PRIMEIRA CAMARA CIVEL DO TRIBUNAL DE JUSTICA

APELACAO CIVEL n.° 0216677-07.2009.8.19.0001

22 VARA EMPRESARIAL

Apelante: YMIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS
LTDA.

Apelados: LOUIS VUITTON MALLETIER E OUTRO.

Relator: DES. CUSTODIO TOSTES

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRAFACAO.
LAUDO DE CONSTATACAO. PRODUTOS RETIDOS
NA ALFANDEGA. CONFECCAO NA TENTATIVA DE
REPRODUZIR AS CARACTERISTICAS DE MARCA
ALHEIA, VISANDO OBTER LUCRO, EM PREJUIZO
DAQUELE QUE SE DEDICOU AO LONGO DO
TEMPO A COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DE
QUALIDADE, FORMANDO CLIENTELA E O FUNDO
DE COMERCIO. LAUDO ORIUNDO DE ATO
ADMINISTRATIVO, PRATICADO POR AGENTE
PUBLICO, COM ATRIBUICAO DE FISCALIZACAO,
NO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA.
NATUREZA DE PROVA DOCUMENTAL.
IMPORTACAO DOS BENS APREENDIDOS.
INCONTROVERSA A INTENCAO DE
COMERCIALIZACAO. PROVA POSTA AO CRIVO
DO CONTRADITORIO E DA AMPLA DEFESA.
INEXISTENCIA DE VICIO CAPAZ DE MACULAR O
PROCEDIMENTO ELEITO. DANO MORAL. VALOR
FIXADO EM CONSONANCIA COM O PRINCIPIO DA
RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENCA QUE
SE REFORMA EM PARTE.

PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Vistos , relatados e discutidos estes autos da Apelacdo Civel n°
0216677-07.2009.8.19.0001 em que é apelante YMIRA IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA. e apelados LOUIS VUITTON
MALLETIER E OUTRO,

LL Koy,



ACORDAM os Desembargadores da Primeira Camara Civel do
Tribunal de Justica do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL A APELACAO , nos termos do voto do
Relator.

RELATORIO

Trata-se de acao de responsabilidade civil em decorréncia da
alegacdo de falsificacdo de artigos, objetivando, em sede de tutela
antecipada sua apreenséo judicial e que a ré se abstenha de importar,
vender, expor a venda e manter em estoque, bolsas contrafeitas com as
marcas de titularidade das autoras, sob pena de multa diaria, requerendo,
ao final, a destruicdo dos referidos bens, para declarar definitivo o efeito
da tutela e a condenacdo no pagamento de indenizacdo por dano extra-
patrimonial.

A sentenca, de fls. 282/285, julgou procedente o pedido, para
tornar definitiva a tutela antecipada que determinou a apreenséao judicial
das mercadorias retidas na Alfandega do Porto do Rio de Janeiro,
impedindo a sua liberagdo, condenando a ré a pagar as autoras
indenizacdo por danos materiais a serem apurados em liquidagdo por
artigos, além dos danos morais fixados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Apelo da ré (fls. 293/325) alegando, em sintese, que as
recorridas ndo cumpriram o que determina o artigo 606 do Decreto
6.759/2009, ndo realizando queixa, ndo providenciando acao propria para
a apreensdao dos bens e que o laudo de constatacdo é documento
unilateral; a auséncia do dano, tendo em vista que a apreensdo do
material impossibilitou a sua comercializagéo; cerceamento de defesa,
diante da impossibilidade da producédo de prova técnica; julgamento extra
petita, em decorréncia da auséncia de pedido de condenacdo em danos
materiais e 0 excesso do valor fixado a titulo de danos morais.

O recurso é tempestivo e foi devidamente contrariado.
VOTO
Cuida a hipotese de acéo proposta pelo procedimento ordinario,
visando a condenacdo da ré a indenizar as autoras por danos morais, em

virtude da pratica de contrafagao.

Constata-se que agentes publicos, com atribuicdo junto ao
Ministério da Fazenda, lavraram laudo de constatacdo (fls.74/78)
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de produtos que reproduzem as caracteristicas da marca LUIS VUITTON,
como se observa na transcricdo abaixo:

“Diante do fato de que tais produtos ndo foram
importados pela LVMH FASHION GROUP BRASIL
LTDA., unica distribuidora dos originais no Brasil, e de
todas as caracteristicas apontadas acima, verificadas
entre os originais LOUIS VUITTON e os questionados,
principalmente em relacdo a qualidade dos produtos e
a flagrante reproducdo das marcas figurativas Luis
Vuitton, conclui-se, com segurancga, que 0s produtos
examinados séo contrafeitos.”

Como se observa nas fotos que ilustram o referido laudo, os
produtos retidos na alfandega foram confeccionados na tentativa de
reproduzir as caracteristicas de marca alheia, visando obter lucro, em
prejuizo a pessoa juridica que se dedicou ao longo do tempo a producéo e
comercializacdo de produtos de qualidade, formando o fundo de comércio.

A apelante, no afa de se eximir da responsabilidade de
indenizar, afirma que o laudo apresentado ndo tem o valor probatorio
necessario a justificar a procedéncia do pedido.

Contudo, destaca-se que o laudo é oriundo de ato administrativo,
praticado por agente publico, com atribuicdo de fiscalizacdo, no exercicio
do Poder de Policia do Estado, encontrando-se o documento em
conformidade com a norma. Portando, a tese de defesa néo procede, pois
nao se trata de laudo pericial elaborado a pedido dos autores, mas de
documento expedido por 6rgdo publico com atribuicdo de fiscalizar.

Pautada a analise da controvérsia na prova documental, haja
vista a natureza do laudo apresentado, verifica-se a va tentativa de
producdo de réplica das bolsas da marca Louis Vuitton, cuidando de
material e acabamento de baixa qualidade (fls. 76/77), em
desconformidade com o produto original.

Na contestacao (fls. 224/240), a ré afirma que realizou a
importacdo dos bens apreendidos, sendo incontroversa a sua intencao de
comercializar o produto, ndo restando duvida quanto a pratica da
contrafacéo.

Embora a ré diga que as autoras nao procederam em
consonancia com a norma, em decorréncia do rito escolhido para a
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recorrente 0 seu amplo direito de defesa, inexistindo vicio capaz de
macular o procedimento eleito.

Quanto a ndo producdo da prova técnica, em que pese O
requerimento da ré, ressalta-se a sua inutilidade, haja vista que o0s
elementos contidos nos autos sao suficientes para a formacao do livre
convencimento, ndo importando a sua auséncia em ferimento a ampla
defesa.

Apurado o ilicito, cabe a verificagcdo dos argumentos acerca da
inexisténcia do dano.

A préatica de falsificacdo e comercializacdo de produtos vem
sendo reiterada, em prejuizo constante daquele que ao longo dos anos e
de grandes investimentos construiu uma marca de reconhecimento dos
consumidores pelos seus atributos, gerando riqueza, empregando méo de
obra, recolhendo impostos e adornando o publico feminino.

A referida conduta resulta, em principio, prejuizo de ordem
material, diante da usurpacdo da clientela do titular da marca e da
auséncia de remuneracdo ao titular do direito violado, em afronta a
legislacdo infraconstitucional, devendo gerar a obrigacdo de indenizar o
prejudicado, como se verifica no art. 210 da Lei 9.279/1996, in verbis:

Art. 210. Os lucros cessantes serdo determinados pelo
critério mais favoravel ao prejudicado, dentre o0s
seguintes:

I- os beneficios que o prejudicado teria auferido se
a violacéo nao tivesse ocorrido; ou

II- os beneficios que foram auferidos pelo autor da
violag&o do direito; ou

lll- a remuneracdo que o autor da violacao teria
pago ao titular do direito violado pela concesséao de
uma licenca que |he permitisse legalmente explorar o
bem.

Com a préatica do ilicito em comento, o consumidor, na crenca de
gue adquire o original, acaba por obter artigos de qualidade diversa da
sua pretensao, o que fere a imagem do titular da marca.

Cabe acrescentar que a contrafacdo caracteriza-se, em
esséncia, pela usurpacao de parte da identidade do fabricante original,
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do seu titular, o que deve ser visto como violagdo ao direito da
personalidade, gerando, por conseguinte, o dano moral, sendo este o
entendimento dos nossos Tribunais, como se destaca nas ementas
abaixo:

Apelacbes Civeis. Software. Contrafacdo. Acdao
cautelar, seguida de principal, que buscou apreender e
periciar programas ilegitimamente reproduzidos pela
ré. Pericia realizada que confirma a utlizacdo de
alteracdes e "cracks", instrumento que permite
contornar o sistema de defesa dos programas. Acao
principal que busca condenar a ré ao pagamento de
danos materiais, dentre outras providéncias.
Reconvencdo da ré postulando danos morais.
Recursos de ambas as partes, pedindo a autora a
majoracdo do dano material e a fixacdo de honorarios
na reconvencdo. Recurso da ré postulando a
improcedéncia dos pedidos. 1 - A indenizacao pela
contrafacdo ndo pode equivaler ao preco dos
produtos contrafaciados, 0 que ndo importa
enriquecimento sem causa do fabricante. O dano
apurado pela multiplicacéo prevista nos arts.103 e 107
da Lei 9610 tem por escopo ressarcir o fornecedor
pelos danos invisiveis mas presentes causados pela
disseminacdo das falsificacbes, categoria de lucros
cessantes que se acha incluida no pedido de
reparacdo por danos materiais. 2 - Para evitar 0
enriquecimento sem causa do fornecedor, tempera-se
o rigor do art.103, conforme se esteja a cuidar de
falsificacdo para fins comerciais, de venda, ou simples
uso proprio. 3 - Primeiro apelo ao qual se da parcial
provimento. Apelos da ré que se consideram
prejudicados. 0000162-04.2007.8.19.0209 —
APELACAO. DES. EDUARDO GUSMAO ALVES DE
BRITO - Julgamento: 07/07/2010 - TERCEIRA
CAMARA CIVEL.

ACAO DE ABSTENCAO DO USO DE MARCA C/C
INDENIZACAO DE DANO MATERIAL E MORAL.
ENTIDADES DESPORTIVAS. DIREITO DE
PROPRIEDADE DE SUAS MARCAS,
DENOMINACOES E EMBLEMAS,
IDENTIFICADORES JUNTO AO PUBLICO. LEI N°
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CONTRAFACAO. PRODUTOS APREENDIDOS.
DANO MATERIAL A SER APURADO EM
LIQUIDACAO DE SENTENCA. DANO MORAL.
EXCLUSAO. ACOLHIDA PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE ATIVA DE UM DOS AUTORES.
RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O DOS
AUTORES (ENTIDADES DESPORTIVAS) E
PARCIALMENTE PROVIDO O DA RE (POSSATO E
MARINHO PAPELARIA LTDA ME. Apelagéao Civel n°
0009827-52.2008.8.19.0001 (2009.001.25125). DES.
JOAO CARLOS GUIMARAES - Julgamento:
13/01/2010 - VIGESIMA CAMARA CIVEL.

A Turma, renovado o julgamento, entendeu que a
mera exposicdo a venda dos produtos falsificados,
independentemente de prova quanto a efetiva
comercializacdo, € habil para justificar a condenacéao
em danos materiais (art. 209 do Cododigo de
Propriedade Industrial). Essa mesma exposi¢ao, que
vulgariza a marca, afeta a imagem e a reputacdo
comercial da  recorrente, grande empresa
internacionalmente reconhecida pelo fabrico de bolsas
femininas, 0 que autoriza a condenacdo em danos
morais, que também independe de prova de efetiva
venda. REsp 466.761-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi,
julgado em 3/4/2003.

A recorrente ajuizou acéo indenizatéria cumulada com
preceito cominatorio, alegando que as recorridas séo
autoras de contrafacdo, pois produzem papéis para
cigarros, valendo-se, sem sua autorizacdo, de suas
marcas exclusivas. Além dos prejuizos inerentes a tal
conduta, aduz que sua Iimagem perante 0s
consumidores foi afetada. Assim, a questdo cinge-se
em definir se decorrem danos morais indenizaveis da
violagédo do direito de marca. Para a Min. Relatora, a
premissa de fundamental importancia para o deslinde
da controvérsia € que o dano moral da pessoa juridica
corresponde, hoje, em nosso sistema legal, a lesdo a
direito de personalidade, ou seja, a bem néo
suscetivel de avaliacdo em dinheiro. Deve-se
guestionar se o direito de marca integra a
personalidade do seu titular. A resposta € negativa. A

marca apenas designa um produto e sua violacao trazf;;" iy
f Y
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diretamente danos materiais. O contrafator beneficia-
se porque usurpa a clientela do titular da marca ou
porque deixa de Ihe pagar royalties devidos. Esse é 0
claro conteudo do art. 210 da Lei n. 9.279/1996.
Ocorre que o problema nédo se esgota nessa primeira
observacdo. A contrafacdo de marca pode ter
consequéncias que vao além da simples diferenca
entre o que foi vendido e o que poderia ter sido
comercializado. No julgamento de precedente deste
Superior Tribunal, entendeu-se que produtos voltados
a publico exclusivo foram vulgarizados com a
exposicdo comercial do produto falsificado. Ndo s6 a
marca era violada naquela situacdo, mas a propria
reputacdo comercial de seu titular era atingida na
medida em que este prezava a imagem de
exclusividade de seus produtos perante consumidores
de alta renda. Por isso, concluiu-se que a prética de
falsificacdo, em razao dos efeitos que irradia, fere o
direito a imagem do titular da marca, o que autoriza,
em consequéncia, a reparacdo por danos morais.
Para além da questdo da vulgarizacdo, deve-se
reconhecer que a contrafacdo também pode lesar a
honra objetiva do titular da marca na medida em que
os produtos contrafeitos revelem qualidade precéria. A
ma qualidade dos produtos é acompanhada da
insatisfacdo do consumidor, que deixa de comprar
produtos semelhantes e, sobretudo, passa a ter uma
imagem negativa do fornecedor. No entanto, quem
passa a ser mal visto ndo é o contrafator, mas o
empresario vitima da contrafacdo. Na hipotese, ha
peculiaridades, pois ndo se sabe se o0 produto
contrafeito distingue-se perante o consumidor por
exclusividade ou por qualidade. Por esses motivos, 0
mais correto é tratar o produto (papel de cigarro) como
uma commodity, ou seja, um bem basico com
qualidades uniformes. Nessa espécie peculiar de
contrafacdo, ha pelo menos um aspecto a ser
considerado. Aqui, como em outras hipoteses, 0
consumidor € enganado e vé subtraida, de forma
ardilosa, sua faculdade de escolha. O consumidor
compra o produto contrafeito na crenca de que adquire
o original. Sob essa perspectiva, fica mais facil
visualizar que, se o0 consumidor ndo consegue
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verdade que o fabricante nado consegue ser
identificado por boa parte de seu publico-alvo. O
fornecedor mostra-se ao consumidor mais por suas
marcas exclusivas que propriamente por seu nome
comercial. A marca designa o produto e, direta ou
indiretamente, também indica quem € seu fabricante.
Assim, a contrafacdo € verdadeira usurpacéo de parte
da identidade do fabricante. O contrafator cria
confusdo de produtos e, nesse passo, faz-se passar
pelo legitimo fabricante de bens que circulam no
mercado. O prejudicado, além da violacdo da marca,
pode buscar ressarcimento pela diluicdo de sua
identidade junto ao publico consumidor. A identidade é
deturpada quando o causador do dano consegue criar,
na mente dos consumidores, confusdo sobre quem
séo os diversos competidores do mercado, duplicando
os fornecedores de um produto que deveria ser
colocado em circulacdo apenas por aquele que é
titular de sua marca. Nessa linha de raciocinio, a
usurpacdo de marca alheia pode ser vista como a
violacdo desse essencial direito de personalidade,
gual seja, o direito a identidade. Assim, concluiu a Min.
Relatora que houve violacdo dos arts. 209 da Lei n.
9.279/1996, 186 e 927 do CC/2002, pois a recorrente
teve seu direito de identidade lesado pela contrafacao
levada a cabo pela recorrida e, por isso, faz jus a
reparacdo dos danos morais sofridos. REsp
1.032.014-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em
26/5/2009.

Comprovado o ilicito, o nexo causal e a culpa, resta o embate
acerca do valor fixado a titulo de danos morais.

O polo ativo da presente demanda € integrado por pessoas
juridicas que desenvolvem atividade empresarial de grande vulto, fazendo
circular rigueza. A ré, por sua vez, é pessoa juridica do ramo de
importacdo, sendo por certo empreendedora de capital visando o lucro.

Destarte, na busca do equilibrio, devera o julgador ponderar
0S aspectos subjetivos, bem como o potencial econémico das partes, nao
descartando o carater pedagogico do dano moral, com o escopo de
angariar os elementos necessarios para fixacao de indenizagcao razoavel.
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O Prof. Sérgio Cavaliere Filho, em seu Livro Programa de
Responsabilidade Civil, 42 Ed. Editora Malheiros, pag. 108, aborda de
forma proficua o assunto, como se verifica in verbis:

“... 0 principio da légica do razoavel deve ser a
budssola norteadora do julgador. Razoavel € aquilo que
€ sensato, comedido, moderado; que guarda uma
certa proporcionalidade. A razoabilidade é o critério
gue permite cotejar meios e fins, causas e
consequéncias, de modo a aferir a logica da deciséao.
Para que a decisdo seja razoavel € necessario que a
conclusdo nela estabelecida seja adequada aos
motivos que a determinaram; que os meios escolhidos
sejam compativeis com os fins visados; que a sanc¢ao
seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao
valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que,
de acordo com o seu prudente arbitrio, seja
compativel com a reprovabilidade da conduta ilicita, a
intensidade e duragdo do sofrimento experimentado
pela vitima, a capacidade econdmica do causador do
dano, as condi¢cdes sociais do ofendido, e outras
circunstancias mais que se fizerem presentes...”.

Assim, quanto a este aspecto, andou bem o Juizo
monocratico acerca da fixacdo do valor dos danos morais, todavia,
merece respaldo o apelo no que se refere a condenacéo extra petita.

Depreende-se, da singela leitura da peticdo inicial, que os
autores, apenas, realizaram pedido quanto a indenizacdo do dano extra-
patrimonial (fls. 32/33), ndo podendo a sentenca conter disposi¢cdo acerca
dos danos materiais.

Isto posto, deve ser DADO PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO, para que seja suprimida da sentenca a condenacado por
danos materiais, mantendo-a nos demais aspectos.

Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 2011.

DES. CUSTODIO TOSTES
Relator
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