Acao cominatoria - Reparacéo de danos -
Cumulacéo - Marca de comércio - Uso indevido -
Configuragao - Perdas e danos - Caracterizagéo -

Indenizagao

Ementa: Civil. Apelacdo. Acdo cominatéria c/c repa-
racdo de danos. Uso indevido de marca. Configuracéo.
Abstencao do uso indevido. Cabimento. Perdas e danos.
Configuracdo. Indenizacéo. Pedido procedente. Reforma
da sentenca. Recurso conhecido e provido.

-Oart. 129 da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, esta-
belece que a propriedade da marca se adquire pelo re-
gistro validamente expedido, sendo garantido ao fitular
o seu uso exclusivo, em todo o territério nacional.

- Deve ser impedido o registro e vedada a utilizacéo de
uma marca que apresenta grande semelhanca com uma
outra j& registrada, ainda mais quando ambas se refe-
rem a produtos de um mesmo segmento mercadolégico.

- Aquele que se utilizou indevidamente da marca re-
gistrada de outrem deve indenizé-lo pelas perdas e
danos originados desse ato ilicito.

Recurso conhecido e provido.

Apelagdo Civel n° 1.0024.05.847777-9/004 - Co-
marca de Belo Horizonte - Apelante: Lojas Rede
Comercial Ltda. - Apelado: Rede Amor Comércio e
Perfumaria Lida. - Relatora: DES.® MARCIA DE PAOLI
BALBINO

Acérddo
Vistos etc., acorda, em Turma, a 17% Camara Civel

do Tribunal de Justica do Estado de Minas Gerais, incor-
porando neste o relatério de fls., na conformidade da

ata dos julgamentos e das notas taquigrdficas, & una-
nimidade de votos, EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 4 de outubro de 2007. - Mdrcia De
Paoli Balbino - Relatora.

Notas taquigréficas

DES.® MARCIA DE PAOLI BALBINO - Lojas Rede
Comercial ltda. ajuizou acdo cominatéria ¢/c reparacdo
de danos contra Rede Amor Comércio e Perfumaria
Ltda., sustentando, em sintese: que tem como atividade
principal o comércio varejista de perfumaria, sendo
detentora da marca registrada “Lojas Rede” e, como
atividade secunddria, da franquia da marca “Lojas
Rede”; que a ré recentemente foi constituida e passou a
utilizar-se dos mesmos conceitos, moldes, atividade e uso
da palavra “Rede” para conquistar os clientes da “Lojas
Rede” conquistados com muito esforco e com propagan-
da onerosa; que a logomarca e o layout usados pela ré,
propositadamente, t&m as mesmas caracteristicas dos
utilizados pela “Lojas Rede”, tais como, fonte, cores,
vocdbulo “Rede” frase “perfumaria e beleza” e forma
geométrica; que possui uma revista quinzenal de ofertas
de 16 pdginas com altissimo custo mensal, ndo sendo
justo que a ré indevidamente se aproveite deste
marketing; que a ré também copiou os formuldrios da
“Lojas Rede”, inclusive o cadastro de clientes, com o
campo “loja”, mesmo tendo somente uma; que fambém
copiou as sacolas utilizadas pela “Lojas Rede”; que, por
ocasi@o do anuncio televisionado da ré, as filiais da
“Lojas Rede” foram procuradas pelos clientes que que-
riam os produtos divulgados pela ré/concorrente com
precos até abaixo do custo; que a concorréncia desleal
e o uso indevido de marca registrada é crime; que foi
procurada por representante da Credicard, oferecendo a
colocacdo de um stand de vendas na unidade
Amazonas, local onde funciona a loja da ré, o que revela
a concorréncia desleal da ré; que a ré pratica pregos
abaixo do custo; que paga mensalmente em torno de
R$ 350.000,00 dentre todas as unidades, ndo sendo
justa a concorréncia desleal da ré; que possui sete lojas
na grande BH, todas de acordo com o Cédigo de
Posturas, e a Unica loja da ré tem uma fachada fora dos
padrées do Cédigo; que teve que dar satisfacdes a seus
fornecedores, explicando néo se tratar da mesma empre-
sa, j@ que a ré iniciou suas atividades com dezenas de
titulos j@ protestados na praca. Pediu antecipacéo de
tutela para que a ré seja compelida a retfirar a palavra
“Rede” das sacolas fornecidas aos clientes e dos uni-
formes dos funciondrios; para que remova todos os
painéis, outdoors, placas e demais materiais publi-
citdrios, internos e externos, onde conste a palavra
“Rede”; para que retfire a palavra “Rede” dos anlncios
em radio, jornais, revistas e televisd@o; para que remova,
inutilize ou substitua a palavra “Rede” de todos os seus
papéis e documentos fornecidos aos seus clientes e para
que retire de seu nome comercial a palavra “Rede”, jG hé
muito componente do nome comercial dela, autora, que
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goza de protecdo, tendo registrado na Junta Comercial.
Alternativamente, ainda em antecipacao de tutela, pediu
que a ré seja compelida a trocar as cores utilizadas em
seus materiais. Requereu, ao final, a condenacdo da ré
a abster-se de praticar os atos detalhados, sob pena de
multa, bem como o pagamento de perdas e danos a
serem apurados em liquidacdo. Apresentou documentos
e provas do que sustentou haver semelhancas.

O MM. Juiz indeferiu a antecipacdo de tutela pedi-
da pela autora (f. 74). Contra tal decisdo, a autora inter-
pbs agravo de instrumento (f. 81/92), no qual foi conce-
dido efeito suspensivo ativo (f. 75/78).

Contra a decisdo que concedeu efeito suspensivo,
a ré aviou agravo regimental, cujo provimento foi nega-
do, conforme cépia do acérdéo de f. 443/449. Interpbs
também recurso especial, que ndo foi admitido (f.
451/454), restando mantida a liminar deferida neste
Tribunal.

A ré contestou (f. 100/111), argiindo preliminar de
ilegitimidade atfiva das conveniadas da autora, Hiper
Carij6s, Hiper Tamoios e Hiper Pampulha, ao argumen-
to de que elas ndo estdo representadas por procurador
na presente lide. No mérito, requereu a improcedéncia
do pedido inicial, alegando, em suma: que n&o possui
marca téo similar & da ré, como mostra o laudo mer-
cadolégico particular que apresenta com a defesa (f.
118/136); que a palavra “Rede” ndo constitui nome
restrito, mas genérico e de dominio publico; que os ter-
mos genéricos ndo sdo registrdveis como marca; que
possui uma gama maior de atividades na drea de estéti-
ca que da autora, que somente vende produtos de
beleza; que a terminologia “Rede” é comum no comér-
cio de forma geral; que em nenhum momento foi utiliza-
da a marca registrada pela autora 'Lojas Rede'; que seu
slogan, “Encontro com a Beleza”, é diverso do utilizado
pela autora, qual seja, “Perfumaria e Beleza”; que, sendo
as duas empresas da drea de cosmético e estética, ndo
h& plégio na utilizagéo da palavra “beleza” no slogan;
que também ndo hd exclusividade na utilizagdo das
cores vermelho e amarelo; que utiliza o vermelho porque
remete ao coracdo e ao amor, esta Ultima diretamente
ligada ao seu nome; que ndo utiliza a cor amarela, mas
o dourado escuro; que tais cores sdo préprias do produ-
to; que as logomarcas de ambas as empresas nédo se
confundem, nem os materiais publicitdrios nem as saco-
las; que ndo cabe & autora concluir se sua fachada estd
ou ndo de acordo com o Cédigo de Posturas da cidade;
que eventuais protfestos sdo registrados no CNPJ das
empresas, € ndo no nome fantasia; que o capital social
da autora, de apenas R$ 6.000,00, néo condiz com seu
“império comercial”; que j& o capital social dela, ré, é de
R$ 600.000,00; que néo pratica precos predatérios e
ndo hé& prova disso nos autos; que a acdo apenas
demonstra que a autora ndo aceita a concorréncia com
uma loja mais completa.

Em sua impugnagédo & defesa (f. 271/288), a auto-
ra argiiv intfempestividade da confestacdo da ré e
refutou os argumentos por ela trazidos. Apresentou laudo
mercadolégico particular (f. 289/310).
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As f. 333/337, a ré pediu que a autora fosse con-
denada por litigancia de ma-fé por induzir o julgador,
com contagem equivocada do prazo de defesa, a con-
cluir pela revelia. Apresentou laudo mercadolégico con-
testatério ao exibido pela autora (f. 348/377).

Intimadas as partes para especificacéo de provas (f.
383), a autora pediu prova testemunhal e depoimento
pessoal do representante da ré (. 384). A ré requereu
provas pericial, testemunhal e depoimento pessoal do
representante da autora (f. 385) e, posteriormente, desis-
tiu da prova pericial (f. 391).

Em audiéncia (f. 395/397), o MM. Juiz fixou os
pontos controvertidos, rejeitou a preliminar de ilegitimi-
dade ativa das conveniadas, argiida pela ré, porque as
mesmas ndo compdem o pdlo ativo da acdo, rejeitou a
preliminar de intempestividade da defesa argiida pela
autora e deferiu a prova oral pedida pelas partes. As
testemunhas foram ouvidas, conforme f. 418/424.

Na sentenca (f. 460/469), o MM. Juiz, apés con-
cluir que o vocdbulo “Rede” ndo é monopélio de
ninguém, que a ré nunca se utilizou somente da palavra
“Rede”, mas sempre do nome “Rede Amor”, que néo se
constata imitacéo da logomarca e da publicidade, que
as cores amarela e vermelha também néo séo de exclu-
sividade da autora, que a palavra “beleza” é utilizada em
ambos os slogans em decorréncia da atividade comum
entre as partes, que ndo hd prova da intencéo de desvio
de clientes pela ré, que a prdtica de precos menores é
estratégia de mercado, que ndo hd prova de que as mar-
cas confundiam os clientes, julgou improcedente o pedi-
do inicial.

Constou do dispositivo da sentenca (f. 469):

Ex positis, tudo bem visto e examinado, diante do que o di-
reito dispde, pelo livre convencimento formado dos elemen-
tos de fatos provados e com fulcro no poder de apreciacéo
de provas e por tudo o mais que dos autos consta, julgo a
resolucéo do mérito, para reconhecer a total improcedéncia
dos pedidos formulados na presente agdo cominatéria de
obrigagdo de fazer ¢/c indenizagdo, aforada por Lojas Rede
Comercial Ltda. em face de Rede Amor Comércio e Perfuma-
ria Ltda, ambas alhures qualificadas e representadas, e, em
conseqiéncia, condeno a autora ao pagamento das custas
processuais, taxa, despesas e emolumentos, bem como dos
honordrios advocaticios, que, na forma do art. 20, § 4°, do
CPC, arbitro em R$ 1.500,00, os quais deverdo ser corrigi-
dos monetariamente desde o ajuizamento da acdo em obe-
diéncia & SUmula 14 do STJ e & Lei 6.899/81, acrescidos de
juros de 1% ao més nos termos dos arts. 405 e 406 do CC,
c/cart. 161 do CTN.

Apés o trénsito em julgado, o nobre patrono da ré (credor),
poderd prosseguir a execucdo nos préprios autos, nos fer-
mos dos arts. 475, 'b'; 475, 81°; 475, '} e seguintes, do CPC,
combinados ainda com Provimento 161/2006 da CGJ-MG
e, ainda, com os arts. 23 e 24 da Lei 8.906/94.

A autora aviou embargos de declaracao (f.
470/472), apontando omissdo na sentenca. A ré pediu
a condenacéo da autora por litigancia de ma-fé alegan-
do inexistir omissdo na sentenca (f. 474/476). Os
embargos de declaracéo da autora foram rejeitados (f.

477/479).



A autora recorreu (f. 482/492), pedindo a reforma
da sentenca. Para tanto, ratificou as teses esposodos na
inicial, de uso abusivo de marca registrada, de concor-
réncia desleal e de confusd@o na clientela.

A ré apresentou contra-razées (f. 495/498),
requerendo o improvimento do apelo da autora, alegan-
do ser o recurso meramente protelatério.

E o relatério.

Juizo de admissibilidade.

Conheco do recurso da autora porque tempestivo,
préprio e por ter contado com preparo regular (f. 493).

Preliminar.

Nao foram argiidas preliminares no presente
recurso.

Mérito.

A autora recorreu da sentenca na qual o MM. Juiz
julgou improcedente seu pedido de abstencao de uso da
marca “Rede” pela ré e de condenacdo da mesma a
pagar indenizacdo por perdas e danos pelo uso indevi-
do da marca.

O MM. Juiz entendeu que os pedidos eram
improcedentes.

A apelante sustenta que a ré usa indevidamente
sua marca “Rede”, devidamente registrada, inclusive em
seu nome comercial, com objetivo de angariar clientes
das Lojas Rede para a Rede Amor, através da confuséo
criada com o uso de logomarca, materiais de publici-
dade e formuldrios internos e externos imitados, com
mesma formatacdo, cores e vocdbulos.

Examinando tudo o que dos autos consta, tenho
que assiste razdo & apelante. Vejamos.

A apelante, criada em 1999 com o nome fantasia
de Lojas Rede - Perfumaria e Beleza, atua na regido me-
tropolitana de Belo Horizonte e tem como objeto social a

compra e venda de géneros alimenticios e utilidades domés-
ticas e portdteis, perfumaria e congéneres, produtos de tou-
cador e congéneres, produtos farmacéuticos, medicamentos,
sais de manipulagdo de férmulas magistrais; e, além do
objeto fim, poderd: franquear a marca Lojas Rede para
outra(s) empresa(s) do mesmo ramo comercial, ou de outro,
se assim |lhe convier, mediante convénio ou contrato de

franquia (f. 17/18).

J& a apelada, criada em 2005 com o nome fanta-
sia de Rede Amor - Encontro com a Beleza, atua na
cidade de Belo Horizonte e tem como objeto social

a comercializacéo, distribuicdo, importacéo e exportacdo no
atacado e varejo de méveis, méquinas, utensilios e todos
equipamentos pertinentes a servicos de tratamento de
beleza, saldo de beleza e higiene pessoal, produtos alimen-
ticios e congéneres, enlatados, bebidas, material de higiene
e limpeza, produtos de artesanato, artigos para festas, uten-
silios domésticos, perfumaria, materiais afins e artigos de
conveniéncia em geral, assim como prestacdo de servicos de
tratamento de beleza e atividades de servicos pessoais, rela-
cionados ao saldo de beleza em geral (f. 65).

Portanto, tanto a apelante quanto a apelada exer-
cem atividades no ramo de venda de produtos de beleza.

Extrai-se dos autos que a recorrente obteve perante
o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, em
14.08.2003, o registro da marca "Lojos Rede -
Perfumaria e Beleza", conforme faz prova o documento
de f. 50, tornando-se, por conseqiéncia, Unica pro-
priefdria e exclusiva usudria da aludida marca. No re-
gistro de f. 50 hd restricdo expressa quanto ao uso da
palavra “Lojas” e da expressdo “Perfumaria e Beleza”,
das quais a apelante ndo tem exclusividade, mas estas
ndo sdo objeto da presente lide.

Anote-se, ainda, que a autora é registrada na Junta
Comercial de Minas Gerais com o nome comercial de
Lojas Rede - Comercial Ltda. (f. 17), desde 14.04.1999.

O registro da ré na Junta Comercial de Minas
Gerais, com o nome de Rede Amor Comércio e
Perfumaria Ltda., é de 15.06.2005 (f. 65/68).

A marca é tratada pela doutrina da seguinte
maneira:

Generalizando, marca é um sinal que permite distinguir pro-
dutos industriais, artigos comerciais e servigos profissionais
de outros do mesmo género, de mesma atividade, seme-
lhantes ou afins, de origem diversa. E para o seu fitular o
meio eficaz para a constituicdo de uma clientela. Para o con-
sumidor representa a orientag@o para a compra de um bem,
levando em conta fatores de proveniéncia ou notérias
condicées de boa qualidade e desempenho.

Além disso, a marca atua como veiculo de divulgagéo, for-
mando nas pessoas o hdbito de consumir um determinado
bem material, induzindo preferéncias através do estimulo
ocasionado por uma denominagéo, palavra, emblema, figu-
ra, simbolo ou sinal distintivo. E, efetivamente, o agente indi-
vidualizador de um produto, de uma mercadoria ou de um
servico, proporcionando & clientela uma garantia de identifi-
cagdo do produto ou servico de sua preferéncia (DI BIASI,
Gabriel; GARCIA, Mario Soerensen; MENDES, Paulo Parente
M. A propriedade industrial, 2002, p. 162).

O direito de marcas estd protegido constitucional-
mente, através da regra contida no art. 5°, XXIX, da CF,
que dispde:

Art. 5°. Todos sdo iguais perante a lei, sem distinggo de qual-
quer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estran-
geiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito & vida,
a liberdade, & igualdade, & seguranca e & propriedade, nos
termos seguintes:

[]

XXIX - a lei assegurard aos autores de inventos industriais
privilégio tempordrio para sua utilizagdo, bem como pro-
tecdo as criacdes industriais, & propriedade das marcas, aos
nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em
vista o interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e
econémico do Pas.

A Lei 9.279/96 foi editada com o obijetivo de re-
gulamentar o dispositivo constitucional supratranscrito e
ela prevé o seguinte:

Art. 122. Sdo suscetiveis de registro como marca os sinais
distintivos visualmente perceptiveis, ndo compreendidos nas
proibicdes legais.

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:
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| - marca de produto ou servico: aquela usada para distin-
guir produto ou servico de outro idéntico, semelhante ou
afim, de origem diversa;

Il - marca de certificacdo: aquela usada para atestar a
conformidade de um produto ou servico com determinadas
normas ou especificagdes técnicas, notadamente quanto &
qualidade, natureza, material utilizado e metodologia
empregada; e

Il - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos
ou servicos provindos de membros de uma determinada
entidade.

()

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro
validamente expedido, conforme as disposicées desta Lei,
sendo assegurado ao fitular seu uso exclusivo em todo o
territério nacional, observado quanto as marcas coletivas e
de certificacdo o disposto nos arts. 147 e 148.

8§ 1° Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou
depésito, usava no Pafs, hd pelo menos 6 (seis) meses,
marca idéntica ou semelhante, para distinguir ou certificar
produto ou servico idéntico, semelhante ou afim, terd direito
de precedéncia ao registro.

§ 2° O direito de precedéncia somente poderd ser cedido
juntamente com o negécio da empresa, ou parte deste, que
tenha direta relacdo com o uso da marca, por alienagéo ou
arrendamento.

()

Art. 131. A protecéo de que trata esta Lei abrange o uso da
marca em papéis, impressos, propaganda e documentos
relativos & atividade do fitular.

A propriedade da marca adquire-se pelo registro

validamente expedido, sendo garantido ao titular o seu
uso exclusivo, em todo o territério nacional, inclusive em
seus impressos, papéis e propaganda. Portanto, é ela um
bem incorpéreo, que confere ao seu titular o monopdlio
do seu uso.

Sobre o tema, ensina Maité Cecilia Fabbri Moro

em Direito de marcas, SGo Paulo: Ed. Revista dos

Tribunais, 2003, p. 62 e 118:

216

Protecéo conferida as marcas.

Um industrial ou comerciante que se utiliza de uma marca
para distinguir seus produtos ou um profissional que presta
servicos e consegue um cerfo grau de conhecimento do
pUblico quanto ao seu produto ou atuagdo tem maior inte-
resse em que sua marca ndo seja confundida com outras
semelhantes. Aceita a concorréncia, mas ndo a concorréncia
desleal. Além disso, ao ndo permitir produtos ou servicos
passiveis de confusdo com os seus, o industrial, comerciante
ou prestador de servicos, indiretamente beneficia seu
consumidor e o pUblico em geral, os quais néo terdo pro-
blemas em identificar o produto de sua preferéncia.

[]

A Lei brasileira de Propriedade Industrial, em seus arts. 129
e 130, prevé os direitos dos fitulares ou depositantes de
marca. No art. 131, o legislador esclarece que a protecdo
outorgada pela lei abrange o uso da marca em papéis,
impressos, propaganda e documentos relativos & atividade
do titular. E, no art. 132, tratam-se os temas que ndo estdo
sujeitos & protecdo.

O direito sobre a marca, portanto, protege seu titular nos
casos previstos na legislacdo pertinente. Lucas Rocha Furtado
lembra que ‘o proprietario da marca tem direito exclusivo
sobre sua utilizacdo nas classes de produtos e servicos para
os quais foi registrada’. Lembra, em outras palavras, que a
protecdo tem limites. [...]
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Uma marca ndo necessita ser notéria para que lhe seja con-
ferida protecdo. Qualquer marca que preencha as condicées
de validade, acima examinadas, deve ser protegida. Logo,
aos titulares dos signos que cumpram as condicdes impostas
pela lei garante-se o uso exclusivo no ramo de atividade e
sua ndo-utilizagdo por terceiros de ma-fé.

As marcas notérias, por serem mais conhecidas, e, conse-
quentemente, mais atraentes ao publico consumidor, sdo
mais suscetiveis de serem usurpadas e, por isso, merecem
protecdo mais ampla. Exigem uma protecdo ‘especial’.
Protec@o esta que, no caso brasileiro, fica facilitada, pois se
encontram reguladas na Lei de Propriedade Industrial, tanto
as marcas notoriamente conhecidas quanto as marcas de
alto renome.

Também nesse sentido é a cléssica licdo de Rubens

Requido:

O empresdrio, sobretudo para o efeito de fixar sua clientela,
foi levado a imaginar sinais ou expressdes distintivas, para
individualizar e caracterizar os produtos resultantes do exer-
cicio de sua atividade. Surgem, assim, bens de natureza ima-
terial, incorpérea, frutos da infeligéncia e engenho do
empresdrio. O direito ndo poderia deixar de reconhecer a
importancia dos mesmos, mdxime quando se firmou juridica-
mente a sua valorizagdo no ambiente da empresa. A livre
concorréncia, por outro lado, obrigou o empresério a envi-
dar todos os esforcos para vencer a batalha da competicao,
procurando preservar a criacéo de sua inteligéncia e prote-
ger os sinais de sua producéo ou organizacéo (in Curso de
direito comercial. 8. ed. Saraiva, 1977, v. 1, p. 98).

Quanto ao nome comercial, o NCC prevé em seu

art. 1.166:

Art. 1.166. A inscricdo do empresario, ou dos atos constitu-
tivos das pessoas juridicas, ou as respectivas averbacées, no
registro préprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos
limites do respectivo Estado.

Pardgrafo Unico. O uso previsto neste artigo estender-se-4 a
todo o ferritério nacional, se registrado na forma da lei
especial.

Nos termos da jurisprudéncia pacifica, o nome

comercial registrado no Registro do Comércio goza de
protecdo legal e ndo pode ser usurpado.

Nesse sentido:

[...] A protecdo de nome comercial enquanto integrante de
certa marca encontra previsGo como tépico do direito mar-
cério, dentre as vedagées ao registro respectivo (arts. 64 e
65,V, da Lei n® 5.772/71) (REsp 658.702/RJ, 4° Turma/STJ,
Rel. Min. Jorge Scartezzini, j. em 29.06.2006, DJ de
21.08.2000).

[...] 4. A protecdo legal da denominacéo de sociedades
empresdrias, consistente na proibigdo de registro de nomes
iguais ou andlogos a outros anteriormente inscritos,
restringe-se ao territério do Estado em que localizada a Junta
Comercial encarregada do arquivamento dos atos constitu-
tivos da pessoa juridica. 5. Né&o se hd falar em extensdo da
protecdo legal conferida &s denominagdes de sociedades
empresdrias nacionais a todo o ferritério pétrio, com fulcro
na Convencdo da UniGo de Paris, porquanto, conforme
interpretagdo sistemdtica, nos moldes da lei nacional,
mesmo a tutela do nome comercial estrangeiro somente
ocorre em dmbito nacional mediante registro complementar



nas Juntas Comerciais de todos os Estados-membros. 6. A
andlise da identidade ou semelhanca entre duas ou mais
denominagées integradas por nomes civis (patronimicos) e
expressdes de fantasia comuns deve considerar a com-
posicdo total do nome, a fim de averiguar a presenga de ele-
mentos diferenciais suficientes a tornd-lo inconfundivel. 7. A
protecdo de denominacédo social e nome civil em face do
registro posterior de marca idéntica ou semelhante encontra
previsdo dentre as vedagdes legais previstas ao registro mar-
cério (art. 65, Ve Xll, da Lei n® 5.772/71, aplicavel, in casu).
8. Conquanto objetivando tais proibicdes a protecdo de
nomes comerciais ou civis, mencionada tutela encontra-se
prevista como tépico da legislagdo marcdria, pelo que o
exame de eventual colidéncia ndo pode ser dirimido exclusi-
vamente com base no critério da anterioridade, subordinan-
do-se, em atencéo & interpretacéo sistematica, aos preceitos
legais condizentes & reproducdo ou imitagdo de marcas, é
dizer, aos arts. 59 e 65, XVIl, da Lei n°® 5.772/71, con-
sagradores do principio da especificidade. Precedentes (Edcl
nos Edce no AgRg no REsp 653.609/RJ, 4% Turma/STJ. Rel.
Min. Jorge Scartezzini, j. em 19.05.2005, DJ de
27.06.2005).

[...] Nos termos da tranquila jurisprudéncia da Corte, o nome
comercial e a marca devidamente registrada merecem pro-
tecdo, ndo sendo permitida a utilizacdo no mercado interno
por qualquer outra empresa que ndo detenha a titularidade.
(REsp 537.756/RS, 3% Turma/STJ, Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, j. em 04.11.2003, DJ de 10.02.2004).

Recurso especial. Nome inapropridvel. Expressdo de uso
comum. Precedentes. 1) A protecdo ao uso do nome dispen-
sa, até mesmo o registro, diante da necessidade de preser-
var a identidade da empresa nas suas relagdes com a clien-
tela. 2) Mesmo que a expressédo seja de uso comum né&o é
possivel, se anteriormente identifica determinada empresa,
usé-la em outra, sob o argumento de ser inapropridvel. 3)
Recurso conhecido e provido (REsp 65002/SP, 3¢ Turma/STJ,
Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. em16.05.2002,
DJ de 02.09.2002).

Dessarte, o espirito da lei é o de impedir o registro
por outrem e vedar a utilizacdo de um nome comercial
ou uma marca que apresente grande semelhanca com
uma outra 4 registrada, com a mesma atividade, ainda
mais quando ambas se referem a produtos ou servicos
de um mesmo segmento mercadolégico, evitando-se,
assim, prejuizo e confusdo para os consumidores, como
também a concorréncia desleal.

A livre concorréncia, de fato, é protegida pelo art.
170, IV, da CF, in verbis:

Art. 170. A ordem econémica, fundada na valorizacéo do
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar
a todos existéncia digna, conforme os ditames da justica
social, observados os seguintes principios:

(]

IV - livre concorréncia.

Todavia, essa concorréncia ndo pode afrontar o
ordenamento juridico.

No campo infraconstitucional, quanto & concorrén-
cia desleal, vige a Lei n® 9.279, de 1996, que, nos arts.
2° e 195, dispae:

Art. 2° - A protecdo dos direitos relativos & propriedade
industrial, considerando o seu interesse social e o desen-
volvimento tecnolégico do Pafs, efetua-se mediante:

(]

V - repressdo & concorréncia desleal.

(-]

Art. 195 - Comete crime de concorréncia desleal quem:

(]

Il - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito
préprio ou alheio, clientela de outrem;

IV - usa expressdo ou sinal de propaganda alheios, ou os
imita, de modo a criar confus@o entre os produtos ou esta-
belecimentos;

V - usa, indevidamente, nome comercial, titulo de estabele-
cimento ou insignia alheios ou vende, expde & venda ou tfem
em estoque produto com essas referéncias.

Ainda em protecédo ao direito alegado pela autora
consta da Convencéo da Unido de Paris, endossada pelo
Brasil, portanto recepcionada como Dec. n® 1.263, de
1994, no art. 10:

1) Os paises da Unido obrigam-se a assegurar aos nacionais
dos paises da Unido protecdo efetiva contra a concorréncia
desleal.

2) Constitui concorréncia desleal qualquer ato de concorrén-
cia contrdrio aos usos honestos em matéria industrial e
comercial.

3) Deverdo proibir-se particularmente:

1° Todos os atos suscetiveis de, por qualquer meio, esta-
belecer confusdo com o estabelecimento, os produtos ou a
atividade industrial ou comercial de um concorrente.

Pois bem, as peculiaridades do caso em exame
encontram previsdo na lei, na doutrina e na jurisprudén-
cia, cuja solucdo justa, a meu juizo, é a de procedéncia
dos pedidos. Vejamos.

No presente caso, o MM. Juiz julgou improcedente
o pedido, considerando que o INPI ndo concedeu &
recorrente, Lojas Rede - Perfumaria e Beleza, o uso exclu-
sivo da palavra "Rede", sendo que por tal motivo ndo
existiria exclusividade quanto & tal palavra, podendo ser
incorporada a uma marca de terceiro, no caso, da
apelada, “Rede Amor - Encontro com a Beleza”.
Entendeu também que a forma dos logotipos e as
expressdes de ambas as marcas ndo se assemelham de
modo a impedir o uso pela ré.

Certo é que ndo existe qualquer ébice legal para a
utilizac@o isolada por um terceiro das palavras “Rede” e
“Beleza”, pois ambas sdo expressdes genéricas, ndo
sendo registrdveis como marca, ressaltando-se que, com
relacdo & segunda palavra, o INPI declarou expressa-
mente que a recorrente ndo tinha sobre ela o direito ao
uso exclusivo.

Do mesmo modo, a recorrente ndo poderia
impedir que qualquer pessoa viesse a utilizar como
marca uma combinacdo dessas palavras (individual-
mente consideradas) com outras totalmente diversas das
que a autora registrou, criondo uma expresséo total-
mente distinta daquela por ela registrada.

Contudo, a unido de ambas as palavras, "Rede" e
"Beleza", no nome da apelada “Rede Amor - Encontro
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com a Beleza”, faz surgir expressdo semelhante & da re-
gistrada pela recorrente, “Lojas Rede - Perfumaria e Bele-
za”, o que, sem dlvida, remete aos produtos e servicos
da autora, o que ndo pode ser aceito, pois viola o art.
124, XIX, da Lei 9.279/96, que prevé:

Art. 124. Nao sdo registrdveis como marca:

XIX - reproducé@o ou imitacdo, no todo ou em parte, ainda
que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distin-
guir ou certificar produto ou servico idéntico, semelhante ou
afim, suscetivel de causar confusdo ou associagdo com
marca alheia.

E, a meu aviso, foi exatamente nessa posicdo que
a recorrida incorreu, restando evidente que o nome e a
marca por ela utilizados séo praticamente idénticos aos
registrados pela apelante na Jucemg e no INPI, lem-
brando que ambas dizem respeito a um mesmo segmen-
to de mercado, o que com certeza gera confusdo para
os consumidores e também uma concorréncia desleal,
como, alids, revelou a prova testemunhal.

Vale frisar que a diferenga existente nos logotipos
ndo é suficiente para distinguir, da forma que se faz
necessdria, ambas as empresas, visto que, neste caso
especifico, as palavras possuem uma forca de identifi-
cacd@o muito intensa, além das figuras, que deixa clara a
distinco do ponto comercial das duas empresas,
exercendo um papel de maior relevéncia para a diferen-
ciacdo e divulgagd@o dos produtos.

A apelante utiliza logomarca em formato predomi-
nantemente retangular, de fundo vermelho e letras brancas
para as palavras “Lojas Rede”, fundo amarelo e letras ver-
melhas para a expressdo “Perfumaria e Beleza” (f. 41).

J& a apelada utiliza logomarca também em forma-
to retangular, embora com as bordas ovaladas e amare-
ladas e com um coracdo desenhado ao lado, com fundo
vermelho e letras escritas em branco para todo o nome
fantasia “Rede Amor - Encontro com a Beleza” (f. 41).

A logomarca da apelada, assim como aquela uti-
lizada pela apelante, “Rede”, t&m o mesmo formato de
letra e fazem referéncia a produtos de “Beleza” (. 41).

Ambas as partes utilizam a logomarca de fundo
vermelho nas placas de identificacdo das lojas, que tém
fundo branco (f. 46/47).

Ambas utilizam o vocébulo “Rede” e fazem o co-
mércio de produtos idénticos ou muito semelhantes.

As sacolas pldésticas utilizadas para embalagem dos
produtos adquiridos pelos consumidores sdo, de ambas
as demandantes, brancas, com a logomarca predomi-
nantemente retangular de fundo vermelho e destaques
em amarelo, o endereco escrito em vermelho, e com
propaganda do nome “Rede”, e relativa aos produtos de
“Beleza” (f. 42/43).

Também os formuldrios internos utilizados por
ambas as partes sdo retangulares, de fundo branco e
letras em vermelho, com os mesmos campos a preencher
(f. 44/45).

Tais circunsténcias e semelhancas confundem, sim,
o consumidor, e fazem com que a ré atinja a clientela da
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autora, além de beneficiar-se da propaganda e mar-
keting desta, o que caracteriza a concorréncia desleal e
o uso indevido do nome comercial e da marca.

Essa confusdo criada para com os clientes foi infor-
mada por testemunhas nos autos:

Testemunha Wanessa Aparecida AraGjo dos Santos (f.
418/419): “[...]Que ja vendeu produto para a autora como
representante comercial; [...] que as logomarcas das partes
litigantes ndo eram as mesmas, porém bastante parecidas;
[...] que quem vendia os produtos no preco de mercado era
a autora e a ré vendia mais barato, mais em conta;|...] que
as sacolas usadas pelas partes litigantes eram semelhantes e
davam para confundir; que o cabeleireiro da depoente,
Humberto, comentou com ela que as Lojas Rede haviam
aberto outras lojas, quando a depoente lhe informou que
eram nomes parecidos, mas nGo eram as mesmas lojas; que
Humberto |he disse que adquiriu produtos da ré, achando
que eram da autora, e lhe afirmou que havia diferenca de
precos; que a ré fechou em dezembro; [...] que viu os painéis
na loja da ré, com a logomarca Rede Amor, e eram bastante
semelhantes aos da autora; que Anisio lhe falou que as Lojas
Rede estavam praticamente fechando as portas porque a
satde financeira ndo estava boa, e a depoente foi apurar e
procurou a érea de compras da autora e foi informada que
houve um engano que ndo eram as Lojas Rede, e sim a Rede
Amor; que o fato de comercializar muita mercadoria com a
autora, estes fatos tiveram que ser levados ao conhecimento
da diretoria da empresa que ela representa; que houve uma
diminuigdo na venda dos produtos da depoente, e os argu-
mentos sGo de que a ré estava fazendo 'muito barulho no
mercado'.

Testemunha Enio Ennes (f. 420/421): ‘Que jd vendeu pro-
dutos para as partes litigantes - produtos de cosméticos; que
a ré ndo funciona mais; que ndo se sabem os motivos por
que a ré fechou as portas; [...] que os painéis das duas lojas
sdo parecidos; [...] que realmente teve casos de confusdo de
clientes, ao sustentar que 'ld na outra era mais barato', esta
outra era a ré; [...] que o valor do esmalte era de R$ 1,00 e
a Rede Amor comercializava a R$ 0,60 mais ou menos. [...]’

As testemunhas comprovam, e isso é inconfeste,
que o consumidor faz claras associacées das litigantes,
como se uma sé fossem. Essa associacéo se dd pelos
elementos visuais j& enumerados e pelos elementos
psiquicos relacionados com o nome, cores e o mesmo
ramo de negécio das partes. Também hd confuséo de
uma empresa por outra, inclusive relacionada & suficién-
cia econdmica pelos fornecedores, dada a identidade e
a semelhanca ostensiva dos elementos j@ enumerados.
Como a ré possui dezenas de protestos, inegdvel o pre-
juizo a autora.

Sobre a confus@o relevante que pode dar-se entre
marcas, ensina, Maité Cecilia Fabbri Moro, em Direito
de marcas, Séo Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p.

103 e 125:

A confus@o é um fendmeno que se passa na mente dos con-
sumidores, por utilizagdo de marca igual em produtos idén-
ticos, por produtores diversos, e que faz com que aqueles
ndo tenham meios para distinguir esses produtos. Também
pode ocorrer este fenémeno no caso de marcas de servigos.

(]



O risco da confusdo néo se d& somente entre produtos seme-
lhantes, podendo ocorrer também entre produtos diferentes. O
risco de confusdo com relacdo a produtos diferentes estd
sendo atualmente denominado risco de associagdo. Este
termo é mais preciso e adequado para o caso de produtos
diversos, pois indica a protegdo da marca de alto renome na
medida exata. Sem essa medida, poder-se-ia acusar a pro-
tecGo da marca de alto renome de ser uma protecdo com vis-
tas ao "monopdlio", o qual, segundo nossa Constituicdo, deve
ser reprimido.

O risco de associagdo passou a ser considerado pela utiliza-
cdo de uma mesma marca por seus proprios titulares, em
produtos diferentes, ou, ainda, pelo titular de uma marca
famosa cedé-la a terceiro para que este a utilizasse junto
com a sua prépria marca.

Verificada esta tendéncia, o piblico, ao constatar que um
produto, totalmente diverso, é assinalado por uma marca
famosa, pode associé-lo & empresa proprietdria desta,
ignorando ser aquele produto de terceiro que néo o titular
da marca. A associacdo ndo é feita pelos produtos, mas
pela marca e pelos valores que ela transmite. Portanto,
ndo importa serem produtos diferentes, o que o publico
espera é que aquele produto, assimilado com a marca por
ele conhecida, possua as qualidades, os valores por esta
transmitidos.

Fora o uso indevido da marca e do nome “Rede”
que integra o nome comercial da autora hd muito, com
registro na Jucemg e no INPI anterior & constituicdo da
apelada, a ré incorreu, repita-se, em concorréncia
desleal, desviando clientela e se beneficiando da propa-
ganda da autora, que possuia uma rede de vdarias lojas,
além de fazer concorréncia com a venda de produto
idéntico a baixo prego e abaixo do custo, como se vé da
comparagéo das notas de vendas de ambas, anexadas &
inicial (f. 48/49), e como informaram as testemunhas as
f.418/421.

Apenas a resposta a uma Unica indagacdo de-
monstra a concorréncia desleal da ré. Por qual razéo a
ré, em 2005, também inseriu em seu nome e sua logo-
marca o vocdbulo “Rede”, com os mesmos e seme-
lhantes caracteres j& enumerados? Beneficiar-se da
propaganda e de todo o trabalho j& pronto feito pela
autora junto aos consumidores desde 1999 e desviar a
clientela para si.

Logo, patente o uso indevido do nome ou compo-
nente deste e da marca, e a necessidade de provimento
do pedido da autora, de abstencéo definitiva do uso,
pela ré, do vocdbulo “Rede” e de todos os caracteres g
mencionados, que designam os produtos da autora.

Nesse sentido:

1) Acdo cominatéria. Obrigacgo de ndo-fazer. Tutela de
direito de exclusividode de marca ou nome comercial.
Prescri¢do vintendria. Registro no INPI. Propriedade e garan-
tia de exclusividade da marca daquele que primeiro deposi-
tou o pedido de registro no érgdo competente. Atividades
idénticas das empresas. Informdtica. Possibilidade de con-
fus@o entre os consumidores. Nomes comerciais quase idén-
ticos. - O registro da marca no Instituto Nacional de
Propriedade Industrial - INPI assegura a sua propriedade e o

uso monopolistico. Quando uma marca ¢ protegida, nenhu-
ma pessoa ou empresa, sendo a que a possui, pode usd-la,
ou usar a marca apresentando semelhancas capazes de
provocar confus@o no espirito do publico - ao menos quan-
to a produtos e servicos suscetiveis de prestar-se a tal con-
fusdo (AC 394.458-5, 13% CCivel/TAMG, Rel. Juiz Vieira de
Brito, j. em 03.09.2003).

2) A marca devidamente registrada deve ser protegida, ndo
se podendo impedir o detentor do registro de usd-la com
exclusividade (REsp 40021/SP 3% Turma/STJ, Rel. Min.
Carlos Alberto Menezes Direito, j. em14.05.2002).

3) [...] Constitui ato ilicito o uso por terceiro de nome ou
marca em dominios na internet sem a autorizacéo do pro-
prietdrio da referida marca que a registrou por primeiro junto
ao INPI, por ofensa ao disposto na lei de propriedade indus-
trial (AC 2.0000.00.424.596-1/000, 1°¢ CCivel/TAMG, rel.
Juiz Osmando Almeida, j. em 14.09.2004, DJ de
02.10.2004).

4) Ementa: Agéo ordindria. Obrigacdo de néo fazer cumula-
da com indenizatéria. Lei 9.279/96. Uso indevido de marca.
Danos. Prova. - O art. 129 da Lei 9.279, de 14 de maio de
1996, estabelece que a propriedade da marca se adquire
pelo registro validamente expedido, sendo garantido ao fitu-
lar o seu uso exclusivo, em todo o territério nacional. - Deve
ser impedido o registro e vedada a utilizagdo de uma marca
que apresenta grande semelhanca com uma outra ja re-
gistrada, ainda mais quando ambas se referem a produtos
de um mesmo segmento mercadolégico. - Ndo hd que se
falar em indenizagdo, quando inexiste prova do dano (AC
2.0000.00.429.892-8/000, 3¢ CCivel/TAMG, Rel.® Juiza
Albergaria Costa, j. em 19.05.2004, DJ de 10.06.2004).

5) A marca caracteriza-se como bem incorpéreo que consti-
tui o estabelecimento comercial. E seu registro, junto ao INPI,
confere-lhe protecdo, evitando que outro empresdrio a uti-
lize, evitando-se, assim, a deslealdade concorrencial.
Segundo o principio da especificidade, a protecdo da marca,
conferida pelo registro no INPI, restringe-se & classe em que
é registrada, com excecdo daquelas de alto renome.
Utilizada a marca registrada junto ao INPI em feira de pro-
dutos e servicos de construcdo, evidencia-se o prejuizo da
construtora titular do registro, em virtude de seus concor-
renfes, na condicGo de expositores, promoverem a divul-
gacdo de suas atividades as custas da expresséo que a iden-
tifica. O nome e a marca exercem um importante papel
pUblico e privado, visto que, ao mesmo tempo que defendem
o consumidor, evitando-se confusédo e prejuizo, também au-
xiliam o seu fitular no combate & concorréncia desleal,
coibindo o aproveitamento indevido da atividade mercantil
ou industrial por outrem, ou mesmo da sua imagem (AC
2.0000.00.484.103-4/000, 17¢ CCivel/TIMG, Rel. Des.
Mariné da Cunha, j. em 31.08.2006, DJ de 28.09.2006).

6) Apelacdo civel - Propriedade industrial - Utilizacdo do
mesmo nome comercial - Atividades afins - Prevaléncia do
registro anterior. - E vedada a utilizagdo da mesma denomi-
nacéo social por uma empresa, quando a marca for previa-
mente registrada junto ao INPI por outra empresa. - Néo é
necessdria a identidade de atividades realizadas pelas
empresas, bastando apenas a similitude entre essas (AC
468.964-7, 12% CCivel/TIMG, Rel. Des. Domingos Coelho,
j. em 22.6.2005).

Ainda quanto ao nome comercial, vale ressaltar
que ele goza de protecdo e sua violacdo gera direito de
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reparacdo civil. Isso porque o nome comercial, dentre
outros, |G que ilimitados, é tido como direito da perso-
nalidade aplicdvel as pessoas juridicas, tais como honra,
reputacdo, marca e simbolos (direito & identidade da
pessoa juridica), propriedade intelectual, ao segredo e
ao sigilo, privacidade, e assim todos que, com o avanco
do direito, fizerem-se necessdrios & protecdo dos desdo-
bramentos e desenvolvimento da 'vida' das pessoas
juridicas.

Na inicial, além do requerimento de absten¢do de
uso da marca, a apelante ainda pediv que a apelada
fosse condenada a pagar perdas e danos causados pelo
uso indevido da marca e pela concorréncia desleal.

O Cédigo Civil/2002 determina que tem respon-
sabilidade subijetiva civil de indenizar aquele que sofreu
dano material ou moral quem praticar a conduta anti-
juridica ou causar diretamente o prejuizo, conforme art.
186, que dispde:

Art. 186. Aquele que, por acdo ou omissdo voluntdria,
negligéncia ou imprudéncia, violar direito e causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilicito.

Para a configuracdo da obrigacéo de indenizar por
ato ilicito, exige-se a presenca de trés elementos indis-
pensaveis, que, no dizer de Caio Mdrio da Silva Pereira,
constituem-se:

a) em primeiro lugar, a verificagdo de uma conduta anti-
juridica, que abrange comportamento contrario a direito, por
comiss@o ou por omiss@o, sem necessidade de indagar se
houve ou ndo o propdsito de malfazer; b) em segundo lugar,
a existéncia de um dano, tomada a expressdo no sentido de
lesGo a um bem juridico, seja este de ordem material ou ima-
terial, de natureza patrimonial ou ndo patrimonial; c) e, em
terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre
da conduta antijuridica, ou, em termos negativos, que sem a
verificagdo do comportamento contrério a direito ndo teria
havido o atentado ao bem juridico (in Instituicées de direifo
civil - Introdug@o ao direito civil. Teoria geral do direito civil.
Rio de Janeiro: Forense, 2004, v. |, p. 661).

In casu, a conduta antijuridica da apelada restou
demonstrada através do uso indevido de componente do
nome comercial e da marca.

Também o nexo causal entre tal conduta e o dano
no caso é patente.

Quanto ao dano decorrente de tal conduta, deve-
se ressaltar que a doutrina e a jurisprudéncia divergem
guanto & necessidade de se provar o dano oriundo da
violacéo do direito de marca.

De um lado, defende-se a tese segundo a qual a
prova do dano, dado o seu cardter cognitivo, faz-se
imprescindivel para que se formule juizo condenatério de
indenizac@o por perdas e danos, em virtude do uso inde-
vido de nome comercial ou de marca.

Outra corrente, a que me filio, sustenta que o dano
decorrente da violacéo do direito de propriedade indus-
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trial & presumivel, conforme explica, com clareza, Gama
Cerqueira:

A prova dos prejuizos, nas acdes de perdas e danos, merece,
entretanto, especial referéncia. Esta prova, geralmente dificil
nos casos de violagdo de direitos relativos & propriedade
industrial, é particularmente espinhosa quando se trata de
infracdo de registros de marcas, ndo podendo os juizes exigi-
las com muita severidade.

Os delitos de contrafagdo de marcas registradas lesam
forcosamente o patriménio do seu possuidor, constituindo
uma das formas mais perigosas da concorréncia desleal,
tanto que as leis, em todos os paises, destacam-na como
delito especifico. Frequentemente, porém, verifica-se que,
ndo obstante a contrafagdo, os lucros do titular da marca
ndo diminuem, mantendo-se no mesmo nivel ou na mesma
progress@o, ndo sendo raros os casos em que se verifica o
aumento. Ndo se deve concluir, entretanto, sé por esse fato,
que a contrafagdo ndo tenha causado prejuizos, porque
estes ndo se revelam, necessariamente, na diminuicdo dos
lucros ou na sua estabilizagdo em determinado nivel. O que
o bom senso indica é que o dono da marca realizaria lucros
ainda maiores, se ndo sofresse a concorréncia criminosa do
contrafator. E preciso fer em vista que, reproduzindo ou
imitando a marca legitima, o contrafator, gracas & confuséo
criada para iludir o consumidor, consegue vender os seus
produtos, o que leva & presuncdo de que as vendas por ele
realizadas teriam desfalcado o montante das vendas do
dono da marca.

[.]

A simples violacdo do direito obriga a satisfagdo do dano, na
forma do art. 159 do CC, ndo sendo, pois, necessdrio, a
nosso ver, que o autor faca a prova dos prejuizos no curso
da agdo. Verificada a infracdo, a agdo deve ser julgada
procedente, condenando-se o réu a indenizar os danos
emergentes e os lucros cessantes (CC, art. 1.059) que se
apurarem na execucdo. E, ndo havendo elementos que
bastem para se fixar o quantum dos prejuizos sofridos, a in-
denizacdo deverd ser fixada por meio de arbitramento, de
acordo com o art. 1.533 do CC (CERQUEIRA, Gama.
Tratado de propriedade industrial. v. 2. p. 1.129-1.131. In
STJ, REsp 101.059/RJ, Relator Ministro Ruy Rosado de
Aguiar).

Nesse sentido:

As perdas e danos, nos casos de uso indevido de marca,
decorrem do préprio ato ilicito praticado pela ré (REsp
101.118/PR, 4° Turma/STJ, Rel. Min. Sélvio de Figueiredo
Teixeira, j. em 02.03.2000).

Embora entenda que a prova do dano no caso seja
presumida, dada a razoabilidade dos dois entendimen-
tos expostos acima, afigura-se necessério analisar as cir-
cunsténcias de cada caso especifico para se estabelecer
a ocorréncia ou ndo do dano, ressaltando-se que, em
determinadas situagdes, é possivel atribuir certeza do
prejuizo pela simples constatacdo do fato, ao passo que,
em outras, a prova do dano demonstra-se imprescindivel
para a configuracéo do dever de indenizar.

No caso dos autos, observa-se que a comercializa-
cGo, pela apelada, de mesmos produtos de beleza,
usando do mesmo nome, na mesma regido de atuacdo



da apelante e com precos mais baixos, permite presumir
prejuizos decorrentes da concorréncia desleal, tais como
a diminuicdo de vendas e a perda de clientes, além de
perda de fornecedores em face dos inGmeros protestos
possuidos pela ré, tida como se fosse a autora.

Portanto, tais circunstdncias sdo uma decorréncia
da realidade dos autos, ndo mera abstracéo, cuja quan-
tificacdo ora se relega para a fase liquidatéria.

Nesse sentido:

1) Acdo cominatéria c/c indenizatéria por lucros cessantes -
Comercializagdo de produtos falsificados - Violagdo do direi-
to de marca - Caso concreto - Presuncdo do dano - Culpa -
Constatacdo - Configuragdo do dever de indenizar -
Quantum debeatur - Prova documental - Producéo fora do
momento processual adequado - Precluséo - Pedido certo -
Auséncia de prova do valor dos lucros cessantes cuja in-
denizacdo se pleiteia - Possibilidade de liquidagdo por arti-
gos. - Na hipétese de violacdo de direito de marca, deve-se
averiguar as circunstancias de cada caso especifico para se
estabelecer a ocorréncia ou ndo do dano, ressaltando-se
que, em determinadas situacées, é possivel atribuir certeza
do prejuizo pela simples constatagdo do fato, ao passo que,
em outras, a prova do dano demonstra-se imprescindivel
para a configuracdo do dever de indenizar. - A comercia-
lizagdo de produtos falsificados permite presumir diversos
prejuizos ao ftitular da marca, tais como a diminuigdo da
venda dos produtos originais e a atribuicdo, pelo consumi-
dor, de mé-qualidade & marca. - Em se verificando que a
venda de baralhos falsificados pela ré (apelada) foi realiza-
da de forma consciente, sem que fossem tomados os cuida-
dos necessdrios para afastar a violaggo do direito de marca
da autora (apelante), configura-se a culpa daquela quanto
aos prejuizos causados a esta pela comercializacdo de pro-
dutos falsificados, surgindo, via de conseqiéncia, o dever de
indenizar.

()

- Conquanto o art. 459, pardgrafo Unico, do CPC determine
que, ‘quando o autor tiver formulado pedido certo, é veda-
do ao juiz proferir sentenca iliquida’, a sentenga deve ser
iliquida se, em face do contexto probatério dos autos, néo
for possivel estabelecer condenacéo em quantia certa. E
que, caso contrdrio, o julgador ver-se-ia obrigado a, mesmo
diante da existéncia de prova a respeito do direito pretendi-
do, julgar improcedente o pedido, uma vez que ndo foram
fornecidos os elementos necessarios & apuragdo do quantum
debeatur (AC 1.0024.02.683.878-9/001, 13° CCivel/
TIMG, Rel. Des. Elpidio Donizetti, j. 30.03.2006, DJ de
13.05.2006).

2) Ementa: Civil - Acdo ordindria - Uso indevido de marca
industrial - Prescricéo - Perdas e danos.

()

- O art. 209 da Lei n® 9.279/96 assegura a indenizagdo por
perdas e danos na hipétese de uso indevido de marca indus-
trial, ndo havendo que se discutir o tema & luz das normas
gerais do Cédigo Civil. O montante reparatério deve ser
arbitrado de acordo com o caso concreto, analisada, ndo sé
a conduta do ofensor, mas também seu reflexo na con-
tinuidade do negécio por este explorado em face do princi-
pio da funcdo social. Preliminar e prejudicial rejeitadas e
apelacdo parcialmente provida (AC 1.0024.02.713.157-
2/001, 10 CCivel/TIMG, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, j.
29.05.2007, DJ de 15.06.2007).

Portanto, basta diferenciar entre a existéncia dos
danos an debeatur e a mera afericdo de seu valor quan-
tum debeatur, a qual pode ser apurada na fase de liqui-
dacéo da sentenca condenatéria.

Um dos argumentos esposados pelo MM. Juiz sen-
tenciante para afastar o pedido indenizatério foi o de
que a indenizagdo ndo pode ser calculada com base em
mera suposicdo (f. 468/469). Ocorre que, conforme
salientado, apenas a comprovacdo do dano é exigida
para que surja o dever de indenizar, devendo ocorrer a
afericdo dos prejuizos alegados somente para se especi-
ficar o valor da condenacéo.

Em caso como o dos autos, de uso indevido de
nome e de marca, entendo que o dano estd presumido
e foi provado, e a indenizacdo deverd ser calculada na
forma da Lei n® 9.276/96, a ser apurada por artigos.

Consta da Lei 9.927/96:

Art. 208. A indenizagdo 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 causados por
atos de violagao de direitos de propriedade industrial e atos
de concorréncia desleal ndo previstos nesta Lei, tendentes a
prejudicar a reputacdo ou os negdcios alheios, a criar con-
fusdo entre estabelecimentos comerciais, industriais ou
prestadores de servico, ou entre os produtos e servicos
postos no comércio.

§ 1° Poderd o juiz, nos autos da prépria acéo, para evitar
dano irrepardvel ou de dificil reparagéo, determinar liminar-
mente a sustagdo da violagdo ou de ato que a enseje, antes
da citagdo do réu, mediante, caso julgue necessdrio, caucdo
em dinheiro ou garantia fidejusséria.

§ 2° Nos casos de reproducdo ou de imitagdo flagrante de
marca registrada, o juiz poderd determinar a apreensédo de
todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens,
etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou
imitada.

Art. 210. Os lucros cessantes serdo determinados pelo
critério mais favordvel ao prejudicado, dentre os seguintes:

| - os beneficios que o prejudicado teria auferido se a vio-
lagdo néo tivesse ocorrido; ou

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

Il - a remuneracdo que o autor da violagdo teria pago ao
titular do direito violado pela concesséo de uma licenca que
lhe permitisse legalmente explorar o bem.

Assim, o quantum debeatur no caso deverd ser
apurado em liquidacdo por artigos, seguida de arbitra-
mento por pericia.

Dispositivo:

Isso posto, dou provimento ao recurso para refor-
mar a sentenca, julgando procedentes os pedidos conti-
dos na inicial, condenando a ré a abster-se de usar a
palavra “Rede” em sua marca, assim como os elementos
copiados da autora em sua logomarca, nome, servicos,
produtos, embalagens e documentos, confirmando a
liminar deferida em agravo de instrumento, e a pagar
indenizacdo por perdas e danos em valor a ser apurado
em liquidac@o por artigos e arbitramento. Condeno a ré
a pagar custas e honordrios advocaticios, que ora fixo
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em 20% sobre o valor da condenagéo, com fincas no
art. 20, § 3°, do CPC.

Custas recursais, pela apelada.

Votaram de acordo com o Relator os Desembarga-
dores LUCAS PEREIRA e EDUARDO MARINE DA CUNHA.

Stmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.
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