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E significativo que uma das objec6es mais frequentes a concorréncia é que ela é
“cega’”. Convém lembrar, entretanto, que, para os antigos, a cegueira era atributo da
deusa da justica.

Friedrich Hayek
(1899 — 1992)
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RESUMO

Analisa, inicialmente, a personalidade juridica e os direitos da personalidade sob a 6tica
da dignidade da pessoa humana, para depois abordar a aplicabilidade dos direitos da
personalidade as pessoas juridicas, em especial aqueles relacionados a honra, imagem
e nome. Ultrapassada tal analise, o trabalho tem o escopo de delimitar a protecao legal
do trade dress no Brasil, estudando, inclusive, a responsabilidade civil do agente violador.
Para isso, se dedica, em primeiro plano, a analise acerca do conceito e natureza juridica
do instituto, para depois exemplificar como essa protecéao é feita através da repressao a
concorréncia desleal e as suas consequéncias na esfera patrimonial daquele que viola a
marca de outrem. Por ultimo, realiza o seu objeto central, que é examinar, a luz do
estudado, o julgamento da Apelagdo Civel n°. 2017.003523-2 perante o Tribunal de
Justica do Estado do Rio Grande do Norte, em especial a sua coeréncia com o
entendimento doutrinario e legal abordado ao longo do trabalho.

Palavras-chave: direitos da personalidade; pessoa juridica; trade dress; concorréncia
desleal; responsabilidade civil.



ABSTRACT

It analyzes, initially, the legal personality and the rights of the personality from the point of
view of the dignity of the human person, and then to approach the applicability of the rights
of the personality to the juridical persons, especially those related to honor, image and
name. After such analysis, the work has the scope to delimit the legal protection of the
trade dress in Brazil, studying, even, the civil responsibility of the violating agent. In order
to do so, it focuses on the analysis of the concept and legal nature of the institute, and
then exemplifies how this protection is done through repression of unfair competition and
its consequences in the patrimonial sphere of the one who violates the brand of another.
Finally, it carries out its central object, which is to examine, in the light of the case studied,
the judgment of the Civil Appeal no. 2017.003523-2 before the Court of Justice of the
State of Rio Grande do Norte, in particular its consistency with the doctrinal and legal

understanding addressed throughout the work.

Keywords: personality rights; legal person; trade dress; unfair competition; civil
responsability.
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1 CONSIDERAGOES INICIAIS

No contexto da globalizagdo, marcado por novas formas de criagcéo e circulagao
de riquezas e por uma interconexao cada vez maior entre as economias globais, é
inquestionavel a importancia da propriedade industrial, seja em decorréncia do aumento
das relagbes comerciais nacionais e internacionais, seja devido a propria organizagao
interna das empresas. As caracteristicas da empresa e do produto sdo, nessa realidade,
a sua forma de se conectar com o publico e identificar o que esta sendo oferecido ao
cliente, vinculando o consumidor ao produto ou servico.

O trade dress ou conjunto-imagem da empresa, isto €, os elementos sensoérios
que a identificam, exercem um papel fundamental nessa conjuntura, tendo em vista que
garantem o seu desenvolvimento e zelam pela sua distintividade dentre todas as opgdes
oferecidas no mercado.

Assim sendo, muito embora inexista na Lei n° 9.279, de 1996, ou em outro
diploma legal qualquer dispositivo especifico que garanta ao empresario o direito a
exploracao exclusiva do seu frade dress, € certo que a interpretacdo sistematica das
normas constitucionais e infraconstitucionais de protegdo a concorréncia, permitem
concluir que é ampla a protecgéo ao titular do conjunto-imagem. Tal abrigo, por seu turno,
esta consubstanciado na repressdo a concorréncia desleal estampada inicialmente no
art. 170, IV, da Constituicdo Federal® que a eleva a condigdo de principio constitucional,
de sorte que a legislagédo nacional veda a concorréncia que n&o atende aos principios da
honestidade e da corregao comercial.

Em que pese existir esta ampla protegao, vé-se, constantemente, empresarios, no
intuito de alargar a clientela e em prejuizo a competicdo, imitarem sutilmente uma série
de caracteristicas do produto ou do modus operandi da prestacdo de um servico do
concorrente, oferecendo-os no ambito de suas empresas na tentativa de ludibriar a

clientela — numa clara violagao ao trade dress.

! Regula direitos e obrigagdes relativos a propriedade industrial.

2 Art. 170. A ordem econdmica, fundada na valorizac&o do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por
fim assegurar a todos existéncia digna, conforme os ditames da justi¢a social, observados os seguintes
principios: IV - livre concorréncia.
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E nesse contexto que urge a problematica que sera discutida na presente
pesquisa, visto que esta tem o escopo maior de, ao compreender a protegéo juridica do
frade dress através da repressao a concorréncia desleal e as consequéncias desta
violagdo, analisar o julgamento da Apelagédo Civel n°. 2017.003523-2 realizado pela 12
Camara Civel do Tribunal de Justiga do Rio Grande do Norte ante o seu impacto e
repercussao na academia e na imprensa potiguar.

Para tanto, far-se-a, no primeiro capitulo, estudo detalhado acerca da tutela dos
direitos da personalidade nas atividades empresariais, abordando, inicialmente, o
conceito de direito da personalidade sob a 6tica da dignidade da pessoa humana para,
em seguida, esmiugar as espécies aplicaveis as pessoas juridicas.

No segundo capitulo, aplicando a tutela dos direitos da personalidade, sera
esmiugada a protecédo legal do trade dress e a vedagéo a concorréncia desleal no Brasil
especialmente no ambito civil para, depois, verificar os eventuais impactos patrimoniais
e extrapatrimoniais que a violagdo ao conjunto-imagem da empresa ira acarretar no caso
concreto.

Por sua vez, no terceiro capitulo, sera feita a analise minuciosa da Apelacéo Civel
n°.2017.003523-2 em que se discutiu a pratica de concorréncia desleal ante a violagao
de trade dress pelo Restaurante Coco Bambu em face do Restaurante Camaroes.

Para fins metodologicos, no ultimo capitulo sera dado enfoque maior ao voto
condutor do Desembargador Claudio Santos, relator da matéria no ambito do Tribunal de
Justica do Rio Grande do Norte, e no voto do Desembargador Cornélio Alves, que restou
vencido no referido julgamento, tendo em vista que estes foram as principais balizas do
referido decisum.

Para desenvolver tais objetivos, sera realizado exame bibliografico em diversos
documentos cientificos, como teses, dissertagdes e artigos tanto nacionais como
estrangeiros, bem como, eventualmente, documentos disponiveis exclusivamente em
meio eletrénico. Em se tratando de pesquisa juridica, serdo ainda usadas como fonte a
legislacdo brasileira vigente sobre a matéria e os julgados considerados relevantes para
a tematica ora abordada.

12



2 TUTELA DOS DIREITOS DA PESONALIDADE NAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS

Muito se discute sobre a aplicabilidade da teoria dos direitos da personalidade as
pessoas juridicas. Isto porque, em que pese o legislador ja ter sedimentado o seu
posicionamento no art. 52 do Cddigo Civie e a jurisprudéncia parecer tender ao
reconhecimento da tutela de tais direitos, a doutrina, ao revés, ndo consegue chegar a
um consenso, razao pela qual € necessario visitar o tema, a fim de se verificar qual o
entendimento predominante quanto a aplicabilidade da tutela dos direitos de

personalidade as pessoas juridicas.

2.1 PERSONALIDADE JURIDICA E DIREITOS DA PERSONALIDADE: UMA ANALISE
ATRAVES DA OTICA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

Inicialmente, impende destacar que o conceito de personalidade € uma matéria de
grande relevancia para todos os ramos do direito em geral, tendo em vista que a pessoa
é o Unico polo possivel das relagdes de direito. E assim, pois, em regra, apenas quem
ostenta personalidade pode ser sujeito de direito, isto &, titular de direitos e deveres”.

Tradicionalmente, a doutrina civilista brasileira® costumou definir a personalidade
como a aptidao, conferida pela ordem juridica a um sujeito para desempenhar direitos e
adquirir obrigagdes. Ou seja, a personalidade juridica sempre foi vista como um atributo
geneérico reconhecido a uma pessoa para que viesse a ser admitida como um sujeito de
direito®.

Entretanto, com a evolugcdo da propria sociedade, o conceito de personalidade
transformou-se, afastando-se da ideia formal de atributo juridico para encontrar-se com

o principio da dignidade da pessoa humana’. Isto porque, a dignidade da pessoa humana

% Art. 52. Aplica-se as pessoas juridicas, no que couber, a protecdo dos direitos da personalidade.

* FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson; NETTO, Felipe Braga. Direito Civil: Volume
Unico. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 273.

® Eduardo Espinola, Caio Mario da Silva Pereira, Luiz da Cunha Gongalves, Pontes de Miranda e Alberto
Trabucchi.

® FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil I: Parte Geral e LINDB. 11.
ed. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 163-164.

" BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Direitos de personalidade e autonomia privada. 2. ed. Sao
Paulo: Saraiva, 2007, p. 9-10.
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é o postulado fundamental da ordem juridica brasileira, e o direito civil ndo pode, de forma
alguma, distanciar-se da legalidade constitucional, impondo-se a estrita obediéncia as
premissas postas, haja vista que estas sdo os valores mais relevantes do sistema juridico
brasileiro®.

Assim sendo, a personalidade rompeu com a tradicional tese que a incluira no
conceito de capacidade juridica e passou a ser assentada em um valor juridico, uma
projecdo da natureza humana®.

Desta forma, com esteio na visdo constitucional do direito civil, a personalidade
juridica passou a ser reconhecida como atributo inerente a uma pessoa para que esta
possa atuar no plano juridico e reclamar de protegao juridica minima, basica, reconhecida
pelos direitos da personalidade™.

Consoante licdo de Maria Helena Diniz, a personalidade consiste no conjunto de
caracteres do préprio ser humano e, assim, ndo € um direito, mas é o primeiro bem da
pessoa, para que ela possa ser o que é"".

Na mesma direcdo aponta Gustavo Tepedino que, ao promover a adequacgao da
ordem civil a Constituicdo Federal, afirma que parece licito considerar a personalidade
nao como um novo reduto de poder do individuo, no ambito do qual seria exercida a sua
titularidade, mas como valor maximo do ordenamento juridico patrio™.

Evidencia-se, portanto, que, a luz do que expdem estes doutrinadores, a
personalidade relaciona-se com a existéncia de valores inatos a natureza do homem'®,
de sorte que houve a superagdo do conceito classico de personalidade juridica,
garantindo, por conseguinte, o exercicio da cidadania, que sera implementada atraves

dos direitos da personalidade'.

® FARIAS, ROSENVALD, op. cit., p. 173.

® AMARAL, Francisco. Direito civil: introdugdo. 7. ed. rev. atual. e aum. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.
289

' FARIAS, ROSENVALD, op. cit., p. 173.

" DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral do Direito Civil. 34. ed. Sdo Paulo:
Saraiva, 2017, p. 81.

12 TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. 3.ed. Rio de Janeiro: Editora Renovar. 2004, p. 47.

* MOURA, Ana Gabriela Procépio de. Tutela post mortem dos direitos da personalidade nas redes
sociais. 2015. 75 f. TCC (Graduagdo) - Curso de Direito, Centro de Ciéncias Sociais Aplicadas,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2015. Disponivel em:
<https://monografias.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/3660/1/CD_TCC Ana Gabriela - Incidéncia Post
Mortem dos Direitos da Personalidade nas redes Sociais.pdf>. Acesso em: 23 maio 2018.

" FARIAS, ROSENVALD, op. cit., p. 174.
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Os direitos da personalidade, por seu turno, nascem a partir de uma construcao
juridica fruto da doutrina germanica e francesa, especialmente apds a 2% Guerra Mundial,
para designar certos direitos inerentes ao homem, tidos como preexistentes ao seu
reconhecimento por parte do Estado'®.

Em conceituagdo estreita, Gustavo Tepedino vislumbra os direitos da
personalidade como “os direitos atinentes a tutela da pessoa humana, considerados
essenciais a sua dignidade e integridade”®.

Henrique Herkenhoff, por seu turno, ao apresentar o conceito de direito da
personalidade, o define como o conjunto dos direitos sobre bens imateriais internos que
o ordenamento juridico reconhece como indispensavel para que qualquer ser humano
possa afirmar sua individualidade no seio da comunidade™’.

Ja a Jornada de Direito Civil, acatando essa relagao umbilical entre os direitos da
personalidade e a dignidade da pessoa humana, sedimentou o Enunciado 2748
afirmando que os direitos da personalidade, regulados de maneira ndo exaustiva no
Cadigo Civil, sdo uma expressao do fundamento da Republica estampado no art. 1°, lIl,
da CRFB88'™.

Veja-se, diante do exposto, que os direitos da personalidade estéo,
impreterivelmente, unidos ao desenvolvimento da pessoa humana, caracterizando-se
como garantia para a preservagao de sua dignidade.

Ademais, destaca-se que as mais importantes caracteristicas dos direitos da
personalidade sao, indiscutivelmente, a sua intransmissibilidade e a sua inalienabilidade,

que, por consequéncia, acarretam na sua indisponibilidade®. Isso porque, ndo podem

> SCHREIBER, Anderson. Direitos da personalidade. 2. ed. Sdo Paulo: Atlas, 2013, p. 5.

'® TEPEDINO, op. cit., p. 24.

' HERKENHOFF, Henrique Geaquinto. Os direitos da personalidade da pessoa juridica de direito
publico. 232 f. Tese (Doutorado) - Curso de Direito, Faculdade de Direito da Universidade de Sao Paulo,
Sé&o Paulo, 2010, p. 26.

'® Os direitos da personalidade, regulados de maneira ndo-exaustiva pelo Cdédigo Civil, sdo expressdes da

clausula geral de tutela da pessoa humana, contida no art. 1°, inc. lll, da Constituicdo (principio da
dignidade da pessoa humana). Em caso de colisdo entre eles, como nenhum pode sobrelevar os demais,
deve-se aplicar a técnica da ponderacgao. Disponivel em <

http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/219>. Acesso em 23 de maio de 2018.

¥ Art. 1° A Republica Federativa do Brasil, formada pela uniso indissoltvel dos Estados e Municipios e do
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democratico de Direito e tem como fundamentos: (...) lll - a
dignidade da pessoa humana.

0 GONCALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Parte Geral. 12. ed. Sdo Paulo: Saraiva, 2014.
560 p. De acordo com a lei n. 12.874/ 2013, p. 187.
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os seus titulares deles dispor, transmitindo para terceiros, renunciando ao seu uso ou

abandonando-os, pois nascem e se extinguem com eles, dos quais sdo inseparaveis?'.
Assim, ndo podem o seu titular livremente deles gozar, salvo em excecgdes

previstas em lei, transmitindo-o para terceiros, renunciando ao seu uso ou abandonando-

0s, pois nascem com eles, dos quais sao inseparaveis.

2.2 APLICABILIDADE DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE AS PESSOAS
JURIDICAS

Por questdes metodoldgicas, far-se-a, inicialmente, uma incurséo sobre o conceito
e a natureza juridica das pessoas juridicas antes de ingressar no debate acerca da
aplicabilidade dos direitos da personalidade as empresas /ato sensu.

Diante das préprias necessidades sociais, em especial a tendéncia humana ao
convivio em grupo e a imprescindibilidade da cooperagdo de mais de uma pessoa para
a consecugao de determinadas atividades, o ordenamento juridico atribui personalidade
a entes morais, surgidos a partir da vontade humana®2. Isto porque, o direito, ao n&o
poder ignorar essas unidades coletivas, passou a disciplina-las, a fim de permitir que
estas possam participar da vida juridica como sujeitos de direito®.

Assim, a pessoa juridica € dotada de uma personalidade e capacidade juridica por
concessao do Estado, como sujeito de direitos e obrigagdes, como se faz com a pessoa
natural®*.

Em que pese o legislador patrio ndo ter conceituado pessoa juridica, tendo se
limitado a estabelecer quais eram as espécies de pessoas juridicas de direito publico,
interno ou externo, e de direito privado, convém destacar que, na acepc¢ao tradicional,
pessoa juridica consiste “num conjunto de pessoas ou bens, dotados de personalidade

juridica propria e constituida na forma da lei, para a consecugéo de fins comuns®”.

> GONCALVES, op. cit., p. 186.

2 EARIAS, ROSENVALD, op. cit., p. 400.

% GONCALVES, op. cit., p. 215.

24 GONCALVES, Oksandro. Desconsideragdo da personalidade juridica. 1.ed. Sao Paulo: Jurua, 2004. P,
38.

% GONCALVES, op. cit., p. 216.
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Pontes de Miranda sustenta, ainda, que pessoas juridicas sdo entidades que nao
se confundem com as “pessoas-homens” e que podem ser “sujeitos de direito; portanto,
ser pessoa, ter personalidade” atribuida pelo direito®®.

Nesse cotejo, impende destacar que a pessoa juridica podera ser classificada
como intersubjetiva ou patrimonial. Nas primeiras, a sua constituigao dar-se-a a partir da
unido solene de duas ou mais pessoas com o intento de formar uma entidade autbnoma
e independente, enquanto a segunda sera constituida a partir da afetacdo de um
patrimonio destinado a um fim especifico?’.

Sobre essa abordagem, existem, na visdo de Cristiano Farias e Nelson Rosenvald,
quatro requisitos caracterizadores da pessoa juridica: i) a vontade humana que |Ihe da
origem; ii) a organizagao de pessoas ou a destinagado de um patriménio afetado a um fim
especifico; iii) licitude de propdsitos e; iv) capacidade de ser reconhecida pela norma
juridica®.

Por fim, trazendo a baila uma visdo patrimonial da pessoa juridica, Fabio Ulhoa a
caracteriza como “o sujeito de direito personificado ndo-humano” e considera que o
“instituto da pessoa juridica é uma técnica de separagdo patrimonial’, porque 0s seus
membros possuem patriménio distinto do da pessoa jurl’dicazg.

A questao relativa a natureza juridica das pessoas juridicas ja foi matéria de debate
de diversas teorias. Entretanto, conforme aponta Orlando Gomes, essa discusséo carece
de maior interesse, uma vez que, seja qual for a explicagdo, esta n&o ira interferir na
construcdo técnica hoje incorporada as Iegislag()es3°.

De toda forma, impende registrar o tema, esclarecendo o alcance da discussao
teorica. Basicamente duas teorias podem ser vislumbradas: a primeira teoria — negativista
— refutava a possibilidade da existéncia concreta das pessoas juridicas, vislumbrando
apenas um patrimdnio sem sujeito, enquanto a segunda teoria — afirmativista — partindo

da existéncia real de grupos sociais com interesses proprios, 0s quais ndo poderiam

% PONTES DE MIRANDA, Francisco. Tratado de direito privado: parte geral. 2. ed. atual. por Vilson
Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller, 2000a. t. I, p. 210.

> FARIAS, ROSENVALD, op. cit., p. 406.

8 EARIAS, ROSENVALD, op. cit., p. 407.

29 COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de direito civil. Sdo Paulo: Saraiva, 2003. v. 1, p. 232.

% GOMES, Orlando. Introdugio ao direito civil.19. ed. rev., atual e aum., de acordo com o Cédigo Civil
de 2002, por Edvaldo Brito e Reinalda paranhos de Brito. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 186.
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deixar de ser tuteladas pelo direito, justifica o seu reconhecimento como sujeito de direito
nas relagdes juridicas>".

Veja-se que, a teoria negativista foi imprecisa ao confundir a pessoa juridica com
0 seu patriménio. Assim, prevalece, nos ordenamentos civil hodiernos, a tese
afirmativista, sendo esta a opgédo do legislador brasileiro, conforme se infere da
interpretagdo do art. 45°? do Cédigo Civil*>.

A vista do exposto e considerando o conceito proposto de direito da personalidade,
vislumbra-se que ndo se permitiria, de modo algum e em nenhuma hipétese, reconhecer
as pessoas juridicas qualquer espécie de direito da personalidade, porquanto ndo séo
humanas, nem vivas, e muito menos tém consciéncia de si préprias ou necessidade
psicoldgica de identificar-se.

Tal posicionamento, evidencia-se, ainda, no fato de que as pessoas juridicas
refletem interesses patrimoniais, enquanto os direitos da personalidade, em regra,
possuem caracteristica notadamente extrapatrimonial®*.

Também contrario a aplicagdo dos direitos da personalidade a pessoa juridica,
Gustavo Tepedino, aponta que as lesdes atinentes as pessoas juridicas, quando n&o
atingem, diretamente, as pessoas dos sécios ou acionistas, repercutem exclusivamente
no desenvolvimento de suas atividades econdmicas, estando a merecer, por isso mesmo,
técnicas de reparacao especificas e eficazes, nao se confundindo, contudo, com os bens
juridicos traduzidos na personalidade humana, como os direitos da personalidade®.

Nesse sentido, tem-se que os direitos da personalidade sao préprios dos seres
humanos, ndo sendo cabiveis para os sujeitos de direito que se constituem em
abstragdes, idealizagdes, criagdes técnicas ou ficgdes, ou seja, para a pessoa jurl'dica36.

Por fim, a despeito deste posicionamento, tem-se o Enunciado n°. 286 da Jornada
de Direito Civil do Conselho da Justica Federal — CJF, que assim dispde: “os direitos da

¥ FARIAS, ROSENVALD, op. cit., p. 410.

32 Art. 45. Comega a existéncia legal das pessoas juridicas de direito privado com a inscricdo do ato

constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessario, de autorizagdo ou aprovagéo do Poder

Executivo, averbando-se no registro todas as alteragdes por que passar o ato constitutivo.

% AMARAL, Francisco. Direito civil: introdugdo. 7. ed. rev. atual. e aum. Rio de Janeiro: Renovar, 2008,
. 321.

5)4 PERLINGIERI, Pietro, Tendenze e metodi della civilistiva italiana, p. 39.

% TEPEDINO, op. cit, p. 55.

% BORGES, op. cit., p. 11.
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personalidade s&o direitos inerentes e essenciais a pessoa humana, decorrentes de sua
dignidade, ndo sendo as pessoas juridicas titulares de tais direitos®”.

Entretanto, consoante sera demonstrado adiante, essa vinculagédo dos direitos da
personalidade a dignidade da pessoa humana nao impossibilita que a pessoa juridica
também tenha seus “direitos de personalidade” tutelados pelo ordenamento juridico.

Isto porque, a legislagdo brasileira nunca afastou explicitamente as pessoas
juridicas dos direitos de personalidade. E assim, pois o Congresso, atendendo o critério
da operabilidade que o inspirou®®, simplesmente determinou que se disponibilizassem as
pessoas juridicas, no que coubessem, os mesmos remédios processuais, as mesmas
tutelas jurisdicionais que protegem interesses seus, semelhantes na forma aos direitos
da personalidade, conforme se extrai do art. 52 do Cédigo Civil®*.

A partir deste dispositivo, nascem duas teorias distintas que respaldam a matéria.
A primeira, em consonéncia com a leitura civil-constitucional do direito civil, vem-se
discutindo a existéncia do “dano institucional™. Essa corrente sustenta que o direito de
personalidade é lastreado no principio da dignidade da pessoa humana e que, por esta
razao, pessoas juridicas, que evidentemente ndo tém dignidade, ndo poderiam ser
titulares de tais direitos. Admite-se apenas uma extensio técnica da tutela conferida a
pessoa humana, em razdo de a pessoa juridica ser um organismo voltado para a
realizacao de interesses de pessoas humanas.

Assim, a extensao da tutela dos direitos de personalidade as pessoas juridicas
decorre de “um verdadeiro atributo da elasticidade inerente a esta categoria juridica”,
pois, em que pese a tutela humana ser inequivocamente avancada e preferencial,

também s&o reconhecidos a pessoa juridica alguns atributos da personalidade

compativeis com a sua natureza, haja vista a falta de organismo biopsiquico*'.

%" Disponivel em < http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/256>. Acesso em 23 de maio de 2018.
*® REALE, Miguel. Histéria do Novo Cédigo Civil. Sdo Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 193.
% HERKENHOFF, op. cit, p. 30.

0 Gustavo Tepedino, Maria Cecilia Bodin de Morais e Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald.

“" FARIAS; ROSENVALD, op. cit., p. 437-439.
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Por isso, nessa visdo, o dano as pessoas juridicas ndo podera ser concebido na
mesma medida que o dano as pessoas naturais, j& que a tutela da dignidade
constitucional somente protege as pessoas humanas*.

A segunda, por seu turno, admite expressamente que as pessoas juridicas sdo
titulares de direitos da personalidade. E assim, pois muito embora a pessoa juridica ndo
possa ser titular de todos os direitos inerentes ao ser humano, ha alguns que sé&o
plenamente compativeis com a pessoa juridica, como a honra, a reputagdo, a imagem
atributo, a privacidade, o direito moral de autor, dentre outros.

Nessa toada, Carlos Alberto Bittar admite essa equivaléncia, de modo que afirma
serem eles plenamente compativeis com pessoas juridicas pois, como entes dotados de
personalidade pelo ordenamento positivo, fazem jus ao reconhecimento de atributos
intrinsecos & sua essencialidade®.

Exatamente no mesmo sentido, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho
corroboram a tese de que, sem embargo de a teoria dos direitos de personalidade ter

s

sido erigida a partir de uma concepgédo antropocéntrica do direito, é inadmissivel a
posicdo que limita a possibilidade de sua aplicagdo a pessoa natural*.

Pelo exposto, portanto, percebe-se que o baralhamento conceitual e terminologico
das doutrinas que repugnam a tutela dos direitos de personalidade da pessoa juridica ou
que defendem a existéncia de um dano meramente institucional traduzem uma falta de
atengao a natureza juridica das pessoas juridicas e aos principios que a norteiam.

Isso porque, a compatibilizagdo dos direitos de personalidade com a pessoa
juridica ndo implica na violagao da clausula geral de tutela da personalidade baseada no
principio da dignidade da pessoa humana. Pelo contrario, reafirma este principio, na
medida em que a pessoa juridica possui fungao social e € instrumento de realizagdo de

anseios humanos, evidenciando que o critério bioldgico entre pessoa natural e juridica

*2 MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos a pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos
morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.191.

* BITTAR, Carlos Alberto. O Direito Civil na Constituicdo de 1988. 2. ed., Sao Paulo, Revista dos
Tribunais, 1991, p. 57.

* GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: parte geral. 12.
ed. Sao Paulo: Saraiva, 2010. v.1, passim.
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nao é suficiente para limitar a capacidade das pessoas juridicas para serem titulares de

direitos de personalidade®.

2.3 A PROTEGCAO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE APLICAVEIS A PESSOA
JURIDICA

Uma vez reconhecida, na medida da sua compatibilidade, a existéncia e a
protecdo dos direitos da personalidade da pessoa juridica, cumpre indagar quais destes
direitos seriam a ela aplicaveis.

Capelo de Sousa atribui as pessoas juridicas direito a identidade pessoal (ao
nome, a sinais distintivos), a honra, ao sigilo, a liberdade de atuagcdo conforme seus
objetos sociais, a liberdade de expressdo e de imprensa, ao direito de antena e de
resposta, ao direito de manifestacéo e de reunigo e ao direito a liberdade de associacdo®.

Nas licoes de Carlos Alberto Bittar, as pessoas juridicas sao titulares de direitos
que ndo sejam adstritos a natureza humana, como o direito ao nome, a marca, aos
simbolos e a honra, ao crédito, ao segredo de correspondéncia e a particularidade de
funcionamento, de organizacdo e de know-how"’.

Ja Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald, por seu turno, admitem que € possivel
apontar que a pessoa juridica faz jus a protegdo do direito ao nome, a marca, a honra
objetiva, & imagem e ao direito autoral®®.

Assim sendo, portanto, sdo compativeis com a pessoa juridica todos aqueles
direitos essenciais a sua existéncia, que surgem com o seu registro no 6rgao competente
e perduram até o seu encerramento, podendo, inclusive, ter seus efeitos prolongados
mesmo apos a sua extingao.

Em que pese o fato de poucos civilistas terem analisado sistematicamente cada
uma das espécies de direitos da personalidade das pessoas juridicas, far-se-a, ante a
importancia desta analise para o deslinde deste trabalho, uma breve analise de algumas

expressodes da personalidade da pessoa juridica com o propaosito de possibilitar a melhor

*> DE CUPIS, Adriano. Os direitos da personalidade. Trad. Afonso Celso Furtado Rezende. Campinas:
Romana, 2004, p. 33.

*® CAPELO DE SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo. O direito geral de personalidade. Coimbra:
Coimbra Editora, 1995, p. 599.

“"BITTAR, op. cit., p. 13.

*8 FARIAS, ROSENVALD, op. cit., p. 438.
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compreensao do objeto desta pesquisa.

Embora seja dificil estabelecer uma fronteira*®, costuma-se distinguir a honra em
honra subjetiva, insita a pessoa natural, que esta no psiquismo de cada um e esta
relacionada a estima que toda pessoa possui de suas qualidades e atributos, e honra
objetiva que abarca tanto a pessoa natural quanto a pessoa juridica, compreendendo a
sua reputacdo perante terceiros no seio da sociedade, conforme expbés o Ministro do
Superior Tribunal de Justica Ruy Rosado Aguiar5°.

Vé-se, portanto, que, diante desta divisdo, a pessoa juridica é titular apenas da
honra objetiva, uma vez que, desprovida de corpo e sentimentos, ndo consegue nutrir
animos de autoestima®’. A express&o, por seu turno, é invariavelmente utilizada como
sinbnimo de reputacao para os doutrinadores.

Nessa ordem de ideias, sendo a honra objetiva atributo valorativo da pessoa na
sociedade, tem-se que qualquer lesdo a esta ira refletir-se, de imediato, na opiniao
publico. Veja-se que, na verdade, se é certo que uma pessoa juridica jamais tera uma
vida privada, mais evidente ainda € que ela pode e deve zelar pelo seu nome e imagem
perante o publico-alvo, sob pena de perder largos espagos na acirrada concorréncia de
mercado®.

Dai decorre a necessidade de tutela desse direito, na medida em que a opiniao
publica é extremamente suscetivel a escandalos, noticias vexatérias ou desagradaveis,
devendo o ordenamento proteger o valor em tela preservando a pessoa sob o aspecto
de sua satisfacdo pessoal, como também nos diversos setores de sua vida em

sociedade®.

*“ HERKENHOFF, op. cit, p. 44.

% STJ, 4.2 T., REsp 60.033-2-MG, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 9.8.1995, DJ 27.11.1995, verbis:
"Quando se trata de pessoa juridica, o tema da ofensa a honra propde uma distingéo inicial: a honra
subjetiva, inerente a pessoa fisica, que esta no psiquismo de cada um e pode ser ofendida com atos que
atinjam a sua dignidade, respeito préprio, auto-estima, etc., causadores de dor, humilhagéo, vexame; a
honra objetiva, externa ao sujeito, que consiste no respeito, admirac¢ao, aprego, consideragao que os outros
dispensam a pessoa. Por isso se diz ser a injuria um ataque a honra subjetiva, a dignidade da pessoa,
enquanto que a difamacgéo é ofensa a reputag¢éo que o ofendido goza no ambito social onde vive. A pessoa
juridica, criagdo da ordem legal, ndo tem capacidade de sentir emocéo e dor, estando por isso desprovida
de honra subjetiva e imune a injuria. Pode padecer, porém, de ataque a honra objetiva, pois goza de uma
reputacdo junto a terceiros, passivel de ficar abalada por atos que afetam o seu bom nome no mundo civil
ou comercial onde atua".

°" COELHO, op. cit., p. 261.

2 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, op. cit., p. 188.

% BITTAR, op. cit., p. 129-130.
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Entretanto, em que pese esta divisdo ser amplamente respaldada na comunidade
juridica brasileiro®, a honra é uma sé, e por isso tal separagdo, além de fragil é artificial.
Isso porque, a opinido que a pessoa faz de si mesma determina como ela pensa que as
outras a veem e, a0 mesmo tempo, influencia essa opiniao alheia; por outro lado, o
apreco que os outros tém por nés também determina em grande parte autoestima®.

Por fim, impende destacar que Gustavo Tepedino®, em contramao do exposto,
expde que nao é propriamente a honra da pessoa juridica que deve ser protegida, nem
em carater subjetivo nem muito menos o carater objetivo, haja vista que a lesdo a
reputacdo de uma empresa comercial atinge — mediata ou imediatamente — os seus
resultados econdmicos, em nada se assemelhando, por isso mesmo, a chamada honra
objetiva, com os direitos da personalidade.

Assim como a honra, a imagem também comporta uma divisdo teodrica, qual seja,
imagem-retrato e imagem-atributo. Entende-se por imagem-retrato o conjunto de
caracteristicas fisicas da pessoa (como seus gestos, voz, tragos fisiondbmicos) que a
individualiza e identifica na sociedade. A imagem-atributo, por sua vez, € o conjunto de
caracteres que permitem que a pessoa seja reconhecida, isto é, que a sua personalidade
seja apreendida pela coletividade, no sentido do conceito social de que desfruta.

Luiz Alberto David Araujo sublinha que o ordenamento juridico constitucional
brasileiro conferiu ao bem juridico — imagem - uma inovadora dupla tutela, diferente e
separada de qualquer outro bem. De um lado, como imagem-retrato, aproxima-se da

honra, vida privada e intimidade, e, como imagem-atributo, é colocado ao lado do direito

** Ha, no ambito do Superior Tribunal de Justica, um entendimento majoritario consolidado reconhecendo
a tutelabilidade da honra objetiva das pessoas juridicas. A titulo exemplificativo: AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARACAO NO RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL.
PESSOA JURIDICA. HONRA OBJETIVA.CONTRAFACAO. SUCUMBENCIA RECIPROCA.
DISTRIBUICAO DOS ONUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENCAO. PENA PECUNIARIA. DANO
MATERIAL. AUSENCIA DE COMPROVAGCAO. SUMULA N° 284 DO STF. ART. 103, PARAGRAFO
UNICO, DA LEI N° 9.610/98. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICACAO NUMERICA DA CONTRAFACAO.
DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL. NAO CONFIGURACAO.1. Toda a edificagdo da teoria acerca da
possibilidade de pessoa juridica experimentar dano moral esta calgada na violagdo da honra obijetiva,
consubstanciada em atributo externalizado, como uma macula a imagem, a admiragao, ao respeito e a
credibilidade no trafego comercial. Assim, a violagdo a honra objetiva esta intimamente relacionada a
publicidade de informagdes potencialmente lesivas a reputagédo da pessoa juridica. (...)BRASIL. Superior
Tribunal de Justica. Ementa n° 2014/0112152-2. Relator: Ministro Luiz Felipe Saloméao. Brasilia, 20 abr.
2018. Disponivel em <www.stj.jus.br> Acesso em 24 de maio de 2018.

> HERKENHOFF, op. cit, p. 44.

*® TEPEDINO, op. cit, p. 56.
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de resposta, como um dos bens feridos pelos meios de comunicacdo®’.

O Superior Tribunal de Justica também reconhece nitidamente a distingdo entre a
imagem-retrato e a imagem-atributo e entre esta ultima e a honra objetiva, admitindo a
possibilidade de a pessoa juridica ser titular tanto de imagem-atributo quanto de honra
objetiva®®.

Prevalece, por consequéncia, o entendimento de que imagem-retrato e imagem-
atributo s&o categorias juridicas distintas, sendo certo que, para a maioria dos
doutrinadores, a pessoa juridica s6 goza destas duas ultimas.

Entretanto, Fabio Ulhoa Coelho, sensatamente e de forma pioneira, porém
contrariando a maior parte da doutrina, defende que a pessoa juridica é titular tanto do
direito a imagem- atributo quanto do direito a imagem-retrato, posto que ela pode impedir
que representacbes de espacgos fisicos que a identificam de modo particular sejam
usadas contra os seus interesses®’.

Outro ponto atual que merece destaque, refere-se ao fato de o direito de imagem
da pessoa juridica ter ganhado novas dimensdes. Isso porque, reconhece-se, agora, a
protecao do direito a imagem dos produtos empresariais. Assim, tutela-se, de forma mais
efetiva, a atividade exercida por conta da evidente aproximagdo da imagem com a
publicidade®.

Deve-se considerar, assim, que a imagem, no meio corporativo, € um dos vetores
para o sucesso da empresa e que imputagdes de fatos inveridicos a empresa prejudicam
direta e imediatamente a sua imagem e nao a dos seus representantes legais®’.

Pelo exposto, vé-se, portanto, que a imagem-atributo constitui uma das
manifestagcbes essenciais da personalidade da pessoa juridica, que a distingue e
caracteriza perante o meio social onde esta inserida, razdo pela qual merece protecao
juridica.

Ja o direito ao nome, por seu turno, se manifesta, na orbita empresarial, pela

" BRASIL. Superior Tribunal de Justica. Ementa n°® 2009/0162672-2. Relator: Ministro Napoledo Nunes
Maia. Brasilia, 09 nov. 2018. Disponivel em <www.stj.jus.br> Acesso em 24 de maio de 2018.

% ARAUJO, Luiz Alberto David. A protecao constitucional da prépria imagem. Belo Horizonte: Del Rey,
1996, p. 121.

% COELHO, op. cit., p. 221.

 FARIAS, ROSENVALD, op. cit., p. 439.

" ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpcéo. A pessoa juridica e os direitos da personalidade. Rio de
Janeiro: Renovar, 1998, p. 122-123.
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protecdo conferida ao nome empresarial pela CRFB88 através do seu art. 5, XXIX%, e
pela Lei n°. 8.934/94% e o seu regulamento, o Decreto n°. 1800/96%.

Nesse cotejo, pode-se definir o nome empresarial como um direito personalissimo
que se adquire pelo registro, estando diretamente ligado a pessoa (empresario ou
sociedade) como um atributo moral da sua personalidade®.

Deste modo, a tutela do direito ao nome se manifesta na impossibilidade de sua
utilizagcdo por terceiros em representacbes e publicacbes que exponham a pessoa
juridica ao ridiculo, mesmo que sem intengdo difamatéria®.

Fabio Ulhoa, por seu turno, continuando esta analise, distingue a protegdo do
nome da pessoa juridica como direito de personalidade da protegdo do direito a
exclusividade de uso do nome empresarial. A protecdo do nome enquanto direito de
personalidade denota que “ninguém pode inseri-lo em publicagdes ou representagdes
que a exponham ao desprezo publico, ainda que nao haja inten¢ao difamataria (CC, art.
17), nem usa-lo, sem autorizacdo, em propaganda comercial (CC, art. 18)°”.

Ademais, em que pese esta interessante e pertinente distingdo, convém analisar,
ainda, a protecdo do nome empresarial sob o aspecto do direito a exclusividade de uso,
posto que existe uma grande celeuma doutrinaria acerca deste atributo da pessoa
juridica.

Isso porque, ndo ha de se confundir nome empresarial, marca e titulo de

estabelecimento, porque sao institutos que possuem natureza juridica totalmente

62 Art. 5° Todos s&o iguais perante a lei, sem distincdo de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a
seguranga e a propriedade, nos termos seguintes: (...) XXIX - a lei assegurara aos autores de inventos
industriais privilégio temporario para sua utilizagdo, bem como protegdo as criagdes industriais, a
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse
social e o desenvolvimento tecnolégico e econdmico do Pais.

% BRASIL. Lei n° 8934, de 18 de novembro de 1994. Dispde sobre o Registro Publico de Empresas
Mercantis e Atividades Afins e da outras providéncias. Disponivel em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8934.htm>. Acesso em: 25 maio. 2018.

® BRASIL. Decreto n°. 1800/96. Regulamenta a Lei n° 8.934, de 18 de novembro de 1994, que dispde
sobre o Registro Publico de Empresas Mercantis e Atividades Afins e da outras providéncias. Disponivel
em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d1800.htm>. Acesso em: 25 maio. 2018.

% MAMEDE, Gladston. Direito empresarial brasileiro: empresa e atuagdo empresarial. 4. ed. Sdo Paulo:
Atlas, 2010. v. 1, p. 153.

® 299 RIBEIRO, Alex Sandro. Direitos da personalidade compativeis com a pessoa juridica. Jus
Navegandi, Teresina, ano 12, n. 1413, 15 maio 2007. Disponivel em: <http://jus.com.br/revista/texto/9869>.
Acesso em: 29 maio 2018.

®” COELHO, op. cit. p. 260.

25



distintas. Enquanto o nome empresarial € direito de personalidade da empresa, a marca
€ direito de propriedade industrial, sendo sinal distintivo visualmente perceptivel que
assinala determinado produto, mercadoria ou servico. Por ultimo, o titulo de
estabelecimento € o nome utilizado para a apresentacdo do local onde é exercida a
atividade empresarial.

Tem-se, assim, que de acordo com a Lei n. 8.934/94, o seu regulamento (Decreto
n. 1.800/96) e a Instrucdo Normativa n. 104, de 30 de abril de 2007, do Departamento
Nacional de Registro do Comércio — DNRC, a tutela do nome empresarial provém,
automaticamente, do ato de registro da empresa e circunscreve-se a unidade federativa
de jurisdigdo da Junta Comercial que o tiver procedido, podendo ser estendida para outra
unidade federativa mediante a abertura de filial ou o0 arquivamento de pedido especifico®®.

Entretanto, a Convencao de Paris®®, ao revés, em seu artigo 8°’°, confere ao “nome
comercial” a protecdo em todos os paises da Unido sem obrigagdes de depdsito ou de
registro, independentemente de ser também registrado como uma marca.

Alexandre Alves, ao abordar a tematica, expde que a controvérsia ja foi resolvida
pelo Superior Tribunal de Justica, a medida em que, ao basear-se na CUP, considerou
suficiente o registro dos atos constitutivos no Registro do Comércio para a concesséo do

direito ao uso exclusivo do nome empresarial no territorio nacional e internacional’”.

Assim, a protecdo com abrangéncia nacional que € conferida a marca sera
estendida ao nome empresarial, a fim de evitar a concorréncia desleal e o induzimento

do consumidor a erro.

% No mesmo sentido, o Cadigo Civil, artigo 1.166, caput e paragrafo unico, dispde que o arquivamento dos
atos constitutivos ou averbagbes da empresa no registro proprio assegura o uso exclusivo do nome nos
limites do respectivo Estado, podendo a protegdo ser estendida para todo o territério nacional se o nome
for registrado na forma da lei especial.

% Decreto n. 75.572, de 08 de abril de 1975

0 Art. 8°. O nome comercial sera protegido em todos os paises da Unido sem obriga¢des de depdsito ou
de registro, quer faga ou ndo parte de uma marca de fabrica ou de comércio.

" ALVES, op. cit. p.86
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3. APROTEGAO LEGAL DO TRADE DRESS NO BRASIL

Levando em consideracdo a comprovada prote¢ao dos direitos da personalidade
da pessoa juridica, far-se-a, neste capitulo, uma analise acerca da protegdo do frade
dress e a vedacgao a concorréncia desleal no Brasil especialmente no ambito civil para,
depois, verificar os eventuais impactos patrimoniais e extrapatrimoniais que a violagao

ao conjunto-imagem ira acarretar no caso concreto.

3.1 TRADE DRESS: ORIGEM, CONCEITO E NATUREZA JURIDICA

A terminologia trade dress foi identificada pela primeira vez no meio juridico
durante o julgamento do caso envolvendo os restaurantes Taco Cabana, Inc. e Two
Pesos, Inc. que tramitou perante a Suprema Corte dos Estados Unidos da América em
1992. Naquela oportunidade, se discutiu se as semelhangas existentes entre os dois
estabelecimentos configurariam uma violagdo ao direito autoral daquele que primeiro
empreendeu.

A titulo exemplificativo, faz-se pertinente destacar que ambos os
estabelecimentos, além de possuir projetos arquitetdonicos semelhantes, vendiam o
mesmo produto — comida mexicana, o que nao raras vezes levavam os clientes a n&o

distinguir em qual dos estabelecimentos estavam consumindo.

Fotografia 1 — Vista Externa dos Restaurantes Taco Cabana e Two Pesos

3 PLAINTIFRs
Pheio xSt
F7-002¢

Fonte: Cornell University

Durante o julgamento, o Tribunal Constitucional Americano consignou trade dress

como ‘a imagem total do negocio’, incluindo todos os elementos sensérios que a
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compde’?, reconhecendo, por consequéncia, os direitos da empresa Taco Cabana, Inc.
de utilizar de modo exclusivo a apresentagéao visual objeto da desavencga. Nesse sentido,
a Corte afirmou:

Trade dress é a imagem total do negdcio. O frade dress do Taco Cabana pode
englobar o formato e a aparéncia total do exterior do restaurante, o signo
distintivo, a arquitetura do interior da cozinha, a decoragéo, o menu, as lougas
utiizadas para servir comida, o uniforme dos empregados, e outras
caracteristicas que refletem a imagem total do restaurante. O trade dress de um
produto é essencialmente a sua imagem total e sua aparéncia conjuntural. Ela
envolve a imagem total de um produto, e pode incluir caracteristicas como
tamanho, formato, cores, combinagéo de cores, textura, graficos e, até mesmo,
técnicas de vendas.”

Assim, passou-se a avaliar o perfil comercial de um produto com base em sua
aparéncia geral, e ndo somente com base em seus componentes individuais, ampliando,
por conseguinte, a protegao do frade dress a um amplo espectro de produtos e ideias “
o que significou uma mudanga de entendimento acerca da legislagdo americana
pertinente a tematica, o Lanham Act.

A partir de tal decisum, portanto, tornou-se recorrente o uso do instituto como
forma de identificagcdo e protecdo da empresa no cenario comercial e concorrencial,
sendo tal tematica amplamente debatida na academia nacional e internacional.

Frisa-se, oportunamente, que tais debates consolidaram a necessidade de que o
frade dress, para ser passivel de protecao, deve apresentar o requisito da distintividade,

que pode ser originaria ou secundaria.

2TWOo PESOS, INC., PETITIONER v. TACO CABANA, INC.: on writ of certiorari to the united states
court of appeals for the fifth circuit. on writ of certiorari to the united states court of appeals for the
fifth circuit. 1992. Disponivel em: <https://www.law.cornell.edu/supct/html/91-971.Z0.htmI>. Acesso em:
02 abr. 2018.

& “[Tlrade dress” is the total image of the business. Taco Cabana’s trade dress may include the shape and
general appearance of the exterior of the restaurant, the identifying sign, the interior kitchen floor plan, the
decor, the menu, the equipment used to serve food, the servers’ uniforms, and other features reflecting on
the total image of the restaurant. 1 App. 83-84. The Court of Appeals accepted this definition and quoted
from Blue Bell Bio-Medical v. Cin-Bad, Inc., 864 F.2d 1253, 1256 (CA5 1989): “The ‘trade dress’ of a product
is essentially its total image and overall appearance.” See 932 F.2d 1113, 1118 (CA5 1991). It “involves the
total image of a product, and may include features such as size, shape, color or color combinations, texture,
graphics, or even particular sales techniques.” John H. Harland Co. v. Clarke Checks, Inc., 711 F.2d 966,
980 (CA11 1983). Restatement (Third) of Unfair Competition 16, Comment a (Tent. Draft No. 2, Mar. 23,
1990)

"Because courts evaluate a product's trade dress on the basis of its overall appearance rather than on the
basis of its individual components, hey have extended trade dress protection to a broad spectrum of
products and ideas. JOHNSON, Jenny. Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.: The Supreme Court’s
Expansion of Protection Under Section 43 (a) of the Lanham Act. Disponivel em: <h
p://lawecommons.luc.edu/luclj/vol24/iss2/6>. Acesso em: 10 abr. 2018.
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A distintividade sera originaria quando o conjunto imagem possui uma
singularidade inerente, ou seja, quando desde o inicio de seu uso ele ja permite que o
consumidor reconheca a origem do produto ou servigo que assinala, haja vista que este
ndo utiliza nenhuma caracteristica comum no seguimento”.

Por outro lado, a distintividade secundaria, presume a pratica simbdlica no ambito
de determinado mercado, que, pelos processos de criagdo de uma percepgéo junto ao
publico de que o signo ja ndo designa um elemento de dominio comum, mas assinala
uma origem especifica para um produto ou servico’®. Assim, a tese do significado
secundario permite ao titular do signo obter a exclusividade do termo por um uso continuo
e fama adquirida, que levassem seu publico alvo a identificar imediatamente o produto
ou servico’’.

Em que pese os longos debates acerca do tema, conceituar o termo frade dress
nao € uma tarefa facil, tendo em vista que, devido a sua rapida evolugdo, a cada novo
debate vé-se adicionada mais uma caracteristica a sua roupagem de protegao.

Na conceituagao trazida pela doutrina, o frade dress encontra varias definicdes.
Para o portugués Carlos Olavo é “o0 aspecto visual caracteristico de como um produto ou
servico é apresentado ao publico”.”® Ja para José Carlos Tinoco Soares, pode ser
definido como a imagem total pela qual o produto & apresentado ao mercado,
englobando, além da aparéncia geral do produto ou servigo, outros elementos capazes
de identifica-lo, o ver e o sentir do negécio”.

Conforme aponta Renata Rossi Assmann, o frade dress vai além. Inclui o cheiro,

o aviamento, aparéncia interna e externa de um estabelecimento comercial, cores e

> ANTONIAZZI. Lucas Bernardo. Trade dress e concorréncia desleal: o sistema legal de vedagao a
concorréncia desleal é suficiente para garantir a prote¢dao deste instituto? 2010. 54f. Dissertagéo.
Poés-Graduacgao — Pontificia Universidade Catdlica do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2010.

®BARBOSA, Denis Borges. Revisitando o tema da significagdo secundaria. Disponivel em: <
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/significacao_secundaria.pdf >. Acesso em:
11 de abr. 2018.

""BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Uma Sucinta Analise da Teoria dos Sistemas para com a
Propriedade Intelectual, Revista Criagao do IBPI, 30. Vol. lll, Lumen Juris.

"8 OLAVO, Carlos. Curso de Direito Industrial: a protecio do Trade Dress. Coimbra: Almedina S.A. 430

% SOARES, José Carlos Tinoco. “Concorréncia desleal”: “Trade dress” e/ou “conjunto-imagem”. S&do
Paulo: Ed. do Autor, 2004, p. 213.
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outros elementos que conferem distintividade a determinado objeto ou atividade®. Desta
forma, a sua area de protegao nao engloba, tdo somente, a embalagem do produto, mas
todos os elementos sensoérios que s&o capazes de distinguir o produto ou servigo
oferecido.

Como se V€, o frade dress é a forma de apresentacdo do produto ao mercado
consumidor, consistindo num conjunto de caracteristicas, que podem incluir, entre outras,
uma cor ou esquema de cores, forma, embalagem, configuragdo do produto, sinais,
frases, disposigao, estilizagdo e tamanho de letras, graficos, desenhos, emblemas e
brasdes, capazes de identificar determinado produto e diferencia-lo dos demais®'.

Relevante mencionar, ainda, que, por ter a caracteristica de permitir ao
consumidor identificar a origem de um produto ou servigo, exercendo a fungdo préxima a
das marcas, podemos afirmar que o trade dress apresenta a natureza de signo distintivo,
isto €, os simbolos através dos quais € possivel identificar os produtos e servigos de uma
mesma empresa.

Assim sendo, ultrapassadas estas notas introdutérias, passar-se-a a analise da
violagao de trade dress, a fim de se verificar como se configura concorréncia desleal no

ordenamento juridico brasileiro.

3.2 A CONFIGURAGCAO DE CONCORRENCIA DESLEAL ANTE A VIOLACAO DO
TRADE DRESS DE UMA EMPRESA

Por questdes metodoldgicas, far-se-a, inicialmente, uma incursdo acerca do
conceito e a natureza juridica do ato de concorréncia desleal, para depois estudar a
protecao juridica do frade dress através da repressao a concorréncia desleal.

A Constituicdo Federal, em seu art. 170, IV, tutela a livre concorréncia, dentre
outros principios da ordem econémica brasileira. Celso Ribeiro Bastos, ao conceituar o

8 ASSMANN, Renata Rossi. A protecdo juridica do trade dress e a concorréncia desleal no
Brasil. 2015. 69 f. TCC (Graduag&o) - Curso de Direito, Universidade Federal do Parana, Curitiba, 2015.
" DANIEL, DENIS ALLAN. Litigios envolvendo conjunto-imagem (“Trade Dress”) No Brasil. 2003.
Disponivel em: <http://www.daniel.adv.br/port/articlespublications/denisdaniel/trade_dress.pdf. > Acesso
em: 10 de abr. 2018.

8 Art. 170. A ordem econdmica, fundada na valorizac&o do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por
fim assegurar a todos existéncia digna, conforme os ditames da justiga social, observados os seguintes
principios: (...) IV - livre concorréncia.
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principio, registra que a livre concorréncia € indispensavel para o funcionamento do
sistema capitalista, consistindo essencialmente na existéncia de diversos produtores ou
prestadores de servicos®.

Acrescenta-se, ainda, que a liberdade de concorréncia €, fundamentalmente, uma
liberdade privada e se apresenta dotada de carater positivo, expressando-se como direito
a que o abuso da liberdade de comércio e industria ndo comprometa o funcionamento
regular dos mercados®*.

Assim, tem-se que o principio constitucional em tela deve ser entendido como
liberdade de concorréncia enquanto direito subjetivo de competir no mercado, sob os
limites impostos pela propria legislagdo, que garante a igualdade de oportunidade entre
os competidores do mercado.

Ademais, impende destacar que, a livre concorréncia, como toda liberdade, n&o é
irrestrita, haja vista que esta encontra barreiras em preceitos legais, de modo que,
excedidos esses limites, urge a concorréncia desleal, cabendo ao Estado intervir para
coibir o abuso®®, de modo a preservar a manutengdo de um ambiente concorrencial
saudavel e propicio®.

No que pertine ao ato de concorréncia desleal, € necessario esclarecer que a
legislacdo brasileira n&o traz a sua definicdo expressa, restringindo-se a indicagao das

condutas que a caracterizam®’.

8 BASTOS, Celso Ribeiro. O Principio da Livre Concorréncia na Constituicdo Federal. Revista dos
Tribunais: Cadernos de Direito Tributario e Finangas Publicas. n. 10. 1995.
# GRAU, Eros Roberto. Principio da Livre Concorréncia: Fungdo Regulamentar e Fungcdo Normativa.
Revista Trimestral de Direito Publico. 4/1993. Sao Paulo, Malheiros. p. 126.
% SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 15 ed. Sdo Paulo: Malheiros, 1998.
% MORO, Maité Cecilia Fabbri. Marcas tridimensionais: sua protecdo e os aparentes conflitos com a
EYrotegéo outorgada por outros institutos da propriedade intelectual. Sdo Paulo: Saraiva, 2009. p. 282-283.
Art. 195. Comete crime de concorréncia desleal quem: | - publica, por qualquer meio, falsa afirmacao,
em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem; Il - presta ou divulga, acerca de concorrente,
falsa informagao, com o fim de obter vantagem; lll - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito
préprio ou alheio, clientela de outrem; IV - usa expressao ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de
modo a criar confusdo entre os produtos ou estabelecimentos; V - usa, indevidamente, nome comercial,
titulo de estabelecimento ou insignia alheios ou vende, expde ou oferece a venda ou tem em estoque
produto com essas referéncias; VI - substitui, pelo seu préprio nome ou razao social, em produto de outrem,
0 nome ou razao social deste, sem o seu consentimento; VII - atribui-se, como meio de propaganda,
recompensa ou distingdo que nao obteve; VIl - vende ou expde ou oferece a venda, em recipiente ou
invélucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da
mesma espécie, embora nao adulterado ou falsificado, se o fato ndo constitui crime mais grave; IX - da ou
promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever
do emprego, lhe proporcione vantagem; X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga
ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do
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Pois bem. Ante a auséncia legal de definicdo expressa de concorréncia desleal,
passa-se a analisar quando um ato pode ser caracterizado como tal. Pontes de Miranda
afirma que, primeiramente, para ser caracterizada, deve ser estabelecida entre
concorrentes, sendo que as empresas ou pessoas s6 concorrem se disputarem 0 mesmo
mercado, seja género de industria, comércio ou atividade®®.

Além da necessidade de que a concorréncia desleal ocorra entre pessoas fisicas
ou juridicas que disputam o mesmo mercado, torna-se necessario que o ato praticado
seja “contrario aos usos honestos em matéria industrial ou comercial”, nos termos do art.
10-bis da Convencao da Unido de Paris para a Protecdo da Propriedade Industrial®.

Para Gama Cerqueira, contudo, as definicdes de concorréncia desleal propostas
com base nas nog¢des de lealdade, honestidade, bons costumes e boa-fé, entre outras
semelhantes, mostram-se insuficientes por serem vagas e imprecisas. Isto porque,
entende que as formulas, por serem mais precisas, falham por ndo caracterizarem a
natureza do ato. Assim sendo, o referido autor estabeleceu a seguinte classificagdo dos
atos de concorréncia desleal: (a) meios tendentes a criar confusdo entre
estabelecimentos comerciais e industriais, ou entre produtos e artigos postos no

comeércio, aos quais se empregaram os servi¢os oferecidos ao publico por uma empresa

empregador; Xl - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizagéo, de conhecimentos, informac¢des ou dados
confidenciais, utilizaveis na industria, comércio ou prestagéo de servigos, excluidos aqueles que sejam de
conhecimento publico ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante
relacdo contratual ou empregaticia, mesmo apdés o término do contrato; Xll - divulga, explora ou utiliza-se,
sem autorizagdo, de conhecimentos ou informagdes a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios
ilicitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou Xlll - vende, expde ou oferece a venda produto,
declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que néo
0 seja, ou menciona-o, em anuncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado,
sem o ser; XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizag&o, de resultados de testes ou outros dados
néo divulgados, cuja elaboragéo envolva esforgo consideravel e que tenham sido apresentados a entidades
governamentais como condicdo para aprovar a comercializacdo de produtos. Disponivel em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/I9279.htm> Acesso em 2 de jun. 2018.

8 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado: Parte Especial. Tomo XVII. 3a
ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. p. 269.

% Art. 10 bis. (1) Os paises da Unido obrigam-se a assegurar aos nacionais dos paises da Unido protecéo
efetiva contra a concorréncia desleal. (2) Constitui ato de concorréncia desleal qualquer ato de concorréncia
contrario aos usos honestos em matéria industrial ou comercial. (3) Deverao proibir-se particularmente: 10.
Todos os atos suscetiveis de, por qualquer meio, estabelecer confusao com o estabelecimento, os produtos
ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente; 20. As falsas alegagbes no exercicio do comércio,
suscetiveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um
concorrente; 3o. As indicagbes ou alegagdes cuja utilizagdo no exercicio do comércio seja suscetivel de
induzir o publico em erro sobre a natureza, modo de fabricagao, caracteristicas, possibilidades de utilizagao
ou quantidade das mercadorias. Disponivel em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-
1994/anexo/and1263-94.pdf>. Acesso em 09 de maio de 2018.
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ou estabelecimento; (b) meios tendentes a prejudicar a reputagao ou os negocios alheios;
(c) aliciamento e suborno de empregados; (d) divulgagéao ou exploragéo de segredos de
fabrica e divulgacdo ou utilizacdo de segredos de negdcio; e (e) violacdo de contratos.”

Também a fim de classificar os atos de concorréncia desleal, José Carlos Tinoco
Soares destaca Umberto Pipa, afirmando que este estabeleceu trés critérios para a
compreensao da concorréncia desleal: (a) a confusdo do produto ou do estabelecimento;
(b) prejudicar a imagem do concorrente; e (c) informagao falsa®'.

Depreende-se, portanto, que, para ser considerado como ato de concorréncia
desleal, ndo ha necessidade de comprovacao de ma-fé, havendo, contudo, necessidade
de que as partes sejam concorrentes entre si e que o ato possa ensejar confusdo entre
produtos, servigos ou estabelecimentos dos concorrentes; prejudicar, de qualquer forma,
a imagem do concorrente; ou causar prejuizo ao crédito do concorrente, por desvio de
clientela, aliciamento de funcionarios, utilizacdo indevida de segredos de industria ou
falsa atribuigao, a si mesmo, de recompensa ou distingdo que nao obteve.

Em relagdo a natureza juridica, Pontes de Miranda entende que ha atos mais
graves e menos graves de concorréncia desleal, sendo que o ilicito o é nos planos dos
direitos penal e privado, ou somente o € no plano do direito privado, existindo entdo duas
classes de acgdes distintas®.

Gama Cerqueira, por sua vez, entende que a concorréncia desleal ndo € um ramo
da propriedade industrial, mas sim um principio ético desta, distinguindo-se em especifica
e genérica, de sorte que toma o nome de especifica quando se refere a atos
particularmente graves, que a lei considera crime, subtraindo-os a teoria geral da
concorréncia desleal: sdao os fatos punidos pelas leis especiais sobre patentes de
invencdo, modelos de utilidade, desenhos e modelos industriais, nome comercial e

marcas de fabrica e de comércio. Diz-se genérica, quando se trata de fatos nao previstos

% CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da Propriedade Industrial v. Il, parte Ill: Das Marcas de Fabrica
e de Comércio, do Nome Comercial, das Insignias, das Frases de Propaganda e das Recompensas
Industriais, da Concorréncia Desleal. 2a tiragem. atual. Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2012. p. 283-284.

T PIPA, Umberto. Nozioni di Diritto Industrialle. Mildo: Casa Editrice Dr. Francesco Vallardi. p. 365. apud
SOARES, José Carlos Tinoco. Tratado da Propriedade Industrial. vol. Ill. Sdo Paulo: Resenha Tributaria,
1988. p. 1460.

%2 MIRANDA, op. cit., p. 274-275.
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nessas leis, caindo, assim, sob o dominio do direito comum®.

Conclui-se, entdo, que a repressao a concorréncia desleal é uma protecado dos
concorrentes no campo industrial para que sejam coibidas as praticas desonestas em
ambito de concorréncia, podendo ensejar tanto consequéncias penais (art. 195, da LPI),
quanto civis (art. 209, da LPI).

No Brasil, muito embora inexista na Lei n° 9.279, de 1996, ou em outro diploma
legal qualquer dispositivo especifico que garanta ao empresario o direito a exploragéo
exclusiva do seu trade dress, € certo que a interpretacdo sistematica das normas
constitucionais e infraconstitucionais de protecdo a concorréncia, permitem concluir que
€ ampla a protecéo ao titular do conjunto-imagem.

O primeiro espectro de protecao do trade dress reside na protegcao conferida pela
legislacédo brasileira aos elementos isolados que o compde. Desta forma, & possivel
afirmar que, em tese, a violagdo de um frade dress pode ser reprimida indiretamente
através da protecao conferida aos seus elementos isoladamente considerados.

Por outro lado, tem-se que o trade dress é protegido diretamente pelas regras de
concorréncia desleal, de sorte que a definigdo de sua protegéo é resultante da rejeigéo a
confusdo ou associagao que faz o publico entre os signos distintivos em cotejo.

Isso porque, conforme exposto acima, o ordenamento juridico brasileiro reprime
os atos de concorréncia desleal, dentre os quais estdo aqueles atos passiveis de gerar
confusdo entre produtos, servicos ou mesmo estabelecimentos comerciais de agentes
econdmicos distintos, bem como passiveis de gerar associagdo indevida pelo
consumidor, culminando no desvio da clientela de agente lesado.

Acrescenta-se, ainda, ser necessario observar que, na apreciacado da possibilidade
de confusao entre estabelecimentos, devem levar-se em conta as circunstancias de fato,
especialmente a sua proximidade, pois € mais dificil confundirem-se estabelecimentos
situados em locais distantes entre si, onde se alicia a clientela de um e de outro®.

Assim, para que o frade dress possa ser passivel de protecao pelo ordenamento
juridico brasileiro através do combate a concorréncia desleal, dois requisitos se mostram

necessarios: (i) a distintividade do frade dress e (ii) a possibilidade de confusdo ou

% CERQUEIRA, op. cit., p. 280.
% CERQUEIRA, op. cit., p. 280.
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associagao indevida do trade dress®.

Nesse sentido, impende destacar que o primeiro ponto esta relacionado com a
capacidade que o ftrade dress possui de identificar o produto/servico ou o
estabelecimento comercial da empresa daqueles ja existentes no mercado. Ou seja, 0
trade dress n&o pode apresentar uma configuragdo ordinaria e trivial com a qual o
consumidor ja esteja acostumado, sob pena de n&o exercer sua fungéo precipua de sinal
distintivo e, consequentemente, ndo gozar de protecéo pela legislagao brasileira®.

Nas palavras de José Carlos Tinoco Soares, tal qualidade distintiva propria exige
a observancia de algumas caracteristicas: a) o conjunto-imagem deve ter o condéo de
identificar o produto; b) a identificagdo do produto n&o deve ser reconhecida unicamente
como um elemento decorativo, mas como vinculo de origem do produto e, c) a
probabilidade de que o vinculo & origem gere motivacéo de consumo®”.

Por consequéncia, deve-se observar que elementos ordinarios ndo séo passiveis
de protecéo. Isto porque, frequentemente marcas idénticas sio utilizadas em campos de
atividades idénticas ou afins, de modo que o publico esta acostumado a coexisténcia
destas marcas e presta maior atengao as diferengas existentes entre elas®.

A titulo exemplificativo, tem-se que uma empresa n&o pode alegar que a sua
embalagem de leite € distintiva se os elementos que a compuseram consistirem em um
recipiente com imagem de uma vaca disposta no rotulo, uma vez que o trade dress
formado por esses elementos ndo pode ser considerado, em nenhuma hipoétese,
distintivo, haja vista que a grande maioria dos fornecedores de leite de vaca utilizam os
mesmos elementos em suas embalagens®.

Pelo exposto, portanto, para que o frade dress possa ser protegido no

ordenamento juridico € primordial que seja distintivo — ressaltando que, além da

% ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; MORAES, Rodrigo (coord.); MANARA, Cecilia. A protegio juridica do
Trade Dress’ ou ‘Conjunto-lmagem. Propriedade Intelectual em Perspectiva, Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2008, p. 1-20).

% MINADA, Luciana Yumi Hiane. O instituto do trade dress no brasil: a eficacia da repressao a
concorréncia desleal enquanto mecanismo de protecéo. Disponivel em:
<https://www.kasznarleonardos.com.br/files/artluciana-trade dress.pdf>. Acesso em: 15 maio. 2018.

9 SOARES, op. cit. p. 97.

% Esse ¢ 0 entendimento da chamada Teoria da Distancia, desenvolvida pela doutrina alema e amplamente
reconhecida no direito industrial de diversos paises.

9 Alberto Luis Camelier da Silva também destaca que o trade dress nao pode consubstanciar em uma
forma determinada essencialmente por consideragdes técnicas e funcionais de um produto. (SILVA, Alberto
Luis Camelier da. Concorréncia desleal: atos de confusdo. 1a ed. S&o Paulo: Saraiva, 2013. p. 152.)
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distintividade, faz-se necessario o cumprimento de outro requisito, a seguir apontado.

O segundo requisito que deve ser observado, por seu turno, consiste na afericéo
da possibilidade de confusao entre produtos ou estabelecimentos comerciais assinalados
por determinado frade dress.

Assim, deve o seu titular comprovar que, em fungao da similaridade entre as suas
impressdes visuais e as do concorrente, existe a possibilidade de confusdo entre os
produtos ou servicos'®.

Ademais, a possibilidade de confusdo entre produtos e servigos nao fica restrita a

compra errébnea pelo consumidor, ao levar um produto acreditando ser outro, pois o

sentido “confusdo” engloba também a associagao indevida e as mais variadas situagdes

que podem resultar no desvio fraudulento de clientela".

Além dessa distingdo, também é importante destacar que, para sua configuragéo,
nao é necessario que ocorra, efetivamente, prejuizo a um dos concorrentes, mas sim que
haja esta possibilidade. Isso porque, a pratica desleal é realizada com o intuito de obter
vantagem, podendo ou ndo causar prejuizos a outrem. Veja-se que, nem sempre esses
prejuizos podem ser apurados de imediato e somente o tempo sera suficiente e capaz
de demonstra-los.

Nesse sentido, conforme aponta Luciana Minada & extremamente importante
restringir o que deve ser verificado para determinar se ha possibilidade de confusdo ou
associacdo indevida. Assim, dois aspectos principais devem ser levados em
consideragao: (i) o frade dress analisado de forma conjunta, e ndo elemento a elemento,

e (i) o nivel de atencéo e discernimento do consumidor'®,

100 Registra-se o emprego do termo “possibilidade”, pois embora provas materiais sejam interessantes para

caracterizar a infragao, o ato fraudulento se consuma com a possibilidade de confusdo entre os produtos
ou estabelecimentos, sendo desnecessaria a sua efetiva ocorréncia. (CONFEDERAGCAO NACIONAL DA
INDUSTRIA. Propriedade Industrial aplicada: reflexdes para o Magistrado. Brasilia, 2003. p. 148-149.)
" CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA. op. cit., p. 149.

%2 MINADA, Luciana Yumi Hiane. O instituto do trade dress no brasil: a eficacia da repressdo a
concorréncia desleal enquanto mecanismo de protecéo. Disponivel em:
<https://www.kasznarleonardos.com.br/files/artluciana-trade dress.pdf>. Acesso em: 15 maio. 2018.
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3.3 A RESPONSABILIDADE CIVIL DO AGENTE VIOLADOR

Uma vez evidenciada a concorréncia desleal, importa discutir o tema atinente a
reparagao dos danos dela decorrentes. Assim, em relagdo a protegao juridica do trade
dress, insta informar que esta protecao dar-se-a em dois planos distintos: o primeiro esta
relacionado com a possibilidade de o prejudicado requerer indenizagéo pelos prejuizos
suportados, enquanto o segundo refere-se a compensagdo pelas consequéncias
extrapatrimoniais do ato concorrencial ilicito, conforme sera articuladamente
demonstrado a seguir.

No que pertine ao primeiro aspecto, tem-se que o art. 209, da LPI'® prevé a
possibilidade de o prejudicado requerer indenizagdo pelos prejuizos experimentados.
Tais prejuizos, por seu turno, tém o condao patrimonial e tém natureza de lucros
cessantes, nos termos do art. 402 do Cédigo Civil'™.

Veja-se que o citado dispositivo legal ndo apresenta nenhuma condicionante da
reparagdao do dano material a prova do efetivo prejuizo, sendo desnecessaria a
comprovagao dos danos suportados pela parte prejudicada.

A perda material, portanto, € presumida, pois a violacdo do direito de marca é
inequivocamente capaz de gerar lesdes reais a atividade empresarial do legitimo titular

da marca'®.

1% Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuizos

causados por atos de violacao de direitos de propriedade industrial e atos de concorréncia desleal nao previstos
nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputacdo ou os negécios alheios, a criar confusdo entre estabelecimentos
comerciais, industriais ou prestadores de servigo, ou entre os produtos e servigos postos no comércio."

1% Art. 402. Salvo as excecdes expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidos ao credor abrangem,
além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

1% Corroborando este entendimento tem-se o julgado do STJ a seguir transcrito: RECURSO ESPECIAL.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRENCIA DESLEAL. VIOLACAO DE TRADE DRESS. ACAO
COMINATORIA E DE REPARACAO POR ATO ILICITO. PROTECAO DO CONJUNTO-IMAGEM. LEI DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL E CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FUNCIONALIDADE,
DISTINTIVIDADE E CONFUSAO OU ASSOCIACAO INDEVIDA. PRESSUPOSTOS. PREMISSAS FATICAS
ASSENTADAS PELOS JUiZOS DE ORIGEM. VALORACAO JURIDICA DA PROVA. NECESSIDADE DE
REPARACAO DO DANO MATERIAL. 1 - Acdo ajuizada em 10/5/2016. Recurso especial interposto em
16/6/2015 e encaminhado a Relatora em 25/8/2016. 2 - O propdsito recursal € definir se a importagéo e a
comercializagéo, pela recorrida, dos motores estacionarios Motomil 168F configura pratica de concorréncia
desleal, em razao de sua similaridade com aqueles fabricados pelas recorrentes sob a marca Honda GX. 3 - A
despeito da auséncia de expressa previsdo no ordenamento juridico patrio acerca da protegéo ao trade dress,
é inegavel que o arcaboucgo legal brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua
usurpacgao encontra dbice na repressao da concorréncia desleal. Incidéncia de normas de direito de propriedade
industrial, de direito do consumidor e do Cadigo Civil. 4 - A aparéncia extrinseca identificadora de determinado
bem ou servico ndo confere direitos absolutos a seu titular sobre o respectivo conjunto-imagem, sendo
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Nesse mesmo sentido aponta Gama Cerqueira ao afirmar que os atos de
concorréncia desleal violam o “direito do concorrente de ndo ser molestado nas suas
relagcbes com a clientela pelas manobras desleais de um competidor inescrupuloso,

106»

dispensando-se, assim, a prova do prejuizo ™”". Se assim nao fosse, poucas acdes

fundadas em concorréncia desleal obteriam éxito, dada a dificuldade de se fazer a prova
do prejuizo causado'”’.

Em conclusao, deve-se consignar que a reparagdo material em comento néo esta
condicionada a prova efetiva do dano, pois o ato de concorréncia desleal propicia, por si
s6, perda patrimonial a vitima. Na hipétese vertente, o fundamento da reparagao esta na
evidente imitagado do conjunto-imagem do estabelecimento comercial mantido pela parte
autora, induzindo o consumidor a erro.

No que se refere ao segundo aspecto — danos morais, impende destacar que, para
a sua configuragdo, também nao se necessita de demonstragcdo de prejuizo, e sim da
prova do fato que deu ensejo ao resultado danoso a moral da vitima, fato esse que deve
ser ilicito e guardar nexo de causalidade com a leséo sofrida.

Assim, verifica-se que no caso em tela se trata de danum in re ipsa, o qual
prescinde de prova da ocorréncia do prejuizo concreto. Na ligdo de Sérgio Cavalieri Filho,
tem-se a compreensao da desnecessidade de prova quando se trata de dano moral puro.
Isso porque, por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano n&o pode ser feita
através dos mesmos meios utilizados para a comprovagao do dano material'®.

Na verdade, se assim o fosse, ante a dificuldade da producéo da prova, acabaria

por ensejar o retorno a fase da irreparabilidade do dano moral em razédo de fatores

necessaria a definicdo de determinados requisitos a serem observados para garantia da protecéo juridica, como
os que dizem respeito a funcionalidade, a distintividade e a possibilidade de confusdo ou associagao indevida.
5 - Valoragéo juridica das premissas faticas incontroversas assentadas pelos juizos de origem que néo esbarra
no ébice da Sumula 7/STJ. 6 - Os danos suportados pelas recorrentes decorrem de violagdo cometida ao direito
legalmente tutelado de exploragéo exclusiva do conjunto-imagem por elas desenvolvido. 7 - O prejuizo causado
prescinde de comprovagao, pois se consubstancia na prépria violagdo do direito, derivando da natureza da
conduta perpetrada. A demonstragdo do dano se confunde com a demonstracdo da existéncia do fato, cuja
ocorréncia é premissa assentada, devendo o montante ser apurado em liquidagdo de sentenga. 8 - Recurso
especial provido”. (BRASIL. Superior Tribunal de Justica. Ementa n°® REsp 1677787/SC. Brasilia, DF, 26 de

setembro de 2017)

1% CERQUEIRA, op. cit. p. 290.

' CERQUEIRA, op. cit. p. 291.

1% CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. Sdo Paulo: Atlas, 2012.
Revista e Ampliada, p. 100.
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instrumentais'®.

A esse respeito, merece destaque o julgado, de relatoria do Ministro do STJ Luiz
Felipe Salom&o, que consignou ser insito, por sua natureza de bem imaterial, o prejuizo
a pessoa juridica quando se constata o uso indevido de marca. Isso porque, a reputagao,
a credibilidade e a imagem da empresa acabam atingidas perante todo o mercado
(clientes, fornecedores, sécios, acionistas e comunidade em geral), além de haver o
comprometimento do prestigio e da qualidade dos produtos ou servigos ofertados,
caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses
extrapatrimoniais'°.

Desta forma, portanto, além do prejuizo a ser apurado independer de comprovagéo
da prova efetiva do dano, tem-se que o dano moral por uso indevido da marca € aferivel
in re ipsa, ou seja, sua configuragao decorre da mera comprovagao da pratica de conduta
ilicita, revelando-se despicienda a demonstracdo de prejuizos concretos ou a

comprovacao probatéria do efetivo abalo moral.

' CAVALIERI, op. cit., p. 100.

"% RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA DE EMPRESA.
SEMELHANCA DE FORMA. DANO MATERIAL. OCORRENCIA. PRESUNCAO. DANO MORAL.
AFERICAO. IN RE IPSA. DECORRENTE DO PROPRIO ATO ILICITO. INDENIZAGCAO DEVIDA.
RECURSO PROVIDO. 1. A marca é qualquer sinal distintivo (tais como palavra, letra, numeral, figura), ou
combinagéo de sinais, capaz de identificar bens ou servigos de um fornecedor, distinguindo-os de outros
idénticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Trata-se de bem imaterial, muitas vezes o ativo mais
valioso da empresa, cuja protegdo consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploragao,
sendo regido, entre outros, pelos principios constitucionais de defesa do consumidor e de represséo a
concorréncia desleal. 2. Nos dias atuais, a marca ndo tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou
interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de
produtos ou servigos, conferindo-lhes subsidios para aferir a origem e a qualidade do produto ou servico,
tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a pratica do proveito econédmico parasitario. 3.
A lei e a jurisprudéncia do Superior Tribunal de Justica reconhecem a existéncia de dano material no caso
de uso indevido da marca, uma vez que a proépria violagdo do direito revela-se capaz de gerar lesédo a
atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusdo entre as
empresas, acarretando inexoravel prejuizo que devera ter o seu quantum debeatur, no presente caso,
apurado em liquidagéo por artigos. 4. Por sua natureza de bem imaterial, é insito que haja prejuizo moral
a pessoa juridica quando se constata o uso indevido da marca. A reputacdo, a credibilidade e a imagem
da empresa acabam atingidas perante todo o mercado (clientes, fornecedores, socios, acionistas e
comunidade em geral), além de haver o comprometimento do prestigio e da qualidade dos produtos ou
servigos ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses
extrapatrimoniais. 5. O dano moral por uso indevido da marca é aferivel in re ipsa, ou seja, sua configuragéo
decorre da mera comprovagao da pratica de conduta ilicita, revelando-se despicienda a demonstragao de
prejuizos concretos ou a comprovagao probatdria do efetivo abalo moral. 6. Utilizando-se do critério bifasico
adotado pelas Turmas integrantes da Segunda Sec¢éo do STJ, considerado o interesse juridico lesado e a
gravidade do fato em si, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a titulo de indenizagéo por danos
morais, mostra-se razoavel no presente caso. 7. Recurso especial provido. (BRASIL. Superior Tribunal de
Justica. Ementa n°® REsp 1327773/MG. Relator: Ministro Luiz Felipe Saloméao. Brasilia, 15 fev. 2018.)
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4 ANALISE DA APELAGAO CIVEL N°. 2017.003523-2

Com o intento de analisar a aplicagdo pratica da matéria vergastada,
especialmente em relagdo a configuragdo de concorréncia desleal ante a violagdo do
tfrade dress de uma empresa, o ultimo capitulo deste trabalho sera dedicado ao estudo
do julgamento da AC n°. 2017.003523-2, que tramitou perante o Tribunal de Justiga do
Rio Grande do Norte.

Tal escolha se deu em virtude nao s6 do pioneirismo com o qual a decisdo abordou
a tematica no ambito do referido Tribunal, mas também pela repercussdo desencadeada
apos a proclamacédo do resultado do julgamento na academia potiguar, haja vista o
protagonismo dos personagens envolvidos no litigio no contexto econémico deste estado.

Desse modo, far-se-a aqui uma espécie de dissecagao de todas as nuances que
permearam este julgado, apontando os requisitos nele fixados como essenciais para o
reconhecimento da pratica de concorréncia desleal in casu, bem como a sua coeréncia
com a jurisprudéncia do Colendo Superior Tribunal de Justica.

Por questdes de facilitagdo do entendimento, sera feito, inicialmente, um sucinto
relato dos fatos que ensejaram o processo judicial para, apos, explanar as razdes de
decidir dos 6rgaos julgadores envolvidos e, ao fim, proceder-se com os comentarios, de
modo a permitir a escorreita compreensao das premissas estabelecidas na decisao.

4.1 ESCORGO HISTORICO DA CONTROVERSIA

O processo que culminou na apelagdo ora estudada, iniciou-se quando o grupo de

restaurantes Camarges'"”

propds, em face do restaurante Coco Bambu''?, Acdo
Ordinaria com pedido de liminar especifica baseado na lei de propriedade industrial e
Acédo Cautelar Inominada, ambas sob o argumento de que este teria buscado copiar o
modelo de sucesso por eles desenvolvido, utilizando-se, para tanto, de aliciamento de
seus empregados e colaboradores e imitagdo do trade dress de seus estabelecimentos,

consubstanciado nas semelhangas das decoragdes, das vestimentas dos gargons, da

""" Camarbes Restaurante Ltda., Camardes Express Alimentos Ltda. e Camardes do Sertdo Comércio Ltda.

"2 Coco Bambu Frutos do Mar Comércio de Alimentos Ltda. EPP
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identidade do cardapio, do logotipo e do endereco eletrénico.

Assim, por se tratar de concorréncia desleal, pugnou o Autor pela procedéncia da
acao para compelir a Ré a pagar indenizagdo por infragdo de marca registrada e
concorréncia desleal, incluindo perdas e danos morais e materiais, assim como lucros
cessantes a apurar em liquidagao de sentenca.

Em sede de contestacdo, o Restaurante demandado, visando demonstrar a
auséncia de plausibilidade para as razdes indicadas na exordial, desenvolveu raciocinio
voltado a auséncia de semelhancga entre os estilos ambientes e mobiliarios das partes
litigantes da demanda, assinalando também inexisténcia de identidade entre a
apresentacao de uniformes dos gargons, lougas, logotipo e sitios eletronicos das partes.
Adotando, por conseguinte, uma estratégia de dissociagao dos elementos que compdem
o trade dress, de modo a torna-los, quando analisados isoladamente, sem distintividade.

No que alude a alegagcdo de desvio de clientes, apontou que estando

aproximadamente ha 537 (quinhentos e trinta e sete)'"

quildmetros de distancia da Rede
Camaroes, essa captacao indevida restaria frustrada e, por consequéncia, inexistiriam
danos morais ou materiais sofridos pela demandante.

Apds a apresentagdo da resposta do Réu, o Juizo da 12 Vara Civel da Comarca
de Natal entendeu, ao julgar antecipadamente o mérito da demanda, improcedente os
pedidos autorais, tendo em vista n&o ter vislumbrado imitacdo pelo Coco Bambu do trade
dress da contraparte.

Em razdo da sentenca acima indicada, a rede Camardes interpés recurso de
apelagao, o qual se requereu e obteve a nulidade do decisum por cerceamento de defesa,
haja vista que o Juiz proferiu de plano a sentenga de mérito sem oportunizar as partes a
possibilidade de indicar as provas que pretendiam produzir, bem como sem haver
elementos para o julgamento sumario da lide.

Dessa forma, nova decisdo saneadora foi proferida em Juizo, sendo oportunizado
as partes a indicacéo das provas que pretendessem produzir. Ainda no juizo de piso, foi
proferida sentenga idéntica aquela outrora prolatada, que julgou pela total improcedéncia
dos pedidos autorais, tendo a rede Camardes interposto novo recurso de apelagao.

"3 Distancia entre as Cidades de Natal/RN e Fortaleza/CE.
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4.2 CONSIDERGCAGCOES ACERCA DA SENTENCA PROFERIDA PELO JUIiZO DA
PRIMEIRA VARA CIVEL DA COMARCA DE NATAL, ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE

Inicialmente, para melhor compreensao do recurso abordado, € necessario
apontar as premissas de fato e de direito que levaram o Juizo da 1% Vara Civel de Natal
a julgar improcedente a demanda, para depois estudar a sua coeréncia com toda a
exposicao feita no capitulo anterior.

Pois bem. A Sentencga analisada fundou-se em cinco premissas para concluir que
o Restaurante Coco Bambu nao violou o trade dress do Restaurante Camardes: i) quanto
ao uso da marca Camardes, pontuou se tratar de “marca fraca”, ndo sendo passivel de
exclusividade no uso da expresséo; ii) quanto a cépia do estilo arquitetdbnico, aduz ser
mera semelhanga iii) quanto a imitagdo de cardapios e uniformes, esta reconhece a
identidade, mas conclui pela auséncia de registro de exclusividade, o que autorizaria a
copia; iv) quanto ao site, concluiu pela adogdo de padronagem rotineira, ndo havendo
copia no conteudo dos sites, sendo algo comum a internet; e v) quanto a logomarca,
pontuou inexistir qualquer identidade comum.

Pelo exposto, tem-se que, em consonancia com o estudado, é de se perceber que
0 decisum se equivocou quanto a apreciacdo da prova. Isso porque, na analise de
violagao ao trade dress o magistrado deve analisar o conjunto dos fatores que levaram a
consecucao do ato supostamente ilicito, ndo podendo isolar cada ato perpetrado.

Nesse sentido, veja-se que as conclusdes citadas fragmentaram a identidade
visual formada pelo trade dress do Camardes, de modo a torna-los, quando analisados
individualmente, incapazes de configurar o ato de concorréncia desleal.

Entretanto, rememora-se, oportunamente, que o frade dress se consubstancia na
forma de apresentagao do servico ao mercado consumidor, consistindo no conjunto de
caracteristicas deste, que podem incluir, entre outras, uma cor ou esquema de cores,
forma, embalagem, configuragdo do produto, sinais, frases, disposicéo, estilizagdo e
tamanho de letras, graficos, desenhos, emblemas e brasdes, capazes de identificar
determinado produto e diferencia-lo dos demais

Assim sendo, o Magistrado deveria ter analisado todas as cinco premissas que
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fundaram a sua decisdo de forma unificada, para depois, verificar, se estes elementos
possuiam distintividade e se o ato foi capaz de possibilitar o desvio de clientela.

Nesse mesmo sentido, tem-se o precedente do Tribunal de Justica do Estado de
S&o Paulo que, ao analisar o conjunto das provas constantes nos autos, concluiu que as
semelhangas entre os estabelecimentos eram contundentes, de modo a proteger o trade
dressing daquele que primeiro empreendeu’'*.

Frisa-se, oportunamente, que no caso abordado discutia-se o caso de um ex-
funcionario que, alguns meses apos a sua demissdo de uma sociedade empresarial,
tornou-se sécio de outra sociedade e criou verdadeira copia do restaurante onde havia
trabalhado. No caso, inclusive, houve coépia dos pratos e servicos ofertados, o que se
amolda com perfeicao ao tema ora discutido.

O TJSP, adotando o entendimento defendido, deu procedéncia a demanda,
determinando que a Ré alterasse a estrutura de seu estabelecimento, bem como que
efetuasse o pagamento de indenizag&o a Autora.

Isso porque, ainda que o frade dress nao possa ser patenteado ou registrado, ndo
parece justo nem razoavel entender que um concorrente, ainda que nao atuando em zona
de interferéncia direta de frequéncia de clientela, possa se apropriar de toda uma forma
de ambientar um estabelecimento, de apresentar os pratos, de uniformizar o pessoal,
féormula esta criada e sedimentada no ramo pelas Recorrentes que, com o passar dos
anos, foram desenvolvendo-a, aprimorando-a e criando com ela uma identidade prépria.

Percebe-se, portanto, que o decisum cotejado estda na contram&o do que foi
exposto nesta monografia, haja vista que este ndo reconheceu o trade dress enquanto
um sinal distintivo protegido pelo ordenamento juridico brasileiro, especialmente pela
CRFB/88 e pela Lei de Propriedade Industrial.

Ademais, em que pese néo justificar o equivoco técnico cometido pelo Juizo, é de
se considerar que o conceito de conjunto-imagem como direito de propriedade é fruto de

114

CONCORRENCIA DESLEAL - Obrigagéo de fazer e indenizagdo por danos materiais e morais - Objetivo
de compelir a ré a alterar os elementos de identidade visual e de servigo reproduzido da autora - Protecao
ao "trade dressing" — Parcial procedéncia decretada — Insurgéncia da ré — E ampla a protegao legal ao
verdadeiro criador/titular do conjunto-imagem - Provas contundentes da semelhancga - A indenizagéo é
devida desde o inicio da atividade copiada - Sentenga mantida - RECURSO DESPROVIDO. BRASIL.
(Tribunal de Justica do Estado de S&o Paulo. Apelagédo Civel n°. 0287719-27.2009.8.26.0000. Relator:
Desembargador Miguel Brandi, 01 de outubro de 2017.)
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uma construgdo doutrinaria e jurisprudencial e, a questdo, muitas vezes, torna-se
subjetiva, fazendo com que os tribunais, por vezes, encontrem dificuldade para proferir
decisoes.

E mais: é de se reconhecer que o judiciario brasileiro possui sérias defasagens no
que diz respeito ao conhecimento acerca de matérias que envolvem Propriedade
Industrial e dos direitos desta decorrentes, o que culmina, por vezes, no proferimento de
decisdes confusas e equivocadas.

Assim, infelizmente, o que se observa é que ha casos em que n&o se atinge
resultados jurisdicionais satisfatorios; ndo pela auséncia de mecanismos que possibilitem
0 acesso a prestacao jurisdicional, mas sim pela falta de conhecimento especializado dos

tribunais brasileiros.

4.3 CONSIDERACOES ACERCA DO ACORDAO PROFERIDO PELA 1* CAMARA DO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO NORTE

O Acodrdao proferido no bojo da AC em analise reconheceu, ao analisar o conjunto
probatério dos autos, a violagao do frade dress do Restaurante Camardes, condenando,
por conseguinte, o Restaurante Coco Bambu ao pagamento de indenizagéo por perdas
e danos. A titulo de danos morais foi arbitrado o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais), enquanto os lucros cessantes serao fixados em liquidagdo de sentenca.

Assim sendo, para verificar a conformidade do decisum com o estudado nesta
monografia, far-se-a uma espécie de divisdo das razdes de decidir, para depois, coteja-
las com os requisitos elencados para a configuragdo do ato de concorréncia desleal ante
a violacao de trade dress, quais sejam: i) identidade de ramos de atuacéo; ii) distintividade
do trade dress e, iii) a mera possibilidade da ocorréncia de desvio de clientela.

Pois bem. Conforme restou consignado no Acordao, especialmente no voto lucido
do Desembargador Claudio Santos, na espécie se vislumbrou a pratica de concorréncia
desleal, pelo Restaurante Coco Bambu, consubstanciada na exploracdo de atividade
comercial no ramo de gastronomia, em que se verifica demasiada similitude de
padronagem de cardapios, pratos oferecidos, vestimentas de funcionarios e do aspecto

da estrutura fisica do restaurante pertencente ao Restaurante Camardes, de modo a

44



confundir o consumidor, levando-o a acreditar que tais estabelecimentos pertencem a
mesma rede comercial.

Vé-se, portanto, que o primeiro quesito para a configuragdo do ato de
concorréncia desleal resta configurado. Isso porque, ambos os estabelecimentos
dedicam-se a exploragéo de atividade comercial do ramo de gastronomia e, possuem o
mesmo publico alvo.

No que pertine a distintividade do trade dress do Restaurante Camardes, impende
destacar que este € amplamente reconhecido no pais, tendo, inclusive, ganhado o prémio
global travels choice restaurants, conferido pelo site TripAdvisor, aos restaurantes mais
bem avaliados em todo o mundo''®. Assim sendo, ante a sua ampla notoriedade no
cenario gastrondmico nacional, percebe-se que o seu frade dress goza da condigao da
distintividade, de modo a ser protegido pelo ordenamento juridico patrio.

O ultimo requisito, por seu turno, foi evidenciado, por exemplo, na confusdo criada
no ambiente concorrencial, de modo que consumidores e clientes acreditavam que
ambos os estabelecimentos pertenciam ao mesmo grupo empresarial.

De todo o exposto, percebe-se que a reforma da sentenca, no ambito do TJRN,
atendeu as expectativas legais tragadas neste trabalho, haja vista que, ao analisar
conjuntamente as provas dos autos, conferiu protecdo ao signo distintivo em questéao,
reconhecendo, por conseguinte, a pratica de concorréncia desleal pelo Restaurante Coco
Bambu.

Dessa forma, € pertinente destacar que ainda que o trade dress nao possa ser
passivel de registro, a sua violagdo configura, no minimo, verdadeira usurpagédo de uma
identidade, cuja criagdo e consolidagdo custaram décadas de trabalho, esfor¢o, bons
servigos e investimentos.

Nesse pértico, em tais casos, quando verificada a existéncia de flagrante copia de
um modelo de negocios, como o foi no presente caso, se reconhece a pratica de
concorréncia desleal, com a consequente imposicdo de sangbes, como forma de
assegurar a protecdo dada a toda a criagdo que demandou décadas de trabalho e
dedicacéo.

"% Nesse sentido, consignou o acordao que “a distintividade do negécio inaugurado pelo CAMAROES é

publica e notoria, inclusive destacada pelas noticias nos jornais juntadas aos autos, com manchetes
“gastronomia diferenciada” e “referéncia gastronémica’.
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De mais a mais, impende destacar que o voto do Desembargador Cornélio Alves,
divergente na ocasido do julgamento do apelo, também esta em dissonancia com o
abordado nesta monografia, posto que este também procurou dissociar os elementos

caracterizadores do trade dress, sendo vejamos:

A pretensdo autoral, com efeito, se alicerca sobre o suposto direito de
exclusividade da marca e dos elementos "individualizadores" acima apontados.
Em outras palavras, para que fossem concedidas as tutelas pleiteadas,
necessariamente deveria existir o direito de exclusividade alegado.

Ocorre que, analisando a questao de fundo, concluo que a marca "Camarbes”,
registrada pelas apelantes, insere-se no conceito de "marca fraca", tendo em
vista que constitui expresséo de uso comum da lingua portuguesa, a qual designa
genericamente centenas de crustaceos da ordem dos decapodes. (...)

Da mesma forma, estilos arquiteténicos dos prédios e vestimentas dos
funcionarios nem sao elementos evocativos da marca, nem podem ser
considerados de uso exclusivo dos apelantes. Ressalte-se, por oportuno, que no
caso da arquitetura dos prédios, nem mesmo entre os restaurantes da "Rede
Camarébes”, situados nesta Capital, ha identidade de estilos.

Mesmo que fossem idénticos os estilos arquitetbnicos (ndo o séo, e para isto
basta confrontar as fotos colacionadas aos autos), e tivessem sido os apelantes
0s primeiros a adota-los, o entendimento da Corte Superior de Justica, como
visto, & que caso os "signos marcarios" sejam compostos de elementos de uso
comum, os sinais registrados terdo de conviver no mercado com outros signos
comerciais semelhantes, "pois a vantagem de incorporar a marca caracteristica
descritiva do objeto comercializado atrai, em contra partida, o énus de se criar
um sinal distintivo fraco, sem originalidade marcante ou criatividade exuberante”.

Assim sendo, o citado Magistrado foi atécnico ao decidir, tendo em vista que,
conforme foi exposto exaustivamente no toépico anterior, na analise de violagao ao trade
dress o magistrado deve analisar o conjunto dos fatores que levaram a consecugéo do
ato supostamente ilicito, ndo podendo isolar cada ato perpetrado.

Oportunamente, outro ponto que merece ser invocado, € o fato da condenacéao
fixada no acordao, apesar de ter sido arbitrada dentro das balizas legais, ndo é adequada
frente aos danos ocasionados pela pratica nociva que foi desempenhada pelo
Restaurante Coco Bambu in casu.

Isso porque, o valor arbitrado é infimo frente ao ganho real do restaurante a partir
do desempenho de suas atividades calcadas no plagio. Veja-se que, somente no ano de
2013, a rede cearense de frutos do mar faturou R$ 200.000.000,00 (duzentos milhdes de
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reais) em suas 13 (treze) unidades'"®.

Indaga-se, diante do exposto, se compensa violar o trade dress no Brasil. Ora,
resta claro que a condenacgao considerada nao atende ao carater punitivo da indenizacgao,
posto que o valor fixado ndo conduz a nenhum impacto na situagéo socioecondémica do
devedor. Na verdade, frente ao rendimento exposto, € infima.

Nesse sentido, portanto, conclui-se que, muito embora a decisdo tenha sido
acertada, o valor correspondente a indenizagdo mostra-se desproporcional quando

confrontado com o dano e o potencial econémico do Réu.

"6 AZEVEDO, Rita. A rede Coco Bambu, de frutos do mar, cresce contra a maré: A rede cearense de

restaurantes de frutos do mar Coco Bambu faturou 200 milhdes de reais em 2013 adotando estratégias
contrarias as mais comuns para ganhar escala. 2014. Disponivel em:
<https://exame.abril.com.br/pme/contra-a-mare/>. Acesso em: 3 junho 2018.
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5 CONSIDERAGOES FINAIS

A presente monografia trilhou dois caminhos distintos para demonstrar a protegéo
do frade dress no ordenamento juridico brasileiro. O primeiro esta relacionado com a
tutelabilidade dos direitos da personalidade da pessoa juridica, enquanto o segundo
refere-se aos mecanismos de repressao a concorréncia desleal.

Assim sendo, percebeu-se, preliminarmente, que a protecéo ao tfrade dress reside
na tutelabilidade dos direitos da personalidade da pessoa juridica, de modo que o direito
a imagem, honra objetiva e nome da pessoa juridica devem ser respeitados, sob pena
de incorrer-se em ilicito civil.

Ademais, no que pertine ao segundo aspecto, constatou-se que os mecanismos
de repressdo a concorréncia desleal, por seu turno, também vém funcionando como
abrigo a protecé&o do trade dress. Para tanto, conforme restou demonstrado € necessario
que se cumpram dois requisitos, quais sejam: (i) a distintividade do trade dress e (ii) a
possibilidade de confusédo ou associacio indevida do frade dress.

A distintividade esta relacionada com a capacidade que o trade dress possui de
identificar o produto/servigo ou o estabelecimento comercial da empresa daqueles ja
existentes no mercado. Ou seja, o trade dress ndao pode apresentar uma configuragéo
ordinaria e trivial com a qual o consumidor ja esteja acostumado, sob pena de ndo exercer
sua fungao precipua de sinal distintivo e, consequentemente, n&o gozar de protegdo pela
legislacdo brasileira.

Ja o segundo requisito, para ser satisfeito, o titular do conjunto-imagem deve
comprovar que, em fungdo da similaridade entre as suas impressdes visuais e as do
concorrente, existe a mera possibilidade de confusdo entre os produtos ou servigos
oferecidos.

Desta feita, muito embora inexista na Lei n° 9.279, de 1996, ou em outro diploma
legal qualquer dispositivo especifico que garanta ao empresario o direito a exploragéo
exclusiva do seu trade dress, € certo que a interpretacdo sistematica das normas
constitucionais e infraconstitucionais de protecdo a concorréncia, permitem concluir que
€ ampla a protecéo ao titular do conjunto-imagem.

Tal abrigo, por seu turno, esta consubstanciado na repressdo a concorréncia
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desleal estampada inicialmente no art. 170, 1V, da Constituicdo Federal que a eleva a
condicdo de principio constitucional, de sorte que a legislagdo nacional veda a
concorréncia que nao atende aos principios da honestidade e da correcdo comercial.

Assim, percebe-se que se por um lado a Constituicdo Federal brasileira permite a
livre entrada de agentes econdmicos na atividade comercial, por outro visa o controle das
praticas existentes no mercado para que se preserve o seu equilibrio.

Nesse interim, impende destacar que o ideal seria que o ordenamento juridico
brasileiro passasse a tutelar expressamente o trade dress, de modo a estabelecer
claramente os requisitos para sua protecdo, esclarecendo quais elementos seriam
passiveis de protecdo, definindo quais os direitos do titular do trade dress e a extensao
desses direitos, bem como as sangdes aplicadas aqueles que os infringirem.

Isso porque, considerando a crescente relevancia do frade dress enquanto sinal
distintivo das empresas, bem como o importante papel que este vem desempenhando na
atual dindmica mercadoldgica, resta cristalina a latente necessidade de se modificar a
legislacdo brasileira para que esse instituto passe a ser expressamente regulado e
tutelado por nosso ordenamento juridico.

A despeito das consequéncias do ato concorrencial ilicito, tem-se que, além do
prejuizo a ser apurado independer de comprovagao da prova efetiva do dano, tem-se o
dano moral por uso indevido da marca é aferivel in re ipsa, ou seja, sua configuragao
decorre da mera comprovagao da pratica de conduta ilicita, revelando-se despicienda a
demonstracdo de prejuizos concretos ou a comprovagao probatéria do efetivo abalo
moral.

Ademais, no que se refere ao ultimo capitulo deste trabalho, pontua-se que a
sentenga proferida pelo juizo ndo encontra respaldo na doutrina e na jurisprudéncia,
porquanto ao dissociar os elementos que compde o frade dress para analise isolada o
juizo incorreu em erro. Na verdade, este deveria ter analisado os elementos que o
compde de forma conjunta para aferir a possivel violagao.

Ja o Acérdao, por seu turno, esta em consonancia com o que foi estudado, muito
embora o valor fixado a titulo de indenizag&o por danos morais seja infimo frente ao dano

ocasionado pelas atitudes lesivas do Restaurante Coco Bambu.
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ANEXO A - VISTA EXTERNA DOS RESTAURANTES ENVOLVIDOS NO LITiGIO

Fotografia 2 — Vista Externa do Restaurante Coco Bambu

Fonte: Coco Bambu Beira-Mar'"’

Fotografia 3 — Vista Externa do Restaurante Camardes Potiguar

Fonte: Camardes Potiguar''®
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Disponivel em <https://cocobambu.com/u/coco-bambu-frutos-do-mar/> Acesso em 5 de jun. 2018.
Disponivel em <http://www.camaroes.com.br/restaurante-potiguar>. Acesso em 5 de jun. 2018.
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ANEXO B - VISTA INTERNA DOS RESTAURANTES ENVOLVIDOS NO LITIGIO

Fotografia 4— Vista Interna do Restaurante Camardes Potiguar
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Fonte: Restaurante Camarodes

Fotografla 5- Vista Interna do Restaurante Coco Bambu Beira-Mar

Fonte: Restaurante Coco Bambu
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ANEXO C- MODELO DE PRATO SERVIDO NOS RESTAURANTES ENVOLVIDOS
NO LITIGIO

Fotografia 6— Camarao Internacional servido no Restaurante Camardes Potiguar

Fonte: Restaurante Camardées Potiguar

Fotografia 7— Camarao Internacional servido no Restaurante Coco Bambu Beira-Mar
" ™™

Fonte: Restaurante Coco Bambu Beira-Mar
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ANEXO D - INTEIRO TEOR DO ACORDAO

Apelacgao Civel n° 2017.003523-2

Origem:
Apelante:
Advogado:
Apelado:

1* Vara Civel Nao Especializada da Comarca de Natal/RN
Camarodes Restaurante Ltda
Erick Wilson Pereira

Coco Bambu Frutos do Mar Comércio de Alimentos Ltda.EPP (antigo

Camardes Mucuripe Comércio de Alimentos Ltda.EPP)

Advogado:

Relator:

Hindenberg Fernandes Dutra

Desembargador Claudio Santos

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL.
APELACAO CIVEL. ACAO CAUTELAR INOMINADA E
ACAO ORDINARIA. JULGAMENTO SIMULTANEO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENCA SUSCITADA
PELA APELANTE. REJEICAO. MERITO: ALEGACAO DE
PRATICA DE CONCORRENCIA DESLEAL E VIOLACAO
DO CONJUNTO IMAGEM (TRADE DRESS) DE
ESTABELECIMENTO DA PARTE AUTORA. FLAGRANTE
SEMELHANCA DE FORMATACAO, DIAGRAMACAO E
LAYOUT DE CARDAPIOS, VESTIMENTAS DE GARCONS,
REFEICOES OFERECIDAS E ESTRUTURA
ARQUITETONICA  ENTRE OS  RESTAURANTES
PERTENCENTES  AOS  LITIGANTES, = GERANDO
CONFUSAO ENTRE OS CONSUMIDORES. ROBUSTEZ DO
CONJUNTO PROBATORIO JUNGIDO AOS AUTOS PELA
PARTE DEMANDANTE. EMAILS DE CONSUMIDORES E
FORNECEDORES, BEM COMO PROVAS TESTEMUNHAIS
QUE DEMONSTRAM A CONTRAFACAO (IMITACAO) DO
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MODELO DE NEGOCIO ADOTADO PELA PARTE AUTORA.
DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPOE. DANOS MORAIS
E MATERIAIS PRESUMIDOS. APLICACAO DO DISPOSTO
NO ART. 209 DA LEI N° 9.279/96. LUCROS CESSANTES A
SEREM ARBITRADOS EM LIQUIDACAO DE SENTENCA.
LESAO EXTRAPATRIMONIAL FIXADA EM R$ 50.000,00
(CINQUENTA MIL REAIS), EM ATENCAO AOS

PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. DECISAO SINGULAR
REFORMADA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO
APELO.

ACORDAO

Acordam os Desembargadores que integram a 1* Camara Civel
deste Egrégio Tribunal de Justigca, por maioria de votos, nos termos do Art. 323-A do
Regimento Interno desta Corte, em rejeitar a preliminar de prevengao do 6rgao julgador,
suscitada pela Apelante. Vencido o Desembargador Cornélio Alves, que acolha a
preliminar. A unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de nulidade da sentenca,
suscitada pela Apelante. No mérito, por maioria de votos, em conhecer e dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator, que integra o julgado. Vencidos os

Desembargadores Cornélio Alves e Ibanez Monteiro, que negavam provimento ao apelo.

RELATORIO

Trata-se de Apelacdo Civel que tem como parte recorrente
Camarodes Restaurante Ltda, Camardes Express Alimentos Ltda. e Camardes do Sertdo
Comércio Ltda., tendo como parte recorrida Coco Bambu Frutos do Mar Comércio de
Alimentos LTDA.- EPP (Antigo Camardes Mucuripe Comércio de Alimentos LTDA. - EPP),

interposta contra sentenga proferida pelo Juizo de Direito da 1* Vara Civel da Comarca de
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Natal, que, nos autos da Ac¢ao de Procedimento Ordinério, com Pedido de Liminar Especifica
da Lei de Propriedade Industrial n® 9.279/96, e da Ac¢do Cautelar Inominada (Processo n°
0015325-68.2009.8.20.0001), promovidas pelas ora Recorrentes, "em julgamento simultaneo
extinguiu ambos os processos com resolu¢do de mérito, rejeitando, em ambas as causas, todos
os pedidos autorais, dando total improcedéncia a presente a¢do inibitoria cumulada com
pedido de condenagdo por perdas e danos em decorréncia da hipotética utiliza¢do indevida de

marca, como assim, a titulo de reforco, a agdo cautelar inominada sob exame".

Nas razdes recursais (fls. 919/968), a parte demandante pugnou,
em sede de preliminar, a apreciagdo do agravo retido interposto quando da audiéncia de
instrucao e julgamento, bem como suscitou a prefacial de nulidade de sentenga, alegando
necessidade de produgdo de prova pericial, sob o argumento de que "a prova pericial a ser
realizada por especialista em propriedade industrial se mostra necessaria como forma de
identificar a imitagdo sistematica do trade dress, do cardapio, dos ingredientes e descrig¢do dos

pratos”.

No mérito, insurgiu-se contra a decisdo recorrida, argumentando

que:

a) a sentenca se calcou, em sintese, nos seguintes fundamentos:
"quanto a marca "CAMAROES" pontuou se tratar de "marca fraca", ndo sendo passivel de
exclusividade no uso da expressdo; quanto a violagcdo ao trade-dress do "CAMAROES
POTIGUAR" aduz ser caso de mera semelhanca entre estilos arquitetonicos (estilo rustico
chic), nao havendo copia, quanto a imita¢do de cardapios e uniformes, a sentenca reconhece
a identidade, mas conclui pela auséncia de registro de exclusividade, o que autorizaria a
copia; quanto ao site, concluiu pela ado¢do de padronagens rotineiras, ndo havendo copia de
conteudo dos sites, sendo algo comum a internet;, quanto a logomarca, pontuou inexistir

quaisquer semelhancas entre as logomarcas";

b) Ponderou que houve equivoco do magistrado sentenciante
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"quanto a aprecia¢do do acervo probante, em especial quando considerado o CONJUNTO de
fatores que levaram a consecu¢do do restaurante da Apelada, o que se denota, desde o inicio
da empreitada da Recorrida, o intuito de copiar um modelo de sucesso criado pelas Apelantes

na cidade do Natal";

c¢) Destacou que "ao levar-se em conta o conjunto de atos que
desencadeou a propositura desta agdo, conclui-se pelo ardil e ma-fé da Recorrida que
engendrou uma cadeia de atos ilicitos que culminou com a concepg¢do de verdadeira copia dos
restaurantes das Apelantes, com o claro intuito de aproveitar-se do sucesso do seu modelo de

gestdo, ocasionando, assim, a ocorréncia de diversos danos aos seus empreendimentos";

d) Sustentou que "desde o inicio do empreendimento é notoria a
real intengdo das Apeladas, qual seja, aliciar funcionarios das Recorrentes como forma de
copiar o seu modelo de negocios. Se ndo fosse assim, sequer seria necessario qualquer tipo de

visita ou ainda o aliciamento de funcionarios das Apelantes"’;

e) Afirmou que "como se ndo bastasse o amplo prejuizo causado
pela Recorrida as Recorrentes, pelo fato de ter copiado seus restaurantes, esta causou
prejuizos ao bom funcionamento de sua cozinha, posto que diversos funcionarios bem

treinados foram aliciados de forma maldosa para o restaurante da Apelada";

f) Asseverou que "os depoimentos das testemunhas foram de vital
importancia para confirmar tudo o que foi alegado na exordial, detalhando, assim, como todo
o0 esquema de reproducdo parasitaria do modelo de negocios das Recorrentes foi realizado, o

que 5o ratifica os atos de concorréncia desleal e violagdo marcaria realizados pela Apelada”;
g) Salientou que "a copia da marca mista, ou seja, o logotipo

criado pelas Recorrentes e devidamente registrado no INPI, ¢ que configura o ato ilicito, ja

que quebra a protegdo dada pela norma a referida criagdo";
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h) Aduziu que "a logomarca anteriormente adotada tinha o claro
intuito de confundir o mercado, associando os restaurantes das Recorrentes ao da Recorrida.
As pequenas diferengas realizadas consistiram numa verdadeira tentativa frustrada de

camuflar o ilicito praticado";

I) Esclareceu que "tal fato, aliado a todos os demais atos
maliciosos perpetrados pela Apelada, denotam sobremaneira a intencionalidade em
reproduzir um modelo de negocios de sucesso no Rio Grande do Norte, o que afronta

sobremaneira as disposi¢oes constantes no art. 124, XIX e XXIII, da Lei n° 9.279/96";

J) Narrou que "a copia ndo se restringiu tdo somente a marca das
Recorrentes. A Recorrida, seguindo o plano ardilosamente criado para plagiar o modelo de
negocios das Apelantes, também copiou a estrutura interna de um dos seus restaurantes. Nao
se trata aqui de simples tendéncia arquitetonico, ou uso de estilo "rustico chic", como constou
em senten¢ca. Em verdade, a propositura da demanda decorreu da copia do trade

dress/conjunto de imagem de seu estabelecimento";

1) Assinalou que "hd varias formas de conceber restaurantes no
estilo "rustico chic". Todavia, a Apelada preferiu copiar os elementos arquitetonicos, o
posicionamento das mesas, revestimentos, posicdo do balcdo em relagdo as mesas, padrdo do
piso, iluminagdo, aspecto visual dos uniformes dos gar¢ons, o cardapio e seu conteudo,

disposicao de elementos decorativos, dentre outros";

m) Disse que "o que realmente importa para configuragdo do ato
ilicito ¢ uma similitude apta a gerar confusdo na mente do consumidor, levando-o a crer se
tratar de filial e ndo de restaurante sem qualquer tipo de relagdo com as Apelantes, o que de
fato ocorreu, nos termos de diversas mensagens enviadas nos canais de comunica¢do das

Recorrentes (...)";

n) Acrescentou que "o conjunto de caracteristicas dos
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restaurantes, o layout dos cardapios e dos uniformes sdo protegidos pelo direito autoral,

independendo de registro, conforme preceituam os arts. 7°, X e XIll e 18 da Lei n°9.610/98";

0) Assentou que "basta uma andlise rapida dos cardadpios
constantes no acervo probante (fl. 131 — processo principal), para constatar se tratar de
verdadeira copia. Na verdade, inclusive pode-se concluir que ambos sdo idénticos,
pertencendo ao mesmo restaurante. Primeiramente, é de se ver que as fontes e seus tamanhos,
a formatagao, diagramacdo, layout e todos os demais aspectos que constituem um cardapio
foram copiados pela Apelada. E o que se depreende dos documentos acostados as fls.

118/131";

p) Aditou que "ndo se trata de semelhangas superficiais, mas de
copias, ipsis literis dos pratos, com seus ingredientes, modo de preparo etc. No total foram
encontrados mais de 40 (quarenta) pratos com descrigdo idéntica aos das Recorrentes (fls.

141/150 do processo principal)";

q) Alvitrou que "a copia das vestimentas dos garcons é mais um
ato de concorréncia desleal praticado pela Recorrida que, com toda certeza, tinha o claro
intuito de conceber restaurante o mais proximo possivel do modelo de negocios adotado pelas

Recorrentes”;

r) Declarou que "a Apelada, em tremendo ato de ma-fé, fez uso de
todo o modelo de negocios das Recorrentes, sem o consentimento destas, muitas vezes
prejudicando os restaurantes existentes em Natal e sem o pagamento de qualquer tipo de
contraprestagdo financeira. E mais, ao realizar tal ato, a Recorrida acaba por macular a
imagem das Recorrentes, na medida em que, diante da associagdo ja devidamente comprovada
no feito, um consumidor insatisfeito pelo servigo prestado em Fortaleza, certamente associard

o fato aos restaurantes das Apelantes";

Ao final, requereram o julgamento do agravo retido e o
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acolhimento da preliminar arguida, a fim de que fosse anulada a sentenca, com o retorno dos
autos a origem, para producdo de prova pericial. Caso contrario, pugnou pela reforma da

sentenca, julgando-se procedentes os pedidos contidos na inicial.
A parte apelada ofertou contrarrazdes ao apelo (fls. 978/1010),
postulando o ndo acolhimento do agravo, a rejeicdo da preliminar suscitada e, no mérito,

rebatendo os argumentos esposados no apelo, pleiteou o seu improvimento.

A 12* Procuradoria de Justica deixou de opinar no feito, por

entender ausente o interesse publico que justificaria sua intervencao. (fl. 1.015).
As fls. 1.0191.021, a apelada suscitou matéria preliminar de
possivel existéncia de prevencao de o6rgao julgador, postulando o pronunciamento sobre a
matéria.
E o relatorio.
VOTO

Verifico preenchidos os requisitos de admissibilidade.

PRELIMINAR DE PREVENCAO ARGUIDA PELA PARTE APELADA

Por meio da peticao de fls. 1.019/1021, a empresa Coco Bambu
Frutos do Mar Comércio de Alimentos Ltda,, ora apelada, requereu o pronunciamento deste
Relator acerca de fatos decorridos durante a tramitacdo do presente processo, que poderiam
redundar em modifica¢do de competéncia do Orgdo Julgador do recurso ora em debate, a teor

do que dispde o art. 154, inciso 111, do Regimento Interno desta Corte.

Entretanto, tendo em vista que a matéria ora proposta retrata
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discussao acerca do instituto da prevencao, impde-se sua analise como matéria preliminar.

Defende a demandada que a relagdo juridica havida nos autos ja
fora antecipadamente apreciada por esta Corte de Justica em outras oportunidades, por meio

dos recursos a seguir delineados:

Vinculada a Acdo Ordinaria n° 0020602-02.2008.8.20.000:

- Apelagao Civel n° 2009.002186-7 — 2 Camara Civel — Relator:
Des. Osvaldo Cruz

Vinculados a A¢dao Cautelar n° 0015325-68.2009.8.20.000:

- Acao Cautelar n° 2009.004260-3 — 2¢ Camara Civel — Relator:
Des. Osvaldo Cruz;

- Agravos de Instrumento n° 2009.006342-5, 2009.0008325-2 e
Reclamagdao n° 2010.010022-2, 3 Cdmara Civel — todos de

relatoria de Des. Saraiva Sobrinho.

Assim sendo, diante da distribui¢do de tais recursos aos
Desembargadores acima elencados, pugnou pela aplicagdo do disposto no art. 154, III, do

Regimento Interno desta Corte, que adiante se veé:

Art. 154. A distribui¢do atendera aos principios da publicidade e
da alternatividade, levada em consideracdo a competéncia da
Secdao Civel e das Camaras, observando as seguintes regras
(Redag¢do dada pela Emenda Regimental n° 20/2016, DJe de
20/04/2016):

()
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111 - O primeiro recurso protocolado no Tribunal tornard prevento

o Relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo

processo ou em processo conexo, ainda quando ndo conhecido ou

julgado o primeiro recurso;, (Reda¢do dada pela Emenda

Regimental n°20/2016, DJE de 20/04/2016)

Constata-se ndo ha como acolher o argumento sustentando pela

apelada, quanto a aplicagao do instituto da prevencao na hipdtese vertente, porquanto o Relator

da Apelagao Civel n® 2009.002186-7, Desembargador Osvaldo Cruz, ja se encontrava afastado

de suas fun¢des, em razao de aposentadoria, anteriormente a interposicdo do recurso ora em

debate.

Plenario desta Corte:

Sobre a matéria, oportuno trazer a colacao o seguinte julgado do

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETENCIA. PROCESSO TIDO COMO
CONEXO JA ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE, COM
DECISAO PROFERIDA POR DESEMBARGADOR
APOSENTADO. NOVO RECURSO INTERPOSTO
POSTERIORMENTE A APOSENTADORIA DO _ENTAO
RELATOR. __NAO-OCORRENCIA __DE ___ PREVENCAO.
INEXISTENCIA DE RISCO DE DECISOES CONFLITANTES.
INAPLICABILIDADE DO ART. 930, P. UNICO. DO NCPC.
CONHECIMENTO DO CONFLITO PARA DECLARAR A
COMPETENCIA DO DESEMBARGADOR SUSCITANTE. (TJRN
— Conflito Negativo de Competéncia n®2016.011289-2 — Rel. Des.

Claudio Santos — Orgdo Julgador: Presidéncia — Julg.
19/12/2016). (grifei)
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Ademais, faz-se mister asseverar que a aplicagdo da regra
insculpida no art. 154, III, do RI encontra-se prejudicada, haja vista a atuacdo do
Desembargador Saraiva Sobrinho atualmente junto a Camara Criminal deste Tribunal,
alteragdo ocorrida anteriormente a interposicdo do presente apelo, sendo certo que inexiste

macula acerca da distribuicdo do feito para esta 1* Camara Julgadora.

Assim sendo, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENCA SUSCITADA PELA APELANTE

Haja vista a matéria arguida na presente preliminar englobar o
objeto do agravo retido interposto pela parte autora em audiéncia de instrugdo e julgamento

(fls. 817/820), passo a apreciacdo somente da prefacial, em respeito a economia processual.

Pretende a parte autora que seja anulada a decisao singular, com o
retorno dos autos ao Juizo de origem, sob o argumento de que ha necessidade de produgao de
prova pericial na hipotese vertente, discorrendo que, para dirimir a controvérsia havida entre
as partes ora em litigio, "somente um profissional da area podera atestar as semelhancas
encontradas, em especial as copias do layout do cardapio, da identidade dos pratos e seus
ingredientes, bem como das logomarcas, atentando o profissional designado por esse MM.

Juiz, se as semelhangas encontradas foram realizadas de forma proposital”.

Conforme petigao de fls. 757/760, a parte autora pugnou pela
realizagdo de pericia por profissionais do Instituto Nacional de Propriedade Industrial — INPI,
sem detalhar de forma pormenorizada os elementos que deveriam ser objeto de andlise pelo

expert, configurando, portanto, pedido genérico.

Ocorre que, no presente caso, coaduno o entendimento esposado
pelo Juiz singular no sentido de que a pericia ¢ despicienda, tendo em vista que ha substrato

probatdrio suficiente nos autos para robustecer a convic¢do do julgador, além de restar
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evidenciado que as questdes sobre as quais se requer a opinido de profissional especializado

sdo de facil compreensao pelo homem médio.

Destarte, rejeito a prefacial.

MERITO

Conforme ja relatado, trata-se de Apelagcdo Civel interposta por
Camardes Restaurante Ltda., Camardes Express Alimentos Ltda. e Camardes do Sertdo
Comércio Ltda. contra sentenga proferida pela 1* Vara Civel da Comarca de Natal que, nos
autos da Acdo de Procedimento Ordindrio, com Pedido de Liminar Especifica da Lei de
Propriedade Industrial n® 9.279/96, e da Ac¢ao Cautelar Inominada (Processo n°® 0015325-
68.2009.8.20.0001), promovida pelas ora Apelantes em desfavor da Coco Bambu Frutos Do
Mar Comércio de Alimentos LTDA. - EPP (Antigo Camardes Mucuripe Comércio De

Alimentos LTDA. - EPP), julgou improcedente a pretensao autoral.

A presente demanda tem por escopo compelir a R¢ a deixar de
efetuar a alegada pratica de concorréncia desleal, configurada na imitacao flagrante do conjunto
de imagem ou trade dress (visual de apresentacao no mercado de determinado produto, servico,
estabelecimento ou marca) dos restaurantes das autoras, aliciamento de empregados e
colaboradores destas pela demandada, embaracando o regular exercicio de suas atividades

comerciais e agravando ainda mais a possibilidade de confusdo junto ao publico consumidor.

Destacam as postulantes que a ré cuidou de promover clara
reprodugao do seu modelo de negdcios, da logomarca, dos cardapios, dos uniformes de seus
funcionarios e at¢ mesmo de seu estilo arquitetonico, levando seus consumidores habituais a
deducdo equivocada de que o estabelecimento ora apelado faz parte do conglomerado
empresarial da parte autora, redundando, a seu ver, em concorréncia desleal, passivel de

reparagao.
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Entendo que a irresignacao das Apelantes merece prosperar.

Com efeito, ¢ cedigo que a Constitui¢ao Federal, ao contrario de
proibir a concorréncia empresarial, eleva-a a condi¢ao de principio constitucional, protegendo-

a e estimulando-a, consoante se vé em seu art. 170, inciso IV.

A repressao a pratica da concorréncia desleal ¢ feita em dois niveis
pelo direito, nas esferas penal (art. 195 da Lei n® 9.279/96 - Lei da Propriedade Industrial - LPT)
e civil (contratual ou extracontratual), de sorte que a legislacdo nacional veda a concorréncia

que nao atende aos principios da honestidade e corregdo comercial.

A respeito da matéria, insta trazer a lume as li¢des de Fabio Ulhoa

Coelho e de J. M Carvalho de Mendonga, respectivamente, na forma a seguir alinhada:

"(...) no caso de repressdo civil com fundamento contratual, o
concorrente desleal deve indenizar o empresario prejudicado, por
ter descumprido a obrigacdo decorrente de contrato entre eles.
(...) a propria lei (LPI, art. 209) prevé a possibilidade de o
prejudicado haver perdas e danos por atos de concorréncia
desleal ndo tipificados como crime, tendentes a prejudicar a
reputagdo ou os negocios alheios, criar confusdo entre
estabelecimentos comerciais ou entre produtos. (...) Tanto a
concorréncia regular quanto a desleal reunem os elementos que
a teoria classica da responsabilidade civil elegeu para
caracterizar a obrigagcdo de indenizar (dolo, dano e relagdo
causal). Contudo, somente uma dessas modalidade de
concorréncia — a desleal — esta apta a gerar responsabilidade
civil." (In Manual de Direito Comercial, 25* ed., Sao Paulo; Ed.

Saraiva, 2013, pp. 54-55)
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"Pratica concorréncia desleal 'todo aquele que procura,
fraudulentamente, induzir em erro a freguesia de outrem, que
tente usurpar os direitos legitimamente adquiridos por terceiros,

que, por atos ou fatos, usufrui lucros valendo-se da situacdo de

prestigio de seu rival, ou de sua habilidade ou de sua inteligéncia,

que cria intencional confusdo com os produtos ou
estabelecimentos adversos, no sentido de desacredita-los perante
o conceito publico”. (In Repertorio Enciclopédico do Direito

Brasileiro, vol. X, Editora Broxoi, p. 274). (grifamos)

Nas sociedades empresariais, faz-se mister prestigiar valores que
devem ser especialmente preservados no direito econdmico, em especial para garantir a
celeridade e a seguranga nos negocios juridicos realizados, como, também, para assegurar o
exercicio da atividade desenvolvida, por razdes de ordem econdmica, que impdem a
manutengdo da producdo de riquezas, do interesse dos trabalhadores, do fisco e da propria

sociedade civil.

Na espécie, vislumbro a pratica de concorréncia desleal, pela
empresa-ré, ora Recorrida, conduta contra legem consubstanciada na exploragdo de atividade
comercial no ramo de gastronomia, em que se verifica demasiada similitude de padronagem de
cardapios, pratos oferecidos, vestimentas de funciondrios e do aspecto geral da estrutura fisica
do restaurante pertencente a parte autora (fls. 13/14), de modo a confundir o consumidor,
levando-o a acreditar que tais estabelecimentos pertencem a mesma rede comercial. Sendo

vejamos.

Analisando os cardapios acostados aos autos (fls. 116/117),
constata-se que a lista de pratos oferecidos pela empresa demandada denota clara equivaléncia
com as refeicdes descritas nos menus dos estabelecimentos mantidos pela parte demandante,
sendo que tais cardapios ainda retratam profunda semelhan¢a quanto a formatagao,

diagramacgao e layout.
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Verifica-se, outrossim, que alguns fornecedores e consumidores,
por meio de emails (fls. 160/173), indagavam a parte autora se o estabelecimento inaugurado
na cidade de Fortaleza pelo demandado faria parte do "grupo Camardes" de Natal, merecendo
destaque a assertiva de um dos consumidores, ao declarar que "(...) tive uma professora doutora
la de Fortaleza que passou essa informagdo para a turma, informando que ndo é o mesmo
grupo mas que eles la simplesmente copiaram quase tudo de vocés e isso ¢ anti-ético até

demais."”

Restou evidenciado nos autos, inclusive por meio de testemunhas,
que funcionarios dos restaurantes da "rede camardes" foram instados a trabalharem na unidade
comercial demandada, tendo sido alguns deles contratados, notadamente aqueles treinados em

preparagao de refei¢des, para atuar no estabelecimento montado em Fortaleza.

A testemunha Frangois Schmitt informou que havia sido sondado
pelos dirigentes do estabelecimento-réu a montar um menu idéntico ao das demandantes na
cidade de Fortaleza, e que, em visita ao citado restaurante, constatou que as opgdes de pratos
contidos no carddpio eram praticamente os mesmos daqueles ofertados pelos restaurantes da

"rede camaroes" em Natal.

Ja o Sr. Celso Nascimento Borges, chefe de cozinha das autoras,
declarou que os ex-funcionarios destas, com quem anteriormente havido trabalhado e
atualmente exerciam sua fun¢do no empreendimento da ré, detinham conhecimento suficiente

para reproduzir os mesmos pratos oferecidos pela "rede Camardes" de Natal.

A marca adotada inicialmente pela entidade ré "Camardes Beira
Mar" (fl. 21) se assemelha indubitavelmente ao logotipo pertencente aos restaurantes da parte
demandante (fl. 20), de sorte que o consumidor desavisado seria levado a concluir que se trata

do empreendimento do mesmo conglomerado econdmico.
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Destarte, reputo configurada violagao ao trade dress - o qual pode
ser definido como o conjunto de elementos distintivos de produtos, servicos ou
estabelecimentos comerciais, que fazem com que o publico os identifique no mercado
consumidor - dos restaurantes mantidos pela parte autora na hipdtese vertente, posto que a
similitude entre os empreendimentos comerciais pertencentes a ambos os litigantes manifesta-
se desde a flagrante semelhanca dos cardapios, dos pratos, vestimenta dos gargons e até o
projeto arquitetonico adotado, denotando pratica de indubitdvel contrafacdo por parte da

entidade-ré, suscetivel de reparagao.

Trago a lume os seguintes arestos acerca do tema:

Ementa: PROPRIEDADE INTELECTUAL Concorréncia desleal
Pleito fundado em violagdo da 'trade-dress' da autora
Improcedéncia da acgdo, pelo fato de a autora apenas haver
requerido o registro da marca mista, ainda ndo obtido Reforma

que se impoe - Protecdo ao conjunto-imagem que deve ser feita

com base na concorréncia desleal O simples depdsito do pedido

de vregistro ja autoriza a salvaguarda do trade-dress

Caracterizacdo, outrossim, de concorréncia desleal, ante a

semelhanca dos aspectos externos dos produtos, destinados ao

mesmo mercado de consumo Utilizacao das mesmas cores, na

mesma disposicdo, apta a confundir o consumidor Perdas e

danos devidos, a serem aferidos no ambito de liquidacdo de
senten¢a Danos morais caracterizados, fixados em R$ 15.000,00
Apelo da ré, que objetivava a majoragdo dos honorarios
advocaticios, prejudicado Apelo da autora provido. (TJ-SP - APL
00119816620138260100 - Rel. Ramon Mateo Junior — 2“ Camara
Reservada de Direito Empresarial — Julg. 12/12/2014).
(destaquei)
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Ementa: APELACAO CIVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
ACAO DE ABSTENCAO USO DE MARCA MISTA CUMULADA
COM PERDAS E DANOS. USO INDEVIDO DE EMBALAGENS
DE BALAS REGISTRADAS. TRADE DRESS. CONFUSAO
CARACTERIZADA. CONCORRENCIA DESLEAL. PREJUIZO
MATERIAL CONFIGURADO. APURACAO EM LIQUIDACAO
DE SENTENCA. APELO CONHECIDO E PROVIDO, EM
PARTE. RECURSO  ADESIVO NAO  CONHECIDO.
RECOLHIMENTO DO PREPARO APOS A INTERPOSICAO DO
RECURSO. DESERCAO. POR UNANIMIDADE, DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA E NAO
CONHECERAM DO RECURSO ADESIVO.

(Apelagao Civel N° 70039585534, Décima Quinta Camara Civel,

Tribunal de Justica do RS, Relator: Angelo Maraninchi
Giannakos, Julgado em 13/03/2013). (destaquei)

Sobreleva-se nos autos o fato de que a parte ré envidou esforgos a
fim de reproduzir o modelo de negocios da parte demandante, tentando valer-se da bem
alicercada situacdo no mercado desta para promover e garantir boa reputacdo de seu
empreendimento perante os consumidores, a despeito de inexistir qualquer liame contratual
entre os litigantes, razao pela qual entendo pertinente a modificacao do julgado, a fim de elidir

a condenavel pratica de concorréncia desleal.

H4 de se consignar que, acaso vivenciada pelo consumidor uma
situagdo de ma prestagdo de servigos e/ou insatisfacdo com a refeicdo oferecida pelo
estabelecimento-réu, restard maculada a imagem do empreendimento mantido pela parte

autora, vez que o cliente insatisfeito, por dbvio, associara a ma conduta perpetrada pelo Uma

vez evidenciada a concorréncia desleal, importa ponderar que o tema atinente a reparagao dos danos dela

decorrentes.

restaurante demandado a '"rede camardes" pertencente as

74



postulantes.

Uma vez evidenciada a concorréncia desleal, importa ponderar
que o tema atinente a reparagdo dos danos dela decorrentes encontra-se disciplinado pelo art.

209 da Lei 9.279/96, o qual ostenta a seguinte redacao:

"Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver
perdas e danos em ressarcimento de prejuizos causados por atos
de violagdo de direitos de propriedade industrial e atos de
concorréncia desleal ndo previstos nesta Lei, tendentes a
prejudicar a reputagdo ou os negocios alheios, a criar confusdo
entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de

servigo, ou entre os produtos e servi¢os postos no comércio."

O citado dispositivo legal nao apresenta nenhuma condicionante
da reparacao do dano material a prova do efetivo prejuizo, sendo desnecessaria a comprovagao
dos danos suportados pela parte prejudicada. A perda material, portanto, ¢ presumida,
autorizando-se, em conseqiiéncia, a sua reparacao, € o seu valor, notadamente no que pertine

aos lucros cessantes, sera determinado em liquidacao de sentenca.

Na hipodtese vertente, o fundamento da reparacao esta na evidente
imitacdo (contrafacdo) do conjunto imagem do estabelecimento comercial mantido pela parte
autora, induzindo o consumidor a erro, vez que o condiciona a acreditar tratar-se de restaurante
pertencente & mesma "rede Camardes" existente na cidade de Natal, que ja goza, ha anos, de

boa reputacao perante a clientela.

A esse proposito, impde-se trazer a colagdo os seguintes arestos

do STJ:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE
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INDUSTRIAL. MARCA. USO INDEVIDO. CLIENTELA.
DESVIO. CONCORRENCIA DESLEAL CARACTERIZADA.
DEVER DE REPARACAO. TUTELA INIBIT ORIA. ATOS
CONTRARIOS A LEI. SUSTACAO.

1. Pretensdo que se resume ao reconhecimento da pratica de atos
de concorréncia desleal e do dever de reparar os danos dai
decorrentes, exsurgindo a tutela inibitoria como mera
consequéncia, limitada a determinacdao de medidas suficientes a
sustacdo dos atos contrarios a lei.

2. Pratica atos de concorréncia desleal, a ensejar o

ressarcimento dos prejuizos causados, quem emprega meio

fraudulento para desviar, em proveito proprio ou alheio,

clientela de outrem e guem usa, indevidamente, nome comercial

e demais elementos caracterizadores da marca.

3. O simples uso da expressdo "URBANQO", tomado de maneira
isolada dos demais aspectos faticos da lide, nao justificaria
reconhecer a autora o direito de exclusividade, mesmo havendo
requerido o registro em primeiro lugar, por se tratar de
expressdo propria do verndaculo e sem nenhum significado
especial.

4. Hipotese em que a prdatica de concorréncia desleal pelo

uso indevido de marca e pelo desvio de clientela foi

exaustivamente comprovada nos _autos, ndo apenas pelo

simples uso, pela ré, da expressio "URBANO", mas pela

conjugacgdo desse fato com a utilizacdo de cores e layout que

apresentam enorme semelhanca com os padroes adotados pela

autora, com a declarag¢do dos proprios idealizadores do site de
que se valeram desse artificio para serem reconhecidos no
mercado eletronico e com a contratacdo de links patrocinados

adotando-se  como  palavra-chave a expressio "PEIXE
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URBANOQ" e suas variacoes.

5. Necessidade premente de regulamenta¢do do mercado de
links patrocinados em razdo dos abusos cometidos nesta
seara, em decorréncia do uso ndo autorizado de palavras-
chaves associadas a marcas que gozam de maior prestigio.

6. Ainda que a legisla¢do atual ndo des¢a a minucias, a ponto
de regulamentar inteiramente o mercado de links patrocinados,
incumbe ao aplicador da lei, mediante analise do caso concreto,
verificar se tal pratica, em determinadas situagoes, configura
hipotese de concorréncia desleal, por qualquer da modalidades
previstas no art. 195 da Lei n° 9.279/1996.

7. Recurso especial de PEIXE URBANO WEB SERVICOS
DIGITAIS LTDA parcialmente provido.

8. Recurso especial de HOTEL URBANO VIAGENS E
TURISMO S.A. Ndo provido.

9. Recurso adesivo interposto por PEIXE URBANO WEB
SERVICOS DIGITAIS LTDA prejudicado. (STJ - Resp
1606781/RJ— Rel. P/ o Acorddo: Min. Ricardo Villas Béas Cueva
— Terceira Turma — Julg. 13/09/2016). (destaquei)

"Direito comercial e processual civil. Recurso especial.
Concorréncia desleal e desvio de clientela. Embargos
declaratorios. Omissdo. Auséncia. Reexame de provas.
Inadmissibilidade. Inépcia da inicial. Inocorréncia. Danos
materiais. Comprovagdo. Presuncdo - Ausentes os vicios do art.
535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaragao.

- E inadmissivel o reexame de fatos e provas em recurso especial.
- Verificada a existéncia de causa de pedir, ndo ha reconhecer-se
a inépcia da inicial na presente hipotese.

- O art. 209 da Lei 9.279/96 autoriza a repara¢do por danos
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materiais advindos de atos de concorréncia desleal que importem
desvio de clientela pela confusdo causada aos consumidores.

- A reparacdo ndo esta condicionada a prova efetiva do dano,

pois os atos de concorréncia desleal e o consequente desvio de

clientela provocam, por si sos, perda patrimonial a vitima.

Recurso especial ndo provido". (REsp 978.200/PR, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
19/11/2009, DJe 02/12/2009). (destaquei)

Nessa esteira, a outra conclusao nao se pode chegar senao a de que
o dispositivo autoriza a reparagdo material, pela ocorréncia do ato de concorréncia desleal,
dispensando a comprovagao do dano, o qual ¢ presumido, e decorre da diivida que ¢ imposta

aos consumidores pela confusdo entre empreendimentos/estabelecimentos e/ou produtos.

Por oportuno, cite-se o seguinte trecho, extraido do precedente
supra mencionado. A conferir: "Alids, esse foi o posicionamento adotado no REsp 466.761/RJ,
de minha relatoria, ocasido em que a 3“ Turma entendeu que o art. 209 da Lei 9.279/96, em
hipoteses de contrafagdo de produto, ndao condiciona a reparagdo dos danos materiais a prova
da comercializagdo dos produtos fabricados (Resp 466.761/RJ, DJ de 04/08/2003)". (REsp
978.200/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
19/11/2009, DJe 02/12/2009).

Em conclusdo, deve-se consignar que a reparagdo material em
comento ndo esta condicionada a prova efetiva do dano, pois os atos de concorréncia desleal
propicia, por si sO, perda patrimonial a vitima. A discussdo travada apresenta suas
peculiaridades, visto que nao se referiu a prova dos danos materiais, mas a efetiva verificagao
dos elementos necessarios a caracterizacdao dos referidos danos, em meio a pratica de atos de
concorréncia desleal e de clara contrafacdo, de sorte que tais elementos foram perfeitamente
identificados, sendo medida de justica reconhecer o direito das recorrentes a reparagao

patrimonial a que fazem jus.
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No que pertine aos danos morais, registre-se que, para sua
configuragdo, ndo se necessita da demonstracao do prejuizo, e sim da prova do fato que deu
ensejo ao resultado danoso a moral da vitima, fato esse que deve ser ilicito e guardar nexo de

causalidade com a lesdo sofrida.

Assim, verifica-se que no caso em tela se trata de danum in re ipsa,
o qual prescinde de prova da ocorréncia de prejuizo concreto, que, na questao em debate, se

presume, conforme as regras de experiéncia comum.

Na li¢do de Sérgio Cavalieri Filho, tem-se a compreensdao da
desnecessidade de prova quando se trata de dano moral puro (in Programa de Responsabilidade

Civil, 5* ed., 2003, p. 100/101):

"..por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral
ndo pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a
comprovagdo do dano material. Seria uma demasia, algo até
impossivel exigir que a vitima comprove a dor, a tristeza ou a
humilhagdo atraves de depoimentos, documentos ou pericia; nao
teria ela como demonstrar o descrédito, o repudio ou o
desprestigio através dos meios probatorios tradicionais, o que
acabaria por ensejar o retorno a fase da irreparabilidade do dano
moral em razdo de fatores instrumentais.

()

Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa, deriva
inexoravelmente do proprio fato ofensivo, de tal modo que,
provada a ofensa, ipso facto estd demonstrado o dano moral a
guisa de uma presungdo natural, uma presun¢do hominis ou facti

que decorre das regras de experiéncia comum”.
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A esse respeito, merece destaque o seguinte julgado:

EMENTA: APELACAO. CONCORRENCIA DESLEAL.
TRADE-DRESS. REPRODUCAO DE CARACTERISTICAS
DE APRESENTACAO DO PRODUTOQ. ATUACAO DENTRO
DE UM MESMO MERCADO. INDUCAO A ERRO DE
CONSUMIDOR.  DANO  MATERIAL E  MORAL
PRESUMIDOS. PRECEDENTES. REDIMENSIONAMENTO
DO ARBITRAMENTO A TITULO DE DANO MORAL.
DIMINUICAO DE R$100.000,00 (CEM MIL REAIS) PARA O
MONTANTE DE R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS). VALOR
CONSENTANEO COM A CIRCUNSTANCIAS FATICAS E COM
A JURISPRUDENCIA. REDUCAO DOS HONORARIOS
ADVOCATICIOS DO PATAMAR DE 20% (VINTE POR CENTO)
PARA 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA
CONDENACAO. MANUTENCAO DOS DEMAIS TERMOS DA
SENTENCA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
UNANIMIDADE. (TJ-AL - APL 00103980220058020001 - Rel.
Des. Alcides Gusmdo da Silva — 3 Camara Civel — Julg.
10/03/2016). (destaquei)

A indenizagdo por dano moral objetiva compensar a dor moral

sofrida pela vitima, punir o ofensor e desestimular a ocorréncia de outros episddios dessa

No nosso ordenamento juridico, essa fixacao ficou entregue ao

prudente arbitrio do juiz, que, levando em conta critérios doutrindrios e jurisprudenciais, deve

apresentar uma proporcionalidade com a lesdo a honra, a moral ou a dignidade do ofendido,

atentando, ainda, para as circunstancias do fato, de maneira que a reparagdo ndo se converta

em fonte de enriquecimento, nem seja inexpressiva.
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Destarte, seu arbitramento ¢ questao de dificil analise, pois ndo ha
como se aferir monetariamente o valor exato a cobrir a eventual ofensa ao lesado; ndo existem
critérios objetivos, devendo prevalecer a subjetividade, ou melhor, devendo ser observado em
cada caso a repercussao do dano, as condi¢gdes financeiras da parte que causou o ilicito e as do

ofendido, devendo sempre se buscar um valor justo.

Sendo assim, em ateng¢do aos principios da razoabilidade e
proporcionalidade, entendo que deva ser arbitrado o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais), a titulo de indenizacdo por danos morais em favor das demandantes, tendo em vista as

especificidades do caso em comento.

De todo o exposto, conheco do recurso para dar-lhe provimento,
reformando-se a sentenca atacada, a fim de julgar procedente a pretensao autoral, determinando
que a parte ré: cesse a pratica de atos de concorréncia desleal, abstendo-se, definitivamente, de
utilizar qualquer marca, configuragdo ou estruturagao similar a aparéncia dos estabelecimentos
das autoras, sob pena de multa diaria no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao
montante de R$ 1.000.000,00 (um milhdo de reais); abstenha-se de comercializar ou realizar
atividade que possa, de qualquer modo, dar a impressdao ao publico de que o estabelecimento
da demandada seria associado, licenciado ou filiado as demandantes, entregando a estas, para
destruicao, o material apreendido e qualquer outro que estabelecga relacao direta e/ou indireta
com as ora Recorrentes. Condeno, outrossim, a parte postulada, ora Apelada, ao pagamento de
indenizacdo por perdas e danos, com fulcro no art. 209 da Lei 9.279/96, consubstanciados em
lucros cessantes, a serem fixados em liquidagdo de sentenca, e, ainda, ao pagamento da quantia
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a titulo de indenizagdao por danos morais em favor das
postulantes. Ratifico a decisdo liminar proferida (fls. 102/103) em sede da acgdo cautelar

inominada (Processo n° 0015325-68.2009.8.20.0001) promovida pelas demandantes.

Condeno a parte demandada ao pagamento das custas processuais

e honoréarios advocaticios, estes fixados em 10% do valor da condenacao, a teor do que dispde
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o art. 85, § 2°, do CPC, porém, majoro a verba honoraria ora fixada, para o percentual de 12%
(doze por cento) do valor da condenacao, em atengao ao comando inserto no art. 85, § 11, do

novo CPC.

E como voto.

Natal, 14 de dezembro de 2017.

Desembargador CORNELIO ALVES

Presidente/Vencido

Desembargador CLAUDIO SANTOS
Relator

Desembargador IBANEZ MONTEIRO
Vencido

Doutor JOAO VICENTE SILVA DE VASCONCELOS LEITE
Promotor de Justica em Substitui¢do a 14* Procuradoria de Justica

Apelagao Civel n° 2017.003523-2

Apelante: Camardes Restaurante Ltda e outros

Advogado:  Erick Wilson Pereira (OAB n° 2723/RN) e outros

Apelado: Coco Bambu Frutos do Mar Comércio de Alimentos Ltda. E.P.P.
Advogado:  Hindenberg Fernandes Dutra (OAB n° 3838/RN) e outros
Relator: Desembargador Claudio Santos

Vogal: Desembargador Cornélio Alves
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Da preliminar

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL E
PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. PREVENCAO DE
ORGAO JULGADOR. ARGUICAO ANTES DO
JULGAMENTO. AUSENCIA DE PRECLUSAO. PRIMEIRO
RECURSO INTERPOSTO NO MESMO PROCESSO DE
ORIGEM RELATADO POR OUTRO DESEMBARGADOR E
JULGADO POR OUTRA CAMARA CIVEL. PRESENTE
RECURSO DISTRIBUIDO NA VIGENCIA DA NOVA LEI
PROCESSUAL CIVIL. ART. 930, PARAGRAFO UNICO,
DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL C/C ART. 154, 11, DO
REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE.
REDISTRIBUICAO QUE SE IMPOE. ACOLHIMENTO DA
PRELIMINAR. MERITO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
PRETENSAO INIBITORIA. PROIBICAO DE USO DOS
ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA MARCA.
PRETENSOES INDENIZATORIAS. DANO MORAL PELA
MACULA A BOA IMAGEM DA MARCA. PERDAS,
DANOS E LUCROS CESSANTES ADVINDOS DA
CONCORRENCIA DESLEAL E DA UTILIZACAO
INDEVIDA DA MARCA. "RESTAURANTE CAMAROES".
MARCA FRACA. AUSENCIA DE EXCLUSIVIDADE.
OFENSA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL NAO
CONFIGURADA. MANUTENCAO DA SENTENCA.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

VOTO-VOGAL

Na sessdo ordinaria desta Camara Civel, ocorrida no dia 21 de
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setembro de 2017, diante da apresentagdo, pela parte apelada, de peticdo pugnando pela
redistribui¢do dos autos a 2* Camara Civel deste Tribunal de Justica, por prevengao de
Orgéo Julgador, foi determinada, a unanimidade de votos, a retirada de pauta do feito, a fim
de que o inclito Relator adotasse as providéncias cabiveis.

Trazido nesta data em mesa para julgamento, voto no sentido de
que o prefalado requerimento deve ser analisado como questdo preliminar que, adianto, no
meu entendimento deve ser acolhida.

Isso porque, consultando tanto a peticdo do apelado como os
Sistemas de Tecnologia da Informacao desta Corte, observa-se que, de fato, o primeiro
recurso interposto no processo principal de origem, de registro cronoldgico n°
2009.002186-7, foi distribuido ao Juiz Convocado Ricardo Tinoco de Goées (que ocupava
o assento do entdo Desembargador Osvaldo Cruz), em 16 de margo de 2009, sendo julgado
pela 2* Camara Civel do TJRN em 28 de abril daquele mesmo ano.

Tendo sido a presente Apelagdo Civel distribuida neste Tribunal
de Justica em 05 de abril 2017, ou seja, ja na vigéncia do novo Cédigo de Processo Civil,

devem prevalecer as regras de distribuicdo nele dispostas, in verbis:

Art. 929. Os autos serdo registrados no protocolo do tribunal no dia
de sua entrada, cabendo a secretaria ordenda-los, com imediata
distribuicdo.

Paragrafo unico. A critério do tribunal, os servigos de protocolo
poderdo ser descentralizados, mediante delegag¢do a oficios de

Jjustica de primeiro grau.

Art. 930. Far-se-a a distribui¢do de acordo com o regimento interno
do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrénico e
a publicidade.

Paragrafo unico. O primeiro recurso protocolado no tribunal
tornard prevento o relator para eventual recurso subsequente

interposto no mesmo processo ou em processo conexo. (destaquei)
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Nao ha, outrossim, que se falar em preclusdo da matéria pelo

fato de ndo constar a preliminar nas contrarrazdes ao apelo, porquanto a apresentacdo destas

se da em momento anterior a distribuicao.

Também descabe falar em preclusao pelo fato de eventualmente

terem sido outros recursos interpostos no mesmo processo de origem distribuidos a outros

Orgaos Julgadores (Tribunal Pleno, outras Camaras Civeis), uma vez que o prefalado

regramento s passou a vigorar a partir do advento da Lei n® 13.105/2015, somente para

recursos protocolados apds sua efetiva vigéncia.

vejamos:

Nesse sentido entende o Tribunal Pleno desta Corte, sendo

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETENCIA. RECURSO DISTRIBUIDO SOB
A EGIDE DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. REGRA
DE PREVENCAO RECURSAL PREVISTA NO PARAGRAFO
UNICO DO ART. 930 DO NOVO CODIGO DE PROCESSO CIVIL
(LEI 13.105/2015). INAPLICABILIDADE AOS RECURSOS
DISTRIBUIDOS EM DATA ANTERIOR A SUA ENTRADA EM
VIGOR. ATO PROCESSUAL DE DISTRIBUICAO JA REALIZADO
E CONSUMADO SOB O REGRAMENTO DO CPC/1973. NORMA
DE PREVENCAO RECURSAL QUE DEVE OBEDECER AO
PRINCIPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. CONHECIMENTO DO
CONFLITO PARA DECLARAR A COMPETENCIA DO
DESEMBARGADOR SUSCITADO. (TJRN; Conflito Negativo de
Competéncia n° 2016.016643-1; Tribunal Pleno; Rel. Des. Claudio
Santos - Presidente, j. 19/12/2016)

Por fim, a prevengio de Relator e de Orgdo Julgador, além de

poder ser reconhecida de oficio, pode, nos termos da jurisprudéncia do Superior Tribunal
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de Justica, ser arguida por qualquer das partes até o inicio do julgamento, o que na espécie
ocorreu, considerando que a peticdo do apelado foi apresentada antes da Sessdo de
Julgamento do dia 21/09/2017, razao pela qual, inclusive, o feito foi retirado da pauta.
Diante do exposto, e objetivando sobretudo evitar eventuais
argiliicoes de nulidade, voto pelo acolhimento da preliminar suscitada pelo apelado, com
a conseguinte redistribuicdo do feito a 2* Camara Civel deste Tribunal de Justica, por
prevengdo de Orgdo Julgador, para ser Relatado pelo Desembargador que hoje ocupa o

assento antes ocupado pelo Desembargador Osvaldo Cruz.

Do mérito

Na hipotese de ser superada a preliminar suscitada pelo apelado
e operada a analise do mérito recursal, entendo que deve ser o apelo desprovido, pelos
argumentos que seguem.

A discussao meritoria, a toda evidéncia, orbita a discussao sobre
o uso da denominagdo "Camardes", registrado pela REDE CAMAROES — Camardes
Restaurante Ltda., Camardes Express Alimentos Ltda. e Camardes do Sertdo Ltda. — e dos
elementos supostamente caracterizadores da marca, incluindo a logomarca, os produtos
ofertados, os desenhos e formatos dos cardapios, prédios e, finalmente, os uniformes dos
funciondrios, pela empresa Camardes Mucuripe Comércio de Alimentos Ltda. EPP.

A pretensdo autoral, com efeito, se alicer¢a sobre o suposto
direito de exclusividade da marca e dos elementos "individualizadores" acima apontados.
Em outras palavras, para que fossem concedidas as tutelas pleiteadas, necessariamente
deveria existir o direito de exclusividade alegado.

Ocorre que, analisando a questao de fundo, concluo que a marca
"Camardes", registrada pelas apelantes, insere-se no conceito de "marca fraca", tendo em
vista que constitui expressdo de uso comum da lingua portuguesa, a qual designa
genericamente centenas de crustaceos da ordem dos decépodes. Neste sentido, ¢ pacifica a

jurisprudéncia do Superior Tribunal de Justica:
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AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO
MARCARIO.  UTILIZACAO DE  MARCA  EVOCATIVA.
IMPOSSIBILIDADE DE RESTRICAO. SUMULA N° 7 DO STJ. 1.
Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressdo de uso
comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva
atraem a mitigac¢do da regra de exclusividade do registro e podem
conviver com outras semelhantes. Precedentes do STJ. 2. Na hipotese
vertente, consoante a dic¢do do Tribunal a quo, o vocabulo insalata,
em que pese o fato de ndo ser comum no verndaculo, é expressdo
corriqueira no idioma italiano, significando, simplesmente,
"salada". Dessa forma, ndo é possivel a apropria¢do exclusiva da
marca, maxime ante o cardter corrente e habitual que permeia a
expressdo nupercitada. 3. Ademais, consoante se observa na
transcrigdo do acorddo proferido pela Corte de origem, a
possibilidade de utilizar-se a expressdo designativa da marca
INSALATA ocorreu com fulcro no contexto fatico-probatorio
acostado aos autos, razdo pela qual incide o obice previsto na
Sumula n° 7/STJ. 4. Agravo interno ndo provido. (Aglnt no REsp
1338834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, QUARTA
TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017)

COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA
EVOCATIVA. REGISTRO NO INPI. EXCLUSIVIDADE.
MITIGACAO. POSSIBILIDADE. 1. Marcas fracas ou evocativas,
que constituem expressdo de uso comum, de pouca originalidade,
atraem a mitiga¢do da regra de exclusividade decorrente do registro,
admitindo-se a sua utilizagdo por terceiros de boa-fé. 2. O monopolio
de um nome ou sinal genérico em beneficio de um comerciante
implicaria uma exclusividade inadmissivel, a favorecer a detengdo e
o exercicio do comércio de forma unica, com prejuizo ndo apenas a

concorréncia empresarial - impedindo os demais industriais do ramo
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de divulgarem a fabrica¢do de produtos semelhantes através de
expressoes de conhecimento comum, obrigando-os a busca de nomes
alternativos estranhos ao dominio publico - mas sobretudo ao
mercado em geral, que teria dificuldades para identificar produtos
similares aos do detentor da marca. 3. A linha que divide as marcas
genéricas - ndo sujeitas a registro - das evocativas é extremamente
ténue, por vezes imperceptivel, fruto da propria evolu¢do ou
desenvolvimento do produto ou servi¢o no mercado. Ha expressoes
que, ndo obstante estejam diretamente associadas a um produto ou
servico, de inicio ndo estabelecem com este uma relacdo de
identidade tdao proxima ao ponto de serem empregadas pelo mercado
consumidor como sinonimas. Com o transcorrer do tempo, porém, a
medida em que se difunde no mercado, o produto ou servigo pode vir
a estabelecer forte relagdo com a expressdo, que passa a ser de uso
comum, ocasionando sensivel reducdo do seu carater distintivo.
Nesses casos, expressoes que, a rigor, ndo deveriam ser admitidas
como marca por for¢a do obice contido no art. 124, VI, da LPI,
acabam sendo registradas pelo INPI, ficando sujeitas a terem sua
exclusividade mitigada. 4. Recurso especial a que se nega
provimento. (REsp 1315621/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 13/06/2013)

Em caso notadamente semelhante ao dos presentes autos, no

mesmo sentido decidiu aquela Corte:

RECURSO ESPECIAL - PROPRIEDADE INTELECTUAL - ACAO
ORDINARIA DE ANULACAO DE ATO ADMINISTRATIVO
EMANADO DO INPI - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE,
MANTENDO O INDEFERIMENTO E ARQUIVAMENTO DO
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE MARCA - SENTENCA
REFORMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, A FIM DE
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RESTABELECER O CURSO REGULAR DO PROCEDIMENTO DE
REGISTRO DO SINAL DISTINTIVO - IMPOSSIBILIDADE DE
APROPRIACAO DE ELEMENTO COMUM - PROTECAO A
LIVRE INICIATIVA E COMBATE A CONCORRENCIA
DESLEAL - MARCA FRACA, SEM ORIGINALIDADE
MARCANTE OU  CRIATIVIDADE EXUBERANTE -
IMPOSICAO DE  CONVIVENCIA  COM  OUTRAS
SEMELHANTES - PRECEDENTES - RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO. Ac¢do ordinaria de anulacdo de ato administrativo
proferido pelo INPI que indeferiu e arquivou o requerimento de
registro de sinal distintivo: "CLASSIFICADAS AMARELAS". Pedido
julgado improcedente, a fim de manter a exclusdo registral
determinada pelo orgdo administrativo. Sentenga reformada pelo
Tribunal de origem, determinando o restabelecimento do curso
regular do procedimento instaurado perante o INPI para o registro
da marca - "CLASSIFICADAS AMARELAS" -, ao fundamento de ser
signo distintivo formado por elemento comum inapropriavel. 1.
Conflito entre marcas: "PAGINAS AMARELAS" e "LISTAS
AMARELAS" versus "CLASSIFICADAS AMARELAS". Os sinais
distintivos em andlise sdo constituidos por elemento comum
inapropriavel que expressa caracteristica essencial do objeto
comercializado, razao pela qual dar exclusividade ao seu uso a bem
da recorrente atenta contra a livre iniciativa, tendo em vista a
inexoravel dificuldade de inser¢do de novos bens de consumo
congéneres no mercado, mormente, pela impossibilidade de
denomina-los por aquilo que eles realmente sdo em sua esséncia. 1.1
Registre-se que o uso de elemento comum descritivo do servigo
prestado - "AMARELAS" - traz a mente do consumidor a imediata
associagdo de caracteristica do objeto comercializado. Contudo a
vantagem comercial advinda deste expediente atrai, em contra

partida, o onus de se criar um sinal distintivo fraco, sem
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originalidade marcante ou criatividade exuberante, o que, em ultima
andlise, impoe a sua convivéncia com outros simbolos comerciais
formados pela expressdo comum - "AMARELAS". 2. Importa
assinalar ser possivel o registro perante o Instituto Nacional de
Propriedade Industrial - INPI de marca formada pela combinagdo
de dois ou mais termos genéricos, desde que esta jun¢do se revista
de carater original e distintivo. Embora este tipo de signo comercial
seja passivel de protecdo juridica, a tutela destinada a ele tem
abrangéncia menor, por ter a nova marca em sua génese elementos
comuns inapropriaveis. Isto é, mesmo sendo defeso a reprodugdo e
a utilizagdo integral de marca composta por elementos comuns, este
sinal comercial tera que conviver no mercado com outros signos
comerciais semelhantes a ele, pois a vantagem de incorporar a
marca caracteristica descritiva do objeto comercializado atrai, em
contra partida, o onus de se criar um sinal distintivo fraco, sem
originalidade marcante ou criatividade exuberante. 3. E notério que
o contraste estabelecido pela superposi¢do da cor preta sobre a
amarela tem o efeito de destacar as informagoes inseridas em texto
assim formatado. Nao é de hoje que esta técnica é usada por revistas,
jornais e demais periodicos, sobretudo quando se destina a anuncios
comerciais, pois da maior legibilidade a publica¢do, favorecendo a
concentragdo do leitor. 3.1. Embora a recorrente alegue ser pioneira
na utilizagdo deste tipo de recurso grdfico para vinculagdo de
noticias, ndo é possivel obstar a criagdo e o registro de outras
marcas semelhantes, pois os signos marcarios em andlise sdo
compostos por elementos comuns, cujo uso é impossivel vedar ou dar
exclusividade, dai que ndo ha como conceder tutela a pretensdao que
objetiva a apropriac¢do de coisa inexoravelmente comum. 4. Proibir
o registro e a utiliza¢ao da marca "CLASSIFICADAS AMARELAS",
segundo a pretensdo da recorrente, prejudicaria a livre

concorréncia, pois a recorrida e, de maneira reflexa, todos os demais
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empresarios que comercializam anuncios em folhas de cor amarela
teriam grandes dificuldades para inserirem seus produtos no
mercado, uma vez que a expressio "AMARELAS" designa
caracteristica essencial do objeto comercializado 5. Aponte-se,
ainda, a suficiéncia da distintividade das marcas em analise. Os
elementos "PAGINAS" e "LISTAS" possuem contetido fonético e
grafico aptos a se distinguir da expressdo "CLASSIFICADAS", razdo
pela qual os sinais distintivos "PAGINAS AMARELAS" e "LISTAS
AMARELAS" podem conviver com a marca "CLASSIFICADAS
AMARELAS". 6. Ademais, ndo se vislumbra confusdo apta a
conduzir o consumidor a erro, pois os simbolos marcarios em
questao tém distinguibilidade propria, uma vez que a utiliza¢do das
expressoes "PAGINAS", "LISTAS" e "CLASSIFICADAS" mostra-se
satisfatoria para discriminar os empresarios fornecedores de
servigos congéneres, bem como possuem habilidade suficiente a
particularizar cada produto posto no mercado. 7. Recurso especial
desprovido. (REsp 1107558/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 06/11/2013)

Consoante acertadamente tém decidido os tribunais patrios e as

instancias superiores, feriria a livre iniciativa conferir a um unico empresdrio a

exclusividade de utilizagdo de expressdes de uso comum, de pouca originalidade e sem

suficiente forma distintiva.

Quando tive a oportunidade de me debrugar sobre os autos,

verifiquei que mesmo as logomarcas utilizadas pelas partes nao guardam identidade, exceto

na posicao superior do referido crustaceo sobre o nome do restaurante. Registro, ademais,

que sdo desenhos distintos: um "camarao" contém "bigodes" e aponta para uma dire¢do e

outro ndo possui "bigodes" e aponta para outra dire¢do, os fundos sdo de cor diferente, os

desenho de um ¢ continuo, enquanto do outro ¢ segmentado, etc.

Os produtos ofertados também divergem e, naquilo que se
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aproximam, ou sao elementos que nao denotam qualquer particularidade (sinal grafico ".
separando niimeros ¢ letras, "orelha" contendo informagdes sobre o restaurante, etc.) ou sao
nomes de receitas consagradas na culindria ndo so brasileira, como mundial.

Da mesma forma, estilos arquitetonicos dos prédios e
vestimentas dos funciondrios nem sao elementos evocativos da marca, nem podem ser
considerados de uso exclusivo dos apelantes. Ressalte-se, por oportuno, que no caso da
arquitetura dos prédios, nem mesmo entre os restaurantes da "Rede Camardes", situados
nesta Capital, hé identidade de estilos.

Mesmo que fossem idénticos os estilos arquitetonicos (ndo o
sdo, e para isto basta confrontar as fotos colacionadas aos autos), e tivessem sido os
apelantes os primeiros a adotéa-los, o entendimento da Corte Superior de Justica, como visto,
¢ que caso os "signos marcarios" sejam compostos de elementos de uso comum, os sinais
registrados terdo de conviver no mercado com outros signos comerciais semelhantes, "pois
a vantagem de incorporar a marca caracteristica descritiva do objeto comercializado
atrai, em contra partida, o onus de se criar um sinal distintivo fraco, sem originalidade
marcante ou criatividade exuberante".

Nao assiste melhor sorte a tese de que as circunstancias do caso
em concreto devem ser analisadas a luz das atitudes do sécio diretor da apelada antes e apos
a inaugura¢do do restaurante objeto da controvérsia, no bairro do Mucuripe, na Capital
Cearense.

Isso porque, conforme ficou bastante claro na instrugdo
processual, embora tenha o apelado tentado contratar o prestador de servicos de consultoria
culindria anteriormente contratado pelos apelantes, ou ainda, contratado cozinheiros experts
em trabalhar com os produtos ofertados pelos recorrentes, ndo havia clausula de "segredo
industrial", muito menos receitas devidamente patenteadas.

Reproduzo, oportunamente, fragmentos da sentenga sob

vergasta, a qual apresenta ratio decidendi bastante elucidativa:

Ora, as autoras sustentam dedicar-se ao seguimento de alimenta¢do
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desde o ano de 1989, com abertura do primeiro restaurante da “Rede
CAMAROES”. E, com tal designacdo, ndo se atentaram acerca do
uso restrito de palavras consideradas comuns e de cunho genérico,
essas que lhes subtraem a garantia de registrabilidade, e, assim
procedendo, nada mais fizeram as autoras que produzir uma
chamada “marca fraca”, de tal sorte que, ndo so as demandantes
podem obter registro das palavras escolhidas para compor a sua
marca, como também pode fazé-lo todo e qualquer outro interessado
que aposte nesse mesmo designativo.

Ressalte-se que “marcas fracas” sdo vulnerdveis e impossiveis de
obstar o uso indiscriminado, tanto é fato, que, consultando o site do
INPI , observa-se com facilidade que as demandantes ndo guardam
exclusividade sobre os designativos “RESTAURANTE” e
“CAMAROES”, o ultimo por identificar um crustdceo, e o primeiro
por representar uma espécie de estabelecimento comercial
especifica.

[-]

impende mencionar que, antes mesmo do primeiro pronunciamento
da Justica, as proprias autoras ja tinham recebido do Instituto
Nacional de Protecdo Industrial a clara vedacao de exclusividade no
uso das palavras “RESTAURANTE” e “CAMAROES”, ndo se
podendo, contudo, esperar decisdo diversa sobre tal aspecto, frente
a “marca fraca” que elegeram, razdo do Judiciario ndo poder se
afastar do mesmo tirocinio.

As requerentes também se irresignam contra o fato da requerida
haver supostamente copiado, de forma acintosa, a aparéncia das
dreas internas dos restaurantes autorais.

Nesse aspecto urge marcar, sobretudo pela padronagem fotografica
exposta em folhas 11/13 dos autos (repetidas em folhas 113/115), que
as decoragoes exortadas ndo sdo semelhantes, podendo-se até

concluir que reportados estabelecimentos (Camaroes Beira Mar e

93



Camaraes Potiguar) apresentam estilos arquitetonicos coincidentes,
o0 que ndo significa dizer que houve plagio por parte da ré em relagdo
ao Camaroes Potiguar.

E incontestivel que tanto o “Camardes Potiguar” quanto o
“Camaroes Beira Mar” adotaram o mesmo estilo de arquitetura, o
denominado “‘rustico chic”, os quais poderiam ter optado por lancar
mao do estilo barroco, “rustico original”’, ou de qualquer outra linha
de arquitetura.

Comparadas as fotografias juntadas pelos autores e pela ré, nada
mais se alcanca além da coincidéncia de estilos que, antes de
simbolizar a remota hipotese de plagio, com acerto, representa mera
tendéncia arquitetonica, a qual é marco do momento da historia da
arquitetura, mesmo porque, sem idealizar autoria de estilos, hd a
incontestavel tendéncia, nos ultimos tempos, da presenca da
“releitura do rustico” em restaurantes, casas e até mesmo em lojas
dos mais variados seguimentos, como se observa das divulgacoes
corriqueiramente expostas em encontros de arquitetos ou em
mostras do ramo, a exemplo do que se extrai de

catalogos da “Casa Cor”.

Se é facil concluir pela inexisténcia de semelhan¢a na aparéncia
interna dos restaurantes contendores, por respeito a uma tendéncia
da arquitetura, igualmente ndo se tem meios de obstar o uso, pela ré,
dos cardapios que adota no seu dia a dia, ainda que evidente sua
aproximacgdo de layout com os adotados pelas autoras.

Ora, as partes demandantes também ndo comprovara, no processo,
deter registro de exclusividade sobre o layout de seus cardapios,
inclusive, se existente tal direito, tal matéria ndo foi suscitada na
peca vestibular, tampouco restou comprovada ao instante do
ajuizamento do mesmo petitorio, contrariando-se o comando do
artigo 283 do CPC vigorante na época da interposi¢do da causa. A

prolegomenal deveria sim, vir instruida com os documentos
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indispensaveis a propositura da agdo, inclusive, para os fins
reclamados quanto ao onus da prova encartado no artigo 333, inciso
I, do CPC (atual 373, I, NCPC), em relagdo ao autor.

Destarte, ndo provado o registro da exclusividade, ou inexistente
este, ndo ha que se proibir a ado¢do do layout dos cardapios em
questdo, raciocinio que literalmente iguala-se as vestimentas dos
garcons, notadamente porque, nesse ultimo caso, sequer fora
indicado o nome do estilista ou comprovado do idealizador do
respectivo modelo, o qual, marque-se, segue um padrdo adotado por
inumeros restaurantes, ndo so pelos autores e réu. Nesse norte, ha
reunido de documentos que comprove o direito de exclusividade que
as autoras alegam deter sobre esse item.

Portanto, resta afastada a ideia de imitagdo, pelo réu, do trade dress
(conjunto de imagens do estabelecimento comercial da autora), ndo
havendo que se falar em quase identidade das instalagoes e
dependéncias do “Camaroes Beira Mar” em relagdo ao “Camaroes
Potiguar”; assim como também convém registrar a inexisténcia de
exclusividade sobre o layout de seus cardapios e as vestimentas e
fardamentos de seu pessoal, pois, arremate-se, ndo desenvolvidos
exclusivamente para a autora, conforme emerge da instrugdo.

E digo mais. Se o lang¢ado no anterior paragrafo ja era a ideia
reinante ao instante da primeira sentenga, tornou-se tema
sedimentado com a propria instrug¢do do processo, haja vista que,
categoricamente, o representante legal da empresa demandante
aduz ndo possuir registro que garanta sua propriedade e
exclusividade sobre o layout dos carddpios postos em disputa. E a
propria confissdo das autoras que, na espécie, faz imperar.

No que pertine aos enderegos eletronicos das partes em litigio, os
vejo com adog¢do das padronagens rotineiras e que, por
consequéncia propria dos meios de busca da internet, mantida a

coincidéncia das palavras “Camardes” e “Restaurante”, qualquer
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acrescimo complementar a esses termos fara surgir tanto o endere¢o
eletronico das autoras quanto o do réu como resposta de pesquisa.
Assim, se ndo ha direito a exclusividade autoral sobre as expressoes
“RESTAURANTE” e “CAMAROES”, a convivéncia com estes
resultados de buscas, na presenca de pesquisa menos refinada, é
inevitavel.

Em relag¢do as logomarcas das litigantes, afora a caracteristica do
proprio crusticeo (camardo) que se buscou preservar, ambas, de
modo gritante, sdo distintas.

Divergem tanto a partir do fundo azul com um “camardo estilizado”
(logomarca da autora), como pelo mero uso de um “camardo”
menos elaborado, sem destaque de fundo e com apresentagcdo
invertida (logomarca do réu), em cardter sistematico de auséncia de
similitudes.

Neste sentido, observe-se as reprodugoes das logomarcas em fls. 20
e 21 dos autos. Nesse desiderato de ideias, conclui-se pela auséncia
de identidade entre as logomarcas dos autores e do réu, como assim
pela impossibilidade de se proibir que o requerido adote um sitio
eletronico nos padroes do eleito, face a auséncia de exclusividade
dos autores em relagdo as expressoes “RESTAURANTE”
“CAMAROES”.

[-]

Com efeito, improprio se torna o deferimento dos pedidos autorais
quanto a fazer cessar a utilizacdo, pela ré, da “marca registrada das
autoras”’, conquanto trata-se de “marca fraca’ que, inclusive, teve
exclusividade negada pelo proprio INPI, como acima destaquei.

Na igual medida, ndo se pode coibir a utiliza¢do das vestimentas de
gargons ou layout de carddpios que ndo guardam registro de
exclusividade em prol das demandantes, como assim, ndo ha que se
falar em indeniza¢do por infracdo de marca registrada e

concorréncia desleal, menos ainda perdas e danos morais e
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materiais ou lucros cessantes, uma vez que concluida e refutada a
ideia de infragdo.

E ndo é so, fere o razoavel idealizar concorréncia desleal a partir da
existéncia de restaurantes que se estabelecem em Estados distintos,
e que adotam o uso de marcas sem exclusividade, principalmente se
for considerado que, partindo-se de automovel, de Natal/RN para
Fortaleza/CE, através da BR-304 e BR-116, gasta-se uma média de
sete horas e trés minutos para percorrer exatos 532,9 km, segundo
se extrai do endereco eletronico que se  segue:
“https://www.google.com.br/-
gws_rd=ssl#q=distancia+entre+natal+e~+fortaleza”.

Ora, a distancia entre os restaurantes, data vénia, é condi¢cdo
suficiente para quebrar a ideia dessa deslealdade, eis que a procura
de qualquer dos estabelecimentos aportados na contenda ocorrera
por mera elei¢do ou oportunidade de onde o frequentador se

encontre.

Diga-se, por fim, ad argumentandum tantum, que um dos
argumentos dos autores para ajuizar a acao principal e a cautelar era de que o réu estaria se
aproveitando do sucesso da marca consagrada para promover seu empreendimento, gerando
além de concorréncia desleal, prejuizo a marca natalense. Este argumento, contudo, resta
enfraquecido pela evidéncia que, mesmo depois de mudar o nome de sua marca para "Coco
Bambu", o requerido continuou crescendo e obtendo sucesso, abrindo filiais, etc., ao passo
que os apelantes, incontestavelmente, continuam como referéncia local e regional da
culinéria de frutos do mar, em especial o crustaceo "Camarao".

Sob nenhum angulo, como se vé, prospera a irresignacdo dos
apelantes, devendo ser mantida na integra a sentenga, por seus proprios fundamentos.

Diante do exposto, sem mais delongas, nego provimento ao
apelo e, observando que os honorarios sucumbenciais ja foram arbitrados em seu patamar

maximo, deixo de majora-los, em atencdo ao que determina o art. 85, § 11, parte final, do
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Codigo de Processo Civil.

E como voto.

Natal/RN, 14 de dezembro de 2017.

CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO

Desembargador

Apelagao Civel n° 2017.003523-2

Origem: 1* Vara Civel Nao Especializada da Comarca de Natal/RN.

Apelantes: Camardes Restaurante Ltda. e outros

Advogados: Erick Wilson Pereira (OAB/RN 2723) e outros

Apelado: Coco Bambu Frutos do Mar Comércio de Alimentos Ltda. EPP (antigo
Camardes Mucuripe Comércio de Alimentos Ltda. EPP)

Advogados: Hindenberg Fernandes Dutra (OAB/RN 3838) e outros

Relator: Desembargador Claudio Santos

Voto-Vista: Desembargadora Judite Nunes

VOTO -VISTA

Trata-se de Apelacdo Civel interposta por Camardes
Restaurante Ltda. e outros, em face de sentenga proferida pelo Juizo de Direito da 1* Vara
Civel da Comarca de Natal, que julgou improcedentes as demandas (ordinaria e cautelar)
promovidas a luz da Lei de Propriedade Industrial, entendendo indevida, em suma, a

alegacdo de utilizacao irregular de marca.

Considerando despiciendo detalhamento mais aprofundado em
torno dos fatos processuais antecedentes, tendo em vista o minucioso relatorio ja realizado
pelo Desembargador Relator, registro apenas que na sessdo ordindria desta Primeira

Camara Civel, realizada em 21/09/2017, foi apresentada matéria preliminar pela parte
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Apelada, atinente a possivel existéncia de prevengao de 6rgao julgador, que gerou —naquele
oportunidade — a retirada de pauta deste feito, retornando a mesa para continuidade do

julgamento na sessao do ultimo dia 26 de outubro, quando foi enfrentada a citada matéria.

Apos voto do Relator no sentido da rejeicdo da preliminar, abriu
divergéncia o Desembargador Cornélio Alves, entendendo pelo acolhimento da alegacgao
de prevencao, razdo pela qual entendi pertinente solicitar vista dos autos para exame mais

detido da matéria.

Pois bem. Sustenta a Apelada, a partir da peti¢ao de fls. 1019-
1021, que o objeto da relacdo juridica em exame ja teria sido apreciado por este Tribunal
de Justica em outras oportunidades, mediante recursos anteriores relacionados as mesmas
demandas de origem (agdo ordinaria n° 0020602-02.2008.8.20.0001 e acdo cautelar n°
0015325-68.2009.8.20.0001), os quais foram distribuidos, naquela época, a relatoria do
Desembargador Osvaldo Cruz (Apelagao Civel n® 2009.002186-7, ¢ Agao Cautelar n°
2009.004260-3), enquanto integrante da Segunda Camara Civel, e a relatoria do
Desembargador Saraiva Sobrinho (Agravos de Instrumento n°s 2009.006342-5,
2009.008325-2, e Reclamagao n°® 2010.010022-2), entdo integrante da Terceira Camara
Civel desta Corte, circunstancia que atrairia a aplicacao do artigo 930, paragrafo nico, do
Codigo de Processo Civil, c/c o artigo 154, inciso 111, do Regimento Interno do Tribunal de

Justica do Rio Grande do Norte, no que tange ao apelo em exame.

E forgoso observar, no entanto, que as proprias normas
invocadas tratam especifica e expressamente de situagdo de preven¢ao 'do relator' e ndo do
6rgdo julgador, inexistindo, em meu sentir, a macula processual invocada pela Apelada,

conforme bem entendeu o Relator deste feito.

Nao ha duavida quanto a aplicabilidade da regra de prevengao

citada, em relacdo aos recursos protocolados no tribunal apods a vigéncia do novo codex
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processual civil. No entanto, nota-se que essa regra ndo atinge a situagdo especifica destes
autos. Em primeiro plano, porque o Desembargador Osvaldo Cruz (a quem poderia alcangar
a regra pessoal de prevencao) ja ndo exercia a sua jurisdicdo no momento da distribuicao
deste apelo, o que atrai — inclusive — posi¢@o assentada pelo 6rgdo plenario deste Tribunal,
no julgamento, a unanimidade, do Conflito Negativo de Competéncia n° 2016.011289-2

(julgado em 19/12/2016):

"EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETENCIA. PROCESSO TIDO
COMO CONEXO JA ARQUIVADO
DEFINITIVAMENTE, COM DECISAO PROFERIDA
POR DESEMBARGADOR APOSENTADO. NOVO
RECURSO INTERPOSTO POSTERIORMENTE A
APOSENTADORIA DO ENTAO RELATOR. NAO-
OCORRENCIA DE PREVENCAOQO. INEXISTENCIA DE
RISCO DE DECISOES CONFLITANTES.
INAPLICABILIDADE DO ART. 930, P. UNICO. DO
NCPC. CONHECIMENTO DO CONFLITO PARA
DECLARAR A COMPETENCIA DO DESEMBARGADOR
SUSCITANTE." (TJRN - Tribunal Pleno - Conflito Negativo
de Competéncia n° 2016.011289-2 - RELATOR:
Desembargador Claudio Santos - Julgamento: 19/12/2016)

(grifos acrescidos)

Destaco, por oportuno, que o citado conflito foi instaurado em
caso deveras semelhante, a partir de decisdo declinatéria de competéncia por mim
proferida, o que reforga a necessidade de manter a minha coeréncia em relagdo ao
entendimento ali assentado sobre a interpretacdo das normas que regem a mais precisa e
isenta distribuicao dos feitos, preservando, inclusive, os interesses processuais das partes
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litigantes.

Em segundo lugar, ¢ imperioso ressaltar que o Desembargador
Saraiva Sobrinho integra (e j& integrava desde a distribuicao inicial deste recurso) a Camara
Criminal deste Tribunal, o que afasta igualmente a possibilidade de distribui¢do do recurso

civel a sua competéncia, por meio da regra de prevengao.

Pelo exposto, e destacando, por fim, que nao vislumbro na
espécie qualquer risco de prejuizo processual as partes, acompanho o Relator quanto a

rejeicao da preliminar de prevengao de 6rgao julgador.

No que pertine a matéria de fundo, mesmo destacando elevado
respeito pelo entendimento firmado na sentenga recorrida, entendo que a linha adotada pelo
Relator se coaduna com maior precisdo ao espirito da regra legal e a propria jurisprudéncia

patria, diante dos elementos contidos no caso concreto.

Sem pretensdo de repisar em detalhes todas as consideragdes
doutrindrias e conceituais oportunamente registradas no voto do Relator, destaco apenas
que a protecdo constitucional destinada a concorréncia empresarial, regulamentada no
plano infraconstitucional pela Lei de Protecdo da Propriedade Intelectual (Lei n°
9.279/1996), ndo se resume a preservacao da marca devidamente registrada, ndo podendo
o exame de caso dessa natureza limitar-se a analise comparativa ou mercadoldgica da forga
da marca em si, mas sim de todo o conjunto que compde o conjunto-imagem (ou trade

dress) das empresas litigantes.

Nesse contexto, afirmar que a marca dos Apelantes, mesmo
devidamente registrada no INPI, representa "marca fraca" segundo os critérios de mercado,

e ndo traz em seu registro exclusividade em torno do uso de termos como "restaurante" e
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"camardes", termos que seriam por demasiado comuns, ndo seria suficiente para
necessariamente infirmar a tese recursal, uma vez lastreada em um conjunto de elementos
bem mais amplo, e ndo simplesmente na protecao exclusiva da marca. Nos termos da mais

atual interpretagdo conferida pelo Superior Tribunal de Justica:

"(...) 1. O conjunto-imagem (trade dress) ¢ a_soma de

elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma

peculiar e suficientemente distintiva, vinculando-se a sua

identidade visual, de apresentacio do bem no mercado

consumidor. 2. Nao se confunde com a patente, o desenho

industrial ou a marca, apesar de poder ser constituido por

elementos passiveis de registro, a exemplo da composicao de
embalagens por marca e desenho industrial. 3. Embora nao
disciplinado na Lei n. 9.279/1996, o conjunto-imagem de
bens e produtos é passivel de protecdo judicial quando a

utilizacio de conjunto similar resulte em ato de

concorréncia desleal, em razao de confusio ou associacio

com bens e produtos concorrentes (art. 209 da LPI). (...)"
(REsp 1353451/MG, Rel. Ministro MARCO AURELIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017,
DJe 28/09/2017 — com grifos acrescidos)

Dessa forma, se o caso tratasse de mera identidade ou
semelhanca de marcas e/ou desenhos industriais que compdem as logomarcas dos
litigantes, até faria sentido a defesa da tese veiculada na sentenga. Porém, o que os
elementos probatorios contidos no feito denotam ¢ uma similitude de 'conjunto-imagem'
bem mais ampla. A empresa apelada ndo apenas fez uso de termos contidos em uma "marca
fraca" nao detentora de integral exclusividade, mas agregou ao seu negocio — de forma

muito evidente — diversos elementos (visuais, mercadoldgicos e sensitivos) extraidos do
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empreendimento dos Apelantes, gerando o que o Superior Sodalicio denominou de

concorréncia desleal por confusdo ou associacdo com bens e produtos concorrentes.

Seja pela impressdo claramente transmitida ao publico
consumidor (impressao esta que foi reconhecida em declaracdes do proprietario da
Apelada, as fls. 175-176), ou mesmo pelo exame material de itens como cardapios e
uniformes dos funciondrios, ¢ for¢oso reconhecer que houve um intento claro de associagao

entre as marcas, o que se revela consignado, em dado momento, na propria sentenca:

"(...) Deigual sorte, ndo € necessario ter conhecimento técnico
profundo para se concluir pela similitude dos cardapios de
ambas as empresas, tampouco para perceber que as duas
contendoras espontaneamente elegeram o “rastico chic” como
estilo arquitetonico de seus restaurantes. Isso salta aos olhos de
qualquer homem médio, mais ainda de um magistrado
detentor da experiéncia comum do dia a dia de uma Vara

Civel nao Especializada. (...)"

De fato, salta aos olhos a semelhanca aparentemente dolosa
entre os cardapios das empresas litigantes (documentos de fls. 116), até¢ mesmo em relagao
a diagramacgdo, layout, descricdo e nomes dos pratos, restando demonstrada pelos
depoimentos colhidos, como bem destacou o Desembargador Relator, a conduta da Apelada
no que tange ao aliciamento de funcionarios das Apelantes tanto para obter informagdes e

dados técnicos como também para contratagcdo e formagao de pessoal proprio.

Ainda que ndo seja ilicito, a priori, contratar um profissional de
determinada empresa concorrente, tal conduta pode representar violacdo de lealdade
empresarial quando ¢ adotada dentro de um projeto mais amplo de reproducdo do

estabelecimento concorrente, o que me parece evidenciado nos autos.
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Sabe-se que a constru¢do de uma identidade visual e a
sedimentacdo no mercado (independente do ramo em que atue o empresario) decorrem de
processo lento e trabalhoso, sendo certo que ao reproduzir o trade dress de empresas que
levaram cerca de 2 (duas) décadas para construir respeito, credibilidade e for¢a comercial,
a concorrente (tendo ou ndo experiéncia no ramo de produtos alimenticios) busca
simplesmente abreviar o caminho que seria necessario para a sua propria consolidacao,
fazendo uso do sucesso alheio para iniciar empreendimento em situacdo mercadologica
mais vantajosa, circunstancia cujo combate estd na propria esséncia da lei especial (Lei n°

9.279/1996), da qual cito os seguintes dispositivos (com grifos acrescidos):

"Art. 125. A marca registrada no Brasil considerada de alto
renome sera assegurada protecdo especial, em todos os

ramos de atividade."

"Art. 195. Comete crime de concorréncia desleal quem: (...)
IV - usa expressao ou sinal de propaganda alheios, ou os imita,
de modo a criar confusio entre os produtos ou

estabelecimentos; (...)"

"Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver
perdas e danos em ressarcimento de prejuizos causados por atos
de violacao de direitos de propriedade industrial e atos de
concorréncia desleal ndo previstos nesta Lei, tendentes a
prejudicar a reputagao ou os negocios alheios, a criar confusao
entre estabelecimentos comerciais, industriais ou
prestadores de servico, ou entre os produtos e servicos

postos no comércio."
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Dois registros me parecem oportunos, ainda, em relacdo a essa
violag@o do conjunto-imagem. Primeiramente, ainda que os elementos visuais e sensitivos
aqui citados (tais como uniformes e cardapios) ndo tenham registro proprio e especifico, €
certo afirmar, com suporte jurisprudencial, que a prote¢do da propriedade industrial ndo
exige como requisito o registro singular de todos os elementos que integram o frade dress

da pessoa juridica.

Ou seja, um restaurante com marca industrial registrada nao
pode ter o seu cardapio ou o uniforme de seus funciondrios copiados simplesmente porque
tais elementos ndo foram objeto de registro especifico. E o que se depreende do proprio
REsp 1353451/MG (Rel. Ministro MARCO AURELIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017), citado mais acima, quando o STJ
afirma que o trade dress "ndo se confunde com a patente, o desenho industrial ou a marca,
apesar de poder ser constituido por elementos passiveis de registro”. Isto €, nem tudo que
o compoe € necessariamente passivel do registro exigido pelo Juizo a quo, razao pela qual
(segue aquele julgado) "sua prote¢do ndo pode servir para ampliar direito que seria devido
mediante registro, de modo que ndo serd suficiente o confronto de marca a marca para

caracterizar a similaridade notoria e presumir o risco de confusdo."

Em segundo lugar, ainda que a empresa concorrente nao tenha
se estabelecido na mesma cidade ou Estado dos Apelantes, tal circunstancia ndao impede a
acao da lei protecionista, nem tampouco os prejuizos advindos do uso irregular da imagem,
mesmo porque a questdo da concorréncia desleal ndo estd limitada a mera atracao ou desvio
de um publico consumidor local e especifico, nem tampouco a um determinado ambiente

do territério nacional, sendo vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
MARCA REGISTRADA. ALTO RENOME. PROTECAO
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ESPECIAL. ART. 125 DA LEIN. 9.279/1996. EXCECAO AO
PRINCIPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Desde que devidamente registrada no Instituto Nacional da
Propriedade Industrial - INPI, tem protecdo especial em todos
os ramos de atividade (art. 125 da Lei da Propriedade Industrial)
a marca de alto renome se comprovado que € possivel a sua
confusdo com outra marca, ainda que as dreas de atuag¢do das
empresas sejam distintas, tenham elas clientela especifica e os

respectivos produtos ndo se identifiqguem. 2. E_assegurada a

marca de alto renome, em relacio a classes e segmentos

mercadoldgicos diversos, a extensio dos efeitos do seu

registro _no territorio nacional, porquanto a Lei da

Propriedade Industrial, fundando-se na defesa das ideias e

criacoes, da propriedade e dos consumidores, excepciona a

aplicacio do principio da especialidade. 3. Agravo regimental

provido para se conhecer do recurso especial e dar-lhe
provimento." (AgRg no REsp 954.378/MG, Rel. Ministro
JOAO OTAVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado
em 14/04/2011, DJe 03/05/2011) (grifos acrescidos)

Note-se, inclusive, que a protecdo aqui tratada, segundo o citado
julgado, seria persistente "ainda que as areas de atua¢do das empresas sejam distintas,
tenham elas clientela especifica e os respectivos produtos ndo se identifiqguem", o que
sequer ocorre nas circunstancias dos autos, onde os ramos s3o idénticos e os produtos

absolutamente similares.

Alids, ao defender que a "inexisténcia de mercado comum entre
as partes" excluiria a hipdtese de violagdo legal, a Apelada faz uso de argumento que nao

alcan¢a toda a complexidade de situagdes dessa natureza, ignorando, por exemplo, que
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mesmo uma marca estabelecida em territorio distinto (se eventualmente mal trabalhada)
pode implicar em prejuizos concretos a imagem daquela empresa cujo frade dress a
originou, e até atrapalhar possiveis ideais ou projetos de expansdo do mercado abrangido

pela marca original.

Apenas em reforco a tese (protecdo ampla do conjunto-
imagem), cito dois julgados oriundos do Tribunal de Justica do Estado do Rio Grande do

Sul:

“Ementa: Apelacao civel. Propriedade intelectual e industrial.
Ac¢do de obrigagdo de ndo fazer cumulada com acdo
condenatoria. Empresas revendedoras de gas liquefeito de
petroleo. Conflito existente entre marca e nome comercial.
Utilizagdo de mesmas cores, mesmo tratando-se de
fornecedoras de produtos de distribuidoras diversas. Trade
dress. Necessidade de protecio do conjunto da imagem.
Caso concreto. Matéria de fato. Analise das provas.
Concorréncia desleal. Violacao reconhecida. Evidente
intuito de desvio de clientela e confusdo perante o publico
consumidor. Sentenga de procedéncia confirmada por seus
fundamentos. Manuten¢do da verba indenizatoria e honoraria.
Apelo ndo provido.” (Apelacdo Civel N° 70068471754, Sexta
Camara Civel, Tribunal de Justica do RS, Relator: Ney
Wiedemann Neto, Julgado em 09/06/2016) (grifos acrescidos)

“Ementa: Apelacdo civel. A¢ao de obrigacdo de ndo fazer
cumulada com ag¢do condenatdria. Direito da propriedade
industrial. Violacdo de direito de marca. Trade dress.

Protecdo do conjunto da imagem da marca. Possibilidade.
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Caso concreto. Matéria de fato. Analise das provas.
Concorréncia desleal. Violacdo reconhecida. A imitacao de
conjunto visual caracteriza violacdo ao direito de marca e
pratica de concorréncia desleal. Evidente intuito de desvio
de clientela e confusdo perante o publico consumidor.
Sentenca de procedéncia confirmada por seus fundamentos.
Apelo ndo provido.” (Apelacdo Civel N° 70063308241, Sexta
Camara Civel, Tribunal de Justica do RS, Relator: Ney
Wiedemann Neto, Julgado em 23/04/2015) (grifos acrescidos)

Configurada a violagdo ao direito de marca das recorrentes,
resta indubitavel o dever de indenizar da recorrida, consoante apregoa o artigo 209 da Lei
n° 9.279/1996, que garante ao prejudicado o direito de haver perdas e danos decorrentes de
prejuizos causados por atos dessa natureza. Sobre essa norma, insta observar, conforme
bem pontuado pelo Relator, que a jurisprudéncia do Colendo Superior Tribunal de Justica
¢ pacifica no sentido de que a Lei de Propriedade Industrial ndo condiciona a reparagdo do
dano material a efetiva demonstracdo do prejuizo pelo titular do direito, até porque na
grande maioria dos casos em que essas violagdes ocorrem a prova ¢ de dificil produgao

(REsp 1.372.136/SP, DJe 21/11/2013, e REsp 1.635.556/SP, DJe 14/11/2016).

Portanto, o dano material pode ser presumido, pois a violagao
do direito de marca ¢ inequivocamente capaz de gerar lesdes reais a atividade empresarial
do legitimo titular da marca. Corroborando esse entendimento, transcrevo os seguintes

arestos daquele Sodalicio:

“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
CONCORRENCIA DESLEAL. VIOLACAO DE TRADE
DRESS. ACAO COMINATORIA E DE REPARACAO POR
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ATO ILICITO. PROTECAO DO CONJUNTO-IMAGEM. LEI
DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E CODIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR. FUNCIONALIDADE,
DISTINTIVIDADE E CONFUSAO OU ASSOCIACAO
INDEVIDA. PRESSUPOSTOS. PREMISSAS FATICAS
ASSENTADAS PELOS JUiZzOS DE  ORIGEM.
VALORACAO JURIDICA DA PROVA. NECESSIDADE DE
REPARACAO DO DANO MATERIAL. 1 - Agdo ajuizada em
10/5/2016. Recurso especial interposto em 16/6/2015 e
encaminhado a Relatora em 25/8/2016. 2 - O proposito recursal
¢ definir se a importacdo e a comercializacdo, pela recorrida,
dos motores estaciondrios Motomil 168F configura pratica de
concorréncia desleal, em razao de sua similaridade com aqueles
fabricados pelas recorrentes sob a marca Honda GX. 3 - A
despeito da auséncia de expressa previsao no ordenamento
juridico patrio acerca da protecdo ao trade dress, € inegavel que
o arcabouco legal brasileiro confere amparo ao conjunto-
imagem, sobretudo porque sua usurpagdo encontra Obice na
repressao da concorréncia desleal. Incidéncia de normas de
direito de propriedade industrial, de direito do consumidor e do
Codigo Civil. 4 - A aparéncia extrinseca identificadora de
determinado bem ou servi¢o nao confere direitos absolutos a
seu titular sobre o respectivo conjunto-imagem, sendo
necessaria a defini¢do de determinados requisitos a serem
observados para garantia da prote¢dao juridica, como os que
dizem respeito a funcionalidade, a distintividade e a
possibilidade de confusdo ou associagao indevida. 5 - Valoragao
juridica das premissas faticas incontroversas assentadas pelos

juizos de origem que nao esbarra no 6bice da Sumula 7/STJ. 6
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- Os danos suportados pelas recorrentes decorrem de
violacio cometida ao direito legalmente tutelado de
exploracio exclusiva do conjunto-imagem por elas
desenvolvido. 7 - O prejuizo causado prescinde de
comprovacio, pois se consubstancia na propria violacio do
direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A
demonstracao do dano se confunde com a demonstraciao da
existéncia do fato, cuja ocorréncia é premissa assentada,
devendo o montante ser apurado em liquidacio de sentenca.
8 - Recurso especial provido”. (REsp 1677787/SC, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 26/09/2017, DJe 02/10/2017). (grifos acrescidos)

“AGRAVO  INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARACAO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MARCA. USO INDEVIDO. OMISSAO NAO
CONFIGURADA. DANO MATERIAL PRESUMIDO.
POSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justica entende
nao violar o art. 535 do CPC/1973 nem importar negativa de
prestagdo jurisdicional o acérdao que adota, para a resolugdo da
causa, fundamentac¢do suficiente, porém diversa da pretendida
pela recorrente. 2. A jurisprudéncia desta Corte admite a
presuncio do dano material decorrente de violacio do
direito de marca. Inteligéncia do artigo 129 da Lei n°
9.279/1996. 3. Agravo interno ndo provido”. (Aglnt nos EDcl
no AREsp 769.535/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BOAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017,
DJe 02/03/2017). (grifos acrescidos)
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“RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCARIO.
INSULFILM. PELICULA PARA VIDROS.
DEGENERACAO OU VULGARIZACAO DE MARCA.
PERDA DA  DISTINTIVIDADE. INEXISTENCIA.
ELEMENTOS FATICOS INSUFICIENTES. SUMULA 7/STJ.
UTILIZACAO INDEVIDA DE SINAL. CAPTACAO DE
CLIENTES. DANO  MATERIAL  PRESUMIDO.
PRECEDENTES. VALOR A SER APURADO EM
LIQUIDACAO DE SENTENCA. RECURSO NAO
PROVIDO. 1. Marca degenerada ou vulgarizada ¢ aquela que
se tornou incapaz de diferenciar um produto de outros iguais,
semelhantes e afins, passando a se relacionar ao termo
designativo o proprio bem. Ha, portanto, a perda da
distintividade. 2. A manifesta notoriedade da marca Insulfilm
ndo tem o conddo de implicar, de forma autonoma, a
generalizacgdo do sinal. Cuida-se, em verdade, de pressuposto da
vulgarizacdo, mas isso ndo significa que todas as marcas
manifestamente conhecidas, em determinado momento, cairdo
no dominio comum. 3. Na hipotese, ndo € possivel constatar o
fenomeno da degeneragdo, uma vez que os argumentos
utilizados pelas instincias ordinarias ndo sdo capazes de levar
esta Corte Superior a afastar a distintividade da marca Insulfilm.
Inteligéncia do enunciado da Simula 7/STJ. 4. Tratando-se de
direito de marcas, 0 dano material pode ser presumido, pois
a violacdo é capaz de gerar lesio a atividade empresarial do
titular, tais como o desvio de clientela e a confusiao entre as

empresas. Precedentes. 5. Recurso especial ndo provido”.
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(REsp 1422871/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO,
QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 22/08/2016).

(grifos acrescidos)

No que tange a indenizag¢ao extrapatrimonial, a jurisprudéncia
do Superior Tribunal de Justi¢ga também tem se firmado no sentido de ser cabivel em tais
casos, assegurando, assim, a compensacao pelos danos morais experimentados pelo titular
da marca alvo da violagdo, “os quais podem decorrer de ofensa a sua imagem, identidade

ou credibilidade”. Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
DIREITO MARCARIO. INDICACAO DO DISPOSITIVO
LEGAL VIOLADO. AUSENTE. SUMULA 284/STF.
FUNDAMENTO DO ACORDAO NAO IMPUGNADO.
SUMULA 283/STF. CONTRAFACAO. DANOS
MATERIAIS E MORAIS. DESNECESSIDADE DE
COMPROVACAO DO PREJUIZO. DANO IN RE IPSA. 1-
Acdo ajuizada em 28/7/2005. Recurso especial interposto em
15/4/2013 e concluso ao Gabinete em 26/8/2016. 2- O proposito
do presente recurso especial ¢ definir se as premissas faticas
assentadas pelos juizos de primeiro e segundo graus dao suporte
a condenacdo indenizatoria imposta ao recorrente e ao valor
arbitrado a titulo de compensagao por danos morais.

3- O recurso especial ndo pode ser provido quando a indicagao
expressa do dispositivo legal violado estad ausente. 4- A
existéncia de fundamento do acordao recorrido ndo impugnado

- quando suficiente para a manutencdo de suas conclusoes -
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impede a apreciacdo do recurso especial. 5- Os danos
suportados pela recorrida decorrem de violagcdo cometida ao
direito legalmente tutelado de exploragao exclusiva das marcas
por ela registradas. 6- O prejuizo suportado prescinde de
comprovacao, pois se consubstancia na propria violagdo do
direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A
demonstragao do dano se confunde com a demonstragao da
existéncia do fato - contrafacdo -, cuja ocorréncia ¢ premissa
assentada pelas instancias de origem. Precedentes. 7- A
jurisprudéncia do STJ firmou-se no sentido de entender
cabivel a compensa¢io por danos morais experimentados
pelo titular de marca alvo de contrafacio, os quais podem
decorrer de ofensa a sua imagem, identidade ou
credibilidade. 8- Recurso especial nao provido. (REsp
1661176/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 10/04/2017). (grifos

acrescidos)

Entendo, contudo, que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)

fixado pelo Relator para compensar o abalo moral experimentado pelas recorrentes se

revela elevado, considerados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem

como precedentes do Superior Tribunal de Justica, como se verifica dos julgados adiante

elencados, ainda que guardadas as devidas peculiaridades: REsp 1674370/SP, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 10/08/2017, que
fixou em R$ 5.000,00; EDcl no Agint no AREsp 986.843/SP, Rel. Ministro MARCO
AURELIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 26/05/2017,
que fixou R$ 50.000,00; REsp 1661176/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 10/04/2017, que fixou em RS
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20.000,00.

Assim, lastreada nos principios acima elencados, em
parametros jurisprudenciais e em juizo de valor pessoal, sem olvidar a reprovabilidade da
conduta ilicita em comento, entendo suficiente e justo o patamar de R$ 50.000,00

(cinquenta mil reais) para efeito de indenizagao por danos extrapatrimoniais.

Por todo o exposto, acompanho o Relator em relacdo ao

provimento do apelo, divergindo apenas em relagdo ao quantum arbitrado para os danos

morais, o qual reduzo para o patamar acima consignado (cinquenta mil reais).

E como voto.

Natal, 14 de dezembro de 2017.

Desembargadora JUDITE NUNES
Voto-Vista
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Apelagao Civel n° 2017.003523-2
Origem: 1* Vara Civel Nao Especializada da Comarca de Natal/RN
Apelante: Camaroes Restaurante Ltda., Camardes Express Alimentos Ltda. e

Camaroes do Sertao Comércio Ltda.

Advogado: Erick Wilson Pereira
Apelado: Coco Bambu Frutos do Mar Comércio de Alimentos Ltda. EPP
(Camardes Mucuripe Comércio de Alimentos Ltda.)
Advogado: Hindenberg Fernandes Dutra
Relator: Desembargador Claudio Santos
Voto-vista: Desembargador Virgilio Macedo Jr.
VOTO-VISTA

1. Conforme ja langado ao conhecimento deste 6rgao colegiado, a par
do relatério trazido pelo Desembargador Cldudio Santos, trata-se de Apelacdo Civel
interposta contra sentenga que julgou improcedente o pedido formulado pelo Camardes
Restaurante Ltda., na agdo em que contende com o Coco Bambu Frutos do Mar Comércio

de Alimentos Ltda. EPP.

2. Apds o voto do Relator, no sentido de dar provimento ao recurso,
julgando totalmente procedentes os pedidos do autor, ora recorrente, acompanhado pelo
voto vista da Desembargadora Judite Nunes e, ainda, da divergéncia do voto do
Desembargador Cornélio Alves, que entendeu pelo desprovimento do apelo, pedi vista dos

autos para melhor exame da matéria.

3. A questdo em analise nos € peculiar por dizer respeito a um instituto

de Direito Empresarial, a que chamamos "trade dress", e que corresponde ao conjunto de
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elementos que fazem parte da aparéncia geral de um produto ou servico, recebendo prote¢ao

juridica por diferencia-lo em relagdo aos demais que circulam no mercado.

4. Pode-se dizer que ao "trade dress” corresponde os elementos,
organizados em conjunto, que fazem parte da aparéncia geral de um produto, ou

correspondem as caracteristicas peculiares dos estabelecimentos nos quais um determinado

servigo ¢ oferecido; reconhece-se a este conjunto de elementos visuais uma destacada

funcio diferenciadora que revela distintividade do fornecedor em face dos seus

concorrentes.

5. Dessarte, muito embora o direito empresarial brasileiro tenha o
nome empresarial € a marca como principais signos diferenciadores, utilizados para
identificagcdo de produtos e servicos, certo ¢ que a forma de disposicao de tais produtos
ou servicos no mercado pode também apresentar-se revestida de uma identidade

intrinseca a merecer especial protecio (a secondary meaning).

6. E dizer que, embora a principio as marcas sejam sinais de
identificacdo de produtos e servigos, percebidos pelo publico consumidor principalmente
pela totalidade de seus aspectos visuais, esse aspecto visual pode envolver tanto a marca

quanto outros elementos exteriores, que, juntos, devem formar um conjunto

suficientemente distinto € que servird como instrumento para se alcancar uma fiel clientela.

7. Naturalmente, o registro da marca intensifica a colocacao do
empresario no mercado consumidor — especialmente porque no Brasil adotou-se o sistema

atributivo de direitos, segundo o qual o titulo de propriedade sobre signos distintivos advém

de seu regular registro, e ndo do simples uso (art. 129 da LPI) — podendo este empresario

valer-se das normas relativas a infragdo marcaria para contestar possiveis reprodugdes ou

imitacoes.
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8. Nesse contexto, embora se reconhega a auséncia de expressa
previsao no ordenamento juridico nacional acerca do conjunto-imagem integral ao qual da-
se o nome de "trade dress", ¢ inegavel que esta compreendido na tutela da repressdo da
concorréncia desleal, esbo¢ada na Constituicdo Federal, nos tratados internacionais e na

legislacdo infraconstitucional brasileira.

9. Como bem destacado nos votos dos Excelentissimos
Desembargadores que me antecederam neste julgamento, a Constituicao de 1988, em seu
art. art. 5°, XXIX, impos ao legislador o dever de assegurar “protecdo as criagoes
industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos,
tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnologico e economico do Pais”,
sendo certo que tal protecdo compreende o conjunto-imagem da empresa, caracteristica de

distintividade de determinado produto ou servigo dos seus competidores.

10. H4 também protecdo conferida no ambito internacional pela
Convencao da Unido de Paris, internalizada pelo Brasil na forma do Decreto n. 75.572/75,
a qual estabelece que os paises signatarios devem se obrigar a assegurar “protegdo efetiva
contra a concorréncia desleal”, compreendida como “qualquer ato de concorréncia
contrario aos usos honestos em matéria industrial ou comercial”, e, ainda, que “todos os
atos suscetiveis de, por qualquer meio, estabelecer confusdo com o estabelecimento, os
produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente devem ser

especialmente proibidos".

11. Na esfera infraconstitucional, a Lei de Propriedade Industrial
veicula normas especificas destinadas a repressao da concorréncia desleal, considerando
crimes as condutas constantes do seu art. 195, entre as quais "o emprego de meio

fraudulento para desvio de clientela alheia" (art. 195, III).

12. Ademais, a confusdo gerada pela utilizagdo de signos distintivos
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alheios também conta com a protecao da legislacao consumerista (art. 4, VI, do CDC), uma
vez que lesa os consumidores, ferindo seu direito de livre escolha e violando principios

fundamentais nas relagées de consumo.

13. Com efeito, os consumidores tendem a identificar produtos e
prestacdo de servicos pela impressao visual despertada pelo seu conjunto-imagem
integral, de forma imediata, antes mesmo de constatarem sua marca ou o nome fantasia,

de sorte que o frade dress acaba, como dito, por atrair e fidelizar clientes, a partir dessa

identidade que constroi em relagdo aos concorrentes.

14. Assim € que o desvirtuamento na apresentacao dessa imagem ou a

sua usurpacao por um concorrente acabam conduzindo os consumidores a adquirirem um

servico diverso daquele em cuja qualidade confiam.

15. Ainda deve-se dizer que a tutela juridica conferida ao trade dress,
que tem lugar quando violada a lealdade concorrencial, independe de eventual amparo
especifico conferido formalmente pelos 6rgaos competentes aos elementos autdbnomos que
o integram — como a consequente de eventual registro da marca ou do desenho industrial

ou, ainda, do direito autoral.

16. Isso porque a protecio ao conjunto-imagem é auténoma,
fundamentando-se, como memorado acima, na repressao a concorréncia desleal (art. 2°, V,

da LPI), e ndo, necessariamente, nos institutos formais de direito de propriedade intelectual.

17. Tanto é assim que, sem prejuizo das normas de propriedade
industrial e consumeristas, também sao incidentes as regras gerais de direito civil dos arts.
186, 884 € 927 do CC/02 para fundamentar eventual pretensao de ressarcimento por perdas
e danos decorrentes de violagdo do conjunto-imagem, como bem ressaltado no voto do

Desembargador Relator Claudio Santos.
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18. Dessarte, uma vez reconhecida a imitagdo do trade dress que
"veste" determinada empresa, ¢ devida a penalizagdo do contrafator por ato ilicito, podendo
ser concedida tutela especifica — prestigiada com primazia no nosso sistema processual, em
detrimento da tutela do equivalente — consistente na obrigacao de ndo fazer, qual seja, na

absten¢ao em utilizar o conjunto-imagem alheio.

19. Debrucando-me especificamente sobre o caso em concreto, em um
comparativo entre os estabelecimentos do Camardes Restaurante (apelante) e do Camardes
Beira Mar — Mucuripe (apelado), demonstrada encontra-se a semelhanga deles, tanto em
sua aparéncia estrutural, quanto no layout do mobiliario e dos cardépios, comprovando-se,

portanto, a imitagdo alegada como causa de pedir autoral.

20. O restaurante recorrente ainda inaugurou-se servindo um cardapio
de pratos demasiadamente semelhantes ao dos apelantes (fls. 116/117- vol. 1) e, nao
bastante, contratou ex-funcionarios dos CAMAROES, conferindo similitude ao sabor e

apresentagao da comida, como se vé no documento de fl. 84.

21. Em juizo, o chef Frangois Schimtt testemunhou que os s6cios do
estabelecimento demandado "sondaram" a respeito do interesse em montar um menu
similar aos das recorrentes na cidade de Fortaleza; o chefe de cozinha Celso Nascimento
Borges, em suas declaragdes, afirmou que os ex-funciondrios da recorrente, contratados
pela apelada, possuiam conhecimento suficiente para reproducio dos pratos servidos no

restaurante CAMAROES.

21. A violagdo realizada pelo CAMAROES MUCURIPE torna-se
ainda mais evidente quando se tem em mente a "for¢a do trade dress" das recorrentes,
aferida pela conjugacao da sua singularidade e do investimento efetuado para atribuir-lhe

1dentidade.
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22. A distintividade do negocio inaugurado pelo CAMAROES ¢
publica e notdria, inclusive destacada pelas noticias nos jornais juntadas aos autos, com nas
manchetes "Gastronomia diferenciada" e "Referéncia gastronomica" (fls. 70/75), pelas

eleicdes como melhor restaurante especializado de pescados pela Revista Veja Natal nos

anos de 2007/2008 (fls. 77/78), pelos destaques da Revista Deguste (fls. 81/85).

23. Ademais, a imagem do restaurante CAMAROES perante a
sociedade, de que se usurpou a apelada, foi construida a partir de sua reputacao — formada
a partir da qualidade e da distintividade com que sdo prestados os seus servigos no mercado
de consumo —, de modo que o agir da recorrida, fazendo uma associagdo indevida com os
restaurantes recorrentes, poderia resultar em atribuir-lhe, em detrimento de tal reputagao,

vicios ocorridos na prestacdo dos servicos no estabelecimento contrafator.

24. Como destacado pelo Relator, a confusdo dos estabelecimento foi
evidenciada, por exemplo, por emails encaminhados por consumidores que questionavam
a recorrente se o estabelecimento inaugurado em Fortaleza pertencia ao mesmo grupo

CAMAROES de Natal (fls. 160/173).

25. A similitude da ambientagdo e arquitetura dos restaurantes das

partes, apelante e apelada, também ¢ algo de chama a atencgao.

26. E cedigo que a boa prestacao dos servigos relacionados a alta
gastronomia nao depende somente da qualidade da comida que ¢ servida, mas do conforto
e funcionalidade do ambiente, que se associa ao bem-estar do consumidor durante a

prestacdo dos servicos.

27. Certo, desse modo, que 0 CAMAROES MUCURIPE aproveitou-

se do "formato de sucesso" na associa¢ao de todos os elementos dos servicos prestados pela
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rede de restaurantes CAMAROES, ora recorrente, que é "conceito" em padronizagio,
atendimento de exceléncia, bem-estar e conforto aos clientes, uma reputagao construida em

anos de trabalho e investimentos, com distintividade.

28. E indeclinavel que, no contexto mercadologico atual, a rede de
restaurantes CAMAROES, para atrair o consumidor e se distinguir de seus competidores,
realizou consideraveis investimentos em seu conjunto-imagem, particular e atrativo,
vestindo-se de uma aparéncia visual que lhes confere destaque no mercado, para atender a
uma maior exigéncia do consumidor que preza pela qualidade e inovagdo na prestacao dos

Servigos.

29. A emulagdo, alhures, do conjunto-imagem das recorrentes, nesse
passo, prestou-se como meio ilicito para a captagdo de clientela e obtencao de destaque no
mercado de consumo por parte da recorrida, nascida ja podendo fruir dos resultados
conquistados pelas apelantes em anos de estudo de mercado e aprimoramento dos seus

Servigos.

30. Traduz-se, assim, o comportamento da recorrida, como uma
estratégia mercadolédgica ilicita de usurpacdo dessa 'roupagem unica" da rede de
restaurantes CAMAROES, a ensejar a condenacio na reparacio pelos danos causados e o

deferimento de tutela que faca cessar a referida pratica.

31. Oportunamente, um outro ponto que merece destaque por ter sido
invocado pela defesa da apelada ¢ que a livre concorréncia, estabelecida pelos arts. 170, e
seguintes da Constituicdo da Republica, ndo constitui principio absoluto — alids, como nao

sdo absolutos quaisquer principios, sujeitos que estdo a ponderacdo no caso em concreto.

32. Tal principio encontra limites nos postulados da ética, lealdade e

boa-f¢, bem como nos direitos de livre concorréncia dos demais agentes do mercado, como
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bem destacado no caderno disponibilizado pelo Supremo Tribunal Federal e nomeado "A

Constitui¢do e o Supremo", como comentario ao art. 170 da Constituicdo Federal:

"A defesa da livre concorréncia é imperativo de ordem
constitucional (art. 170, IV) que deve harmonizar-se com o
principio da livre iniciativa (art. 170, caput). Lembro que "livre
iniciativa e livre concorréncia, esta como base do chamado
livre mercado, ndo coincidem necessariamente. Ou seja, livre
concorréncia nem sempre conduz a livre iniciativa e vice-versa
(cf. Farina, Azevedo, Saes: Competitividade: Mercado, Estado
e Organizagoes, Sdo Paulo, 1997, cap. IV). Dai a necessaria
presenca do Estado regulador e fiscalizador, capaz de
disciplinar a competitividade enquanto fator relevante na
formagao de pregos ..." Calixto Salomdo Filho, referindo-se a
doutrina do eminente Min. Eros Grau, adverte que "livre
iniciativa ndo é sinonimo de liberdade economica absoluta
(...). O que ocorre é que o principio da livre iniciativa, inserido
no caput do art. 170 da CF, nada mais é do que uma clausula
geral cujo conteudo é preenchido pelos incisos do mesmo
artigo. Esses principios claramente definem a liberdade de
iniciativa ndo como uma liberdade anarquica, porém social, e
que pode, consequentemente, ser limitada’”.

[AC 1.657 MC, voto do rel. p/ o ac. min. Cezar Peluso, j. 27-6-
2007, P, DJ de 31-8-2007.]"

33. Desse modo, ndo se pode, sob o palio do principio da livre
iniciativa, admitir a conduta antiética, de concorréncia desleal, da parte apelada, que
importou em prejuizos a imagem dos restaurantes recorrentes, induzindo os consumidores,

também, a equivocada compreensdo de que estdo acessando a rede de restaurantes
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CAMAROES.

34. Por fim, trago como ilustragdo o caso que se tornou célebre por ter
sido um dos primeiros no Brasil a ensejar um debate mais aprofundado sobre os direitos
relativos ao trade dress: o caso do Spoleto contra o Gepeto, que teve que repaginar seu
estabelecimento apds ser reconhecida a imitagdo do /ayout do concorrente, julgado pelo

Tribunal de Justica do Estado de Pernambuco.

35. Também naquele caso foi reconhecido que a empresa Gptto
Comércio Ltda. violou o trade dress da empresa Spoleto Franchising Ltda., ao imitar o seu
conjunto-imagem (a) na forma de disposi¢cao dos balcdes; (b) na localizacao do cozinheiro
que, bem a frente do cliente prepara as massas na mesma hora, condimentando os pratos de
acordo com o pedido; (c) no método de trabalho pioneiro um fast food de massas e na forma
de atendimento ao cliente; (d) na disposi¢ao do fogado, geladeiras, mesas, cadeiras e outros
utensilios; (e) na organizagdo funcional do estabelecimento; e (f) na variedade de tipos de
massas, molhos e acompanhamentos, bem como na disponibilizacdo selfservice de

torradinhas e outros condimentos.

36. Havia, ainda, uma série de caracteristicas qualificadas que
concorreram para a disseminagao de confusao no mercado e captacao indevida da clientela
das autoras, tais como a identidade dos produtos e servigos, do publico-alvo e da faixa de

preco dos produtos e servicos disponibilizados tanto pela ré quanto pelas autoras.

37. Também de forma semelhante ao caso retratado nesses autos, em
que a empresa CAMAROES BEIRA MAR — MUCURIPE, passou a chamar-se COCO
BAMBU no curso da agdo, a empresa Gptto Comércio Ltda. modificou seu nome para
Julietto Comércio Ltda. e seu nome de fantasia para JULIETTO, assumindo uma identidade

diversa, mas ja consolidada pela "boa fama" adquirida com a imitacao.

123



38. Portanto, pedindo vénia ao Desembargador Cornélio Alves, que
entendeu de forma divergente, acompanho o relator para julgar procedente o pedido de
tutela inibitoria, consistente na determinacao para que o réu, ora apelado, cesse a pratica
de atos de concorréncia desleal, abstendo-se, definitivamente, de utilizar qualquer marca,
configuracdo ou estruturacdo similar a aparéncia dos estabelecimentos dos autores, ora
apelantes, bem como que se abstenha de, na prestacao de seus servigos, de qualquer modo,
dar a impressao ao publico de que seu estabelecimento ¢ associado, licenciado ou filiado as

recorrentes.

39. Sobre o pedido indenizatorio por danos materiais e morais, o
art. 209 da Lei de Propriedade Industrial garante ao prejudicado pela concorréncia desleal
o direito de haver perdas e danos, mormente quando lesarem a sua reputacdo ou o0s
negocios, criarem confusdo entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores
de servigo, ou entre os produtos e servigos postos no comércio, dano que decorre da mera
violacdo do trade dress, prescindindo de comprovagdo outra pela parte apelante, como

muito bem colocado no voto-vista da Desembargadora Judite Nunes.

40. No que pertine ao valor dos danos materiais, inexistentes elementos
que permitam, nesse momento, o arbitramento de tal dano, devera ser apurado em sede de

liquida¢@o, conforme determinado pelo Relator.

41. Acrescento apenas que — consideradas as balizas tragadas pela
estruturagdo logico-racional da teoria econdmica do direito, de concepcgdo utilitarista,
erradicada na Escola de Chicago (Law and Economics) — o quantum indenizatorio deve
considerar os gastos realizados pelas apelantes para conferir essa "roupagem" a seu
estabelecimento, objeto a que se confere protecdo, em detrimento da sagacidade

demonstrada pela parte apelada.

42. Ainda, deve-se ter como parametro o eventual desvio de clientela
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ou reducdo de ganhos (lucros cessantes) por macula que a contrafagdo tenha causado a

reputacdo das apelantes.

43. Ante o exposto, por essas razdes que apresento, acompanho
integralmente o voto do Relator Desembargador Claudio Santos, com a alteracdo trazida
pela Desembargadora Judite Nunes no que se refere ao valor dos danos morais, que devem
ser fixados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com o qual manifestou o Relator igual

concordancia.

44. E como voto.

Natal, 14 de dezembro de 2017.

Desembargador Virgilio Macédo Jr.
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