MARCA NOTORIA - PROTEGAO ESPECIAL - NOME COMERCIAL - SEMELHANGA -
UTILIZAGAO - IMPOSSIBILIDADE - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - VIOLAGAO -
CONCORRENCIA DESLEAL - DOLO - NAO-OCORRENCIA - LUCRO CESSANTE -
DANO MORAL - AUSENCIA DE PROVA - INDENIZAGAO - DESCABIMENTO

Ementa: Agao de abstencao de uso de marca. Propriedade industrial. Marca notéria e de alto
renome. Protecao especial. Extensdo a todos os ramos de atividade. Indenizagao. Lucros ces-
santes. Dano moral. Auséncia de comprovacao de sua efetividade. Indenizagao indevida.

- Como regra geral, o direito marcario vincula-se ao principio da especificidade, que assegura
a protecdo da marca apenas no ambito dos produtos e servigos especificos da classe para a
qual foi deferido o registro. Entretanto, certificada a notoriedade da marca e concedido o regis-
tro como marca de alto renome, o titular tem protecao especial, podendo, assim, impedir sua
utilizacao por qualquer outro empresario, mesmo os dedicados a atividade econémica diversa.

- A simples e objetiva violagao de marca, por si sé, constitui crime, sendo que a utilizagao por
parte do concorrente de marca igual ou semelhante provoca danos de toda a sorte. Mas, ainda
que o fato atribuido ao réu seja capaz de produzir dano, este tem que restar provado na sua
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efetividade para justificar correspondente indenizagdo, notadamente nao se tratando de atos

de concorréncia desleal.

APELACAO CIVEL N° 1.0024.03.002087-9/001 - Comarca de Belo Horizonte - Apelante:
Bombil Bombas e Bicos Injetores Ltda. - Apelante adesivo: Bombril Mercosul S.A. - Apelados: os mes-

mos - Relator: Des. ELIAS CAMILO
Acdrdao

Vistos etc., acorda, em Turma, a 142
Cémara Civel do Tribunal de Justica do Estado
de Minas Gerais, incorporando neste o relatorio
de fls., na conformidade da ata dos julgamentos e
das notas taquigraficas, a unanimidade de votos,
EM NEGAR PROVIMENTO AS APELACOES.

Belo Horizonte, 8 de margco de 2007. -
Elias Camilo - Relator.

Notas taquigraficas

O Sr. Des. Elias Camilo - Cuidam os autos
de agdo de abstencdo de uso de marca e inde-
nizacdo com pedido de antecipacdo de tutela
visando a protecéo da marca “Bombiril”, pugnan-
do a autora que a ré se abstenha de utilizar a
expressao “Bombil”, como marca, titulo de esta-
belecimento ou home empresarial, e a lhe inde-
nizar pelos danos materiais e morais causados.

Em decisao proferida as f. 92/95, foi inde-
ferido o pedido de tutela antecipada, pelo que a
autora interpbés agravo de instrumento, ao qual
foi negado provimento, conforme aco6rdao de f.
232/234, de minha relatoria.

A ré apresentou a contestacdo de f.
126/134.

Ndo tendo as partes manifestado inter-
esse na dilacéo probat6ria, foi proferida a sen-
tenca de f. 289/294, julgando procedentes, em
parte, os pedidos da autora, para condenar a ré
a se abster de usar a expressao “Bombil”, seja
como marca, titulo de estabelecimento ou nome
empresarial, julgando improcedentes os pedidos
de indenizacdo por danos materiais e morais.

Inconformada com a sentenga, a ré interpés
a apelacéo de f. 295/303, sustentando que, desen-

volvendo atividade distinta da “Bombril”, fato que
impossibilita confuséo e consequente prejuizo, nao
justifica a determinac&o judicial de abstencdo de
uso da expressao “Bombil”, além de que, ainda
gue a marca merega protecao, legitima a utilizacéo
em seu nome comercial e documentag&o fiscal.

A autora interpbs o recurso adesivo de f.
307/317, insistindo na condenagao da ré em in-
denizacao por danos materiais e morais, susten-
tando que, uma vez comprovada a violagdo dos
direitos da recorrente quanto a protecdo da
marca, presumem-se 0s danos decorrentes do
uso indevido da marca.

Contra-razbes de f. 320/329, apresen-
tadas pela apelada principal, e a de f. 346/349,
pela apelada adesiva, pugnando pelo improvi-
mento dos recursos.

Presentes os pressupostos de admissibi-
lidade, uma vez que préprios, tempestivos, regu-
larmente preparados e processados, conhego
dos recursos.

Da apelacéo principal.

Extrai-se dos autos que a autora obteve
perante o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial - INPI, o registro da marca “Bombril”,
conforme fazem prova os documentos de f.
36/48, sendo-lhe assegurada protecéo especial
com relacdo a aludida marca, por ser conside-
rada uma marca de alto renome, nos termos do
art. 125 da Lei 9.279/96.

Assim, sob o fundamento de que a ré
vem utilizando expressao praticamente idéntica
como marca, titulo de estabelecimento e ele-
mento integrante de seu nome empresarial,
tendo feito, inclusive, o pedido de registro no
INPI, ajuizou a presente acdo, objetivando a
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abstencdo do uso da referida expresséo e tam-
bém o pagamento de uma indenizacéo.

O Juizo singular julgou parcialmente
procedente o pedido inicial, condenando a ré a
abster-se de utilizar o nome comercial e a
marca da expressa “Bombil”. Afastou, entretan-
to, a condenacao por danos materiais e morais.

Em suas razdes recursais, a ré sustenta
gue as empresas atuam em diferentes segmen-
tos do mercado e insusceptiveis de serem con-
fundidos, sendo que a expressdo “Bombil”, de
sua criacdo, decorre da unido das iniciais das
palavras Bombas, Bicos, Injetores e Ltda., que
constituem a sua denominagdo empresarial.
Argumenta que, afastada a hipétese de concor-
réncia desleal, visto que oferecem produtos de
classe diversa e dirigidas a publico distinto,
legitima a utilizagdo da marca de sua criagéo.

Tenho que ndo ha, na espécie, como
sustentar o direito da apelante principal.

A marca, como de trivial sabenca, consti-
tui sinal ou expresséo destinada a individualizar
0s produtos ou servicos de uma empresa, identi-
ficando-0s. Dada a importancia para a economia
moderna, representando um verdadeiro estimulo
a livre concorréncia, sua propriedade tem pro-
tecdo garantida em nivel constitucional e legal.

A garantia de uso da marca esta contem-
plada no Cdédigo de Propriedade Industrial (Lei
9.279/96), que atribui, apds o registro no INPI,
o efeito de constituir o direito & sua propriedade.

A argumentacdo da apelante principal de
gue, no presente caso, ndo obstante sejam mar-
cas similares, estas sdo usadas para distinguir
segmentos de atividades completamente estra-
nhos, ndo merece guarida, pois resulta manifesto
dos autos que a apelada possui marca notéria,
declarada em registro préprio. Frise-se que a pro-
tec@io &s marcas notérias tem amparo legal.

Sobre a matéria, disp6e o art. 125 da Lei
9.279/96: “A marca registrada no Brasil conside-
rada de alto renome sera assegurada protecéo
especial, em todos os ramos de atividade”.
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A respeito, ensina Fabio Ulhoa Coelho:

A protecdo da marca, portanto, & restrita a
classe (ou classes) de produtos ou servicos em
gue é registrada. (...) A Unica excegéo a regra
da especificidade (limitacdo da tutela a classe)
diz respeito a ‘marca de alto renome’, passivel
de protecdo extensiva a todos os ramos de
atividade (LPI, art. 125).. Trata-se de uma situa-
¢&o especial, em que se encontram certas mar-
cas, amplamente conhecidas pelos consumi-
dores (...). O titular de marca, registrada numa
ou mais classes, pode requerer ao INPI que Ihe
atribua a qualidade de ‘alto renome’. Neste
caso, se a autarquia considerar que a marca €
mesmo amplamente conhecida e deferir o pedi-
do, a sua protecédo sera absoluta. O titular de
marca de alto renome registrada pode, assim,
impedir sua utilizagdo por qualquer outro
empresario, mesmo os dedicados a atividade
econbmica diversa (Manual de direito comer-
cial, Saraiva, 2003, p. 153).

Reconhece-se que as marcas possuem
como elemento essencial a ‘“reputagdo”, ou
seja,, elevado conhecimento do publico em
geral, ao qual se agrega a intensa transmissao
de determinados valores, como prestigio, fama,
renome, transportados a quaisquer outros pro-
dutos, servicos ou atividades assinalados pela
mesma marca.

Dai que, no concernente as “marcas
notérias”, a protecao legal especial volta-se tam-
bém a evitar o denominado “risco de associa-
¢a0”, ou seja, a possibilidade de confuséo entre
produtos, servicos ou quaisquer atividades,
mesmo que absolutamente dessemelhantes.

Acrescenta-se que o deferimento de tal
registro, como assinala Fabio Ulhoa Coelho,
consiste em “ato discricionario do INPI,
insuscetivel de revisdo pelo Poder Judiciario,
sendo quanto aos seus aspectos formais, em
vista da triparticdo constitucional dos Poderes
do Estado” (ob. cit., p. 91).

Portanto, ndo ha davida de que a marca
registrada pela autora, por ser notéria, ou, como
passou a ser denominada no atual Cédigo de
Propriedade Industrial, “marca de alto renome”,
goza de protegdo em qualquer atividade e n&o




apenas quanto ao comeércio ou inddstria de seu
titular.

Lucas Rocha Furtado, comentando o atual
Cédigo de Propriedade Industrial, apds tecer
anotacfes a marca notoria, afirma que o efeito
atrativo ao consumidor se d& pelo prestigio da
marca. Diz ele:

Atendéncia a diversificacdo revelada pelos com-
plexos industriais, aliada as novas técnicas de
comercializagdo, implicou nova concepgéo do
proprio conceito de especialidade. Empresas
que tradicionalinente atuavam em apenas um
ramo de atividade, em face de novas estratégias
mercadoldgicas, passaram a diversificar suas
atividades, atuando em varios ramos de produ-
tos ou servicos. Essa nova situagao exigiu um
alargamento da protecdo de certas marcas
excepcionalmente notorias, que passaram a
requerer um ambito de protecdo além da classe
onde estavam registradas, em confronto, portan-
to, com o principio da especialidade. Essas mar-
cas necessitam de prote¢do ndo apenas contra
0 uso em produtos similares, mas, igualmente,
em produtos diferentes. O Cddigo de
Propriedade Industrial (Lei n°® 5.772/71), em seu
art. 67, utilizava a expressao ‘marca notéria’ para
designar a categoria de signos cuja protecéo se
estendia a todos os segmentos do mercado. A
Lei n® 9.279/96 mantém o mesmo tipo de pro-
tecdo. Porém, como surge em nosso direito posi-
tivo pétrio uma outra espécie de marca, interna-
cionalmente denominada de ‘marca notoria-
mente conhecida’, a fim de evitar confusédo entre
esta Ultima e a denominada pelo Cddigo de
Propriedade Industrial de ‘marca notdria’, a Lei n°
9.279/96, em seu art. 125, mantém essa mesma
forma de protecéo; adota-se, apenas, nova ter-
minologia para designa-las. Passam as ‘marcas
notérias’ a ser denominadas ‘marcas de alto
renome’. Em funcdo dessa diversidade de
fatores, necessarios & concessao a uma marca
de protecéo a todas as classes, poderia haver
uma série de divergéncias ou de dificuldades por
ocasido de sua aplicagcdo em casos concretos. O
critério decisivo, porém, que certifica a noto-
riedade da marca e que justifica sua protecdo
como marca de alto renome deve ser o efeito de
atracdo que ela deve ser capaz de exercer sobre
o publico em geral. Indiscutivelmente, a marca
‘Coca-Cola’ tomou-se conhecida como identifi-
cadora de refrigerantes. No entanto, caso seja
fabricada uma camiseta identificada por essa
mesma palavra, o consumidor ir4 adquirir o pro-

duto (camiseta) acreditando ser ela fabricada
pela mesma empresa que produz o refrigerante.
O fato concreto € que a boa reputacéo e o presti-
gio da “marca notéria” estardo sempre pre-
sentes, para exercer efeito atrativo nos consumi-
dores de todo e qualquer produto ou servigo
(Sistema de propriedade industrial no direito
brasileiro. Ed. Brasilia Juridica, 1996, p. 129).

Também nesse sentido é o entendimento
da jurisprudéncia do Superior Tribunal de
Justica:

Direito Comercial. Cdédigo de Propriedade
Industrial. Marca notdria. Registro. Principio da
especificidade. Exce¢do. Marca ‘Caracu’. Lei
5.772/71, art. 67. Lei 9.279/96, art. 125. Recurso
provido. - | - O direito marcario brasileiro vincu-
la-se ao principio da especificidade, segundo o
gual a marca produz efeitos somente em
relacdo a produtos ou servicos da respectiva
classe de registro. Entretanto, a prépria lei de
regéncia traz excecéo a regra, disciplinando que
a marca notoria, declarada em registro préprio,
goza de protecdo em todas as classes. - Il - A
protecéo legal tem por escopo resguardar o con-
sumidor adquirente do produto, crédulo da pro-
cedéncia comum dos bens, sobretudo em razao
do grande potencial econdmico das empresas
que detém a titularidade da marca notéria (REsp
50.609-MG, Quarta Turma, Rel. Min. Salvio de
Figueiredo Teixeira, j. em 06.05.1997).

In casu, os documentos que instruem o
processo sdo fortes indicativos da grande
difusdo da marca da parte autora, inclusive em
outros paises, devendo mesmo ser vedada a
utilizacdo de uma marca que apresenta grande
semelhanca com a marca “Bombril”.

Destaca-se que o direito da apelada de
impor respeito a sua marca em todas as clas-
ses, ha de refletir, também, no que concerne ao
nome comercial, pelo que injustificada a preten-
sdo da apelante principal de manutencdo de
seu home empresarial.

Tal medida se mostra necesséria notada-
mente porgue a utilizacéo da razdo social, seja
através de documentos, seja através de notas
fiscais, vem a colidir com o propdsito de evitar-
se 0 uso indiscriminado da marca notdria e de
alto renome de que é titular a apelada.
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Nesses termos, nego provimento a
apelacéo principal.

Da apelacao adesiva.

A apelante adesiva pleiteia sejam inclui-
dos na condenacéo os danos de ordem moral e
os lucros cessantes.

Em que pese o desconforto que o evento
possa ter causado a requerente, além de n&o vis-
lumbrar a alegada dor experimentada por ela a
autorizar uma indeniza¢éo por dano moral, tam-
bém ndo se constata tenha a apelada adesiva
agido com dolo, a justificar a reparac¢éo pecuniria.

Sobre a indenizacdo devida ao titular do
direito de propriedade industrial, restou clara-
mente consignado na Lei 9.279/96:

Art. 207. Independentemente da acdo crimi-
nal, o prejudicado podera intentar as acgdes
civeis que considerar cabiveis na forma do
Cddigo de Processo Civil.

Art. 208. A indenizacdo serd determinada
pelos beneficios que o prejudicado teria
auferido se a violagdo néo tivesse ocorrido.
Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito
de haver perdas e danos em ressarcimento de
prejuizos caudados por atos de violagéo de direi-
to de propriedade industrial e atos de concorrén-
cia desleal ndo previstos nesta Lei, tendentes a
prejudicar a reputacédo ou os negocios alheios, a
criar confus@o entre estabelecimentos comer-
ciais, industriais ou prestadores de servi¢o, ou
entre os produtos e servicos postos no comércio.
Art. 210. Os lucros cessantes seréo determi-
nados pelo critério mais favoravel ao prejudi-
cado, dentre os seguintes:

| - os beneficios que o prejudicado teria auferi-
do se a violagéo ndo tivesse corrido; ou

Il - os beneficios que foram auferidos pelo
autor da violacéo do direito; ou

lll - a remuneragdo que o autor da violagéo
teria pago ao titular do direito violado pela
concessédo de uma licenca que lhe permitisse
legalmente explorar o bem.

Como se vé, ndo ha duvida de que o
prejudicado tem o direito de haver perdas e
danos em ressarcimento de uma forma bem
abrangente de “todos o0s prejuizos causados
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por atos de violacéo de direito de propriedade
industrial e atos de concorréncia desleal”.

Também nao se pode olvidar que a simples
e objetiva violacdo de marca, por si sO, constitua
crime e ipso facto punivel por lei, sendo que a uti-
lizacdo por parte do concorrente de marca igual
ou semelhante provoca danos de toda a sorte.

Mas, ainda que o fato atribuido ao réu seja
capaz de produzir dano, na hipétese presente,
tenho para mim que as perdas e os danos alega-
dos néo restaram provados na sua efetividade.

Primeiramente, entendo que, para que
ocorra o direito aos lucros cessantes, a titulo de
perdas e danos, é necessaria a comprovacao
de algo a ganhar, uma vez que s se perde o
que se deixa de ganhar.

No entender de Fischer:

Nao basta, pois, a simples possibilidade de
realizacdo do lucro, mas também n&o é indis-
pensavel a absoluta certeza de que este se
teria verificado sem a interferéncia do evento
danoso. O que deve existir € uma probabili-
dade objetiva que resulte do curso normal das
coisas, e das circunstancias especiais do caso
concreto (A reparagdo dos danos no direito
civil, p. 48).

Ademais, ndo se vislumbram quaisquer
vantagens, ganhos ou proveitos que o titular do
direito de propriedade industrial teria auferido se
a violacdo néo tivesse ocorrido, tampouco que a
utilizacdo, pela apelada adesiva, da expressao
“Bombil” tenha abalado a imagem da “Bombiril”,
com reflexos na prépria empresa, visto que, na
hipétese presente, nem sequer se trata de con-
corréncia desleal.

Assim, ndo configurada, na situacdo dos
autos, qualquer perda sofrida pela apelante
adesiva em seu patrimdnio ou quaisquer lucros
de que tenha sido privada, a indenizacéo plei-
teada ndo € mesmo devida.

O Superior Tribunal de Justica também ja
se manifestou a respeito:




Marca. Utilizagdo. Dano. Cadigo Civil, artigo
159. - Para se reconhecer o direito a indeniza-
¢ao, necessario indique a inicial em que consis-
tiram os prejuizos e que do processo de conhe-
cimento resulte que efetivamente se verificaram.
Isso pode evidenciar-se, tendo em vista o que
comumente acontece, dai se retirando as pos-
siveis inferéncias. Inviavel é prescindir-se do
dano ou proferir-se sentenca condicional que
determine a reparacéo de danos caso, em liqui-
dacdo, se apure que ocorreram (REsp n°
115088/RJ, Rel. Min. Eduardo Ribeiro).

Propriedade industrial. Marca (logotipo ou sim-
bolo). Uso (indevido). Prejuizo (inexisténcia).
Indenizagdo. -1. Pelo uso de marca comercial,
logotipo ou simbolo (Sumula 143), admitem-se
perdas e danos, que, no entanto, pressupdem
a existéncia de prejuizo. - 2. O prejuizo, tratan-
do-se de fato constitutivo do direito do autor, ha
de ser comprovado no curso da acéo. - 3. Se
se entendeu, na origem, que se ndo fez a
prova (‘ndo veio aos autos a prova do efetivo
dano material ou moral’, do acérdao recorrido),
a pretensdo recursal esbarra na Simula 7, a
teor da qual ‘A pretensdo de simples reexame
de prova ndo enseja recurso especial’ (ver
AgRg 76.295, DJ de 23.10.95). - 4.
Inocorréncia de afronta ao art. 59 da Lei n°
5.772/71. Recurso especial ndo conhecido
(REsp 221861 /RJ, Rel. Min. Nilson Naves).

Também que tange ao dano moral alega-
do, ndo procede o almejado ressarcimento

diante da auséncia de minima comprovacéao de
efetiva lesdo moral para a apelante adesiva.

De fato, no presente caso, nao ha qual-
guer prova dos danos que a apelante adesiva
diz ter sofrido, lembrando que o énus probatério
era todo dela, a teor do art. 333, inciso |, do
Cddigo de Processo Civil.

Ante 0 exposto, mostra-se induvidoso
gue incumbia a autora comprovar, de forma
convincente, o fato constitutivo do seu direito
guanto aos lucros cessantes ou prejuizo moral,
ndo logrando, contudo, éxito nesse empreendi-
mento.

Com tais fundamentos, nego provimento
as apelacbes, mantendo a r. sentenca hostili-
zada por seus doutos e juridicos fundamentos.

Custas recursais, pelas apelantes, na
proporgéo dos recursos interpostos.

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Hilda Teixeira da Costa e
Renato Martins Jacob.

Sumula - NEGARAM PROVIMENTO AS
APELACOES.
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