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APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE
MARCA E NOME EMPRESARIAL C/C PERDAS E DANOS
E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA DE
PARCIAL  PROCEDÊNCIA  –  IRRESIGNAÇÃO  -
PROPRIEDADE  INDUSTRIAL  –  PROTEÇÃO
CONSTITUCIONAL – REGULAMENTAÇÃO PELA LEI Nº
9.279/96  –  AUTORA  COM  O  REGISTRO  DA  MARCA
ÓTICAS  ROCHA  COM  ATIVIDADES  NO  ESTADO  DA
BAHIA –  RÉ COM EXPLORAÇÃO  DA MARCA ÓTICAS
ROCHA PRIME NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB –
CONFUSÃO  OU  DÚVIDA  DO  CONSUMIDOR  NÃO
OBSERVADA  –  PRINCÍPIO  DA  TERRITORIALIDADE  -
REGISTRO  POSTERIOR  CONCEDIDO  PELO  INPI  À
PROMOVIDA – CLASSES DIFERENTES – PRESUNÇÃO
DE  LEGITIMIDADE  DO  ATO  ADMINISTRATIVO  –
MANTIDA  A  ABSTENÇÃO  APENAS  DO  USO  DO
DOMÍNIO  NA  INTERNET  –  PRECEDENTES  –
PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO.

No  ordenamento  jurídico,  a  marca  tem  a  função  de
identificar produtos ou serviços exercidos pelo empresário,
revelando-se como um traço único dentro da mesma classe,
impedindo  que  haja  a  utilização  indevida  dos  detalhes
caracterizadores  de  determinada  empresa  em  sua  área
econômica, evitando a concorrência desleal com a confusão
dos consumidores.

O registro da propriedade industrial (marca) é concedido a
partir da conjugação de requisitos positivos e negativos dos
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arts.  122  a  124  da Lei  nº  9.279/96,  cabendo ao  Instituto
Nacional da Propriedade Industrial – INPI, a observância de
todo o regramento legal sobre a matéria no procedimento de
solicitação de registro.

Em se tratando do pedido de abstenção de utilização de
marca,  a  jurisprudência  do  Egrégio  Superior  Tribunal  de
Justiça, via de regra, exige a necessidade da conjugação de
três requisitos: imitação ou reprodução, no todo ou em parte,
ou  com  acréscimo  de  marca  alheia  já  registrada;
semelhança  ou  afinidade  entre  os  produtos  por  ela
indicados;  e  possibilidade  de  a  coexistência  das  marcas
acarretar confusão ou dúvida no consumidor.

A  distância  geográfica  entre  as  lojas  atuantes  do mesmo
segmento comercial demonstra a ausência da ocorrência de
confusão ou dúvida no consumidor, sendo aplicável ao caso
as  regras  atinentes  ao  princípio  da  territorialidade,
permitindo a coexistência entre ambas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Cível  interposta por Óticas Rocha Ltda,
inconformada com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível
da Comarca de Campina Grande que, nos autos da Ação de Abstenção de Uso
e Marca e Nome Empresarial c/c Perdas e Danos e Pedido de Antecipação de
Tutela ajuizada  por Ronaldo  Rocha  da  Silva  ME, julgou  parcialmente
procedentes os pedidos, condenando a suplicada em:

a) obrigação de não fazer, consistente na abstenção de uso
da marca “Óticas Rocha”,  sob as penas especificadas na
tutela antecipada concedida nos termos abaixo;
b)  obrigação  de  fazer,  consistente  no  cancelamento  do
domínio  na  rede  mundial  de  computadores
“www.oticasrocha.com.br”, perante o registro.br, no prazo de
30  (trinta)  dias,  sob  pena  de  multa  diária  de  R$  500,00
(quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
sem prejuízo de outras medidas civis, penais e processuais
aplicáveis à espécie, tudo nos termos dos arts. 273 e 461,
§4º, do CPC;
c) pagamento de indenização em favor do autor, a título de
danos materiais - lucros cessantes, em valor a ser apurado
em liquidação de sentença,  por arbitramento,  segundo as
diretrizes do art. 210, da Lei nº 9.279/96.
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De  outra  senda,  diante  da  procedência  do  pedido  e  da
probabilidade  de  agravamento  dos  danos  materiais  já
alimentados  pela  suplicante,  concedo  a  TUTELA
ANTECIPADA dentro  da  sentença  para  determinar  que  a
requerida se abstenha de utilizar a marca “Óticas Rocha”,
sob  pena  de  multa  diária  de  R$200,00  (duzentos  reais),
limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de
outras  medidas  civis,  penais  e  processuais  aplicáveis  à
espécie, de modo a assegurar o resultado prático do que
restou aqui decidido, tudo nos termos dos arts. 273 e 461,
§4º do CPC c/c o art. 209, §1º da LPI[...].

Nas razões do recurso, assevera a apelante que a sentença não
observou o deferimento do pedido do registro da marca “Óticas Rocha Prime”
pelo  INPI  -  Instituto  Nacional  da  Propriedade  Intelectual,  no  processo  nº
903056216,  podendo  ser  utilizado  até  01/04/2024, demonstrando  a
impossibilidade da utilização exclusiva da marca “Óticas Rocha”.

Em  seguida,  funda  suas  razões  nos  seguintes  aspectos:  a)
ausência de exclusividade no patronímico “Rocha”, bem como “Ótica”, na forma
do art.  124, XV e XVI da Lei nº 9.279/96; b) diversidade territorial das lojas
estabelecidas em Itabuna-BA e Campina Grande-PB; c) pedido de registro da
recorrida e da recorrente em classes distintas; d) ausência de cunho distintivo
da  marca  utilizada  pelo  recorrido  (marca  fraca);  e)  impossibilidade  do
pagamento de indenização por danos materiais.

Por  fim,  requer  o  provimento  do  recurso  para  que  possa  o
recorrente utilizar a marca “Óticas Rocha Prime” na sua loja física localizada na
cidade de Campina Grande/PB, obedecendo a classe para o qual realizou o
registro, além de condenar o recorrido ao pagamento do ônus da sucumbência.

Contra-arrazoando, o apelado refutou as alegações do apelante,
pugnando pela manutenção da sentença (fls. 360/378).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo prosseguimento do recurso,
sem manifestação quanto ao mérito da contenda (fls.387/388).

Pedido  de  atribuição  de  efeito  suspensivo  à  tutela  antecipada
deferida na sentença  ajuizado por  Óticas Rocha Ltda e concedido por  esta
Relatoria  no  processo  nº  0001388-85.2016.815.0000,  com  certificação  de
trânsito em julgado. 

VOTO

O caso dos autos retrata a pretensão de Ronaldo Rocha da Silva
ME  em proibir,  sob qualquer  forma,  seja  como nome empresarial,  título  do
estabelecimento, marca ou na internet, a utilização do termo “Óticas Rocha”
pela  promovida,  Óticas  Rocha  Ltda,  pleiteando  o  cancelamento  do  nome
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empresarial  na  Junta  Comercial  e  do  domínio  na  internet  intitulado  como
“www.oticasrocha.com.br”;  a  desistência do  pedido de registro  da  marca no
INPI; indenização por danos materiais, no importe de 30% (trinta por cento)
sobre o faturamento bruto dos últimos três anos da empresa promovida; lucros
cessantes e danos morais.

Sentenciando,  o  magistrado  acolheu  apenas  os  pedidos
consistentes  a)na  abstenção  do  uso  da  marca  “Óticas  Rocha”;  b)no
cancelamento do domínio na internet intitulado como “www.oticasrocha.com.br”
no registro.br; c) na indenização por danos materiais com valores apuráveis em
liquidação de sentença.

A sentença merece ser reformada parcialmente.

As empresas litigantes exploram a atividade comercial varejista de
óculos e afins, demonstrando a promovente a comercialização por meio de
lojas nas cidades de  Itabuna, Ubaiataba e Uruçuna, todas no Estado da
Bahia e,  por  outro  lado,  a  promovida  na  cidade  de  Campina  Grande,  na
Paraíba,  bem como na rede mundial de computadores por meio do domínio
<www.oticasrocha.com.br>.

No  ordenamento  jurídico,  a marca  tem a  função  de  identificar
produtos ou serviços exercidos pelo empresário, revelando-se como um traço
único dentro da mesma classe, impedindo que haja a utilização indevida dos
detalhes caracterizadores de determinada empresa em sua área econômica,
evitando a concorrência desleal com a confusão dos consumidores.

Sobre  a  proteção  da  propriedade  intelectual,  dispõe  o  art.  5º,
XXIX, da Constituição Federal: 

Art.  5º  Todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem  distinção  de
qualquer  natureza,  garantindo-se  aos  brasileiros  e  aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes:
[...]
XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais
privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção
às  criações  industriais,  à  propriedade  das  marcas,  aos
nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em
vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e
econômico do País;

Com efeito, observa-se que  o registro da propriedade industrial
(marca) é concedido a partir da conjugação de requisitos positivos e negativos
dos  arts.  122  a  124  da  Lei  nº  9.279/96,  cabendo  ao  Instituto  Nacional  da
Propriedade Industrial – INPI, a observância de todo o regramento legal sobre
a matéria no procedimento de solicitação de registro.
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Ilustrando a matéria:

Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais
distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas
proibições legais.

 Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir
produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de
origem diversa; […]

Nessa seara, deve ser registrado que a proteção legal referente à
marca de aplica-se especificamente ao ramo de atividade econômica explorada
por  seu  titular,  no  tocante  aos  produtos  e  serviços  que  possuam em suas
características o traço identificador próprio em relação aos demais postos no
mercado, evitando a confusão pelos consumidores.

Denota-se dos autos o deferimento do registro da marca “Óticas
Rocha  Qualidade e Pontualidade” ao autor/apelado, conforme Certificado de
Registro de Marca nº 824669070,  oriundo do INPI,  no dia 24/04/2007, com
validade até 17/07/2017, permitindo o uso exclusivo da marca  Rocha para a
atividade  econômica  de  produtos  da  classe  NCL(9) 09,  atinente  à
comercialização de artigos de ótica e fotografia (fls. 44/45).

Com efeito, em se tratando do pedido de abstenção de utilização
de marca,  a  jurisprudência  do Egrégio  Superior  Tribunal  de  Justiça,  via  de
regra, aponta para a necessidade da conjugação de três requisitos: imitação ou
reprodução,  no  todo  ou  em  parte,  ou  com  acréscimo  de  marca  alheia  já
registrada;  semelhança ou afinidade entre os produtos por  ela  indicados;  e
possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no
consumidor1.

Compulsando o caderno processual, verifico que a autora/apelada
detém  o registro do uso da marca  Óticas  Rocha  Qualidade e Pontualidade,
com exclusividade para  o termo grifado,  enquanto que o apelante/promovido
exerce a mesma atividade econômica com a marca Óticas Rocha Prime, além
da  utilização  na  rede  mundial  de  computadores  do  registro
<www.oticasrocha.com.br>.

Entretanto,  conforme afirmado alhures,  o promovente  exerce a
comercialização  por  meio  de  lojas  nas  cidades  de  Itabuna,  Ubaiataba  e
Uruçuna, todas no Estado da Bahia e, por outro lado, a promovida na cidade
de Campina Grande, na Paraíba.

Nesse  diapasão,  reputo  que  dentre  os  três  requisitos
pacificamente  adotados  pela  jurisprudência  do  STJ,  inexiste  no  caso  a

1 REsp  949.514/RJ,  Rel.  Ministro  Humberto  Gomes  de  Barros,  Terceira  Turma,  julgado  em  04.10.2007,  DJ
22.10.2007
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confusão  ou  dúvida  no  consumidor  com  a  coexistência  das  marcas  em
localidades diversas, não ensejando no acolhimento do pedido de abstenção
do uso da marca, em respeito ao princípio da territorialidade.

Nesse sentido, constam nos autos os pedidos de registro ao INPI
da marca “Óticas Rocha Prime” pela empresa promovida à fl.  100, tanto na
categoria  de  produtos  NCL  (9)  9  (Processo  nº  903677091),  como  na  de
serviços  NCL  (9)  35  (Processo  nº  903056216),  tendo  sido  este  último
deferido em 01/04/2014,  revelando a legitimidade da utilização da marca
em seu âmbito territorial.

Vale  salientar  que  as regras  atinentes  ao  direito  marcário
(princípio  da  especialidade)  impedem  o  registro  de  marcas  com  a
comercialização  dos  produtos  ou  serviços  iguais,  semelhantes  e  afins  já
registrados  (anterioridade), de acordo com a escolha pelo depositante dentre
as  45  (quarenta  e  cinco)  classes,  cada  uma  delas  reunindo  categorias
diferentes de produtos e serviços.

Ilustrando  a  matéria,  assim  dispõe  o  art.  124,  XIX,  da  Lei  nº
9.279/96:

Art. 124 – Não são registráveis como marca: (…)

XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda
que  com  acréscimo,  de  marca  alheia  registrada,  para
distinguir  ou  certificar  produto  ou  serviço  idêntico,
semelhante  ou  afim,  suscetível  de  causar  confusão  ou
associação com marca alheia;

No caso,  deve ser  ressaltado que  a obtenção do registro  pela
apelante/promovida na classe NCL (9) 35  (serviços), legitima a utilização de
sua marca, tendo em vista que a autora/apelada detém apenas o registro da
marca  na  classe  NCL  (9)  9  (produtos),  em  sintonia  com  o  princípio  da
especialidade.

Frise-,  ainda,  que o  ato  administrativo  exarado pelo  INPI  para
autorizar  a utilização da marca Óticas Rocha Prime goza de presunção de
legitimidade,  não  se  revelando  razoável  a  interferência  do  judiciário  nesse
momento,  podendo  o  autor  ingressar  com  a  ação  própria  para  a
desconstituição do ato, se assim achar necessário.

Com efeito, a interpretação teleológica da norma posta em debate
consagra como  mens legis a repressão à concorrência desleal e a confusão
entre os consumidores, permitindo pelo intérprete a mitigação do princípio da
especialidade quando houver a ocorrência de colidência entre marcas incluídas
em classes diversas, que apresentam afinidade ou semelhança na atividade
econômica exercida.
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No  caso  dos  autos,  resta  induvidoso  que  ambos  os  litigantes
exercem atividades ligadas à comercialização de artigos de ótica, entretanto, a
atuação em localidades diversas impede que esta afinidade e/ou semelhança
possa gerar  confusão entre os consumidores,  não se tendo por  razoável  a
concorrência entre  óticas que atuam  a uma distância superior  a  1000 (mil)
quilômetros.

Nesse  sentido,  colaciono  recente  posicionamento  do  Egrégio
Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

AGRAVO  REGIMENTAL  NOS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS  NO  RECURSO  ESPECIAL.
PROPRIEDADE  INDUSTRIAL.  MARCAS.  NOME
COMERCIAL.  VIOLAÇÃO  AO  ART.  535  DO  CPC.
INEXISTENTE.   EMBARGOS  DECLARATÓRIOS
PROTELATÓRIOS. MULTA. APLICABILIDADE.  VIOLAÇÃO
DO ART. 530 DO CPC. EMBARGOS INFRINGENTES. NÃO
CABIMENTO.  DISPOSITIVOS LEGAIS SUPOSTAMENTE
VIOLADOS.  AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  N.º  211/STJ.  COLIDÊNCIA
ENTRE  NOME  EMPRESARIAL  E  MARCAS.  PRINCÍPIO
DA  ANTERIORIDADE  DO  REGISTRO  NO  INPI.
MITIGAÇÃO PELOS PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE
E DA ESPECIALIDADE.
[...]
6. Colidência estabelecida entre a marca registrado no INPI
e o nome empresarial.
7.  Aferição  da  colidência  não  apenas  com  base  no
critério  da  anterioridade  do  registro  no  INPI,  mas
também  pelos  princípios  da  territorialidade  e  da
especialidade.
8. Não apresentação pela parte agravante de argumentos
novos capazes de infirmar os fundamentos  que  alicerçaram
a decisão agravada.
9. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg nos EDcl no REsp 1397367/RJ, Rel. Ministro PAULO
DE  TARSO  SANSEVERINO,  TERCEIRA TURMA,  julgado
em 27/10/2015, DJe 09/11/2015) (Grifei).

DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO PELO RITO ORDINÁRIO
EM  QUE  SE  PRETENDE  A ABSTENÇÃO  DE  USO  DE
MARCA, TROCA DE NOME EMPRESARIAL E PERDAS E
DANOS.  COLIDÊNCIA ENTRE  NOME  EMPRESARIAL E
MARCA. PRESCRIÇÃO.
ANTERIORIDADE  DO  REGISTRO.  PERDAS  E  DANOS.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1.- Conforme recente jurisprudência da Terceira Turma
deste Tribunal, havendo colidência entre marca e nome
comercial, a questão não deve analisada apenas sob a
ótica da anterioridade do registro,  mas também pelos
princípios  da  territorialidade  e  da  especialidade. [...]
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(REsp  1357912/SP,  Rel.  Ministro  SIDNEI  BENETI,
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  18/03/2014,  DJe
10/04/2014) (Grifei).

Assim, constatado no caso concreto que a utilização da marca por
parte da ré não se insere na proteção legislativa tendente a evitar confusão dos
consumidores e concorrência desleal, reputo como viável a convivência entre
ambas atuando no mesmo segmento  mercadológico,  porém em localidades
diversas.

Por  outro  lado,  entendo  que  a utilização  na  rede  mundial  de
computadores do registro  <www.oticasrocha.com.br>  pela promovida é capaz
de causar confusão entre os consumidores, ensejando na concorrência desleal
entre os litigantes.

Deveras,  a utilização pela apelante/promovida, na rede mundial
de  computadores,  de  endereço  eletrônico  que  reproduz  fielmente  a  marca
registrada  pela  apelada  em  momento  anterior,  não  podendo  ser
desconsiderada a força negocial do e-commerce nos dias atuais, exsurgindo a
deslealdade na concorrência entre ambos.

Assim, deve a sentença ser parcialmente reformada, a fim de que
permaneça no comando sentencial apenas a determinação de abstenção do
uso  do  domínio   <www.oticasrocha.com.br>  na  internet,  sendo  extirpada  a
obrigação de não fazer,  consistente na abstenção de uso da marca “Óticas
Rocha”, bem como a indenização por danos materiais e lucros cessantes.

Por  tais  considerações,  DOU  PARCIAL  PROVIMENTO À
APELAÇÃO para afastar a obrigação de não fazer, consistente na abstenção
de uso da marca “Óticas Rocha”, bem como a indenização por danos materiais
e lucros cessantes, mantendo os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Presidiu a sessão  o Exmº. Des. José Ricardo Porto,  Presidente
em exercício. Participaram do julgamento, além do Relator, eminente Dr. Carlos
Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria de Fátima
Moraes  Bezerra  Cavalcanti),  o  Exmº.  Des.  José  Ricardo  Porto  e  o  Des.
Leandro dos Santos. Presente à sessão o Exmº.  Dr.Herbert Douglas Targino,
Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 29 de
agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
RELATOR

G/5
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