MEDIDA CAUTELAR - PRODUGAO ANTECIPADA DE PROVAS - BUSCA E APREENSAO -
PERICIA CONTABIL - CABIMENTO - CONCORRENCIA DESLEAL - PATENTE - INPI -
LEI 9.279/96 - APLICABILIDADE - TUTELA ANTECIPADA - PROCEDENCIA DO PEDIDO

Ementa: Acao cautelar. Desenho industrial. Patente. Produgdo de frascos. Desenho industrial
patenteado. Utilizagdo indevida. Ato ilicito. Verossimilhanga. Busca e apreensao. Possibilidade.
Vistoria de livros contabeis. Possibilidade. Apuragao. Prejuizos econémicos sofridos.

- A producao antecipada de provas, consistente na vistoria dos livros contabeis da agravada,
com o intuito de apurar os prejuizos econémicos sofridos em decorréncia da utilizagao inde-
vida do desenho industrial patenteado, bem como a busca e apreensao dos objetos indevida-
mente produzidos, subordina-se a demonstragao dos requisitos ordinarios necessarios a con-
cessdo de medida cautelar, quais sejam a verossimilhanga das alegacdes e o perigo de dano
irreparavel ou de dificil reparagao, tendo em vista a auséncia de previsao legal de requisitos
especiais. A verossimilhanga das alegag6ées deduzidas na inicial da cautelar decorre da cons-
tatagcdao de que os objetos produzidos pela agravada sao fabricados a partir do desenho indus-
trial patenteado pela agravante, o que, por conseguinte, implica a pratica de ato ilicito por parte
daquela, tendo em vista o disposto no art. 42 da Lei 9.279/96.

- A producéao antecipada de provas, consistente na vistoria dos livros contabeis da agravada,
com o intuito de apurar os prejuizos econdémicos sofridos em decorréncia da utilizagao inde-
vida do desenho industrial patenteado, reputa-se cabivel, uma vez que, conforme salientado, a
agravante tem sido vitima de ato ilicito, que possivelmente ensejara reparagao civil.
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- O perigo de dano decorre do fato de que a continuidade da comercializagao dos frascos inde-
vidamente produzidos pela agravada, em desrespeito ao disposto no art. 42 da Lei de
Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), acarretara o aumento dos prejuizos econoémicos sofridos
pela agravante. Isso porque a agravada nao paga royalties em virtude da venda dos frascos,
que sdo comercializados a empresas concorrentes da agravante, implicando concorréncia
desleal.

- Demonstrada a presencga da verossimilhanga das alegagdes da agravante, bem como do peri-
go de dano em virtude da alegacgao de pratica de ato ilicito, reputa-se devida a antecipacao da

tutela pleiteada.

AGRAVO N° 1.0223.06.205615-3/001 - Comarca de Divindpolis - Agravante: Bio Extratus
Cosmetic Natural Ltda. - Agravada: Sol Industria e Comércio de Embalagens Ltda. - Relator: Des.

ELPIDIO DONIZETTI
Acérdao

Vistos etc., acorda, em Turma, a 182
Céamara Civel do Tribunal de Justica do Estado
de Minas Gerais, incorporando neste o relatério
de fls., na conformidade da ata dos julgamentos
e das notas taquigraficas, a unanimidade de
votos, EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 13 de margco de 2007 -
Elpidio Donizetti - Relator.

Notas taquigraficas

O Sr. Des. Elpidio Donizetti - Bio Extratus
Cosmetic Natural Ltda., qualificada nos autos,
interpds agravo de instrumento com pedido de
efeito ativo em face da decisédo proferida pelo
Juiz da 22 Vara Civel da Comarca de Divinépolis
(reproduzida a f. 13-TJ), o qual, nos autos da
acao cautelar ajuizada em face de Sol IndUstria
e Comércio de Embalagens Ltda., indeferiu as
liminares pleiteadas, ao fundamento de que ndo
se encontram presentes 0s requisitos legais,
quais sejam periculum in mora e fumus boni iuris.

Em sintese, alega a agravante que regis-
trou no INPIl, sob o ndmero DI 6504777-0, o
desenho industrial do frasco utilizado para emba-
lagem de produtos de beleza, o qual tem sido pro-
duzido e comercializado pela empresa agravada,
configurando, assim, préatica de ato ilicito.

Requer, caso nao se afigure possivel apu-
rar a semelhanca entre o desenho industrial do

frasco registrado no INPI pela agravante e o do
produzido pela agravada, a partir dos documen-
tos juntados aos autos, o deferimento da liminar
de producéo antecipada de provas, com o fito de
demonstrar a identidade dos referidos produtos.

Requer, ainda, o deferimento de liminar
de busca e apreensdo das embalagens indevi-
damente produzidas pela agravada, bem como
de vistoria dos livros contabeis da referida
empresa, no intuito de apurar 0s prejuizos cau-
sados em decorréncia da prética ilicita.

Assim, sustenta que estdo presentes o
fumus boni iuris, consubstanciado no fato de que,
caso a agravada continue a comercializar os fras-
cos, cujo desenho industrial pertence a agra-
vante, trara enormes prejuizos a esta, em virtude
da auséncia de pagamento del e da concorréncia
desleal, bem como o periculum in mora, tendo em
vista que a perda patrimonial mostra-se irrecu-
peravel, em decorréncia da utilizagdo indevida do
desenho industrial em questéo.

As f. 62-63 foi deferida a formacéo do
agravo.

Presentes os pressupostos de admissi-
bilidade, admito o recurso.

Pelo que se depreende dos autos, pre-
tende a agravante a concessdo de liminar de
busca e apreensdo dos frascos supostamente
produzidos pela agravada, utilizando-se de
desenho industrial de propriedade da agra-
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vante, registrado no INPI sob o nimero DI
6504777-0, bem como a vistoria dos livros con-
tabeis da referida empresa, a fim de apurar os
prejuizos sofridos em decorréncia da comercia-
lizac&@o indevida dos mencionados frascos.

Alega que os documentos juntados aos
autos permitem concluir pela semelhanca exis-
tente entre os frascos produzidos pela agravada e
o desenho industrial de propriedade da agravante.
Todavia, ressalta que, caso se afigure necessario,
deve ser deferida liminar de producéo antecipada
de provas, no sentido de averiguar tal identidade.

Compulsando os documentos de f. 49 e
55, ressai que os frascos produzidos pela agra-
vada apresentam grande semelhanca ao dese-
nho industrial de propriedade da agravante, razéo
pela qual se entende despicienda a producéo de
prova pericial no sentido de apurar tal similitude.

Isso porque o frasco reproduzido a f. 49
(desenho industrial de propriedade da agra-
vante) tem aspecto idéntico ao das embalagens
de f. 55, produzidas pela agravada.

Constata-se, assim, que a agravada utili-
za-se indevidamente do desenho industrial
patenteado pela agravante na producdo dos
frascos de cosmético que comercializa, motivo
pelo qual se reputa desnecessaria a producéo de
prova pericial no sentido de apurar tal pratica.

Feitas tais consideragfes, passa-se ao
exame do pedido de antecipacdo de tutela, no
sentido de se determinar a busca e apreensao
dos livros contébeis da agravada, bem como os
frascos por ela produzidos a partir do desenho
industrial registrado pela agravante.

A producéo antecipada de provas, consis-
tente na vistoria dos livros contabeis da agrava-
da, com o intuito de apurar os prejuizos econémi-
cos sofridos em decorréncia da utilizag&o indevi-
da do desenho industrial patenteado, bem como
a busca e apreensdo requerida, subordina-se
aos requisitos comuns necessarios a concessao
de medida cautelar, quais sejam verossimilhanca
das alegacdes e perigo de dano irreparavel ou
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de dificil reparagéo, tendo em vista a auséncia
de previsao legal de requisitos especiais.

A verossimilhanca das alegacdes deduzi-
das na inicial da cautelar decorre da cons-
tatacdo de que os frascos produzidos pela
agravada sdo idénticos ao desenho industrial
patenteado pela agravante, o que, por con-
seguinte, implica pratica de ato ilicito por parte
daquela, tendo em vista o disposto no art. 42 da
Lei 9.279/96, que regula direitos e obrigacdes
relativos a propriedade industrial:

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direi-
to de impedir terceiro, sem o seu consenti-
mento, de produzir, usar, colocar a venda,
vender ou importar com estes propdsitos:

| - produto objeto de patente;

Il - processo ou produto obtido diretamente
por processo patenteado.

§ 1° Ao titular da patente é assegurado ainda
o direito de impedir que terceiros contribuam
para que outros pratiquem os atos referidos
neste artigo.

§ 2° Ocorrerd violagdo de direito da patente de
processo, a que se refere o inciso I, quando o
possuidor ou proprietario ndo comprovar,
mediante determinacéo judicial especifica, que
0 seu produto foi obtido por processo de fabri-
cacdo diverso daquele protegido pela patente.

Nesse diapaséo, afigura-se presente a
verossimilhanca das alegacbes da agravante,
porquanto se depreende dos documentos de f. 49
e 55 que o desenho industrial patenteado (inscrito
sob o nimero DI 6504777-0) tem sido indevida-
mente utilizado pela agravada na producdo e
comercializacéo de frascos de cosméticos.

Ressalte-se que o fato de a agravante ter
patenteado o desenho industrial do frasco iden-
tificado a f. 49 implica a proibi¢cdo de fabricar ou
comercializar produto semelhante, sob pena de
violagdo do contido no dispositivo transcrito,
sob pena de configuracéo de ato ilicito.

Destarte, ante a constatacdo de que a agra-
vada produz frascos plasticos para embalagem de
cosméticos utilizando-se do desenho industrial
patenteado pela agravante, conforme demonstra-
do anteriormente, verifica-se a verossimilhanca
das alegacdes deduzidas na inicial da ac&o caute-




lar, reproduzidas nas razdes recursais, no sentido
de que houve configuracéo de ato ilicito.

Acrescente-se que a producdo antecipa-
da de provas, consistente na vistoria dos livros
contabeis da agravada, com o intuito de apurar
0S prejuizos econdémicos sofridos em decorrén-
cia da utilizacéo indevida do desenho industrial
patenteado, reputa-se cabivel, uma vez que,
conforme salientado, a agravante, aparente-
mente, tem sido vitima de ato ilicito.

Destaque-se que a comercializacdo de
tais frascos pela agravada foi devidamente
demonstrada, conforme se depreende das
notas fiscais de f. 52/53, emitidas em virtude da
venda de produtos fabricados a partir do dese-
nho industrial patenteado pela agravante.

Nesse sentido, a vistoria dos livros con-
tabeis da empresa agravada afigura-se justi-
ficavel, a fim de apurar os prejuizos causados
pela conduta de dita empresa, com o intuito de
possibilitar a producéo de provas necessarias
ao ajuizamento de futura acéo indenizatoria.

Presente, pois, a verossimilhanca das ale-
gacdes da agravante, passa-se ao exame do pe-
rigo de dano irreparavel ou de dificil reparacéo.

O perigo de dano decorre do fato de que a
continuidade da comercializagdo dos frascos
indevidamente produzidos pela agravada, em
desrespeito ao disposto no art. 42 da Lei de
Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), acarretara
0 aumento dos prejuizos econdmicos sofridos
pela agravante. Isso porque a agravada nédo paga
royalties em virtude da venda dos frascos, que
sdo comercializados a empresas concorrentes da
agravante, implicando concorréncia desleal.

Ante o0 exposto, dou provimento ao agra-
vo, a fim de deferir a antecipagéo da tutela plei-
teada, no sentido de determinar a busca e
apreensdo dos frascos produzidos pela agrava-
da a partir do desenho industrial da agravante
(f. 38/40), bem como a vistoria dos livros con-
tabeis pertencentes aquela, com o intuito de
apurar os prejuizos sofridos em virtude da
comercializagdo indevida de tais produtos.

Votaram de acordo com o Relator os
Desembargadores Fabio Maia Viani e
Guilherme Luciano Baeta Nunes.

Sumula - DERAM PROVIMENTO AO
RECURSO.

I Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 58, n° 180, p. 89-372, janeiro/marco 2007 | | 317 |

TIMG - Jurisprudéncia Civel




