documentos juntados aos autos são suficientes para formar a convicção do Juiz. A questão posta em juízo envolve uso de marca que, pode ser conceituada como todo sinal capaz de distinguir os produtos ou serviços de uma empresa de outros idênticos ou semelhantes, a fim de facilitar ao consumidor a identificação, evitando confusão ou dúvida quanto ao produto ou serviço oferecido. A alegação é, pois, de violação de marca, que para a autora, configura prática parasitária, em seu prejuízo. O registro, segundo a legislação vigente, dá à empresa titular da marca o direito exclusivo de seu uso, em todo território nacional, impedindo que terceiros comercializem produtos idênticos ou semelhantes com uma marca igual ou tão semelhante que possa causar confusão entre os consumidores. A Lei nº 9.279/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, no que diz respeito à marca, exige o preenchimento de três requisitos para o seu registro: novidade, não colidência com marca de alto renome e ausência de impedimento. A condição chamada de novidade relativa ou disponibilidade é exigida para que a marca cumpra com a sua função distinguidora, ou seja, o signo ou expressão escolhido não pode ser passível de confusão com outro já existente. Na novidade relativa está o princípio da especificidade, que concede proteção à marca registrada apenas em seu ramo de atividade, excetuando-se marca de alto renome, que possui proteção especial. Com a exigência de não colidência visa-se a repressão à contrafação de marcas, não permitindo que se reproduza ou imite outra marca já existente, mesmo que parcialmente. Uma marca, para ser registrada deve estar livre de impedimentos, ou seja, não pode ofender nenhuma das hipóteses do art. 124 da lei 9279/96, onde se encontra a listagem dos signos não registráveis como marca. É certo que, a marca em questão é constituída por duas palavras de uso comum, quais sejam, ´visão e ´ótica(s)´. Sabe-se que, quando os signos são compostos por expressões comumente usadas para ressaltar ou evocar determinada característica do produto que assinalam, são eles desprovidos de apropriação exclusiva, no sentido de que os titulares de tais marcas, consideradas fracas, deverão suportar o ônus da convivência com outras semelhantes. Vale ressaltar que semelhança não traduz igualdade. Outras marcas formadas pelas expressões ´ótica(s) e visão´, conjugadas com uma terceira palavra, como por exemplo, ´Óticas Visão Plus´, ´Óticas Visão Mais´, ´Óticas Visão Mil´, etc., certamente não afetaria o direito do autor, que está sujeito às condições que a marca fraca acarreta para si, ou seja, a possibilidade de arcar com a convivência com outros sinais assemelhados. In casu, o que se vê é que autora e ré atuam no mesmo ramo mercadológico, utilizando-se de marcas idênticas, portanto, não sendo possível a convivência pacífica entre as mesmas, ainda que estas se encontrem em unidades diversas da federação. Isso porque, além de a marca ´ÓTICA VISÃO´ estar desprovida de novidade, ela é utilizada no mesmo ramo de atividade da autora, o que impede a ré de explorar a marca adotada, pois causa confusão aos clientes/consumidores. O mesmo raciocínio deve ser aproveitado para o uso da internet. O web site, criado na internet, possibilita que todas as pessoas ofereçam seus produtos e serviços ao comércio. Dessa forma, se o usuário da internet acessa um site e acredita, em razão da confusão pela semelhança no nome de domínio, estar acessando informações de marcas e produtos de outra empresa, poderá ser induzido a erro quanto à origem dos produtos, que é exatamente a função da proteção à marca. Quanto à alegação de caducidade da marca, não cabe a este juízo a apreciação, assim como a pendência de recurso administrativo junto ao INPI, não se traduz relevante para a decisão aqui prolatada, sendo importante apenas na averiguação da boa-fé, quando a ré demonstra a sua intenção no registro da marca. Destarte, a análise do caso em tela, não deve se pautar apenas na tecnicidade do uso da marca, mas também na interpretação dos princípios norteadores do direito. Isto porque, apesar das alegações autorais de prática de concorrência desleal, que aparentemente se evidencia, importante estabelecer a relação entre o princípio da boa-fé e o da livre concorrência. Pelo princípio da livre concorrência, é dada liberdade aos empresários adentrarem na economia ou comércio da melhor forma que lhe aprouverem, competindo com os demais, objetivando a obtenção de lucros e a captação de clientela, sem, contudo, ferir os princípios da ética, da moral e da lealdade, respeitando qualquer outro concorrente, não usando de mecanismos espúrios para macular ou prejudicar o trabalho deste. Nesse ínterim, torna-se difícil a diferenciação entre a concorrência leal da concorrência desleal, pois as duas têm em comum a mesma finalidade, vez que pretendem angariar os clientes alheios. Logo a concorrência por si só não é capaz de tornar o ato ilegal, devendo restar demonstrado a má intenção do competidor que objetiva desviar a clientela utilizando meios artificiosos. Nesta análise pode-se estabelecer que o ato será considerado como desleal não pelo resultado alcançado por ele, porém pelo meio que foi empregado para alcançar o fim maior da atividade comercial. A concorrência desleal ocorre no plano concreto a partir do momento em que o empresário utiliza de práticas ilícitas para angariar clientela, prejudicando seus concorrentes, como por exemplo, a veiculação de publicidade negativa do concorrente, a utilização indevida das criações intelectuais ou de algum outro elemento constitutivo do aviamento. Dessa forma, só enxerga ilicitude em uma marca quando ela se mostra prejudicial à sua função primordial. Neste sentido dispõe o art. 209, da Lei 9279/96: Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio. Pelos documentos expendidos nos autos, nota-se que a ré vem se utilizando, há pelo menos 10 anos, da marca ´ÓTICAS VISÃO´, no estado de Pernambuco, cuja distância do Rio de Janeiro, onde se concentram as atividades comerciais do autor, ultrapassa a 2.000 Km. Verifica-se também que a ré, dirigiu sua intenção de registrar a marca, no órgão competente, denotando assim a ausência de má-fé, pois se estivesse agindo de forma desonesta, certamente não apresentaria o propósito de registrá-la. Por sua vez, a autora que alega prejuízos pela utilização do nome ´ÓTICAS VISÃO´ por parte da ré, numa eventual confusão causada aos consumidores, hoje se faz reconhecer pelo nome fantasia de ´ÓTICAS CAROL´, se utilizando de todos os meios de propaganda para divulgação de suas mercadorias (doc.fls.119/115). Não parece razoável, atualmente, a alegação de confusão entre os consumidores, uma vez que os nomes fantasias utilizados em nada se assemelham. Da mesma forma, restaria inútil a concessão do pedido de adjudicação do domínio do site www.oticasvisao.com.br, em favor da autora, uma vez que o site direcionado ao comércio de seus produtos é o mesmo do nome fantasia hoje utilizado, ou seja, www.oticascarol.com.br. Com efeito, a autora alegou a existência de concorrência desleal, que ensejaria a imediata responsabilidade civil da ré, mas não comprovou a deslealdade da concorrência, que pode ser definida como um ataque frontal aos usos éticos e honrados em matéria da indústria ou do comércio, ou seja, esta se dá quando o concorrente utiliza de artifícios repreensíveis, capazes de captar a clientela de empresas com a intenção de auferir vantagem a estas pertencentes. Esta definição, que bem caracteriza a concorrência desleal, foi retirada de um trabalho da Desembargadora Helena Cândida Lisboa Gaede, deste Estado, publicado na revista 83 da ABPI, de julho/agosto de 2006. Com esta definição fica evidente o dever de comprovar a intenção de promover a concorrência desleal, dado o seu caráter eminentemente subjetivo, o que, insista-se, restou incomprovado. Conclui-se, assim, que o pedido de abstenção do uso do nome ´ÓTICAS VISÃO´ ou ´ÓTICA VISÃO´ pela demandada deve ser acolhido e de outra forma rejeitado o dever de indenizar, seja material ou moralmente, pela absoluta falta de provas da responsabilidade da demandada. Desta forma, não se acha caracterizada a prática da conduta descrita nos arts. 189, I e 195, III e V, todos da Lei 9279/96, razão pela qual não há o dever de indenizar. III- DISPOSITIVO: Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, apenas para determinar que a ré se abstenha de utilizar os nomes ´ÓTICA VISÃO´ ou ´ÓTICAS VISÃO´, a qualquer título, seja em lojas físicas, virtuais, em sites da rede mundial de computadores, propagandas ou de qualquer outro modo que remetam às marcas de domínio da autora para assinalar comércio de produtos ópticos ou afins, concedendo-lhe um prazo de 60 (sessenta) dias para se adequar à determinação, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais) para cada dia comprovado de descumprimento. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. P.I.
Obs: Sentença disponibilizada pelo Sistema DCP e captada da intranet pelo Serviço de Captação e Estruturação do Conhecimento (DGCOM-SEESC) em 03.07.2015 e divulgada no Banco do Conhecimento.
