 (
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
)




UGS
Nº 70025756552
2008/Cível

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO COMINATÓRIA DE USO DE MARCA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. ARRANJO DE CORES SIMILARES. MIMETISMO VISUAL. CONFUSÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL x LIBERDADE DE MERCADO. CONTRAFAÇÃO DIAGNOSTICADA. PREJUÍZO MATERIAL CONFIGURADO. REVÉS MORAL NÃO PROVADO. 
1- Intempestividade da juntada de documento: a juntada de documentos em sede recursal somente se mostra possível nas hipóteses excepcionadas pelo art. 397 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada nos autos em apreço. 
2- Marca mista – conjunto marcário – coincidência visual – estilização – contrafação diagnosticada: a similitude visual dos produtos, por meio da justaposição de cores e estilização coincidente,  conjugada com a identidade de público-alvo, promove inquestionável confusão, porquanto desperta no consumidor a falsa idéia de estar adquirindo produto da autora.  
3- Livre iniciativa x Concorrência desleal: o princípio da liberdade de concorrência – pedra angular do impulso e desenvolvimento do mercado – encontra baliza na lealdade negocial, dever decantado da boa-fé objetiva e que deve orquestrar o agir das empresas no âmbito comercial. Com esteio no art. 195 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), configura-se a concorrência desleal na hipótese de imitação de marca, passível de despertar confusão no consumidor. 
O cenário fático-jurídico de concorrência desleal reclama o desenho de um comportamento – patrocinado por um operador econômico e diagnosticado no terreno negocial de certo produto ou serviço – que contrarie a conduta-dever que necessita ser observada no duelo pela clientela, via expedientes que desafiem sua idoneidade no mercado e, efetivamente, ou em potência, causem danos ao concorrente. 
4- Danos Materiais: a indenização por danos materiais, no caso em apreço, deve ser apurada a partir do lucro líquido auferido pela empresa ré com a venda do produto “ELEGÊ BALANCE”, a contar da ciência inequívoca da prática de contrafação – notificação extrajudicial manejada pela autora – em 6/11/2006, até a publicação da presente decisão. Portanto, diagnosticada a contrafação do produto da autora, a aludida data representa o termo inicial para fins de apuração do revés patrimonial experimentado pela autora, montante a ser apurado em sede de liquidação de sentença.   
Deve-se fixar o critério indenizatório a partir da simetria disposta na Lei nº 9.279/96, zelando-se, ‘à double tranche’, pela mensuração dos benefícios que o lesado – empresa autora – teria auferido se a violação não tivesse ocorrido, sem se descurar da vedação ao enriquecimento injustificado da empresa autora. Para tanto, cabe adotar os critérios fixados no art. 210 da lei especial, a saber: o benefício que a empresa autora teria auferido se a violação não tivesse ocorrido ou o benefício auferido pelo autor da violação do direito.  
5- Danos Morais: malgrado a empresa não estar imune a expedientes que desafiem a sua honra objetiva, a reputação e o nome a zelar, no seu âmbito comercial, para a apuração de valor ressarcitório em tais circunstâncias, impende a prova do abalo experimentado. Incabível a condenação da ré em danos morais experimentados, por força da coexistência de produtos similares no mesmo nicho negocial, se não comprovada a existência de mácula na imagem e idoneidade da empresa autora. Inteligência do art. 333 do CPC.
Acolheram a preliminar contra-recursal. Deram parcial provimento ao apelo. 
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos. 
Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em acolher a preliminar contra-recursal e em dar parcial provimento ao apelo. 
Custas na forma da lei.
Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes Senhores DES. LEO LIMA (PRESIDENTE E REVISOR) E DES. GELSON ROLIM STOCKER.
Porto Alegre, 18 de fevereiro de 2009.
DES. UMBERTO GUASPARI SUDBRACK, 
Relator.

RELATÓRIO
Des. Umberto Guaspari Sudbrack (RELATOR)
Inicialmente, a fim de evitar desnecessário exercício tautológico, adoto o relatório da sentença atacada:
“NESTLÉ BRASIL LTDA e SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S/A, qualificadas nos autos, ajuizaram ação cominatória em face de AVIPAL S/A AVICULTURA E AGROPECUÁRIA, também qualificada.
Narraram as autoras serem as titulares da marca Molico, que identifica o leite em pó por elas produzido, o qual é referência para o mercado consumidor, sendo suas embalagens fortemente reconhecidas no que diz respeito ao formato e a estilização. Disseram que a requerida iniciou a comercialização do produto Elegê Balance em embalagens que utilizam as mesmas cores e estilização, o que constitui concorrência desleal, em razão da associação e confusão que gera ao mercado consumidor. Referiram que o conjunto marcário do produto é composto pelo elemento nominativo “Molico” estilizado nas cores azul e branco, com a presença do elemento figurativo representado por um casal ao fundo. Aduziram terem notificado a ré extrajudicialmente, que em resposta informou que as embalagens seriam alteradas, mas a alteração tornou as embalagens ainda mais parecidas. Sustentaram que a imitação das embalagens acarreta a desvalorização do produto e prejuízos, que devem ser indenizados pela requerida, além dos danos morais advindos da possibilidade de confusão entre os produtos aos olhos do consumidores. Requereram, em antecipação de tutela, que a ré se abstenha de utilizar embalagens que imitam o conjunto marcário “Molico”, sob pena de multa diária. Ao final, postularam a procedência do pedido para confirmar a antecipação de tutela e condenar a ré a indenizá-la em perdas e danos e lucros cessantes pelo período em que a mesma praticou os atos de concorrência desleal e que acarretaram no desvio de clientela, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença. Acostou documentos.
Postergada a apreciação do pedido liminar em fls. 87 dos autos.
Citada, a ré apresentou contestação alegando que o design do rótulo do leite em pó Balance é distinto do relativo à marca “Molico”. Afirmou que a marca “Elegê” está registrada no INPI em vermelho, com a aposição de nuvens brancas sobre o fundo azul, que representam o céu, sendo esta marca a fonte inspiradora para os produtos da linha. Sustentou que a maioria das embalagens de leite em pó comercializadas no país são compostas por um copo de leite sobreposto a um fundo azul, com detalhes em branco e vermelho, tendo em vista às restrições existentes à rotulagem dos produtos lácteos. Disse inexistentes os danos materiais e morais alegados pela demandada. Propugnou a improcedência do pedido. 
Apresentada réplica (fls. 143/152).
Determinada em fls. 153 a retificação da denominação da requerida para Eleva Alimentos S/A.
Designada audiência preliminar, restou inexitosa a tentativa de conciliação. Indeferida a antecipação de tutela e deferida a juntada de documento pela requerida, concordando as partes com o julgamento do feito no estado em que se encontra.
Juntados os documentos pela ré, foi dada vista às autoras que sobre eles manifestaram-se (fls. 244 e ss)”.

Sobreveio sentença, com o seguinte dispositivo:
“PELO EXPOSTO, julgo improcedente o pedido.
Em face da sucumbência, condeno as autoras ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da ré, que estabeleço e, 10% sobre o valor atribuído à causa, ex vi art. 20, §3º, do CPC”.

Irresignadas, apelam as parte autoras (fls. 267/287), argüindo, em apertada síntese, a reforma da decisão, ao efeito de ser proclamada a confusão entre os produtos, e, via reflexa, a concorrência desleal da ré. Alegam que não fora observado pela Magistrada a quo a proteção a “outros signos distintivos” (art. 5º, XXIX, da CF), assim como a análise holística do conjunto marcário dos produtos “ ELEGÊ BALANCE” e “ NESTLÉ MOLICO”. Ainda, requerem a reparação por danos materiais, apoiando-se na desvalorização do produto da recorrente, com fundamento legal na Resolução nº 3, de 2000, da Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI. Juntam documentos do balanço de vendas dos produtos “MOLICO” e “BALANCE” de 2003 a 2008. Ademais, as apelantes suscitam o esmorecimento e o abalo de sua credibilidade no mercado, por força da confusão instaurada entre os produtos, cenário a ensejar o pleito por revés moral. Por fim, requerem a imediata cessação dos atos de concorrência desleal praticados pela apelada. 
A ré apresentou contra-razões (fls. 294/304), aduzindo, em preliminar, a intempestividade da juntada, pelas autoras, do balanço de vendas dos produtos “MOLICO” e “BALANCE” de 2003 a 2008, pois sobreveio o encerramento da fase de instrução processual, razão por que é vedado às partes produzirem novas provas. Ademais, postula a manutenção da decisão atacada, porquanto inexiste qualquer violação a direitos de propriedade industrial do produto das apelantes.  Aduz que as demandantes não lograram êxito em provar o registro do conjunto marcário do produto “MOLICO”, o que, ipso facto, ilidiria a sua proteção. Por fim, a demandada aponta distinções visuais entre os aludidos produtos. Reforça a argumentação com exemplos de outros produtos da mesma espécie, mas de marcas distintas, e que rivalizam harmonicamente no mercado de laticínios.  
Registro que foi observado o disposto nos artigos 549, 551 e 552, do Código de Processo Civil, tendo em vista a adoção do sistema informatizado.
É o relatório.
VOTOS
Des. Umberto Guaspari Sudbrack (RELATOR)
Alegam as autoras que a ré tem feito uso indevido de produto similar ao de sua marca, devidamente registrada perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI (fls. 56/59). Aduzem a ilicitude da conduta da ré, com esteio na Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.729/96). Postulam a configuração de concorrência desleal, por conta da confusão visual revelada entre as embalagens dos produtos “MOLICO” (autora) e “BALANCE” (ré), comercializados pelas partes, e a condenação desta em danos morais e materiais. 
Por outro lado, sustenta a ré inexistir incompatibilidade entre as embalagens dos aludidos produtos, porquanto os seus sinais indicativos derivariam de arranjo visual comum aos produtos da espécie, utilizado para identificar produtos da mesma linha de produção – leite em pó.  Reforça, por fim, que a autora não logrou demonstrar o registro do conjunto marcário do produto “MOLICO”, razão por que não merece prosperar o pleito por violação de direitos de propriedade industrial.  
Inicialmente, acolho a preliminar de intempestividade da juntada de documento por parte das apelantes, argüido em contra-razões (fls. 293/304), uma vez que o gráfico acostado aos autos (fl. 288) comporta o balanço de vendas dos produtos “ELEGÊ BALANCE” e“ NESTLÉ MOLICO”, no lapso temporal de 2003 a 2008, não se enquadrando na exceção prevista no art. 397 do CPC.  
Ademais, deve-se ter presente que o documento fora acostado aos autos em sede de apelo, de sorte que a Magistrada, ao proferir a sentença, não tinha conhecimento do seu teor.
Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta Câmara Cível: 
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. 1. Inicialmente, é oportuno esclarecer que foi decretada a revelia, pois a parte ré, devidamente citada, deixou transcorrer in albis o prazo de defesa, o que importa na presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na exordial. 2. Entretanto, a contumácia por si só não acarreta a procedência da demanda, os fatos narrados na inicial devem vir acompanhados de um mínimo de prova hábil a justificar o acolhimento dos pedidos deduzidos. Ademais, o não oferecimento oportuno da contestação não acarreta necessariamente que a pretensão deduzida seja acolhida, uma vez que o juiz deve se ater às provas constantes nos autos. 3. A parte autora não comprovou a prática de qualquer ato levado a efeito pela ré que desse azo à reparação de eventuais danos morais sofridos, ônus que lhe impunha e do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece o art. 333, inc. I, do CPC. 4. Danos morais. Somente os fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo são considerados para tanto, sob pena de banalizar este instituto, atribuindo reparação a meros incômodos do cotidiano. 5. A juntada de provas com as razões recursais não é admissível, em regra, no sistema processual civil brasileiro. Assim, os documentos trazidos ao feito pela parte demandada nesta fase processual não devem ser considerados, em homenagem aos princípios da lealdade processual e do contraditório. Negado provimento ao apelo. (Apelação Cível nº 70025995499, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, julgado em 12/11/2008). Grifei

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE INSCRIÇÃO NO PRONAF. REVELIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM O RECURSO. INADIMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. Dada a revelia da instituição financeira, reputam-se verdadeiros os fatos articulados na inicial, no sentido de que foi ilegal a não-inclusão do autor no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, circunstância caracterizadora de danos morais. A juntada de documentos em sede recursal somente se mostra possível quando se tratar de prova nova, inexistente quando do momento processual adequado para apresentação de elementos probatórios. Inteligência do art. 397 do Código de Processo Civil. Apelação desprovida. (Apelação Cível nº 70016883399, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 06/06/2007). Grifei

Superada a preliminar, passemos à análise do caso. 
Compulsando os autos em apreço, tenho que o cerne da questão reside em: (i) aferir se há efetivamente confusão entre as embalagens “MOLICO” e “BALANCE”, ou seja, se a coexistência dos aludidos produtos no mercado de laticínios, na espécie “ em pó”, permitiria despertar ou suscitar dúvida no consumidor, confusão ou induzi-lo em erro ao adquirir o produto; (ii) se uma eventual confusão instaurada entre os produtos teria o condão de ensejar danos materiais e morais à autora; e (iii) na hipótese do inciso anterior, se há prova nos autos capaz de confirmar o revés financeiro e moral experimentado pela autora. Vejamos. 
É incontroverso que os produtos da autora e ré ostentam semelhanças visuais inescondíveis - cores de fundo coincidentes (azul e branco) em tonalidades idênticas, elemento nominativo em posição de relevo e destaque nas embalagens - dispostos em ângulo levemente acentuado - e tingidos com tonalidade de cor vermelha análoga e copos de leite em movimento, localizados em posições símiles (fls. 5/6; 11; 14; 55; 97; 250, 252, 281, 299). Some-se a isso o fato de que o destinatário dos produtos ofertados é rigorosamente o mesmo – público infantil de tenra idade.
		 Contudo, antes de passarmos ao mérito da disputa, cumpre discorrermos acerca da semântica afeita ao termo “marca mista”, extensão e alcance de sua proteção no âmbito negocial, assim como a tutela conferida aos sinais distintivos.  
            Inicialmente, a respeito do conceito de marca, vale referir a lição esclarecedora de JOSÉ HENRIQUE PIERANGELI: 
“(...) A marca é exteriorizada mediante palavras, desenhos, signos nominativos ou emblemáticos, frases publicitárias ou não, siglas, etc., destinados a distinguir os produtos ou serviços de determinada atividade, seja ou não lucrativa, objetivando atrair ou conservar a clientela ou, inclusive, impedir que o consumidor seja enganado”[footnoteRef:2]. [2:  PIERANGELI, José Henrique. Crimes contra a propriedade industrial e crimes de concorrência desleal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 216.] 


A marca mista, por seu turno, compreende o elemento nominativo e o figurativo, de sorte que sua proteção deverá ser analisada e avaliada a partir de seu conjunto. 
A esse respeito, colaciono o entendimento de GAMA CERQUEIRA:
“(...) nesses casos, é o aspecto de conjunto das duas marcas que se deve levar em conta, predominando a impressão visual do observador. Nas marcas mistas, compostas de denominação e figuras, ora imita-se a parte nominativa, dando-se aparência diversa ao conjunto, ora imita-se a parte figurativa, caracterizando-se a marca com denominação diferente...O consumidor, porém, corre sempre o risco de ser ludibriado e induzido em erro, ou porque, iludido pela semelhança do nome, não atenta para a diferença do conjunto, ou porque, enganado pela aparência da marca, não fixa a atenção na denominação, às vezes habilmente dissimulada”[footnoteRef:3].  [3:  CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. p. 916/917.] 


Quanto aos sinais distintivos, cuja proteção está amparada na Constituição Federal[footnoteRef:4], tenho que estes externalizam o que o consumidor procura ao adquirir um determinado produto, constituindo-se em ferramenta estratégica para captação de clientela, razão por que representam, no mais das vezes, trade-offs e importantes ativos do patrimônio da empresa.  [4:     Art. 5º, CF - 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;
       (...)] 

O apontamento de LÉLIO SCHMIDT a propósito do tema é esclarecedor:
 “Os sinais distintivos exercem função individualizante do produto. Ao assumir tal identidade própria, a unidade se diferencia e se destaca do todo em que estão inseridos seus pares e concorrentes. Os sinais distintivos criam em torno de seu objeto um campo de referência, que será magnetizado com as cargas que o consumidor vier a atribuir-lhe pelas experiências, informações ou sensações que tiver sobre ele.
A carga com que foram imantados permite que os sinais distintivos projetem a qualidade que o consumidor lhes associa”[footnoteRef:5].  [5:  SCHMIDT, Lélio Denicoli. Princípios aplicáveis aos sinais distintivos. In: Propriedade Intelectual – sinais distintivos e tutela judicial e administrativa. Org. Wilson Pinheiro Jabur, Manoel J. Perreira dos Santos. São Paulo: Saraiva, 2007.  p. 31] 


Ultrapassado esse breve intróito acerca do tema, passemos à análise do cenário fático-jurídico da concorrência desleal, seus pressupostos e idiossincrasias. 
	A conjuntura de concorrência desleal reclama o desenho de um comportamento – patrocinado por um operador econômico e diagnosticado no terreno negocial de certo produto ou serviço – que contrarie a conduta-dever que necessita ser observada no duelo pela clientela, revelada via expedientes que ameacem a idoneidade da empresa no mercado e, efetivamente, ou em potência, causem danos ao concorrente[footnoteRef:6].  [6:  LOPES, Carlos Leduar. Concorrência desleal: aspectos civis. In: Revista de Direito Privado, nº 11, ano 3, julho/set 2002. p. 43.] 

Nesse diapasão, a tutela do Direito Industrial, ancorada na lei especial da propriedade industrial (nº 9279/96), encontra respaldo no impulso estatal ao desenvolvimento econômico, por meio da exploração de bens imateriais em proveito da coletividade[footnoteRef:7]. Estimula-se a sofisticação de produtos, serviços, atendimento e publicidade, cujo fim ulterior é adquirir clientela ou freguesia, comumente a clientela “alheia”[footnoteRef:8]. Contudo, a referida lei ambiciona a manutenção de um mercado saudável, onde impere a concorrência leal e honesta entre os competidores.  [7:  Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: 
        I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;
        II - concessão de registro de desenho industrial;
        III - concessão de registro de marca;
        IV - repressão às falsas indicações geográficas; e
        V - repressão à concorrência desleal. (Grifei)
   ]  [8:  SILVEIRA, Newton. Concorrência desleal e propriedade imaterial. In: Arquivos do Ministério da Justiça, ano XXXII, nº 133, janeiro-março 1975, p. 123/124.] 

Na análise do significado emprestado à expressão “concorrência”, importa observar que para a existência desta é necessária a coexistência de três vetores: tempo, objeto e mercado. 
Levando-se em conta a definição econômica de “concorrência”, perfeitamente aplicável à seara jurídica, a proteção à concorrência reivindica o emprego de medidas que impeçam que um consumidor deixe de comprar um determinado produto e venha a adquirir outro, ludibriado por uma marca igual ou semelhante à do produto que originariamente desejava comprar, isto é, na medida em que se iniba que a disputa pelo comprador fosse vencida por meio fraudulento[footnoteRef:9]. [9:  TURCZYN, Sidnei. O conceito de propriedade industrial e o aproveitamento parasitário de marca ou outro sinal distintivo.In: Revista do Instituto dos advogados de São Paulo, ano 4, n. 8, julho-dezembro, 2001. p. 156.] 

Todavia, subjaz uma questão prévia a ser solvida: há que fixar primeiro se existe relação de concorrência, para no caso positivo apurar se essa concorrência é leal. 
Para tanto, a concorrência tem de ser medida por força justamente de um critério de mercado. É ato de concorrência aquilo que pode persuadir a clientela. Essa clientela não deve ser materializada e reduzida a objeto, mas nem por isso o ato de concorrência deixa de ser um ato suscetível de influir sobre as opções no mercado, e portanto, de persuadir a clientela.  A concorrência desleal, porém, destinar-se-ia a tutelar também outros interesses, que não diretamente os dos operadores concorrentes[footnoteRef:10].  [10:  ASCENSÃO, José de Oliveira. Concorrência Desleal. Coimbra: Almedina, 2002. p. 113/114. ] 

Bem entendido, quando um agente econômico, em determinado nicho negocial, perpetra ato lesivo a outrem, por meio de expedientes reprováveis tanto pelo ordenamento jurídico quanto pelo standard do agir negocial, os seus efeitos negativos reflexos ressoam no terreno dos interesses do Estado e dos consumidores, razão por que a sua reprovação é medida que se impõe. Cumpre observar que o expediente repreensível deve ultrapassar os lindes da liberdade de concorrência - tutelada em nossa Carta Magna[footnoteRef:11] - para ressoar seus efeitos no terreno da ilicitude.   [11:  Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
I - soberania nacional;
II - propriedade privada;
III - função social da propriedade;
IV - livre concorrência;
(...)] 

Com efeito, para a caracterização do dever de indenizar, não basta que haja apenas uma conduta praticada por agente capaz de causar danos a outrem, mas é necessário que a ação ou omissão praticada seja contrária à ordem jurídica, tanto em relação a uma norma ou preceito legal, preexistente à ocorrência do fato, a um princípio geral de direito, quanto ao ordenamento jurídico genericamente considerado.
Assim, não basta a existência da conduta, do nexo de causalidade e do dano; é necessário, ainda, que a conduta praticada desborde os lindes jurídicos, para reverberar seus efeitos no plano da ilicitude.   
Verificados os pressupostos próprios da concorrência desleal – que serão tratados a seguir – todos eles presentes na espécie, a medida que se impõe é a sua reparação.  
 Com efeito, conforme lição de CARLOS ALBERTO BITTAR para a configuração da concorrência desleal, concorrem cinco pressupostos indissociáveis: (i) desnecessidade de dolo ou fraude; (ii) desnecessidade de verificação de dano em concreto; (iii) necessidade de existência de colisão; (iv) necessidade de existência de clientela e (v) ato ou procedimento suscetível de repreensão[footnoteRef:12].  [12:  BITTAR, Carlos Alberto. Teoria e Prática da Concorrência Desleal. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 47/49.] 

Passemos à análise dos aludidos pressupostos à luz das provas carreadas aos autos. 
(i) Em que pese a não-compulsoriedade de concorrência de dolo ou fraude, no caso em apreço, deve-se ter presente que houve efetivo dolo da ré, após a ciência inequívoca do ato ilícito (notificação extrajudicial manejada pela autora, nas fls. 60/62), visto que, a partir de então teve pleno conhecimento da comercialização de produto contrafeito, da notoriedade e destaque no mercado do produto da autora. 
E nem se diga que a ré obrou em mitigar seu próprio e eventual prejuízo, o que seria de mister, diante da peculiaridade e mensuração de potencial dano no caso concreto. Ora, imperioso suscitar a observância, por parte da apelada, do duty to mitigate the loss, ou mitigação do próprio prejuízo, derivado da família jurídica anglo-saxônica, e recepcionado no Brasil como Enunciado nº 169, do Conselho de Justiça Federal (In: Jornada de Direito Civil. Organização Ruy Rosado de Aguiar Jr. Brasília: Conselho da Justiça Federal, 2007), de autoria da jurista VÉRA JACOB DE FRADERA, “verbis”:
“Enunciado 169 – Art. 422 CCB: O princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo.”

A leitura do dispositivo não deixa dúvidas acerca do ônus incumbido à apelada: agir de forma razoável, dentro da realidade circundante, de modo a mitigar o eventual prejuízo. Ou seja, impõe-se à apelada demonstrar que tomou as medidas cabíveis para minimizar o próprio prejuízo, no que não logrou êxito. 
(ii) Quanto ao segundo requisito, não subjaz apenas o perigo de dano, mas sim o efetivo prejuízo de ordem patrimonial à autora – desvio de clientela – estampada nos lucros cessantes, a saber, aquilo que a autora razoavelmente deixou de lucrar devido ao ilícito perpetrado pela ré, tudo em conta da confusão de produtos instaurada no mercado. Não se exige a concretização de dano, basta a possibilidade ou o perigo de sua superveniência. 
(iii) No que respeita ao terceiro pressuposto, revela-se insofismável a congruência de interesses entre as empresas, porquanto rivalizam no mesmo nicho comercial. Subjaz aqui a chave-mestra para o fiel diagnóstico da concorrência desleal: os atos ou procedimentos reprováveis devem ser praticados em função do concorrente, da mesma atividade negocial e âmbito territorial[footnoteRef:13]. [13:  BITTAR, Carlos Alberto. A concorrência desleal e a confusão entre produtos. In: Revista dos Tribunais, ano 70, v. 550, agosto de 1981, p. 25.] 

(iv) Quanto ao quarto pressuposto, igualmente nítida a presença de robusta clientela da autora. Todo o emprego de ações, nesse campo, volta-se para a clientela. É a corrida desenfreada por sua captação que desenha o cenário fático-jurídico da concorrência desleal, toda vez que alcançada por meios reprováveis. 
(v) Por fim, relativamente ao quinto requisito, tenho que o inciso merece uma análise mais atenta do conjunto probatório dos autos. Vejamos.
Inicialmente, cumpre destacar que não há arquétipos ou fórmulas prontas para a apuração fiel da “confusão” entre produtos, restando apoiar-se no entendimento pretoriano e doutrinário a respeito do tema.  
Caracteriza-se a confusão, à vol d’oiseau, por meio de práticas destinadas a impingir aos consumidores, em detrimento do concorrente visado, determinado produto, aproveitando-se da imagem de produto alheio.
No caso em apreço, cumpre esteja presente o requisito da novidade no produto: a embalagem deve conter elementos distintivos próprios, como disposição, cor e função individualizadora[footnoteRef:14].  [14:  BITTAR, op. cit., p. 27.] 

Acrescente-se a isso que, em versando sobre concorrência desleal fundada em confusão entre produtos, a configuração requer três requisitos evidenciadores da confusão em foco, quais sejam: a) anterioridade do produto concorrente; b) existência de imitação e c) suscetibilidade de estabelecer-se limitação[footnoteRef:15]: [15:  Ibidem, p. 29.] 

a) necessidade de preexistência de produto concorrente: a ação tendente à confusão deve embasar-se em outro produto existente e de concorrente, com o qual objetive a assemelhação, na indução do público ao consumo, pelo aproveitamento indevido seja do nome, seja da qualidade ou imagem de que desfrute no mercado seu titular, ou o próprio produto. 
b) existência de imitação: deve a imitação assumir a mesma dimensão e a mesma disposição visual do produto concorrente. 
Por outro lado, na hipótese de imitação de elementos figurativos – cenário do caso em pauta – a lição de ALBERT CHAVANNE e JEAN-JACQUES BURST é elucidativa acerca do tema:
“No que respeita a marcas figurativas, existirá a imitação na hipótese de perigo de confusão (...)
Tem-se igualmente a imitação quando a combinação de cores resultar na impressão de um conjunto análogo ”[footnoteRef:16]. [16: BURST, Jean-Jacques; CHAVANNE, Albert. Droit de la propriété industrielle. Paris: Dalloz, 1976. p. 389. 
No original: “En ce qui concerne les marques figuratives, l’imitation existera lorsqu’um danger  de confusion pourra être retenu...On retient aussi l’imitation lorsque les combinaisons de couleurs aboutissent à une impression d’ensemble análogue”. ] 


c) suscetibilidade de se estabelecer confusão: para que haja a figura em questão, outro pré-requisito fundamental é o da suscetibilidade de se estabelecer confusão entre os produtos.  Exige-se que a ação ou expediente ou o seu resultado colaborem para a desorientação dos consumidores. Deve tratar-se, pois, de ação que faça com que o produto mostre-se ao consumidor médio como se fora o do concorrente. Pequenos pontos de contato ou intersecções visuais e de estilização entre os produtos não têm o condão de ensejar o cenário de contrafação.
 No que se refere à confusão entre marcas registradas, ínsito considerar as figuras da reprodução e da imitação, bastando para constituir contrafação apenas uma imitação parcial. Se a marca é ao mesmo tempo figurativa e nominativa, pode haver a contrafação somente na reprodução do elemento emblemático ou do elemento nominativo[footnoteRef:17].  [17:  SILVEIRA, Newton. Curso de Propriedade Industrial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987. p. 65.] 

O uso de sinais distintivos semelhantes enseja a confusão entre os produtos.
Nesse passo, a ação manejada para fins de reparação por conta de concorrência desleal prescinde de qualquer registro[footnoteRef:18], toda vez que o sinal distintivo confira ao produto um caráter singular no mercado.  [18:  BUSHATSKY, Jaques. Concorrência desleal e seus pressupostos – desnecessidade de registro para a tutela judicial – indenização – dano moral – consulta. In: Revista Trimestral de Jurisprudência dos Estados, ano 23, maio/junho 1999, vol. 170, p. 140.] 

A esse respeito, a lição de GAMA CERQUEIRA é bastante elucidativa: 
“(...)Quando esses sinais distintivos se acham registrados como marcas, a hipótese cai sob o domínio da lei respectiva, sendo punível como contrafação...Tratando-se de sinais não registrados, é condição essencial à ação  baseada em concorrência desleal que esses sinais, além de reunirem os requisitos intrínsecos que os tornem distintivos e suscetíveis de constituir marcas, estejam em uso prolongado, de modo a se tornarem conhecido como marcas dos produtos concorrentes. Aplica-se o mesmo princípio quando se trata de imitação ou reprodução do aspecto característico do produto ou à forma de sua apresentação (embalagens, invólucros, recipientes, etc.), quando não sejam vulgares ou pertencentes ao domínio público”[footnoteRef:19].  [19:   GAMA CERQUEIRA, op.cit., p. 1278.] 


No caso em apreço, a aposição de cores e contornos gráficos similares na embalagem do produto “BALANCE” evidencia inquestionável conflito visual com o produto “MOLICO”, porquanto permite a falsa ilação de se tratar de produtos da empresa autora.
                      Nota-se a familiaridade do produto da ré com o produto da autora, o que desafia o público consumidor a associá-la ao produto comercializado pela autora, de prestígio no mercado alimentício, aproveitando-se a ré de nicho negocial conquistado e consolidado pela autora há mais de 30 (trinta) anos.
		Ora, no caso em análise, verifica-se que a par do produto da autora estar sendo comercializado anteriormente ao da ré, revela-se incontroverso que a ré obrou em mimetismo visual do produto, reproduzindo suas características mais representativas ao público-alvo, de sorte a despertar a confusão, certa de que a única diferença perceptível entre os produtos, original e contrafeito, é o ângulo de inclinação de sua denominação aposta na superfície do produto.
		Assim, não procede o argumento da demandada, para afastar sua responsabilidade, no sentido de que tem o registro da marca ELEGÊ BALANCE e o enquadramento da embalagem do produto no contexto dos demais da marca ELEGÊ e que as cores e os signos vêm sendo usados, desde cerca de 1997, representando verdadeira característica do seguimento ELEGÊ ( fls. 256/257).
Como bem referido na réplica, o direito de propriedade da marca não é aquele de uso exclusivo de seus elementos, mas sim de seu conjunto. E nessa linha de raciocínio, os elementos que devem ser analisados são a existência de semelhanças tendentes a levar o consumidor a associar um produto ao outro, e a precedência do uso ( fl. 147).
Registre-se, ainda, o zelo e a combatividade das demandantes, por seus procuradores, nas razões de apelação, quando se insurgem contra a sentença, percebendo, por exemplo, equivocadas as afirmações constantes na peça de que “as autoras só poderiam alegar a violação aos direitos autorais ou concorrência desleal se a denominação MOLICO fosse imitada” e que “para proteção do conjunto marcário referido na inicial é imprescindível o registro da marca mista” (fl. 270). 
Efetivamente, a proteção à propriedade industrial ultrapassa os parâmetros indicados na sentença, abarcando também, como enfatizado nas razões de apelo, o conjunto-imagem em embalagem de produtos, pois esse conjunto corresponde à necessária estilização e ao efetivo uso em mercado de uma marca registrada, ou seja, trata-se de um conjunto marcário, citando-se, inclusive, dispositivo constitucional protetor dos direitos de propriedade das marcas e outros signos distintivos, que incluem “conjunto-imagem” em embalagens de produtos, para a estrutura econômica e social (inciso XXIX do art. 5° da CF). Tudo para concluir que o risco de confusão entre as embalagens deve ser analisado a partir do conjunto que se apresenta, não da existência de elementos distintivos isolados na embalagem, muito menos se restringindo a verificar a ocorrência de imitação/reprodução somente da denominação do produto (fl. 271).
Por outro lado, a toda a evidência, mostra-se dispensável o registro para a configuração da concorrência desleal cuja reprimenda encontra-se prevista na Lei de Propriedade Industrial e nos tratados internacionais.  
Não há dúvida quanto à suscetibilidade de repreensão pelo ato perpetrado pela ré, posto que configura concorrência desleal descortinando, a parte ré, sob a ótica que campeia o mercado, conduta incongruente com o standard do agir negocial.
Portanto, ao fim e ao cabo, verifico que todos os pressupostos arrolados foram devidamente preenchidos no caso em apreço, conforme as razões acima delineadas. 
 Destarte, tenho que houve, de fato, a violação aos direitos relativos à propriedade industrial da empresa autora, quais sejam o direito à anterioridade, especialidade e exclusividade da marca.
Vale citar a lição de JOSÉ HENRIQUE PIERANGELI:
“É evidente, como já observado, que da concorrência podem advir resultados extremamente proveitosos para a comunidade, e deve mesmo essa competição ser estimulada. Todavia, muitas vezes, essa concorrência ganha contornos de extrema deslealdade, mediante a utilização de expedientes que podem alterar a igualdade da competição e conduzir o embate para o terreno da ilicitude, penal ou civil...”[footnoteRef:20].  [20:  PIERANGELI, op. cit., p. 270.] 


                      Ademais, ainda que se pudesse admitir a coexistência de ambos os conjuntos marcários no âmbito negocial, a lição de EUGÈNE POUILLET sepulta quaisquer controvérsias a respeito do tema:
“(...) Constatamos que a forma ou a cor confiada ao produto, quando característica e nova, constitui uma marca; à toda evidência, entendemos que – e isto é incontroverso – essa forma de produto é passível de concorrência desleal.”[footnoteRef:21] [21: POUILLET, Eugene.Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres. Paris: Marchal & Billard, 1912. p. 758. No original: “Nous avons émis l’opinion que la forme ou la couleur donnée au produit, lorsqu’elle est caractéristique et nouvelle, peut constituer une marque; à plus forte raison, sommes-nous d’avis – et cela est hors de contestation – que cette forme du produit lui-même peut être l’élément d’une concurrence déloyale”. 
] 

 
A jurisprudência, inclusive trazida pelas autoras, conforta a tese destas. Nesse sentido, por exemplo:
“(...) Configura-se a contrafação quando se verifica que os elementos caracterizadores de um produto de determinada fabricante encontram total semelhança com um produto de outra, que detém precedente direto de uso (...). A imitação entre as marcas não se verifica pelos elementos díspares, e sim pelos semelhantes e pela forma de combinação e distribuição deles no produto ou símbolo. A apresentação conjunta de vários elementos coincidentes, que ao final formam a apresentação do produto, é que faz caracterizar a imitação e o intuito de confundir o consumidor, ensejando o reconhecimento da concorrência desleal. Ainda, ao se verificar a existência ou não de contrafação, há que levar em conta a natureza do produto e o tipo de consumidor a que ele se destina. Na hipótese, no exame visual das embalagens utilizadas pelas empresas, chama a atenção a similitude entre elas, sendo inafastável a possibilidade de confusão do consumidor, sendo imperativo que se iniba a contrafação.
(Apelação Cível nº 70020290136, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, julgado em 19/12/2007). 

EMBALAGEM REGISTRADA NO INPI. USO DE CONTRAFACAO PROIBIDO. OBRIGACAO DE INDENIZAR PELO USO NAO AUTORIZADO. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ADESIVO NAO ACOLHIDA. EMBALAGEM, QUE POR SUAS CARACTERISTICAS DE COR E SIMBOLOS PODE LEVAR O CONSUMIDOR A CONFUNDI-LA COM OUTRA REGISTRADA NO INPI, SO PODE SER UTILIZADA COM A AUTORIZACAO DO PROPRIETARIO. USO DESAUTORIZADO OBRIGA A INDENIZAR. E TEMPESTIVO O RECURSO ENTREGUE EM CARTORIO NO ULTIMO DIA, AS 18:32 HORAS , SE O CARTORIO PERMANECE AINDA ABERTO. 
(Apelação Cível nº 595017955, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Milton Carlos Loff, julgado em 27/06/1995).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Proibição de utilização de embalagens que, por suas características, verdadeira imitação do chamado trade dress perceptível icto-oculi, é capaz de trazer prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação à agravante – Possibilidade – Recurso provido.
(...)
As constatações acima especificamente no que se refere à cor predominantemente “laranja” na embalagem, a marca do produto escrita em branco sobre um fundo preto, e leves tons de cinza, estes sim recomendavam, desde o primeiro momento, efetivamente, a concessão de antecipação de tutela notadamente porque presentes os requisitos que lhe são autorizadores. E a tutela antecipada, pelas mesmas razões, deve ser conferida de forma definitiva, segundo penso. Isso porque, encontra-se suficientemente demonstrada nos autos a imitação do chamado ‘trade dress’ ou conjunto-imagem de seu produto pela embalagem do agravado, capaz de gerar um direito à agravante, ora reconhecido, que é respaldado pela doutrina especializada. Nesse sentido, e para esse fim, esclareço que não foi a predominância da cor laranja, e a existência das outras cores branca e preta, e, ainda, os leves tons de cinza encontrados na embalagem que formaram a convicção deste relator, como enseja o agravado em manifestação. Foi, isto sim, a conjugação existente entre aquelas cores, não só no tocante à predominância da cor “laranja” na embalagem, mas também da marca do produto escrita em “branco” sobre um fundo “ preto”, e leves tons de “cinza”, características próprias da embalagem já utilizada pela agravante desde muito tempo atrás.
(Agravo de Instrumento nº 498.079-4/2-00, Sétima Câmara Cível de Direito Privado, Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: José Carlos Ferreira Alves, julgado em 2/05/2007”. 

		E o STJ também se manifestou a respeito, através da 3ª. Turma, no REsp 698855, Relatora a Ministra Fátima Nancy Andrighi:
“(...) Em nenhum momento a Lei exige que a semelhança entre as marcas seja grande a ponto de confundir até mesmo o observador atento. Para a Lei, bata que os produtos sejam parecidos a ponto de gerar confusão. Naturalmente uma pessoa atenta percebe a diferença entre duas marcas, ainda que sejam quase idênticas. Entretanto, é necessário que se tenha em mente que não se trata de um “jogo de sete erros”. A Lei se destina, não ao consumidor atento, mas justamente ao consumidor que, por qualquer motivo, não se encontra em condições de diferenciar os produtos similares. 
Não se pode descuidar do fato de que, muitas vezes, o consumidor não pode ler a embalagem de um produto ou, ao menos, tem dificuldade de fazê-lo, seja por seu grau de instrução, por problemas de saúde ocular ou mesmo por pressa. Nesses casos, tudo o que o consumidor distinguirá será a forma da embalagem, as características gerais do produto, as cores apresentadas e assim por diante.” 

		Enfim, têm ainda razão as apelantes quando discordam da Magistrada de 1° grau que anteviu aceitável a embalagem da ré porque haveria outras embalagens semelhantes àquela no mercado. Ora, embora as embalagens das outras concorrentes possuam características que as diferenciam daquela da demandada e das autoras, não se poderia aceitar o argumento de que, havendo certa semelhança entre todas, inexistiria, por si só, concorrência desleal, ou melhor, pelo fato de outras empresas, em tese, exercerem concorrência desleal, a ré estaria eximida de qualquer responsabilidade nesse âmbito. 
Portanto, revela-se caracterizada a contrafação, nos autos em apreço, razão pela qual entendo que deve a ré abster-se, em todos os seus expedientes, da prática da concorrência desleal em apreço, consubstanciada na imitação e comercialização do produto “BALANCE”, sob pena de incorrer em multa diária fixada em R$ 500,00, porquanto conduzem o consumidor à falsa idéia de estar adquirindo produto da aludida marca.  
		Quanto ao pleito por danos materiais, entendo que assiste razão à apelante. 
Inicialmente, a respeito de danos materiais, assim dispõe a Lei de Propriedade Industrial:
 “Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.
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.
§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.
§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.
Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:
“I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou
 II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou
“III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem”. Grifei

Diagnosticada a contrafação nos autos em tela, e o comportamento reprovável da ré ao obrar em concorrência desleal, pelas razões já delineadas, a indenização por reparação patrimonial é medida que se impõe. 
Antes, contudo, deve-se fixar o critério a partir da simetria disposta nos artigos acima mencionados, da Lei nº 9.279/96, zelando-se, à double tranche, pela mensuração dos benefícios que o lesado – empresa autora – teria auferido se a violação não tivesse ocorrido, sem se descurar da vedação ao enriquecimento injustificado da empresa autora. 
Para tanto, cabe adotar os critérios fixados no art. 210 da lei especial, a saber: o benefício que a empresa autora teria auferido se a violação não tivesse ocorrido ou o benefício auferido pelo autor da violação do direito.  
Nesse mesmo sentido, colaciono alguns precedentes desta Corte de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO-ESPECIFICADO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PERDAS E DANOS CONEXA COM CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRAFAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE ÓCULOS DE SOL. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Comprovada a contrafação e a concorrência desleal por parte da demandada, mostra-se pertinente a pretensão à indenização por danos emergentes e lucros cessantes, que deverá consoar com as balizas previstas no art. 210 da Lei n° 9.279/96. Apuração do quantum indenizatório a título de danos materiais que deverá ocorrer em posterior liquidação de sentença. Pertinente também a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, que envolvem, essencialmente, a recomposição dos prejuízos causados à honra objetiva da empresa autora, ou seja, à sua imagem comercial e de seus produtos, e a prevenção da prática ilegal veiculada pela ré. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA. UNÂNIME. (Apelação Cível nº 70025750522, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, julgado em 11/12/2008).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. VIOLAÇÃO DE PATENTE DE INVENÇÃO. CONTRAFAÇÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. LEI N° 9.279/96. DANO MATERIAL. LIQUIDAÇÃO. PARÂMETROS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Afastada a alegação de não conhecimento do apelo dos réus. Inocorrência de ofensa ao art. 514, II, CPC. Os réus declinaram, em suas razões recursais, os fundamentos de fato e de direito que entenderam suficientes à reforma do decisum a quo, não tendo feito mera remissão aos argumentos anteriormente esposados. 2. Pedidos de abstenção da prática de ato ilícito e de condenação ao pagamento de indenização fundamentados em alegada violação, por parte dos réus, da patente PI 9801251-7, titulada pelo autor desde 1998. A prova dos autos é inequívoca no sentido de que os réus produzem e comercializam válvula magnética recuperadora de vapores e gases idêntica à patenteada pelos demandantes, sem autorização. Contrafação configurada. 3. Tese dos réus de que seu direito à produção e comercialização da dita válvula estaria assegurado pelo requerimento de patente PI 0404057-0, depositado em 13.09.2004 junto ao INPI e até o presente momento não impugnado. Sem razão. Se o julgador a quo privilegiou a patente do autor em detrimento do pedido de patente dos réus, o fez com grande acerto. Confronto de mera expectativa de direito dos réus e direito reconhecido e confirmado titulado pelos autores, sendo que aquele jamais prevalece sobre este. 4. Considerando que a concessão de patente de invenção é um dos meios de proteção dos direitos relativos à propriedade industrial (artigo 2°, I da Lei n° 9.279/96); que a patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos, produto objeto de patente (art. 42, I) e que ao titular da patente é assegurado o direito a obter indenização pela exploração indevida de seu objeto (art. 44), merece prosperar o pedido de indenização. 5. Evidenciados os prejuízos decorrentes da prática de contrafação e concorrência desleal pela parte ré, sua apuração e quantificação dependem de fase de liquidação de sentença. A Lei n° 9.279/96, em seus arts. 208 a 210, estabelece os critérios de aferição dos danos emergentes e lucros cessantes decorrentes de contrafação, determinando, como princípios ordenadores, o retorno ao status quo ante e a adoção do critério mais favorável ao prejudicado. Critérios de apuração do valor da indenização devem ser escolhidos quando da liquidação, obedecido o art. 210 da Lei n° 9.279/96. 6. Inocorrente a litigância de má-fé, porquanto não configurada qualquer das condutas tipificadas no art. 17 do CPC. DESPROVIDO O APELO DOS RÉUS. PROVIDO O APELO DOS AUTORES. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70026399196, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 08/10/2008) Grifei.

Nessa mesma linha de entendimento, são os arestos da Corte Superior:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA FIGURATIVA. REGISTRO. NULIDADE
DECRETADA PELA JUSTIÇA FEDERAL. CONTRAFAÇÃO RECONHECIDA. SUBSEQÜENTE
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MOVIDA PELA EMPRESA LESADA. PERÍODO A SER
CONSIDERADO. BOA-FÉ. AUSÊNCIA. MATÉRIA DE FATO. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7-STJ. LEI N. 5.772/1971, ART. 59.
I. Ainda que obtido o registro de marca perante o INPI pelas empresas-rés, a cerrada oposição da autora que detinha marca anterior, consubstanciada por notificação e ações judiciais que culminaram com a decretação da nulidade do registro daquela pelo reconhecimento de contrafação geram, para a responsável, a obrigação de indenizar pelos prejuízos, com efeito retroativo à época em que configurado o ilícito.
II. Ausência de boa-fé das rés, na conclusão do acórdão estadual, que não tem como ser revista em sede especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III. Em determinadas circunstâncias, caso dos autos, é possível se presumir, de logo, a ocorrência de prejuízos pela mera demonstração da contrafação, além do que alguns deles foram já referidos pelo aresto objurgado, remetida a apuração da extensão total dos danos para a fase de liquidação por artigos.
IV. Recursos especiais conhecidos em parte e improvidos.
(Resp 125694 / RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 25.10.05, DJ 28/11/2005 p. 291). Grifei

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECONHECIMENTO DA CONTRAFAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRECEDENTES DA CORTE.
1. Já assentou a Corte, nas Turmas que compõem a Seção de Direito Privado, que o reconhecimento da contrafação dá ensejo à indenização por perdas e danos, apurada em liquidação de sentença.
2. Recurso especial conhecido e provido.
(Resp 646.911/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02.06.2005, DJ 22.08.2005 p. 266).

             Nesse passo, e no afã de evitar o enriquecimento injustificado da parte autora, a indenização por danos materiais, no caso em apreço, deve ser apurada a partir do lucro líquido auferido pela empresa ré com a venda do produto contrafeito “BALANCE”, a contar da ciência inequívoca da prática de contrafação – notificação extrajudicial manejada pela autora – em 6/11/2006, até a data da publicação desta decisão.  
Portanto, tenho que, diagnosticada a contrafação do produto da autora, fixo o termo inicial para fins de apuração do dano material a partir da aludida data, cujo valor nominal será apurado em sede de liquidação de sentença. 
	Com relação ao pleito de danos morais infligido à pessoa jurídica, entendo que melhor sorte não assiste à autora. Vejamos.
	Em que pese entendimento pretoriano[footnoteRef:22] e doutrinário recorrentes, no sentido de admitir a reparabilidade por revés moral a empresas, tenho que o assunto merece alguns comentários.  [22:  Súmula 227 do STJ: "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral."] 

	A pessoa jurídica não tem capacidade de sentir emoção, dor, repulsa, embaraço em seu âmago, razão por que incabível falar em abalo em sua honra subjetiva. 
Por outro lado, não está a empresa imune a expedientes que desafiem a sua honra objetiva, a reputação e nome a zelar no seu âmbito negocial. Contudo, para a apuração de valor ressarcitório em tais circunstâncias, impende a prova do abalo experimentado. 
No caso concreto, inexistem evidências de que a autora tenha tido sua reputação comercial abalada pela atividade da demandada.
Com esteio no art. 333 do CPC, incumbia à autora o ônus de demonstrar o revés experimentado: a existência de mácula em sua imagem e idoneidade no mercado, a honra objetiva da empresa autora, por força da coexistência de produto contrafeito, no que não logrou êxito.
                       Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. CONTRAFAÇÃO. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. Não se indenizam danos materiais hipotéticos ou presumidos. De tal sorte, deve o autor comprovar a sua existência. Na hipótese de contrafação, deve-se demonstrar que em razão dela se deixou de vender quantidade significativa de produtos. Malgrado se possa remeter à liquidação de sentença a quantificação dos danos, a demonstração de sua existência há que se dar ainda na fase de instrução do processo de conhecimento. Os danos morais, em hipóteses que não são considerados in re ipsa, devem ser comprovados. No caso vertente, em que pese a contrafação, não se produziu qualquer prova tendente a demonstrar que o nome da empresa foi prejudicado em razão da semelhança das embalagens dos produtos da ré. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível nº 70013028709, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, julgado em 07/05/2008). Grifei

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO MARCÁRIO. USO INDEVIDO DE MARCA. CONTRAFAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. Resta demonstrado que a parte autora é titular, junto ao INPI, da marca ¿KUNZLER¿, para a classe queijo ralado e afins. Assim, o uso dessa marca por terceiro não autorizado, em produtos iguais ou semelhantes aos produtos industrializados e comercializados pela demandante, gera flagrante colidência, e configura o uso indevido de sinal registrado. Incabível a condenação em danos materiais e morais pela confusão provocada junto ao consumidor por marcas semelhantes se não comprovada a existência de prejuízo sofrido pela autora. Deram parcial provimento ao apelo da ré e desproveram o da autora. Unânime. (Apelação Cível nº 70014366249, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, julgado em 17/05/2007). 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. POSSE E PROPRIEDADE (BENS MÓVEIS). PEDIDO DE ABSTENÇÃO DO USO INDEVIDO DE MARCA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. Resta demonstrado que a parte autora é titular da marca, assim o uso dessa marca por terceiro não autorizado gera flagrante colidência, e configura o uso indevido de sinal registrado. Incabível a condenação em danos materiais e morais pela confusão provocada junto ao consumidor por marcas semelhantes se não comprovada a existência do prejuízo sofrido pela autora. POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS. (Apelação Cível nº 70021767066, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angelo Maraninchi Giannakos, julgado em 19/03/2008). Grifei

          Portanto, em que pese a configuração da contrafação, caso concreto, não há falar em ressarcimento por revés moral havido durante a coexistência dos produtos “BALANCE” e “MOLICO” no mercado lácteo, uma vez que não se pode presumir abalo moral hipotético sugerido pela autora.
Por fim, em face do redimensionamento da sucumbência, e tendo as autoras decaído de parte mínima do que pediram, condeno a ré, ora apelada, ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios ao patrono das demandantes, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. 
Ante tais comemorativos, dou parcial provimento ao apelo, com o efeito de:
(i) Abster-se, em todos os seus expedientes, da prática da concorrência desleal em questão, consubstanciada na imitação e comercialização do produto “BALANCE”, sob pena de incorrer em multa diária fixada em R$ 500,00, com esteio no art. 461, parágrafo 4º, do CPC, a contar da publicação desta decisão;
(ii) Condenar a ré a reparar o dano patrimonial havido em decorrência da contrafação, em quantia equivalente ao lucro líquido obtido pela recorrida na comercialização do produto “BALANCE”, a partir de 6/11/2006, data em que houve a ciência inequívoca da prática de ato ilícito, valor nominal a ser apurado em sede de liquidação de sentença.
No que se refere aos artigos invocados pelas partes, dou-os por prequestionados, com a finalidade de evitar eventual oposição de embargos declaratórios tão-somente para este fim.




Des. Leo Lima (PRESIDENTE E REVISOR) - De acordo.
Des. Gelson Rolim Stocker - De acordo.

DES. LEO LIMA - Presidente - Apelação Cível nº 70025756552, Comarca de Porto Alegre: "ACOLHERAM A PRELIMINAR CONTRA-RECURSAL E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME."


Julgador(a) de 1º Grau: DRA ADRIANA DA SILVA RIBEIRO
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