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Apelante: Athletic Way Comércio de Equipamentos para Ginastica e Fisioterapia LTDA
Apelada: Technogym Equipamentos de Ginastica e Solucdo para o Bem Estar LTDA
Apelada: Technogym SPA

Relatora: Des. Odete Knaack de Souza

ACORDAO

APELACAO CIVEL. ACAO DE OBRIGACAO DE NAO FAZER
C/C INDENIZATORIA, COM PEDIDO DE ANTECIPACAO DE
TUTELA. TRADE DRESS. CONCORRENCIA DESLEAL. AS
EMPRESAS LITIGANTES ESTAO INSERIDAS NO SEGMENTO
MERCADOLOGICO DE APARELHOS DE GINASTICA, SENDO
QUE OS PRODUTOS OBJETOS DA LIDE - IDENTIFICADOS
PELAS LINHAS SENSATION/FUTURE E SELECTION/ PURE
STRENGTH - POSSUEM A MESMA FINALIDADE E
APLICACAO. AGRAVOS RETIDOS. APRECIACAO REQUERIDA
EM PRELIMINAR. PROVA ORAL INDEFERIDA. DIANTE DA
VASTA DOCUMENTACAO APRESENTADA, BEM COMO DO
CRITERIOSO LAUDO PERICIAL ELABORADO, NAO TENDO A
AGRAVANTE DEMONSTRADO A TERATOLOGIA DA DECISAO.
APLICACAO DO VERBETE SUMULAR N° TJRJ N° 156.
QUANTO A NECESSIDADE DE PERICIA COMPLEMENTAR OU
A REALIZACAO DE UMA NOVA, A MATERIA SE CONFUNDE
COM O MERITO E COM ELE SERA ANALISADA.
LEGITIMIDADE DA SEGUNDA APELADA, EMPRESA
ESTRANGEIRA. CONFORME ATESTA A 92 ALTERACAO
CONTRATUAL DA EMPRESA NACIONAL, A SEGUNDA
AUTORA E UMA DAS SOCIAS DA PRIMEIRA, ESTA
RESPONSAVEL PELA DIVULGACAO E DISTRIBUICAO
EXCLUSIVA EM TERRITORIO NACIONAL DOS PRODUTOS DA
MARCA TECHNOGYM. AO CONTRARIO DO QUE FAZ CRER A
RECORRENTE, A SEGUNDA AUTORA NAO BUSCOU SEU
INGRESSO NO FEITO COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL.
ELA, NA QUALIDADE DE FABRICANTE DOS PRODUTOS
DISCUTIDOS, SO POR ISSO, JA POSSUI LEGITIMIDADE PARA
FIGURAR NO FEITO, MORMENTE QUANDO E DIRETAMENTE
AFETADA PELAS SUPOSTAS CONDUTAS DIRECIONADAS A
APELANTE. QUANTO AO MERITO, A FIGURA DO “TRADE
DRESS”, POR SUA VEZ, CONSISTE NO CONJUNTO-IMAGEM
UTILIZADO PARA IDENTIFICAR SERVICO OU PRODUTO A FIM
DE ATRAIR A CLIENTELA, ASSOCIANDO-OS VISUALMENTE A
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MARCA. SUA PROTECAO PODE OCORRER PELO REGISTRO
DA MARCA MISTA, PELA FIGURA TRIDIMENSIONAL OU PELO
DESENHO INDUSTRIAL, OU, AINDA, PELO INSTITUTO DA
CONCORRENCIA DESLEAL, QUANDO SE REFERIR AO
CONJUNTO-VISUAL NAO REGISTRADO (CORES,
ELEMENTOS GRAFICOS, EMBALAGEM, ESCRITA ETC).
ENTENDE-SE, PORTANTO, QUE O ASSUNTO DE
CONCORRENCIA DESLEAL E MATERIA DE PROTECAO
RESIDUAL DA LElI DE PROPRIEDADE INTELECTUAL,
RETIRANDO-LHE A SUA OBJETIVIDADE. ASSIM, INSTA
CONSIGNAR QUE O CONJUNTO VISUAL DOS PRODUTOS
MERECE PROTECAO JURIDICA INDEPENDENTEMENTE DE
QUALQUER OUTRA FORMALIDADE, HAJA VISTA SER
DESNECESSARIO O SEU REGISTRO PARA PLEITEAR SUA
PROTECAO. APLICACAO DA LEI N°9.279/96, EM SEU ARTIGO
195 E INCISOS, BEM COMO DO ARTIGO 209. NORMA
INTERNACIONAL ESTABELECIDA NA CONVENCAO DA
UNIAO DE PARIS, INCORPORADA AO DIREITO INTERNO
QUANDO DA PUBLICACAO DO DECRETO N.° 75.572/1975.
ARTIGO 10-BIS. ASSIM, PARA A CONFIRMACAO DA PRATICA
DA CONDUTA DE CONCORRENCIA DESLEAL JA
RECONHECIDA PELO JULGADO, A PROVA DOCUMENTAL,
ALINHADA A PROVA PERICIAL SAO CONTUNDENTES.
DESNECESSIDADE DA REALIZACAO DE NOVA PERICIA OU
PERICIA COMPLEMENTAR. LAUDO PERICIAL PRECISO, QUE
APRECIOU OS PONTOS CONTROVERTIDOS PELA
APELANTE. O ILUSTRE PERITO, ESPECIALISTA NA AREA DE
PROPRIEDADE INTELECTUAL, DESEMPENHOU A FUNCAO
COM TOTAL ISENCAO E IMPARCIALIDADE, APLICANDO
FUNDAMENTOS TECNICOS AOS QUAIS CONSIDEROU
RELEVANTES PARA O DESLINDE DA CONTROVERSIA. MERA
INSATISFACAO PARCIAL COM AS CONCLUSOES DO LAUDO,
NOTADAMENTE AQUELAS QUE DESFAVORECEM A TESE
DEFENSIVA. ENTENDIMENTO EXTRAIDO DO VERBETE
SUMULAR TJRJ N° 155. NESSA LINHA DE RACIOCINIO, AO
CONTRARIO DO QUE ACREDITA A RE, NAO SE TRATA DE
MERA E INOCENTE UTILIZACAO DE SINAIS (FORMAS E
ELEMENTOS) DE DOMINIO PUBLICO. A CONFRONTACAO
DOS PRODUTOS SENSATION E FUTURE X SELECTION E
PURE STRENGTH, ALIADA AS OUTRAS CONDUTAS
PRATICADAS PELO APELANTE, REMETE A INAFASTAVEL
CONSTATACAO: TRATA-SE DE PRODUTO PRODUZIDO COM
O NITIDO ESCOPO DE IMITAR OU, AOS MENOS, DE SE
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APROVEITAR DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS
AUTORAS. DANO MATERIAL PRESUMIDO. QUANTO AO
DESCUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA, HA
INEQUIVOCA CONDUTA CONTRARIA AO COMANDO
JUDICIAL EM PERIODO COBERTO PELA VIGENCIA DA
LIMINAR. CRITERIOS PARA APRECIACAO DO VALOR DECIDO
QUE SERAO APRECIADOS OPORTUNAMENTE. RECURSO
DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelacdo civel n® 0308980-
98.2013.8.19.0001 em que é apelante ATHLETIC WAY COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA E FISIOTERAPIA LTDA e apeladas
TECHNOGYM EQUIPAMENTOS DE GINASTICA E SOLUCAO PARA O BEM ESTAR
LTDA e TECHNOGYM SPA,

ACORDAM

) Os Desembargadores que compdem a VIGESIMA SEGUNDA CAMARA
CIVEL do Tribunal de justica do Estado do Rio de Janeiro em negar provimento ao
recurso, nos termos do voto da Relatora. Decisdo unanime.

RELATORIO

Cuida-se de acdo de obrigacdo de nao fazer c/c indenizacao por perdas e
danos, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por TECHNOGYM EQUIPAMENTOS
DE GINASTICA E SOLUCAO PARA O BEM ESTAR LTDA e TECHNOGYM SPA em
face de ATHLETIC WAY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA E
FISIOTERAPIA LTDA objetivando que a ré se abstenha, em carater antecipatério
inclusive, da pratica de concorréncia desleal ocasionada pela comercializacdo, no Brasil,
de copias servis de parte da linha de equipamentos de ginastica de propriedade das
autoras, sob pena de pagamento de multa diaria, bem como seja compelida ao
pagamento de indenizagao por perdas e danos.

Sustenta a parte autora que, conforme atestado pelo relatério de uma
empresa multinacional especializada em investigacdo sobre utilizacdo indevida de

Secretaria da Vigésima Segunda Camara Civel
Dom Manuel, 37, 2° andar — Sala 231 — Lamina lll
Centro — Rio de Janeiro/RJ — CEP 20010-090
Tel.: + 55 21 3133-6022 — E-mail: 22cciv@tjrj.jus.br — PROT. 8479

rjpi





‘.J Poder Judiciario do Estado do Rio de Janeiro

PJ = RJ Vigésima Segunda Camara Civel

Apelacéo Civel n°. 0308980-98.2013.8.19.0001 FLS.4

marca, foi comprovado que a empresa MBH Fitness Co. Ltd., uma das empresas do
grupo Body Strong, vem fabricando copias servis da linha SENSATION das Autoras, e
copiando a linha PURE STRENGHT com pequenas adaptacdes, que ndo sao capazes
de afastar a flagrante infracdo, numa clara pratica de contrafacdo. Como consequéncia
das préticas de contrafacdo apuradas, sobretudo em razdo da fabricacdo de copias
servis ilicitas das maquinas das autoras na China, como também informado na referida
pagina institucional, ingressaram elas com acfes judiciais em diversos paises, tendo
obtido decisdes favoraveis na Dinamarca, Noruega, Espanha e Alemanha.

Aduzem ainda que a empresa brasileira ré, que comercializa equipamentos
de ginastica, vem importando e comercializando linhas de equipamentos FITNESS sob
os titulos ATHLETIC LINHA FUTURE e ATHLETIC LINHA SENSATION, idénticas as
linhas TECHNOGYM PURESTRENGTH LINE e TECHNOGYM SELECTION LINE,
produtos esses que foram adquiridos justamente da empresa chinesa acima
mencionada. Pratica a ré, portanto, segundo as autoras, a conduta de pirataria, com a
compra de equipamentos chineses que, na verdade, sdo copias idénticas, alterando
nestas apenas a etiqueta da marca, que é colada na reentrancia da logomarca
Technogym. Além disso, a demandada utilizou as pecas internas/externas dos produtos
da autora, empregando, assim, toda a identificacdo e padronizacao visual ("trade dress")
dos seus produtos das linhas SENSETIVE e FUTURE. Acrescenta que a ré, com esta
atitude, pretende induzir o consumidor a confuséo, desviando a sua clientela, além de
deixar que a parte autora aufira a devida renda com o0s seus produtos, o que
caracterizaria uma atitude de concorréncia desleal tipificada na Lei de Propriedade
Intelectual.

Afirmam que, mesmo apos notificada extrajudicialmente, a ré expde e
comercializa esses equipamentos em diversos veiculos, inclusive em feiras
especializadas em equipamentos de ginastica e fithess. Nesse sentido, ao realizarem
um levantamento dos aparelhos concorrentes, constataram que todos possuem uma
apresentacao notoriamente diferente daquela identificada pelas marcas de propriedade
das partes. Defendendo, portanto, a pratica de concorréncia desleal por parte da ré,
pugna pela procedéncia dos pedidos acima identificados.

A parte autora, a fls. 613/614 apresenta emenda a inicial no tocante ao
pedido de antecipacdo da tutela, considerando-se a perda do objeto em relagdo ao
pedido original. Por conseguinte, requer que a ré se abstenha de importar, ofertar a
venda, ter em estoque ou divulgar os equipamentos fithness SENSATION e FUTURE no
evento denominado “13? Fitness Brasil Bahia”, a qual ocorreria entre os dias 04 a 06 de
outubro de 2013.
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Conforme decisao de fls. 618/621, foi deferida a antecipacéo dos efeitos da
tutela, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPACAO DA TUTELA para
determinar que aré se abstenha de importar, O ofertar a venda, sob
qgualquer forma de publicidade, ter em estoque, divulgar ou expor
0s equipamentos fitness das linhas SENSATION e FUTURE, seja
no evento denominado 132 Fitness Brasil Bahia, a se realizar nos
dias 4 a 6 de outubro de 2013, em Salvador, Bahia, seja em seus
pontos de venda, inclusive internet, sob qualquer forma ou por
qualquer meio; bem como seja compelida a se abster de utilizar de
gualquer meio e material publicitario referente aquelas linhas de
equipamento, até decisédo final da presente lide, sob pena de multa
diaria de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Expeca-se precatoria para citagdo e intimag&o.”

Em face dessa, a parte ré apresentou pedido de reconsideracédo, conforme
fls. 626/635, o que foi parcialmente deferido, alterando-se a decisdo antecipatoria,
conforme abaixo se transcreve:

“(.--)

Assim, reconhecendo que a questdo posta em Juizo merece
reflexdo mais aprofundada, até porque ha questdes técnicas que
demandam producdo de prova especifica, altero a decisao
antecipatoria, apenas para autorizar que a ré exponha seus
eguipamentos no evento denominado 13a Fitness Brasil Bahia, a
ser realizado entre os dias 04/10/13 a 06/10/13 em Salvador-BA,
mantendo, no mais, os demais termos da decisédo antecipatéria de
tutela, inclusive no que pertine a proibicdo de comercializag&o.
Expeca-se oficio ao Responsavel pelo evento, comunicando o
teor da presente deciséo, e intimem-se as partes.

No mais, certifique-se acerca da efetivagcdo da citacdo, e
apresentacao tempestiva de defesa.”

Contestacao a fls. 763/799. Aduz, em sintese, que a parte autora nao teria
acostado aos autos os documentos societérios essenciais a efetiva demonstracao de
existéncia, sede, representacdo e outros; que falta capacidade postulatéria da
requerente, com auséncia de regular representacdo. Afirma ainda a inexisténcia de
fumus boni iuris, requisito necessario a admissibilidade da tutela antecipada, a auséncia
do carater emergencial, a inconsisténcia do valor atribuido a causa, a ndo prestacao de
caucao para assegurar a medida liminar, o que violaria o disposto no art. 209, da Lei
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9729/96, a inexisténcia de parametros para a fixagdo da multa e a arguicdo de
incompeténcia do juizo. Sustenta também, que as demandantes ndo protegeram seus
produtos por meio de Desenho Industrial ou Patente e que, assim, torna-se indevido o
reconhecimento de concorréncia desleal. Além disso, alega que varias outras empresas
do ramo utilizam a forma dos referidos produtos. Nesses termos, requer a revogacao da
tutela antecipada concedida, que os pedidos pleiteados pela parte autora sejam
reconhecidos como insubsistentes, com o deferimento de todos os meios de provas
admitidos em direito e, por fim, a condenacado da parte autora ao pagamento das custas
processuais e dos honorérios advocaticios.

Em face da decisdo que antecipou os efeitos da tutela, foram interpostos
Agravos de Instrumento sob o n° 0056046-53.2013.8.19.0000 e n° 0056052-
60.2013.8.19.0000, os quais nao foram conhecidos.

Réplica a fls. 1.160/1.193.

Decisdo saneadora a fls. 1292/1299 parcialmente retificada com o
acolhimento em parte dos embargos declaratérios.

Em face de tal deciséo, foi interposto o Agravo de Instrumento, protocolado
sob 0 n° 0017558-92.2014.8.19.0000, o qual foi convertido em retido.

Em diligéncia prévia para elaboracdo do Laudo Pericial, o ilustre expert, em
comparecimento a “15 IHRSA FITNESS BRASIL”, atestou que ndao estavam sendo
comercializados, pela ré, produtos das linhas “SENSATION” e “FUTURE”, conforme fls.
1.501/1.503.

Laudo Pericial a fls. 1.613/1.981, ja inclusos os anexos. Manifestacao das
partes através de seus Assistentes Técnicos, conforme fls. 1.988/2005, pela parte
autora; e fls. 2.007/2.208 c/c 2.079/2.123, pela ré.

Esclarecimentos adicionais, conforme fls. 2.167/2.174.

Diante de nova discordancia da ré, foi por ela requerida a realizacdo de
uma segunda pericia para i) fazer prova de que os hotéis que adquirem aparelhos de
ginastica profissionais se utilizam de pessoas altamente especializadas para a aquisi¢ao,
além de ter um processo criterioso de escolha de seus produtos; ii) esclarecer se o0s
produtos em discussdo nos autos sdo adquiridos por hotéis e condominios e iii)
especificar qual o perfil do profissional que participa do processo de compra. Pedido
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indeferido, conforme decisao de fls. 2.213, o que foi alvo de Agravo de Instrumento,
convertido, por sua vez, em Agravo Retido.

A sentenca de fls. 2.416/2.426 julgou, confirmando a tutela antecipada a
fls. 620/621, procedentes os pedidos, nos seguintes termos, para determinar:

“a) A abstencao, pela ré, de importar, ofertar a venda, ter em
estoque, divulgar os equipamentos fithess das linhas SENSATION
e FUTURE que imitem os elementos distintivos dos produtos das
Autoras, em todos os seus pontos de venda, inclusive na internet,
sob qualquer forma e por qualquer meio, bem como a abstencéo de
dar publicidade as referentes linhas de equipamentos, no prazo
improrrogavel de 90 dias, contados a partir da publicacdo do
presente decisum, sob pena de multa diaria de R$ 10.000,00 (dez
mil reais);

b) A obrigacdo da Ré de proceder a retirada de todos os produtos
gue imitem ou reproduzem o conjunto visual da Autora, do mercado
e da internet no prazo improrrogavel de 90 dias;

c) A condenacgdo da Ré ao pagamento de indenizacao por danos
materiais em razdo dos atos de concorréncia desleal causados a
parte autora, que serdo apurados em liquidagdo de sentenga por
arbitramento.”

Condenou ainda a parte ré ao pagamento das despesas processuais e
honorérios advocaticios, estes fixados em 15% do valor da condenacéao.

Foram opostos Embargos de Declaracdo por ambas as partes, conforme
fls. 2.427/2.434 (ré) e fls. 2.436/2.443 (autora). Apenas o segundo foi parcialmente
acolhido, conforme transcricdo abaixo (fls. 2.445/2.447):

“..)

Dessa forma, CONHECO ambos os Embargos de Declaracgéo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO apenas para:

i) TORNAR sem efeito a parte da sentenca que fixou prazo para
cumprimento do julgado, retirando-se para tanto a expressao
"prazo improrrogével de 90 dias" sanando-se a contradicdo; e

i) DETERMINAR que a pericia apure os lucros cessantes pelos
critérios descritos nos incisos | e Il do art. 210 da Lei 9.279/96,
devendo prevalecer aquele que for mais benéfico ao prejudicado,
sendo que ao valor indenizatério serdo acrescidos correcao
monetéria e juros de mora contados do recebimento da notificacéo
extrajudicial pela ré.”
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Em raz&do de novos aclaratorios manejados pela parte demandante, os
mesmos foram acolhidos. Eis parte da deciséo:

“..)

Assim sendo, acolho os presentes embargos declaratérios, sem
efeitos infringentes, apenas para complementar e aclarar a
sentenca nos seguintes termos:

“.. conforme atestam os documentos de fls. 1015 a 1026; fls. 1321
a 1330 e fls. 1415 a 1426 ;;; (7° paragrafo).

“.. a excegdo das linhas SENSATION e FUTURE, vale lembrar que
a Ré nédo estd impedida de comercializar seus produtos com o0s
respectivos designs” (15° paragrafo).

No mais, mantém-se a sentenca tal como lancada.

P. L7

A parte ré insistiu na existéncia de contradicbes e omissfes no julgado,
opondo, um derradeiro aclaratorio, no qual ndo obteve éxito.

Em seguida, apresenta a apelacao de fls. 2.463/2.540, que possui o regular
preparo e € tempestiva. Resumem-se, a seguir, considerando-se a extensa peca
recursal, as principais fundamentacdes do recurso.

Sustenta que as apeladas ndo possuem qualquer registro junto ao Instituto
Nacional da Propriedade Industrial — INPI — da forma ornamental dos equipamentos em
guestdo, 0 que parece ser contraditorio, ja que a segunda apelada possui registros de
desenho industrial em outros paises, mas, por opcdo, ndo estendeu tais registros ao
Brasil, fazendo com que adentrassem a esfera do dominio publico, o que foi confirmado
pela pericia. Afirma, nesse sentido, que a sentenca foi incapaz de definir quais teriam
sido os atos empresariais capazes de criar a possibilidade de confusdo e, assim,
configurar o ato ilicito. Destaca, da mesma forma, que ha omissao a respeito do publico-
alvo dos aparelhos de ginastica das partes. Aduz, quanto ao alegado descumprimento
da liminar, que s@o absolutamente inconsistentes os documentos apresentados a fls.
15/1026, 1321/1330 e 1415/1426 e utilizados pelo d. Juizo a quo para justificar a
aplicacado da multa por descumprimento, ndo relevando atos em desconformidade com
o comando judicial antecipatério, mas meras suposi¢cdes. Nesse sentido, o julgado que
reconhece o descumprimento da liminar ndo possui qualquer fundamentacéao, indicando
apenas a peca através pela qual as apeladas alegaram o descumprimento em questao.
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Apés tal introito, preliminarmente, requer a apreciacdo dos Agravos
Retidos. Também, afirma que a sentenca foi absolutamente genérica e, assim, obscura,
ao dizer que a imitacdo do design associada a “outros elementos e atos desleais” criaria
a possibilidade de confusdo, configurando ato ilicito. Sustenta ainda ser a segunda
demandada parte ilegitima para figurar no feito, j& que a empresa italiana ndo atua no
cenario nacional.

No mérito, que foi completamente desconsiderada a posicdo da apelante
no mercado nacional de distribuicdo e comercializacdo de equipamentos de ginastica,
com presenca ostensiva de sua marca em todo o territorio nacional. Ademais, que apesar
de fundamentar a condenacdo da empresa ré levando-se em conta o critério da
confundibilidade, ndo ha delimitacdo de qual seria o publico consumidor dos
equipamentos em discussédo nos autos. Aduz ainda que a protecdo do design do produto
esta relacionada a existéncia de registro de desenho industrial, o que nao foi feito. A
mais, que, ainda que fosse aceita a protecdo do trade tress do produto por concorréncia
desleal, ela s6 seria aplicavel caso a utilizacdo do design ocorresse com intuito de
confundir os consumidores, sendo necessario que se analisasse o publico que consome
os produtos, e tal fato ndo foi devidamente enfrentado pela pericia. Por conseguinte,
insiste na tese de que a eventual semelhanca do design dos aparelhos de ginastica é
plenamente possivel e amparada pela lei, voltando a afirmar que a sentenca nao elencou
0s atos ilegitimos os quais evidenciaram a pratica da concorréncia desleal reconhecida.
Em suma, deve ser aplicado o entendimento da doutrina e da jurisprudéncia de que a
auséncia de registro de desenho industrial inviabiliza o reconhecimento de exclusividade
sobre o design, por estarem estes no estado da técnica (dominio publico). Inexistindo
conduta ilicita, a condenacéo indenizatéria deve ser extirpada, até porque as apeladas
nao fizeram qualquer prova dos prejuizos supostamente suportados, notadamente em
funcdo da auséncia de efetiva concorréncia, pois os precos dos produtos supostamente
concorrentes sdo especialmente divergentes.

Requer, dessa forma, a concesséo de efeito suspensivo no que concerne
especificamente ao alegado descumprimento da antecipacgéo de tutela, o provimento dos
Agravos Retidos, com a converséo do feito em diligéncia; a declaracdo de nulidade da
sentenca, tendo em vista que seu dispositivo € incerto e genérico, e a reforma da
sentenca para julgar improcedentes os pedidos, ou, alternativamente, a exclusdo da
multa e da condenacao indenizatoria.

Foram apresentadas as contrarrazoes de fls. 2.546/2.596, esperando o
desprovimento dos Agravos Retidos, bem como a manutencdo do julgado, com a
condenacéo da parte ré por litigancia de ma-fé, aditada a fls. 2.610/2.664.
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E o relatério.

VOTO

Inicialmente, cabe o esclarecimento no sentido de que a apelacao foi
manejada em 18/03/2016, assim como a sentenca alvejada, prolatada, por Obvio,
anteriormente, motivo pelo qual devemos analisar, quanto ao mérito, os regramentos do
CPC de 1973 e néo o recém vigorado.

E o que se extrai do art. 14, do NCPC (Art. 14. A norma processual n&o
retroagira e sera aplicavel imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos
processuais praticados e as situagdes juridicas consolidadas sob a vigéncia da norma
revogada).

Aplica-se, portanto, o principio do tempus regit actum, ndo tendo a lei nova
aptidao para atingir atos processuais ja praticados.

Seria, da mesma forma, atribuicdo daquele que prolatou a sentenca exercer
0 juizo de admissibilidade do recurso. No entanto, em atendimento aos principios de
celeridade e eficiéncia, na auséncia de qualquer prejuizo e presentes 0s requisitos
necessarios, recebe-se a apelacdo nos efeitos legais, na forma do art. 520, do CPC de
1973.

Nesse ponto, ndo ha que se falar em efeito suspensivo ao recurso no que
tange a antecipacdo dos efeitos da tutela. Tratou-se de decisdo proferida em 2013,
tempo mais que suficiente para que a recorrente se adaptasse a nova realidade
empresarial em decorréncia do comando judicial. Saliente-se que o Al que impugnava a

antecipatoria sequer foi conhecido, em razdo da manifesta intempestividade.

Quanto as questdes preliminares, foi requerida a apreciacdo dos Agravos
Retidos, bem como arguida a ilegitimidade da segunda autora para figurar no feito.

As empresas litigantes estédo inseridas no segmento mercadologico de
aparelhos de ginastica, sendo que os produtos objetos da lide - identificados pelas linhas
SENSATION/FUTURE e SELECTION/ PURE STRENGTH - possuem a mesma
finalidade e aplicacéo.
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As empresas autoras atribuem a ré a conduta de concorréncia desleal.

Nao h& que se falar em ilegitimidade da empresa estrangeira. Conforme
atesta a 92 Alteracdo Contratual da empresa nacional, a segunda autora é uma das
sécias da primeira, esta responsavel pela divulgacéo e distribuicdo exclusiva em territério
nacional dos produtos da marca Technogym. Ao contrario do que faz crer a recorrente,
a segunda autora ndo buscou seu ingresso no feito como assistente litisconsorcial. Ela,
na qualidade de fabricante dos produtos discutidos, s6 por isso, ja possui legitimidade
para figurar no feito, mormente quando é diretamente afetada pelas supostas condutas
direcionadas a apelante.

Alids, por ocasidao do julgamento do Agravo de Instrumento n°® 0017558-
92.2014.8.19.0000, tal preliminar foi analisada, motivo pelo qual transcrevo as seguintes
razdes de decidir, com as quais também concordo:

“..)

Extrai-se dai que a legitimidade ad causam ndo depende da
existéncia do dever juridico afirmado pelo demandante, mas téao
somente da alegacdo de que o mesmo é titular de posicéo juridica
de vantagem, em detrimento do dever juridico atribuido ao réu.
Assim, por exemplo, basta que o autor alegue ser o credor de uma
obrigacéo para que esteja legitimado para demandar sua cobranga
em face do réu, a quem atribua a qualidade de devedor.

A 22 Autora/Agravada além de titular de registro para a marca
TECHNOGYM junto ao INPI, também é titular de registro para a
marca fabricante e desenvolvedora dos equipamentos que estdo
sendo servilmente copiados pela Ré/Agravante.

Dessa forma, eventual concorréncia desleal gerada pela
Ré/Agravante no Brasil faz com que tanto a 12 Autora/Agravada,
empresa brasileira distribuidora exclusiva dos equipamentos
TECHNOGYM, quanto a 22 Autora/Agravada, empresa italiana,
fabricante dos equipamentos TECHNOGYM, possam vir a sofrer
prejuizos diretos em suas expectativas de venda.

Alias, a comprovacdo do vinculo entre as duas empresas também
consta nos autos {(...).”
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Nesse mesmo Agravo de Instrumento, optou o ilustre relator por converté-
lo em retido, sendo que, em preliminar de apelacdo, a recorrente requereu a sua
apreciacéo, o que se passa a fazer.

Superada a questdo da legitimidade, ha irresignacédo também em face de
parte da decisdo saneadora que indeferiu a producdo de prova oral em demanda que,
como visto, busca demonstrar o desvio de clientela, em decorréncia da suposta pratica
de concorréncia desleal.

Como cedico, o Juiz € o dirigente do processo e o destinatario final das
provas, conforme disciplina o artigo 130, do CPC de 1973, cabendo-lhe determinar as
necessarias a instrucdo do processo para a formacao de seu livre convencimento.

Portanto, € discricionario ao julgador valorar as provas de acordo com o
gue observa nos autos, com a obrigacao apenas de fundamentar tal valoragao.

Desse modo, a decisdo que defere ou indefere qualquer producao de prova
deve ser reformada apenas quando se mostrar teratoldgica, a teor de entendimento ja
pacificado neste Tribunal, in verbis:

Sumula TJ, n° 156, DJERJ, ADM, 161 (8)

156. A deciséo que defere ou indefere a producdo de determinada
prova so6 sera reformada se teratoldgica.

De acordo com o que se percebe no caso em exame, a decisdo agravada
ndo tem cunho teratoldgico, haja vista que decisao teratolégica é aquela que afronta a
razoabilidade, vem aos autos sem nexo ou sentido, ndo se coaduna com qualquer
fundamento ou nédo resta fundamentada, o que, a toda evidéncia, aqui ndo ocorre.

Sustenta a Athletic Way que o deferimento de tal prova é fundamental para
o deslinde do litigio, uma vez que a convocacdo de testemunhas para comprovar a
especificidade do mercado em tela é de especial importancia.

Entretanto, ndo se vislumbra tal necessidade, diante da vasta
documentacéo apresentada, bem como do criterioso laudo pericial elaborado, ndo tendo
a agravante demonstrado a teratologia da decisao.

Quanto ao Agravo de Instrumento n° 0022272-61.2015.8.19.0000, também
convertido em retido, analisa-se a necessidade de uma segunda pericia ou pericia
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complementar para fazer prova de que os hotéis que adquirem aparelhos de ginastica
profissional se utilizam de pessoas altamente especializadas para a compra, além de
possuirem um processo criterioso de escolha de seus produtos. Também com o intuito
de atestar se os mesmos séo adquiridos por hotéis e condominios.

Entretanto, essa questdo confunde-se com o0 mérito e com ele sera
analisado, o que se passa a fazer.

A parte autora alega que a ré comercializa produtos que intencionalmente
imitam o conjunto-imagem das suas linhas de equipamentos de ginastica SELECTION e
PURE STRENGTH, caracterizando a reprovavel conduta de concorréncia desleal capaz
de Ihes acarretar diversos prejuizos.

Cabe o esclarecimento inicial no sentido de que os principios da livre
iniciativa e o da livre concorréncia sao basilares da ordem econémica, ambos previstos
no artigo 170, da Carta Republicana, e visam estimular e aprimorar técnicas de mercado,
melhorando a qualidade de produtos e servicos e incentivando o crescimento
socioeconémico da sociedade.

A livre iniciativa configura o direito de qualquer pessoa se lancar nos
mercados de bens e servigos, por sua conta e risco, sem necessidade de anuéncia
estatal, com ressalvas legais, enquanto que a livre concorréncia significa o dever estatal
de garantir a isonomia material da exploracdo de qualquer atividade, inibindo toda
atuacao que configure ato de concorréncia desleal ou infracdo a ordem econdmica.

A figura do ‘frade dress”, por sua vez, consiste no conjunto-imagem
utilizado para identificar servico ou produto a fim de atrair a clientela, associando-os
visualmente a marca. Sua protecao pode ocorrer pelo registro da marca mista, pela figura
tridimensional ou pelo desenho industrial, ou, ainda, pelo instituto da concorréncia
desleal, quando se referir ao conjunto-visual ndo registrado (cores, elementos gréficos,
embalagem, escrita etc).

Nas palavras de José Carlos Tinoco Soares, em sua obra “Concorréncia
Desleal Vs. Trade Dress ou Conjunto-Imagem”. Sao Paulo, Edigao Tinoco Soares, Séo
Paulo, 2004, pag: 213, conceituado doutrinador na matéria, trade dress, corresponde a:

“(...) imagem total do negdcio; num sentido bem geral, € o look and
feel, é, o ver e o sentir do negdcio; é o meio pelo qual o produto é
apresentado no mercado; € o identificador de origem; o termo trade
dress significa a imagem total ou aparéncia geral de um produto ou
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servico, incluindo, mas nédo limitado a desenho da embalagem,
rétulos, recipientes, mostrudrios, a caracteristica do produto ou a
combinacdo de elementos ou figuras que sdo ou se tornam
associadas exclusivamente com uma existéncia particular que
permitem funcionar como sendo um indicador de origem do
produto; o trade dress compreende uma uUnica selecdo de
elementos que imediatamente estabelecem que o produto se
distancia dos outros, por isso se torna inconfundivel. Trade dress
e/ou ‘Conjunto-Imagem’, para nés é a exteriorizacdo do objeto, do
produto ou sua embalagem, € a maneira peculiar pela qual se
apresenta e se torna conhecido. E pura e simplesmente a
‘vestimenta’, e/ou o ‘uniforme’, isto é, um trago peculiar, uma
roupagem ou a maneira particular de alguma coisa se apresentar
ao mercado consumidor ou diante dos usuarios com habitualidade.
Na generalidade da expressao ‘alguma coisa’ pode-se incluir mas,
logicamente, n&o limitar as marcas figurativas ou mistas;
tridimensionais; a todos os objetos que foram ou ndo suscetiveis de
patentes, mas que se apresentam mediante uma forma de
exteriorizacao caracteristica; a toda e qualquer forma de produto ou
de sua embalagem, desde que constituida de caracteristicas
particulares; a toda e qualquer decoragdo interna ou externa de
estabelecimentos; a toda e qualquer publicidade desde que
elaborada e apresentada com particularidades a torne conhecida
como procedente de uma determinada origem. Por todos esses e
muitos outros elementos e componentes, o trade dress, nada mais
€ do que aquilo que ja denominamos, desde h& muito, ou seja, o
O CONJUNTO-IMAGEM’.

Ainda sobre o tema, as licbes de Maria Alicia Lima, em “Pirataria e
Contrafacdo: da propriedade intelectual ao Trade Dress, Anais do XXVIII Seminério
Nacional da Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, ABPI, 2008, pp. 69-70.”

Na prépria definicdo do termo trade dress j4 se encontra uma
primeira interpretacdo que seria a vestimenta de um produto, sua
roupagem. O trade dress é o0 aspecto geral de como o produto ou
servigo é apresentado ao publico; é o look and feel, outra expressao
gue revela bastante o espirito do trade dress, a identidade visual. A
protecdo aqui no Brasil ndo é formal, na medida em que nédo existe
a possibilidade de fazer um registro, mas é protegida sob o instituto
de combate a concorréncia desleal.
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Entende-se, portanto, que o assunto de concorréncia desleal é matéria de
protecdo residual da Lei de Propriedade Intelectual, retirando-lhe a sua objetividade.
Assim, insta consignar que o conjunto visual dos produtos merece prote¢do juridica
independentemente de qualquer outra formalidade, haja vista ser desnecessario o seu
registro para pleitear sua prote¢ao.

A Lein. 9.279/96, em seu artigo 195 e incisos, trata a concorréncia desleal
como tipo penal, referindo-se o inciso Il a qualquer ato que, praticado de ma-fé, por meio
fraudulento, vise desviar a clientela de seu concorrente.

A contrafacéo de “trade dress” configura ato desleal protegido, também, na
esfera civel, sendo certo que o artigo 209, da referida norma, ressalva o direito de o
prejudicado haver perdas e danos na hipotese de pratica de atos que venham “prejudicar
a reputacao ou os negocios alheios, a criar confusdo entre estabelecimentos comerciais,
industriais ou prestadores de servigo, ou entre 0s produtos e servicos postos no
comércio”. A identidade do conjunto imagem deve ser aquilatada ante a possibilidade de
incutir confusdo no consumidor e o desvio de concorréncia decorrente desta falta de
clareza. Assim, o aspecto visual deve conduzir o consumidor mais desatento a adquirir
um produto do concorrente pensando ser do outro fornecedor.

Acrescente-se que a Convencéao da Unido de Paris, incorporada ao Direito
Interno quando da publicacdo do Decreto n.° 75.572/1975, assim estabelece em seu
artigo 10-bis:

Artigo 10-bis

1)0s paises da Unido obrigam-se a assegurar a todos aos nacionais
dos paises da Unido protecéao 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)Deveréo proibir-se particularmente:

1°: Todos os atos suscetiveis de, por qualquer meio, estabelecer
confusdo com o estabelecimento, os produtos ou a atividade
industrial ou comercial de um concorrente,

2°: As falsas alegagfes no exercicio do comércio, suscetiveis de
desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade
industrial ou comercial de um concorrente,

3°: As indicagbes ou alegacdes cuja utilizagdo no exercicio do
comércio seja suscetivel de induzir o publico em erro sobre a
natureza, modo de fabricacdo, caracteristicas, possibilidade de
utilizacdo ou quantidade de mercadorias.
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Nesse aspecto, confira-se o entendimento do doutrinador Denis Borges
Barbosa:

“Na verdade, a violacdo do trade dress do produto de um
competidor configura concorréncia desleal, mesmo que seus
elementos caracteristicos estejam separadamente protegidos por
direitos de propriedade intelectual.

Isto pode ocorrer, quando comprovado que a finalidade do ato do
competidor é a de desviar a clientela alheia e se aproveitar da
reputacdo do concorrente através da utilizagédo de atos confusorios,
utilizando como meio para esta finalidade a imitagdo de marca, do
desenho industrial, dos direitos autorais, enfim, do trade dress do
produto do competidor, mesmo que as partes deste conjunto
estejam separadamente protegidas por direitos de propriedade
intelectual (BARBOSA, Denis Borges. A propriedade intelectual no
século XXI. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2009, p. 171).”

A proposito, relevante procedente desta Corte Estadual:

0258745-64.2012.8.19.0001 - APELACAO Ementa JOSE
ROBERTO PORTUGAL COMPASSO - NONA CAMARA CIVEL
APELACOES CIVEIS. Direito Marcério. Trade dress. Concorréncia
desleal. Ré condenada a indenizar os autores pelos danos
materiais e morais sofridos. Manutencéo integral da sentenca. Nao
se trata de mera e inocente utilizacdo de sinais (formas e
elementos) de dominio puablico. A confrontagdo dos produtos
(Osklen x F.Hosken) leva a inequivoca constatacdo de que se trata
de conduta com escopo de imitar marca famosa. A coincidéncia
referente a0 nome pessoal ndo exclui a malicia, mas, antes,
confirma-a. Atuar reprovavel que acarreta consequéncias para 0
infrator, entre elas, a reparacdo pelos danos materiais causados.
Inexisténcia, contudo, de danos morais. Conduta ilicita incapaz de
abalar a reputacdo da autora. Apelacdo da autora a que se nega
provimento. Apelagéo da ré a que se d& parcial provimento.

0179128-55.2012.8.19.0001 — APELACAO Ementa SIDNEY
HARTUNG BUARQUE - QUARTA CAMARA CIVEL

APELACAO CIVEL " OBRIGACAO DE NAO FAZER C/C
INDENIZATORIA " TRADE DRESS " VODKA - ALEGACAO
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AUTORAL DE QUE A EMPRESA-RE OSTENTA AS
CARACTERISTICAS DE SUA MARCA " SENTENCA DE PARCIAL
PROCEDENCIA QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA E
CONDENOU A RE EM DANOS MATERIAIS " DANOS MORAIS
REJEITADOS " APELO DA PARTE RE ARGUINDO PRELIMINAR
DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA "
NO MERITO, AFIRMA INEXISTIR IMITACAO NO CONJUNTO DE
IMAGEM DO REFERIDO PRODUTO, O QUE AFASTA A...(Ver
ementa completa) NECESSIDADE DE CONDENACAO AO
PAGAMENTO DE INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS " RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELAS AUTORAS
VISANDO A CONDENACAO DA RE EM DANOS MORAIS E A
FIXACAO DOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS, EM SEU
GRAU MAXIMO, SOBRE O VALOR DA CONDENACAO E NAO
SOBRE O VALOR DA CAUSA. - 1° RECURSO (REU): AUSENCIA
DE AMPARO A PRETENSAO RECURSAL "- INOCORRENCIA DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. - JUIZ E TIDO COMO O
DESTINATARIO IMEDIATO DAS PROVAS - APLICACAO DO
ART. 130 DO CPC " ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE MERECE
SER AFASTADA - DECISAO INTERLOCUTORIA IRRECORRIDA
QUE REJEITOU TAL PRELIMIAR - PRECLUSAO DO DIREITO "
PRELIMINARES REJEITADAS " NO MERITO, RESTOU
COMPROVADO ATRAVES DE LAUDO PERICIAL A VIOLACAO
AO TRADE DRESS (CONJUNTO-IMAGEM) " CONFIGURACAO
DO ATO ILICITO " DEVER DE INDENIZAR OS DANOS
MATERIAIS "HONORARIOS ADVOCATICIOS QUE MERECEM
SER MANTIDOS - RECURSO ADESIVO (AUTORAS): AUSENCIA
DE AMPARO A PRETENSAO RECURSAL. " DANOS MORAIS
NAO COMPROVADOS - CONDUTA REPROVAVEL, MAS QUE
POR SI SO E INCAPAZ DE MACULAR A HONRA OBJETIVA DAS
AUTORAS " FIXACAO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS
COM BASE NO VALOR DA CAUSA ESTA EM SINTONIA COM O
ART. 20, § 4°, DO CPC, DESDE QUE EM PERCENTUAL
RAZOAVEL " MANUTENCAO DA SENTENCA " NEGADO
SEGUIMENTOS A AMBOS OS RECURSOS.

Assim, para a confirmacao da pratica da conduta de concorréncia desleal
ja reconhecida pelo julgado, a prova documental, alinhada a prova pericial sdo
contundentes.

Quanto a prova pericial, sem qualquer razdo a apelante quando sustenta a
necessidade de uma segunda pericia complementar.
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O inconformismo da apelante com parte da conclusdo do laudo pericial,
notadamente em seu desfavor, ndo pode ser motivo para desconsiderar a eficacia e
legitimidade da pericia, cabendo ao juiz, destinatario da prova, segundo seu livre
convencimento, analisar seus dados.

Desta forma, sob o enfoque no disposto nos artigos 130 e 131 do CPC de
1973, ao juiz, destinatario da prova, € facultado decidir segundo o seu livre
convencimento, competindo-lhe deferir e escolher as provas que entender necessarias
ao julgamento, ndo se traduzindo em cerceamento de defesa o indeferimento da
impugnacédo ao laudo pericial, na qual se pleiteia esclarecimentos a serem prestados
pelo perito, principalmente, quando o expert ja ratificou suas conclusoes.

O ilustre perito, especialista na area de propriedade intelectual,
desempenhou a funcdo com total isencdo e imparcialidade, aplicando fundamentos
técnicos aos quais considerou relevantes para o deslinde da controvérsia.

Vale ressaltar que sua nomeac¢ao nao foi, na época oportuna, impugnada
pela parte recorrente, vislumbrando-se, portanto, mera insatisfagdo com o laudo pericial
na parte que lhe desfavorece.

Nesse sentido, aplica-se, perfeitamente, o verbete sumular TIRJ n°® 155,
nos seguintes termos:

N°. 155 “Mero inconformismo com as conclusdes da prova pericial,
desacompanhado de fundamentacdo técnica, ndo autoriza sua
repeticao.”

Referéncia: Processo Administrativo ne. 0014101-
57.2011.8.19.0000. Julgamento em 22/11//2010. Relator:
Desembargadora Leila Mariano. Votagao unénime.

Fato é que se demonstrou, no laudo e nas provas coligidas, que a ré ostenta
indevidamente a padronizagéo visual dos equipamentos produzidos e comercializados
pela parte autora, e que tal pratica desleal pode confundir os consumidores - que sédo
induzidos a acreditar que os produtos da infratora sdo da mesma qualidade da empresa
demandante, porém com preco inferior - parecendo irrefutavel, em consequéncia, a
existéncia de prejuizos experimentados pelo titular da marca.
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Tratando-se do wuniverso do mundo fitness, explicitamente de
equipamentos de ginastica, o auxiliar do juizo discriminou os potenciais consumidores
da seguinte forma (fls. 1.619):

a) o administrador e/ou funcionario de academias de ginastica que
tém esses produtos como ferramenta essencial e indispensavel
para sua atividade fim (doravante denominados simplesmente
"Consumidores da Categoria A");

b) o administrador e/ou funcionario de hotéis, clubes, condominios
ou assemelhados que tém os referidos produtos como uma
ferramenta secundaria e meramente complementar para sua
atividade fim (doravante denominados "Consumidores da
Categoria B");

c) a pessoa fisica de alta renda que tem interesse em comprar
equipamentos de ginastica para uso doméstico privado (doravante
denominados "Consumidores da Categoria C"); e

d) o usuario de equipamentos de ginastica em espagos privados
abertos ao publico, para uso peridédico ou esporadico, como, por
exemplo, academias de ginastica, hotéis, clubes, condominios, etc.
(doravante denominados "Consumidores da Categoria D").

Em seguida, o expert explica que realizou uma pesquisa informal, realizada
por amostragem, mas que ilustra determinados padrbes de comportamento que
permitem apurar a existéncia ou ndo da possibilidade de confusdo ou associacao no
mercado. Com base nela, o perito entendeu que:

- para os Consumidores da Categoria A (0 administrador ou
funcionario de academia de ginastica), a possibilidade de confuséo
direta ou de confusdo por associacao é muito improvavel;

- para os Consumidores das Categorias B e C (o0 administrador ou
funcionario de hotéis, clubes, condominios ou assemelhados, e a
pessoa fisica de alta renda), a possibilidade de confuséo direta é
improvavel, mas a possibilidade de confusdo por associacdo é
significativa,

- para os Consumidores da Categoria D (usuarios), por defini¢éo,
inexiste a possibilidade de confusdo direta ou confusdo por
associacado, porém, € significativa a possibilidade de confuséo pos-
venda, 0 que é capaz de gerar um impacto relevante no processo
de compra de Consumidores da Categoria B (administrador ou
funcionario de hotéis, clubes, condominios ou assemelhados).
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E assim prosseguiu o perito:

Neste sentido, este Perito entende que as semelhancas entre os
produtos das linhas SELECTION e PURESTRENGTH e os
equipamentos SENSATION e FUTURE nao sao capazes de causar
confusdo para Consumidores da Categoria A. No entanto, as
semelhancas em questdo sdo capazes de causar confusdo em
relacdo aos Consumidores das Categorias B, C e D, seja na
modalidade de confuséo por associagéo, seja na forma de confuséo
pés-venda.

Nesse aspecto, coincidentemente, a apelante considera que apenas 0S
consumidores da categoria A influenciariam no resultado da demanda, o que foi
suficientemente rechacado pelo expert, conforme esclarecimentos complementares de
fls. 2.171/2.173.

Ademais, parece contraditorio a apelante alegar a dispensabilidade das
demais categorias identificadas no Laudo Pericial, mas adotar a pratica de expor seus
produtos em stands de shopping centers, por exemplo, como as fotografias colacionadas
pela propria ré revelam. E de conhecimento notdrio que os valores desembolsados para
tanto ndo sao infimos, e, se tal pratica é feita, € porque traz retorno a apelante, ainda
gue indiretamente.

Também deve ser salientado que a prova constante dos autos néo ratifica
o entendimento do apelante no sentido de que h4 uma padronizacdo nas linhas de
montagem dos equipamentos de ginastica.

Utilizando-se, uma vez mais, do apurado pelo expert, o mesmo identificou
apenas duas empresas que adotam design similar na fabricacdo/comercializacdo de
seus produtos em relacédo aos da empresa autora.

Diz o perito que (fls. 1.624/1.625):

“(...) De acordo com o levantamento efetuado, é possivel afirmar
gue ndo had um padrdo estético para os tipos de aparelhos de
ginastica pesquisados. Ou seja, um produto de igual finalidade
possui, no geral, caracteristicas visuais distintas aplicadas por cada
diferente fabricante.
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Excepcionalmente, este Perito detectou semelhancas bastante
significativas entre o0s produtos das autoras e aqueles
comercializados pela empresa Muscle Max — DHZ, apontada em
contestacgéo (fls. 793) e no material suplementar apresentado pelo
Assistente Técnico da ré, por meio de e-mail datado de 03/01/2014.

()

Atente-se que as autoras ja haviam judicializado a questdo da concorréncia
desleal em face dessa empresa, sendo que houve acordo judicial devidamente
homologado, conforme se vé de fls. 2.162/2.165, bem como em consulta ao processo
sob 0 n® 0341621-42.2013.8.19.0001.

O gue se deve deixar claro é que se busca a repressdo a concorréncia
desleal de produto fabricado/comercializado pelas apeladas. Independe, no caso
concreto, de registro de desenho industrial, sendo, da mesma forma, desinfluente que
as empresas lesadas ostentem protecao, por meio de patente de invencgao, aos aspectos
funcionais dos equipamentos. A Lei de Propriedade Industrial estabelece a
impossibilidade de prote¢cédo da forma funcional de um produto por registro de marca
(artigo 124, XXI).

Nessa linha de raciocinio, ao contrario do que acredita a ré, ndo se trata de
mera e inocente utilizacdo de sinais (formas e elementos) de dominio publico. A
confrontacdo dos produtos SENSATION e FUTURE X SELECTION e PURE
STRENGTH, aliada as outras condutas praticadas pelo apelante, remete a inafastavel
constatacdo: trata-se de produto produzido com o nitido espoco de imitar ou, aos menos,
de se aproveitar dos produtos comercializados pelas autoras.

A seguir, transcrevem-se outros trechos do Laudo Pericial, imprescindiveis
para a solucdo do caso:

()

Todavia, o fato de determinado design integrar o dominio publico
ndo autoriza, automaticamente e por si s6, que concorrentes
copiem linhas inteiras de produtos e tampouco adotem condutas
comerciais que, no conjunto, revelam a sua intencdo de sugar as
forcas criativas do lider do mercado, com o propdsito de pegar uma
carona no sucesso alheio e obter vantagens competitivas em
beneficio préprio, diluindo os esfor¢cos profissionais do lider de
mercado e potencialmente causando confusdo ou associagdo
perante os consumidores.

(..
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No caso em exame, a conduta da Ré nédo se limita a uma simples
imitacdo do design de um produto isolado. Foi constatada uma série
de atos que, no conjunto, contaminam a pratica comercial da
empresa e podem caracterizar a concorréncia desleal, a saber:

a) imitacdo do design (forma) dos aparelhos da linha Pure Strength
virtualmente inteira (Anexo 1 — Comparacéo dos equipamentos);
b) imitacdo do design (forma) dos aparelhos da linha Selection
virtualmente inteira (Anexo 1 — Comparagéo dos equipamentos);
¢) imitacdo de elementos visuais distintivos da linha Pure Strength
virtualmente inteira (Anexo | — Comparacgéo dos equipamentos);
d) imitacdo de elementos visuais distintivos da linha Selection
virtualmente inteira (Anexo | — Comparacéo dos equipamentos);
e) a existéncia de reetrancia (baixo relevo), nos produtos da linha
Sensation da Ré, com o mesmissimo contorno do logotipo das
Autoras (vide resposta ao Quesito 9 das Autoras);

f) aindicacao no site da Ré de que seus produtos possuem "design
italiano" (vide resposta ao quesito n° 13 das Autoras);

g) a conduta dos representantes comerciais da Ré em feira de
aparelhos de ginastica, alocando o seu espagco de exposicao
proximo ao das Autoras (vide fls. 1500 dos autos e Anexo VIl —
Mapa da Feira 150 IHRSA Fitness Brasil).

(...)

Em outras palavras, ainda que possa reproduzir formas plasticas
gue se encontram no estado da técnica, caberia a Ré ofertar suas
linhas de equipamentos ao publico consumidor de forma
minimamente distintiva, sem que fossem absolutamente
confundiveis com as das Autoras.

Porém, a Ré, além de se aproveitar dos aspectos funcionais e da
forma plastica dos aparelhos das Autoras, imitou elementos visuais
distintivos das linhas Purestrength e Selection da Technogym,
reproduzindo aspectos caracteristicos de tais produtos, incluindo
detalhes totalmente arbitrarios e distintivos, como a disposicéo de
cores em determinadas pecas dos aparelhos (vide Anexo 1 —
Comparacéo dos equipamentos).

(...)

No gue tange a existéncia de uma reentrancia (baixo relevo) nos
produtos da linha Sensation da R€, com 0 mesmissimo contorno do
logotipo das Autoras, tal peculiaridade chama atencgéo. Isso porque,
se a intencdo da Ré era a de se aproveitar de designs em dominio
publico para evitar investimentos no desenvolvimento de linhas
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préprias, ndo faz sentido copiar o baixo relevo com o contorno exato
do logotipo de um concorrente.

Tal medida, além de desnecessaria, chega a ser temeraria, pois
permite que terceiros mal intencionados insiram seus logotipos com
formatos (e até mesmo cores) que possam se confundir com a
famosa marca mista das Autoras.

(...)

A indicacdo da origem italiana (nacionalidade da primeira Autora)
denota a preocupacdo da Ré em promover a venda dos seus
produtos alcando o design como um diferencial ho mercado, em
gue pese a Ré ndo tenha canalizado esfor¢os financeiros ou
criativos nessa atividade.

Além disso, tal estratégia comercial estimula a comparacdo de
designs por parte dos consumidores, podendo leva-los a conclusao
de que os produtos da Ré sao virtualmente idénticos aos das
Autoras.

(...)

Todavia, a estratégia comercial da Ré ndo se limita a reproducao
das formas plasticas dos aparelhos, mas compreende uma série de
atos que, no conjunto, sugerem abuso de direito e préatica de
concorréncia desleal, na medida em que: a) proporcionam o
aproveitamento do prestigio e do poder de atracéo que derivam do
esforco criativo e profissional alheio; b) proporcionam uma
vantagem competitiva desleal em relagdo aos concorrentes que
suportam o custo do desenvolvimento de identidade visual prépria;
¢) causam danos para a empresa que tem suas linhas de produtos
copiadas, ja que dilui a identidade visual dos equipamentos e afeta
o investimento realizado na sua criagdo; e d) potencializam
eventual desvio de clientela para determinada espécie de publico
consumidor.

()"

N&o se desmerece, de forma alguma, os assistentes da ré, tanto que um
deles foi citado como excelente doutrinador que é. No entanto, 0 magistrado, como
destinatario das provas, conferiu maior peso, alias como ampla jurisprudéncia o faz, ao
Laudo Pericial produzido judicialmente.

Isso porque a pericia judicial é aquela realizada por técnico de confianca
do Juizo, podendo ser contraditada pelas partes, com o oferecimento de quesitos e
indicacdo de assistente técnico, sendo certo que o sistema de avaliacdo das provas,
conforme estabelecia o art. 130, do CPC de 1973, é o do livre convencimento motivado,
o que foi plenamente atendido.
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Nesse aspecto, confira-se, entre outros, o julgado n° 0043423-
54.2013.8.19.0000, 212 CC, Relatora a Des. Monica de Faria Sardas.

Saliente-se que o0s esclarecimentos solicitados pela parte ré foram
devidamente prestados, conforme fls. 2.167/2.174.

Em suma, as conclusdes do perito oficial, por ser ele terceiro imparcial e
equidistante dos interesses das partes, devem ser acatadas quando apresentadas em
laudo bem elaborado e fundamentado, tal como na hip6tese dos autos.

Quanto ao descumprimento da tutela antecipada, deve-se ter em mente
que a apelante foi compelida a se abster de: importar, ofertar a venda, sob qualquer
forma de publicidade, ter em estoque, divulgar ou expor 0s equipamentos fitness das
linhas SENSATION e FUTURE, seja no evento denominado 132 Fitness Brasil
Bahia, a se realizar nos dias 4 a 6 de outubro de 2013, em Salvador, Bahia, seja em
seus pontos de venda, inclusive internet, sob qualquer forma ou por qualquer
meio; bem como seja compelida a se abster de utilizar de qualquer meio e material
publicitario referente aquelas linhas de equipamento, até deciséo final da presente lide,
sob pena de multa diaria de R$5.000,00 (cinco mil reais). grifei

A decisao foi proferida em 17 de setembro de 2013, e foi impugnada por
Agravo de Instrumento que sequer foi conhecido em razdo da manifesta
intempestividade.

Diversos atos foram praticados pelo apelante posteriormente ao seu
comparecimento espontaneo em juizo, considerando-se a amplitude da decisdo
antecipatéria, que se traduzem, ao menos, na divulgacdo dos equipamentos
questionados.

A titulo de exemplo, a existéncia de orcamentos da venda de
equipamentos, ainda que ndo concretizada, das linhas infratoras, em periodo coberto
pela vigéncia da liminar, traduz inapelavelmente em descumprimento da medida judicial
antecipatoria.

Por outro lado, ndo convém, nesse aspecto, analisar os critérios a serem
adotados para a fixacdo do valor a ser executado sob pena de supressao de instancia.
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Quanto a alegada generalidade do julgado, sem raz&o a recorrente, visto
gue o julgado, integrado pelo julgamento dos embargos declaratorios que se sucederam,
é claro, objetivo e ndo deixa duvidas quanto as condenacgdes a ele impostas.

Como corolario I6gico da caracterizagdo da concorréncia desleal, o prejuizo
€ presumido, impondo-se a condenacao da ré pelos danos materiais causados a autora,
cujo valor seré aferido em liquidacdo de sentenca, conforme bem estabelecido pelo
julgado.

Por tais motivos, voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2016.

Desembargadora ODETE KNAACK DE SOUZA
Relatora
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