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VII ENCONTRO VIRTUAL DO CONPEDI

DIREITO, INOVACAO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E
CONCORRENCIA

Apresentacdo

Prezados Senhores do Conpedi,

Nés, coordenadores do presente GT, DIREITO, INOVACAO, PROPRIEDADE
INTELECTUAL E CONCORRENCIA |, apresentamos neste momento um breve relato das
apresentagdes ocorridas para os registros do Conpedi.

Os autores Luiz Felipe de Freitas Cordeiro, Elcio Nacur Rezende e Richard Henrique
Domingos, em seu manuscrito INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO INSTRUMENTO
FACILITADOR AO EXERCICIO DA ADVOCACIA —UMA ANALISE A LUZ DO USO
DO CHAT GPT NA ATIVIDADE INTELECTUAL DO ADVOGADO demonstram, de
forma critica, a utilizacdo do ChatGPT na advocacia, destacando seu potencial para melhorar
a atividade intelectual dos advogados. A pesquisa identifica a necessidade de regulamentacdo
especifica para equilibrar o uso eficaz dalA com a preservacdo das garantias constitucionais
e aqualidade da prestacdo jurisdicional .

Da mesma forma, Victor Habib Lantyer de Mello Alves, em seu INTELIGENCIA
ARTIFICIAL GENERATIVA E DIREITO AUTORAL: INVESTIGANDO OS LIMITES
DO USO JUSTO NA ERA DA TECNOLOGIA, investiga a intersecéo entre direitos autorais
elA, focando no uso de materiais protegidos para o treinamento de | A sob o conceito de "fair
use". Analisando casos relevantes, o0 artigo destaca a incerteza juridica e a necessidade de
préticas responsaveis pelas empresas para mitigar desafios legais e éticos.

Ainda na ténica da inteligéncia artificial, o trabalho de Jodo Lucas Foglietto de Souza e
Fernando Rodrigues de Almeida, intitulado OS DESAFIOS NA PRESERVACAO DOS
DIREITOS DA PERSONALIDADE EM UM FUTURO IMPULSIONADO PELA

INTELIGENCIA ARTIFICIAL E A NOVAS TECNOLOGIAS, aborda os desafios
relacionados a preservacao dos direitos da personalidade em face da ascensdo da inteligéncia
artificial e novas tecnologias. A pesquisa enfatiza a importancia de regulamentar a |A para
respeitar os direitos fundamentais e garantir a preservacéo da privacidade, honra e autonomia
individual.



Inaugurando a tematica da propriedade intelectual no seminario, o artigo A
REGULAMENTACAO DO MERCADO DE EXECUCAO DE MUSICAS POR
STREAMING NO BRASIL: UMA ANALISE PELA PERSPECTIVA DA LIVRE
INICIATIVA E DA AUTONOMIA DAS VONTADES, apresentado por Francisco Pizzette
Nunes e Jonatan de Matos Lopes, analisa a regulamentacéo do ECAD no mercado de musica
por streaming no Brasil, questionando se esta esta de acordo com 0s principios
congtitucionais da autonomia das vontades e da livre iniciativa. Utilizando metodologia
exploratoria e qualitativa, a pesquisa conclui que a intervencéo estatal atual limita
indevidamente a exploracdo econdmica da atividade musical, violando os principios da livre
iniciativa e autonomia das partes.

Ainda neste diapasdo, o paper A PROPRIEDADE INTELECTUAL SOB O ESPECTRO
IDEAL DA FUNCAO SOCIAL, deIsabel Christine Silva De Gregori, Ediani Da Silva Ritter
e Amanda Costabeber Guerino, aborda a funcéo social da propriedade intelectual no contexto
brasileiro, questionando a concretizagdo desse principio. Utilizando uma metodologia
pragméti co-sistémica, a pesquisa analisa alegislacéo brasileira e o acordo TRIPS, concluindo
que, apesar de prevista constitucionalmente, a funcéo social da propriedade intelectual
enfrenta obstécul os significativos para sua plena implementacéo.

Da mesma forma, A JURISPRUDENCIA DO STJ SOBRE O PAGAMENTO DE
DIREITOS AUTORAIS POR NETFLIX E SPOTIFY AO ECAD: UMA ANALISE
CRITICA, de Werbster Campos Tavares analisa a cobranca de direitos autorais em
plataformas de streaming, com foco nos julgados do STJ. A decisdo do STJ reconhece as
transmissbes via internet como fato gerador de arrecadacdo de direitos autorais,
caracterizando-as como execucdes publicas de obras musicais. O estudo conecta a
jurisprudéncia e a doutrina nacional para explorar a eficacia da legislacdo atual na protecdo
dos direitos autorais no contexto do streaming.

No artigo DIFICULDADE EPISTEMOLOGICA DA AUTORIA E O REGISTRO DE
PATENTE EM RELACAO AO PRODUTO INTELECTUAL COMO RESULTADO DA
INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA, os autores Rafael Guimardes Marafelli
Pereira, Pedro Afonso Emanuel Guimardes Costa e Deilton Ribeiro Brasil, exploram as
diretrizes legais relacionadas a autoria e registro de patente em produtos resultantes da
inteligéncia artificial generativa (I1A). O estudo destaca a necessidade de um positivismo
juridico que considere as peculiaridades da | A, propondo inovagdes e solucdes para questdoes
de grande importancia inerentes a |A generativa, e sugerindo uma adequacéo das normas
atuais paralidar com essa tecnologia emergente.



O estudo intitulado DA RELEVANCIA DA PROVA PERICIAL NOS LITIGIOS

ENVOLVENDO PROPRIEDADE INDUSTRIAL A PARTIR DO TRATAMENTO

JURISPRUDENCIAL DADO A ANALISE DO CONJUNTO-IMAGEM, de Maria Cristina
Gomes da Silva D'ornellas e Rafael Garcia Camufia Neto, investiga a importancia da prova
pericial em litigios de propriedade industrial, com foco na andlise do conjunto-imagem.
Utilizando metodologia dedutiva e monografica, a pesquisa conclui que o aporte técnico €
essencial em disputas complexas de propriedade intelectual, destacando a necessidade de
pericia para comprovar praticas competitivas desleais e assegurar uma decisdo judicial bem
fundamentada.

Ao trata da TECNOLOGIA DO BIG DATA VERSUS BUSINESS INTELLIGENCE:

TENDENCIAS A SEREM UTILIZADAS PARA O ALCANCE DE UM MERCADO

ECONOMICO POTENCIAL E PROMISSOR, Paulo Cezar Dias, Ana Cristina Neves
Valotto Postal e Rodrigo Abolis Bastos, exploram a aplicacdo de Big Data e Business
Intelligence (BI) na gestéo empresarial, destacando suas vantagens e como essas tecnologias
podem melhorar a tomada de decisbes e a relagdo com clientes. A pesguisa também enfatiza
a necessidade de processos inovadores para que as empresas se destaquem no mercado,

demonstrando como estas duas ferramentas digitais podem ser utilizadas para alcancar um
mercado econdmico promissor.

O texto de Estéfano Bentes Gomes, intitulado ASSINATURA DIGITAL E CONTRATOS
ELETRONICOS: ESTRUTURANDO O NEGOCIO JURIDICO NO AMBIENTE

DIGITAL, foca na transformacéo dos contratos tradicionais para o ambiente digital, com
destaque para o papel das assinaturas digitais. A pesguisa explora a necessidade de
adaptactes legidativas para garantir a seguranca e validade legal dos contratos el etronicos,
utilizando revisdo bibliografica para analisar a teoria dos negocios juridicos no contexto
digital e discutir aintegracéo tecnoldgica no direito digital e negocial.

Na pesquisa ESTRUTURAS ALGORITMICAS E EXCLUSAO SOCIAL: NECESSIDADE
DE POLITICAS PUBLICAS PARA PREVENIR A PERPETUACAO DE
PRECONCEITOS, desenvolvida por Eduarda Calixto Rezende de Araljo e orientada por
Cildo Giolo Junior e Marcelo Toffano, € investigada como a algoritmizacéo pode perpetuar
preconceitos nos contextos tecnolégico e social, propondo recomendacdes para politicas
publicas que previnam a exclusdo algoritmica. A pesquisa analisa casos de discriminacdo
automatizada e busca garantir que critérios algoritmicos sgam aplicados de maneira justa e
equitativa, promovendo ainclusdo social.



Thiago do Carmo Santana e Deise Marcelino Da Silva, em seu NANOTECNOLOGIA, ODS
2 DA ONU E O FUTURO DA SEGURANCA ALIMENTAR: O PAPEL DO DIREITO
AGRARIO BRASILEIRO NA REGULAMENTACAO DESTA TECNOLOGIA, analisam a
interseccdo entre nanotecnologia e agricultura, destacando seu impacto na seguranca
alimentar e alinhamento com o ODS 2 da ONU. Utilizando uma abordagem qualitativa e
hi potético-dedutiva, a pesquisa conclui que a legislacdo agréria brasileira deve adaptar-se as
inovagdes tecnol dgicas para promover préticas agricolas sustentéveis e garantir a seguranca
alimentar em escala global.

O trabalho O DIREITO CONCORRENCIAL E A PROTECAO DE DADOS:. A
INTERSECAO NA ECONOMIA DIGITAL, de Maria Marconiete Fernandes Pereira e
Caroline Albuquerque Gadélha de Moura, por sua vez, investiga a intersecéo entre direito
concorrencia e regulamentacéo da protecdo de dados na economia digital. A pesguisa analisa
como a mercantilizacéo de dados pessoais pode criar barreiras a concorréncia justa e propde
um equilibrio legal adequado para garantir a promocéo da concorréncia justa e a protecdo da
privacidade dos individuos.

Em NEXIALISMO JURIDICO: UMA INOVADORA PROPOSTA DE ANALISE
PRATICA DO DIREITO, Paulo Marcio Reis Santos, explora o conceito de Nexialismo
Juridico e sua aplicacdo na pratica contemporanea do Direito. Utilizando uma metodologia
gualitativa e revisdo bibliografica, a pesquisa sugere que o Nexialismo Juridico pode
revolucionar a abordagem dos juristas, incentivando uma mentalidade colaborativa e
interdisciplinar, e destaca a hecessidade de uma formacao juridica mais ampla para enfrentar
0s desafios do mundo moderno.

Bruno Mello Corréa de Barros Beuron e Daniela Richter, buscam em OVERBOOKING E
CONTRATOS ELETRONICOS NA SOCIEDADE INFORMACIONAL: UM OLHAR SOB
AS NOVAS PERSPECTIVAS JURIDICAS PARA A PROTECAO DO CONSUMIDO,
estudar as préticas de overbooking e contratacéo eletronica, enfatizando a necessidade de
reverberar o tema na sociedade digitalizada. Utilizando uma abordagem dedutiva e
monogréfica, a pesquisa analisa o principio da boa-fé contratual em contratos eletronicos e
propde solucdes para garantir 0 equilibrio contratual e a protecdo do consumidor no ambiente
digital.

Finalmente, mas com a mesma aplicacdo e importancia do demais, CONFLUENCIA ENTRE
A LGPD, PROVIMENTO 134 DO CNJ E INOVACOES TECNOLOGICAS: DESAFIOS E
OPORTUNIDADES NA ADEQUACAO DOS SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO
NO BRASIL, de Luis Frederico De Medeiros Portolan Galvdo Minnicelli, Aryala Stefani



Wommer Ghirotto e Renata Capriolli Zocatelli Queiroz, investiga os desafios e

oportunidades na adaptacéo dos servicos notariais e de registro as exigéncias da LGPD e do
Provimento 134 do CNJ, destacando o papel das inovagdes tecnoldgicas. Utilizando uma
revisdo bibliogréfica, a pesquisa conclui que a colaboracdo entre profissionais juridicos e
técnicos é crucial para superar os desafios e explorar as melhorias nesses servicos, garantindo
conformidade com as regulamentacdes e eficiéncia tecnol dgica.

Estes foram os trabalhos apresentados e desgjamos que todos leiam os Anais do Conpedi e
divulguem a producéo de pesquisa e pds-graduacéo em Direito do Brasil.
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(62) 9976-6355 ou (62) 3541-8099

Jodo Marcelo de Lima Assafim

Universidade Federado do Rio de Janeiro
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Cildo Giolo Junior
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DA RELEVANCIA DA PROVA PERICIAL NOSLITIGIOSENVOLVENDO
PROPRIEDADE INDUSTRIAL A PARTIR DO TRATAMENTO
JURISPRUDENCIAL DADO A ANALISE DO CONJUNTO-IMAGEM

THE RELEVANCE OF EXPERT EVIDENCE IN DISPUTESINVOLVING
INDUSTRIAL PROPERTY BASED ON THE JURISPRUDENTIAL TREATMENT
GIVEN TO THE ANALYSISOF THE TRADE DRESS

Maria Cristina Gomesda Silva D'or nellas 1
Rafadl Garcia Camuia Neto 2

Resumo

O fim do presente trabalho esteve em averiguar a possibilidade de, no contexto de demandas
judiciais relacionadas a direitos de propriedade industrial, 0 magistrado prescindir de analise
técnica e emitir juizo sobre a questdo baseado, tdo somente, em sua experiéncia pessoal, com
base nas decisdes dos tribunais brasileiros acerca da dispensa da prova pericial em processos
nos quais se analisava a violagdo ao conjunto-imagem, buscando elencar, primeiramente, as
formas de protegéo a esta identidade visual dos produtos e servigos oferecidas pelo

ordenamento juridico patrio e comentando casos paradigméticos, principalmente das cortes
superiores, nos quais se decidiu pela necessidade da realizacéo de pericia para comprovar as
préticas competitivas desleais objeto de reprimenda. No estudo foi utilizado o método de
abordagem dedutivo e de procedimento monografico, além da técnica de pesquisa

bibliografica. Com isso, concluiu-se ser imprescindivel o aporte técnico nas disputas eivadas
de complexidade fatica, como sdo consideradas aguelas que envolvem direitos de

propriedade intelectual, em especia o conjunto-imagem.

Palavras-chave: Propriedade industrial, Conjunto-imagem, Provas, Andlise técnica, Pericia

Abstract/Resumen/Résumé

The purpose of this work was to investigate the possibility of, in the context of judicial
demands related to industrial property rights, the magistrate dispensing technical analysis and
issuing a judgment on the issue based solely on his personal experience, based in the
decisions of Brazilian courts regarding the exemption from expert evidence in processes in
which the violation of the trade dress was analyzed, seeking to list, firstly, the forms of
protection for this visual identity of products and services offered by the national legal
system and commenting on paradigmatic cases, mainly from higher courts, in which it was
decided that an expert opinion was needed to prove the unfair competitive practices that were
the subject of reprimand. The study used a deductive approach and monographic procedure,

1 Doutora em Direito. Professora da Graduco e da Pds-Graduag&o em Direito da Universidade Federal de Santa
Maria (UFSM).

2 Graduando em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).
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in addition to the bibliographic research technique. It was concluded that technical support is
essential in disputes fraught with factual complexity, as are considered those involving
intellectual property rights, especially the trade dress.

K eywor ds/Palabr as-claves/M ots-clés. Industrial property, Trade dress, Evidence, Technical
analysis, Expertise
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1. INTRODUCAO

A filosofia classica nos apresenta trés operagdes intelectuais a partir das quais alcanca
o homem conhecimento da realidade que o circunda: a simples apreensdo, o juizo e o raciocinio.
Na primeira delas, abstraindo das coisas os aspectos sensiveis que chegam através dos sentidos,
forma-se uma imagem mental a qual se convencionou chamar conceito, que ¢ o conjunto dos

elementos essenciais sem os quais algo ndo pode ser conhecido com propriedade.

Em seguida, ao cotejar distintos conceitos e atribuir ou negar um a outro, a modo de
sujeito e predicado, da-se o juizo, momento em que passa a ser possivel falar em verdade ou
falsidade, na medida em que a composicao ou divisdo feita corresponda ou ndo a realidade
significada pelos conceitos. Por fim, o raciocinio consiste, grosso modo, em uma concatenagao
de juizos em ordem a extrair conclusdes de premissas e, assim, avan¢ar de forma segura na

aquisicao da ciéncia.

Aqueles habituados a pratica forense podem facilmente identificar a similitude dos
termos utilizados nos paragrafos anteriores com aqueles que compdem o acervo linguistico do
meio juridico. Fala-se, assim, em processo de conhecimento, composi¢do da lide, juizo de
mérito, e a tradicional estrutura da subsuncdo do fato a norma corresponde a um silogismo

l6gico onde se verifica a presenca de premissa maior, menor e conclusao.

Nao se trata, porém, de mera coincidéncia terminoldgica, pois o conjunto de atos

necessarios para o exercicio da fung¢do jurisdicional se conforma a estrutura semelhante.

Na fase cognitiva, com efeito, as partes litigantes dardo ciéncia ao magistrado acerca
dos fatos ocorridos e os qualificardo juridicamente, extraindo dai o pedido que sera submetido
ao crivo daquele que ¢ responsavel por decidir a causa, o qual, por sua vez, cotejando o suporte

fatico ao direito, compora a lide julgando procedente ou ndo o pleito.

Ao contrario do processo de execugdo, em que, do direito certo, liquido e exigivel, parte-
se a satisfacdo no mundo dos fatos, o processo de conhecimento se orienta a apreensdo da
realidade dos acontecimentos, narrados e demonstrados pelas partes, e a extracdo de suas

consequéncias juridicas. Ex facto oritur jus — do fato nasce o direito, segundo célebre expressao.

Compreende-se, a partir disto, o lugar de destaque que ocupa a fase probatoria, pois ¢

quando sera oportunizado aos contendentes demonstrarem a existéncia dos fatos que dao
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suporte a suas pretensdes e assim participarem na formagdo da convic¢ao do juiz da causa,

exercendo assim o contraditorio.

A realidade, contudo, alberga possibilidades inesgotaveis, e inumeras sdo as situagdes
que podem se dar no quotidiano dos homens, razdo pela qual ha fatos cuja prova serd mais
simples, bastando a apresentagdo de um documento com assinaturas; outros, porém, exigirao
talvez o testemunho de pessoas probas, que atestem dado acontecimento; pode ser, ainda, que
tudo isto se mostre insuficiente, € ndo reste alternativa sendo se socorrer do conhecimento

especial de certas personagens ilustradas nas ci€ncias ou artes.

Cabe ao magistrado, como condutor do processo que ¢, averiguar em cada caso concreto
a pertinéncia da producdo das provas postuladas pelas partes, possuindo o dever legal de
indeferir as diligéncias onde reconheca, com razoavel seguranga, o intuito meramente
protelatdrio do requisitante. Tormentosa questdo, no entanto, reside na defini¢do dos limites da

discricionariedade na apuragdo da conveniéncia do acolhimento do pedido.

Da legislagdo processual vigente ¢ possivel extrair previsdes que regulam, de forma
genérica, a admissibilidade ou ndo das provas requeridas, bem como estabelecem, aos juizes,
um critério de valoragdo do acervo probatorio, segundo o qual devem aplicar as regras da

experiéncia comum, colhidas da propria observagdo dos sucessos ordinarios.

Isso significa dizer que o senso comum encontra cidadania no direito patrio, quando
tratamos de decisdes judiciais, o que ndo deve causar estranheza se, livres do preconceito

empirista, atribuirmos a esta forma de conhecimento o seu real significado e peso gnosiologico.

Todavia, por vezes 0 bom senso ndo basta para obter as respostas necessarias a resolucao
de disputas cujos meandros faticos dependam, para seu desenlace, de um saber mais perfeito,
ndo possuido por aquele a quem cabe o encargo de decidir, mas sim por individuos outros que
se dedicam ao cultivo da ciéncia — o conhecimento certo e seguro pelas causas — ou das artes —

a ordenacdo racional dos atos humanos em ordem a determinados fins.

Em tais casos, parece ndo ser dado aos magistrados recusar o aporte técnico de
profissionais qualificados, sob pena de que suas sentencas ndo correspondam a uma correta
apreensao da realidade e, consequentemente, a um justo julgamento das pretensdes deduzidas

pelas partes em juizo, que d€ a cada uma aquilo que lhe corresponde — a ipsa res justa.

Os exemplos neste sentido sdo abundantes em nossa sociedade moderna, caracterizada

por um continuo avango tecnoldgico e atomizagdo dos campos do saber, que demanda uma
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especializacdo cada vez maior por parte daqueles que, por oficio, se dedicam a determinadas

disciplinas.

Aos fatos complexos, portanto, correspondera uma atividade probatoéria complexa,
razao pela qual tém sido habituais os pronunciamentos das cortes superiores reconhecendo, em
alguns litigios especificos, a inarredabilidade da prova pericial para uma escorreita apreciagcao

da procedéncia ou ndo dos pedidos formulados.

Nao ¢ dificultoso concluir assim que, dentre as ac¢des nas quais resulta mais
indispensavel o auxilio dos peritos, encontram-se aquelas que versam sobre o grande género
dos direitos de propriedade intelectual, que engloba a propriedade industrial, os direitos autorais
e as protegdes sui genmeris, como cultivares e conhecimentos tradicionais, isto porque os
proprios objetos tutelados pelas diversas legislagdes de regéncia possuem intrinseca

peculiaridade.

Quando tratamos de intrincadas questdes patentarias, v.g., vemos como escapa ao
conhecimento do homem médio as minUcias técnicas que determinam o deslinde da
controvérsia, de modo que seria temeraria uma eventual pretensao do julgador de ocupar o lugar

do expert emitindo juizo acerca de temas que transcendem o escopo de sua formacao juridica.

No ambito da propriedade industrial, um instituto em particular, o conjunto-imagem,
tem sido alvo da atengdo dos tribunais brasileiros, em decorréncia dos constantes
indeferimentos de pedidos de producdo de prova pericial a mercé da resisténcia de alguns
magistrados, os quais entendem suficientes suas apreciagdes pessoais acerca da distintividade

visual de produtos ou servigos postos no mercado.

A partir disto, busca-se extrair do entendimento pretoriano majoritario, como fim geral
do trabalho, as razdes de direito que permitam concluir sobre a obrigatoriedade (ou ndo) da
realizagdo de pericia em litigios envolvendo matéria fatica de complexidade ndo ordinéria,
notadamente relacionada a propriedade industrial, no que se refere a prote¢do do conjunto-
imagem, explicitando os critérios juridicos subjacentes ao grau de necessidade do auxilio

técnico.

Para lograr éxito em tal mister, divide-se o estudo em duas partes, a primeira consistindo
em uma explanagdo do estado da arte da protecdo do conjunto-imagem na ordem juridica
nacional vigente e a segunda numa investigacdo acerca das previsdes legais e, principalmente,

da jurisprudéncia predominante no que concerne a dispensa da prova pericial para comprovar
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sua violagdo. Ademais, para o seu desenvolvimento utiliza-se o método de abordagem dedutivo

e de procedimento monografico, além da técnica de pesquisa bibliografica.

2. A TUTELA JURIDICA DO CONJUNTO-IMAGEM

A totalidade dos elementos que compdem a identificagdo de determinados produtos ou
servicos, inserindo-os no meio comercial e apresentando-os ao consumidor, ndo goza de
protecdo especifica pelo direito positivo patrio, sem que isso implique, contudo, em um absoluto
desamparo juridico desses signos exteriores, os quais haurem sua tutela no ambito dos direitos

de propriedade industrial.

Com efeito, permissivo constitucional' consagra a defesa da totalidade dos sinais
distintivos da empresa, compreendendo assim o instituto que diz respeito a protegdo da
“[...]feic@o peculiar ou caracteristica de apresentacdo do aspecto de um produto ou servi¢o”.
(BRAGA, 2022, p. 56) Este, no direito angléfono recebe o nome de trade dress ou, em
vernaculo, conjunto-imagem. Isto se deve ao fato de, por um lado, o instituto ter se
desenvolvido — sobretudo — a partir de construgdes doutrinarias e jurisprudéncias norte-
americanas e, por outro, por ter sido introduzido ao cendrio nacional pelas licdes de Tinoco
Soares, que assim o convencionou chamar no Brasil. (CARVALHO, 2020, p. 11; BRAGA,
2022, p. 56)

Minada (2014, p. 88) o define como “conjunto de caracteristicas visuais e sensoriais de
determinado produto ou estabelecimento comercial, o qual permite que os consumidores sejam
capazes de identificar sua origem, distinguindo-os dos demais existentes no mercado”.

Carvalho, de forma mais abrangente, complementa que este:

[...] pode ser identificado com sinal distintivo de empresa na medida em que
representa a forma de apresentagdo externa de um produto, servico ou
estabelecimento comercial, identificado pelo publico em geral como
proveniente de determinada fonte de origem. Ou seja, o trade dress € composto
por todas as caracteristicas que contribuem para individualizar a exteriorizacao
de um produto, servigo ou estabelecimento comercial. (2020, p. 11)

! Constituigdo Federal, art. 5°, XXIX: “a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario
para sua utilizagdo, bem como protegao 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 tecnologico e econdmico do
Pais” (BRASIL, 1988).
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Alguns autores (CARVALHO DOS REIS et al, 2021, p. 253-256; DE SIERVI, 2021, p.
149) discorrem sobre a possibilidade de protecdo desta identidade visual, a0 menos
parcialmente, por meio do registro de marcas, no que se refere aos sinais distintivos de origem,
ou como desenho industrial enquanto forma pléstica ornamental de um objeto ou conjunto
ornamental de linhas e cores aplicaveis a um produto, podendo ainda atrair as disposi¢des da

Lei de Direitos Autorais, quando o conjunto de elementos denotar criagdo do intelecto humano.

Inobstante, a defesa dispensada pelo ordenamento juridico ao conjunto-imagem esta
concentrada na vedagdo a que, propositadamente, se induza o consumidor a confusao acerca de
produtos ou servigos oferecidos por empresarios distintos, pratica caracterizada como
concorréncia desleal, prevista no art. 195, inciso IV, da Lei n® 9.279/96 (Lei da Propriedade
Industrial)>. Ademais, além da repressdo criminal, a Lei de Propriedade Industrial prevé
também a possibilidade de que todos quantos sejam lesados por meio de atos de concorréncia
desleal que possam causar confusdo “entre estabelecimentos comerciais, industriais ou
prestadores de servigo, ou entre os produtos e servigos postos no comércio™ busquem a

reparagao civil pelos danos sofridos.

Com isso, a protecdo do conjunto-imagem ou trade dress “encontra respaldo imediato
no principio que reprime atos de concorréncia desleal [...]”, sem que isto implique na
impossibilidade de se reconhecer que seus elementos caracteristicos também possam ser,

separadamente, protegidos pelo direito da propriedade intelectual. (BRAGA, 2022, p.58)

Portanto, para que se comprove a violagdo ao conjunto-imagem, mostra-se
imprescindivel que seja demonstrada a intengdo de desvio de clientela, mediante apropriagao,
mais ou menos sutil, de caracteristicas notadamente pertencentes a produtos ou servigos ja
insertos no mercado, as quais, dada a criatividade e investimentos dos agentes econdmicos,
podem ser das mais variadas, como cores popularmente relacionadas a determinada marca ou
formas peculiares de embalagem, ou ainda, a caracteristicas peculiares de um estabelecimento

comercial.

2 Art. 195. Comete crime de concorréncia desleal quem: (...) IV - usa expressio ou sinal de propaganda alheios,
ou os imita, de modo a criar confusdo entre os produtos ou estabelecimentos; (BRASIL, 1996)

3 Art. 209, caput. 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. (BRASIL,
1996)
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No entanto, pelo mesmo fato de ndo se sujeitar a registro, o conjunto-imagem exige
certas particularidades no tocante a obtengdo da tutela jurisdicional a fim de que os atos de
concorréncia desleal praticados em seu prejuizo cessem e que se responsabilizem todos os
agentes que os perpetraram. Faz-se, pois, necessaria a demonstragdo da distintividade do
conjunto-imagem e da possibilidade de confusdo ou associacdo indevida (MINADA, p. 92).
Nisso, faz parte referir que tal distintividade muitas vezes ndo ¢ inerente. Nestes casos, entdo,
a distintividade acaba sendo adquirida por meio do uso prolongado, constante e uniforme dos
elementos que compdem o trade dress (ou conjunto-imagem), ou seja, via secondary meaning?.

(DE SIERVI, 2021, p. 148)

Se, por um lado, o conjunto-imagem deve ser capaz de distinguir o produto, servigo ou
até mesmo o estabelecimento comercial, por outro, importa que a totalidade das caracteristicas
que constituem sua identidade visual seja passivel de confusdo em relagdo a seus demais
congéneres postos no mercado. E disto decorre a necessidade da analise global dos elementos
que compdem o todo, ndo bastando a apreciagdo de cada uma de suas partes individualmente

consideradas.

Ademais, a sobredita confusdo deve ser apreciada da perspectiva do consumidor, capaz
de se equivocar quando da aquisi¢cdo daquilo que estd no comércio, julgando levar coisa de uma
marca ou contar com a prestagdo de um determinado servigo de sua preferéncia, sendo que, na
verdade, termina por consumir produto ou servico de origem distinta da pretendida,
circunstancia que, em seu aspecto subjetivo, pode inclusive caracterizar vicio de vontade,

embora tal apreciacdo transcenda o escopo deste trabalho.

A jurisprudéncia, a seu turno, ¢ pacifica quanto a possibilidade de defesa do conjunto-
imagem sob a égide da proscri¢do a concorréncia desleal, devendo, em cada caso concreto, o
julgador decidir acerca da efetiva pratica parasitaria na arena comercial, conforme destaca o
ministro do Superior Tribunal de Justica, MARCO AURELIO BELLIZE:

Desse modo, para se caracterizar uma atitude anticompetitiva e desleal ¢
imprescindivel que a situagdo concreta demonstre um comportamento imprevisivel
aos olhos do mercado, o que ndo se pode reconhecer quando se utiliza elementos

comuns, partilhados por uma multiplicidade de concorrentes no mesmo nicho do
mercado. Dai esta Terceira Turma ter sublinhado que, nos casos de alegacdo de

* SCHIMIDT (2013, p. 127), traz o seguinte conceito para secondary meaning: *(...) ¢ um fendmeno que faz com
que um signo comum, originalmente desprovido de distintividade, adquira pelo uso empresarial a capacidade de
identificar e diferenciar um produto ou servi¢o do outro, tornando-se passivel de prote¢do como marca.”

® Recorde-se a defini¢do de erro substancial dada pelo Codigo Civil Brasileiro (BRASIL, 2002) que, em seu art.
139, inciso I, o associa as qualidades essenciais do objeto da declaracdo de vontade, dentre as quais se encontra,
no ambito consumerista, a origem do produto ou servigo.
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concorréncia desleal pela utilizacdo de conjunto-imagem assemelhado apta, em tese,
a causar confusdo nos consumidores, ¢ imprescindivel uma analise técnica que tome
em consideracdo o mercado existente, o grau de distintividade entre os produtos
concorrentes no meio em que seu consumo ¢ habitual e ainda o grau de atengdo do
consumidor comum (BRASIL, 2018).

Digno de nota que o magistrado da Corte Cidada qualifica a andlise que deve ser feita
em relagdo aos elementos caracterizadores dos produtos ou servicos dos empresarios
envolvidos no conflito, indicando aspectos técnicos cuja observacdo se impde, bem como
estabelecendo a perspectiva que deve ser adotada em tais apreciacdes, qual seja, a do

consumidor comum e ndo a do julgador.

E nitido, assim, o interesse do Estado em defender os aspectos sensiveis que identificam
determinados produtos ou servigos postos em circulagdo no mercado de apropriacdes ou
associagdes indevidas, intencionalmente causadas por concorrentes, as quais podem ocasionar
uma diminuig¢do ilicita do consumo daquilo que ¢ comercializado pelo empresario original e,

por conseguinte, afetando a livre concorréncia.

O direito chamado concorrencial visa, portanto, regular a competitividade entre os
diversos agentes econdmicos e, ao mesmo tempo, garantir a liberdade de escolha do
consumidor, de modo que ndo € possivel subtrair do crivo do Poder Judiciario eventuais praticas
que atentem contra uma praxis comercial honesta, propugnada também pela Convengdo de

Paris®, da qual é o Brasil signatario.
9

Em tal cendrio torna-se possivel auferir parametros de tutela ao conjunto-imagem
consubstanciados nas disposic¢des legais do direito concorrencial e as que disciplinam o uso dos
bens industriais, sob o palio do direito da propriedade intelectual, coibindo o aproveitamento
parasitario de nomes empresariais consolidados no mercado e o desvio de clientela (PAVAN e

SILVA, 2022).

Vé-se como a livre concorréncia ndo se erige em direito absoluto no ordenamento
juridico nacional, que reprime todos os atos que representem um proceder desleal, os quais, por

tdo variados quanto permite o engenho humano, ndo encontram defini¢do legal, sendo que

& Art. 10. 1 — Os paises da Unido obrigam-se a assegurar aos nacionais dos paises da Unido protegdo 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 — Deverdo proibir-se especialmente: 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.
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devem ser comprovados caso a caso mediante robusto acervo probatério. Segundo a licao de

XAVIER (2015, p. 9):

A diferenciag@o entre a concorréncia desleal e a livre concorréncia estad em um liame
muito proximo, dessa maneira reiterando a necessidade de meios probatorios
suficientes para que se caracterize o trade dress com a fungdo distintiva ou definidora
de um sentido secundario da marca.

Isto significa dizer que a protegdo a identidade visual dos produtos ou servigos, a qual
se agrega inegavel valor econdmico, deve se pautar em uma andlise casuistica, porém nao
arbitraria, do julgador, a quem compete debrucar-se sobre os elementos faticos fornecidos pelos
interessados que, como se vera no topico seguinte, demandam a interven¢do de profissionais
familiarizados com a tematica, ao ponto destes conseguirem avaliar o efetivo risco de confusao
do consumidor e, assim, contribuirem para a preservacdo da distintividade dos produtos e
servicos disponibilizados no mercado, na busca da garantia de uma necessaria prote¢ao, tanto

em seu ambito juridico quanto econdmico.

3. A PERICIA COMO FORMA INARREDAVEL DE COMPROVACAO DA
VIOLACAO DO CONJUNTO-IMAGEM

Desde tempos imemoriais a figura do juiz ¢ indissociavel da ideia de uma pessoa culta,
instruida, cujas sentencas sdo proferidas sobre o s6lido fundamento da sabedoria possuida por
aquele a quem incumbe dirimir conflitos sociais de toda espécie. Ilustrativa, a esse respeito, a
narracao escrituraria do pedido formulado por Salomao a Deus, ante a iminéncia do principio

de seu reinado:

O teu servo estd no meio do povo que tu escolheste, povo infinito, que ndo pode
contar-se nem reduzir-se a nimero, pela sua multiddo. Tu, pois, concede ao teu servo
um coragdo inteligente, para poder julgar o teu povo e discernir entre o bem e o mal;
sem isto, com efeito, quem podera julgar um povo tdo numeroso? (Biblia, I Reis, 3,
8-9) [grifos nossos]

A erudicdo ¢, at¢é mesmo, esperada dos distintos membros da sociedade politica
investidos na fun¢do jurisdicional, porquanto, além do comum do povo ndo se compadecer a
erros crassos eventualmente perpetrados pelos julgadores, ¢ notorio que o ingresso na
magistratura exige uma solida preparagdo intelectual’ e para ascensdo as Cortes Superiores é

necessario, ademais, que o candidato possua notavel saber juridico.

7 Constituigdo Federal, Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, dispora sobre o
Estatuto da Magistratura, observados os seguintes principios: I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial sera o de
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Diante disto, razodvel expectativa ¢ formada no imagindrio popular acerca da adequagao
das decisoes jurisdicionais e escorreita aplicacao do direito ao caso concreto, € mesmo no meio
forense ¢ assente o entendimento de que basta que os litigantes apresentem os fatos, pois a
matéria juridica presume-se conhecida pelo juiz da causa, o que se expressa no brocardo latino

iura novit curia — a corte conhece aquilo que ¢ de direito.

Mas outro popular brocardo, de semelhante teor, ressalta o Onus das partes de
providenciar, na linguagem de Pontes de Miranda, o suporte fatico sobre o qual incidird a
atividade cognitiva do julgador, quem, munido do conhecimento do direito aplicavel, entregara
provimento jurisdicional apto a solucionar o conflito, dando a cada um aquilo que lhe

corresponde. E o da mihi factum, tibi dabo jus — dai-me os fatos e dar-te-ei o direito.

A legislacdo processual civil é clara nesse sentido, ao estatuir que ao autor da agdo
incumbe a prova do fato constitutivo de seu direito, enquanto que o réu deve demonstrar fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (BRASIL, 2015), e disto exsurge o
proprio objeto da fase de conhecimento, qual seja, o acervo probatdrio a ser produzido pelas

partes em ordem a formar o convencimento do juiz acerca da veracidade das alegagdes.

Se, portanto, cabe aos litigantes munir o magistrado de elementos comprobatérios dos
fatos em que se apoiam suas pretensdes, sob pena de juizo de improcedéncia, deve-se concluir
pela existéncia de um direito fundamental a producgao de provas, sem o qual ver-se-ia privada
de toda a eficidcia o mandato constitucional que assegura o contraditorio e a ampla defesa

(THEODORO JUNIOR, 2021, p. 730).

Na disciplina do Cédigo de Processo Civil de 2015, os contendentes podem fazer uso
de todos os meios legais e moralmente admissiveis, mesmo atipicos, para provar a veracidade
do substrato fatico de suas teses e influenciar a formagao da convicgdo do julgador, conforme

dispde o artigo que inicia a Se¢do I do Capitulo XII do Titulo I do Livro I da Parte Especial®.

Dentre as espécies de provas expressamente previstas pelo texto legal encontra-se a
pericial, pois os magistrados, por mais vasto que seja seu saber, em determinadas situagdes que

demandem conhecimentos técnicos ou cientificos para a verificacdo da veracidade dos fatos,

juiz substituto, mediante concurso publico de provas e titulos, com a participagdo da Ordem dos Advogados do
Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em direito, no minimo, trés anos de atividade juridica e
obedecendo-se, nas nomeagoes, a ordem de classificacao; (BRASIL, 1988)

8 Art. 369. As partes tém o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legitimos, ainda
que nao especificados neste Codigo, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir
eficazmente na convicgdo do juiz.
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devem ser auxiliados por profissionais da disciplina pertinente a elucidagdo do ponto

controverso.

A desnecessidade desse saber técnico especifico para a prova das alegacdes das partes
¢ uma das hipoteses em que o diploma adjetivo autoriza o Juizo a indeferir a pericia solicitada,
merecendo destaque que a decisdo, nesse caso interlocutdria, ndo sera passivel de
questionamento imediato, porquanto a jurisprudéncia’ entende que o rol de temas elencados
pelo art. 1.015 do Coédigo de Processo Civil, contra os quais cabe agravo de instrumento, ¢

taxativo e ndo prevé a interposi¢do do recurso por rejeicdo do pedido de produgdo de prova.

Uma vez admitida a pericia, e sobrevindo o laudo, ¢ oportuno frisar que os julgadores
ndo se encontram efetivamente vinculados as conclusdes do profissional designado, pela
singela razdo de que compete exclusivamente ao magistrado extrair as consequéncias juridicas
do substrato fatico fornecido pelo perito, cujo parecer, nas palavras de Theodoro Junior (2021,
p. 852):

(...) ndo ¢ uma sentenga, mas apenas fonte de informagao para o juiz, que ndo fica
adstrito ao laudo e pode formar sua convic¢do de modo contrario a base de outros
elementos ou fatos provados no processo (art. 479). E, realmente, deve ser assim, pois,
do contrario, o laudo pericial deixaria de ser simples meio de prova para assumir o

feitio de decisdo arbitral e o perito se colocaria numa posi¢@o superior a do proprio
juiz, tornando dispensavel até mesmo o pronunciamento jurisdicional.

Nada obstante, a recusa do juiz em acolher as conclusdes do expert deve ser
acompanhada de motiva¢do. Nao se coaduna o arbitrio judiciario ao ordenamento juridico
brasileiro, que exige, por via de imperativo legal expresso e sob pena de nulidade (cf. os arts.
11, 371 e 479 do Codigo de Processo Civil), a fundamentacao de todas as decisdes prolatadas

no ambito da disputa forense.

Demonstrado, assim, que ndo hd uma discricionariedade absoluta por parte do
magistrado no que concerne a admissao e valoracdo da prova pericial, cumpre destacar também
que ndo ¢ dado aquele substituir o conhecimento técnico do perito pelo proprio, quer domine,
de fato, a disciplina especifica, quer — e, nesse caso, com muito mais razao — seja leigo na area

respectiva.

® Nio se ignora a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiga, na sistematica dos recursos repetitivos, por meio
do Tema n° 988, segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC ¢ de taxatividade mitigada, por isso admite a
interposi¢ao de agravo de instrumento quando verificada a urgéncia decorrente da inutilidade do julgamento da
questdo no recurso de apelacdo”, contudo, na pratica, a necessidade de demonstrar que eventual deferimento da
prova em sede de apelagdo seria indcuo impede que os Tribunais reconhegam a urgéncia exigida a mitigagao. Cf.
Agravos de Instrumento n° 51702232220228217000/RS; 07164954320228070000/DF e 2152207-
81.2022.8.26.0000/SP.
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E assim, em se tratando dos casos em que se faz necessaria a apura¢do de eventual
violagdo do conjunto-imagem, ndo raro podem ser os juizes tentados a recorrerem ao senso
comum para, a partir de uma avaliacdo subjetiva dos elementos caracterizadores dos produtos

ou servigos, concluirem precipitadamente pela confusdo ou ndo entre eles.

Contudo, como foi visto, a perspectiva a ser adotada ndo ¢ a do magistrado, e sim a do
homem médio que, desavisado, poderia ser induzido ao consumo de determinado bem
disponibilizado no mercado, pensando se tratar daqueles fornecidos por empresario diverso, a
cuja aquisicdo ja se habituou, haja vista que a semelhanca visual é capaz de conduzir a

conclusdo equivocada de que os bens ou servicos tém a mesma origem.

Por isso que a discussdo acerca dos atos de concorréncia desleal consubstanciados na
apropriagdo indevida dos aspectos visuais globais de concorrentes encontra-se
irremediavelmente atrelada a comprovacdo da confusdo no mercado consumidor, o que nao
podera ser feito pelas maximas da experiéncia, mas exigira a realizacdo de prova técnica. E

esta, outrossim, a orientagdo da Corte Suprema no precedente referido alhures!®.

Outro aspecto importante a ser mencionado sdo os critérios nos quais se deve basear a
propria pericia para aferir o grau de distintividade dos produtos submetidos ao crivo técnico,
que podem, a nosso ver, ser divididos em: (a) objetivos, relacionados a morfologia dos bens
contestados, suas formas, rotulos, desenho; e (b) subjetivos, compreendidas aqui as questdes

afeitas as regras de mercado, propaganda e percep¢ao da clientela.

Nao basta, efetivamente, a mera constatacdo da semelhanca visual para que seja glosada
anticompetitividade, porquanto h4 nichos de mercado em que se admite o uso de elementos
comuns pelos multiplos concorrentes que, longe de confundir o consumidor, lhe permite
comparar mais facilmente as op¢des disponiveis e optar por aquela que mais corresponda as

suas preferéncias.

A titulo de sintese do exposto, ¢ possivel referir o caso, ainda sob juizo, da acdo
indenizatéria movida pela Kiviks Marknad Industrias Alimenticias LTDA em face da Ritter

Alimentos S.A., alegando a violagdo do conjunto-imagem em decorréncia do pote utilizado pela

10 “Nesses casos, em que a causa de pedir é exatamente a pratica de atos anticoncorrenciais por meio da utilizagdo
de conjunto-imagem assemelhado e apto a causar confusdo no mercado consumidor, deve-se reconhecer que o
cerne do processo repousa em fato cuja caracterizagdo depende, a priori, de conhecimento técnico especial ndo
exigivel de um juiz de direito, devendo, por isso, o juiz se servir do auxilio técnico de expert.”
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requerida para a comercializacdo de geleias, o qual seria semelhante ao seu, preexistente no

mercado.

Na primeira instancia, a ré postulou a realizacdo de pericia técnica a fim de demonstrar
a inexisténcia de confusdo entre os produtos, contudo, o juiz da causa entendeu pela
desnecessidade da prova, indeferiu o pedido e passou ao julgamento antecipado da lide,
concluindo pela ocorréncia do ato de concorréncia desleal mediante a adog¢do do novo pote de

geleia.

Em sede recursal, o Tribunal de Justica de Sao Paulo rejeitou a preliminar de nulidade
da sentenca por falta de pericia, sob o fundamento de que o exame requisitado seria inutil, uma
vez que a subjetividade das analises obstaria uma interpretacdo unanime, sendo invidvel a
exigéncia de que um especialista em marketing ateste aquilo que pode ser comprovado pelo

“conhecimento comum ou instinto natural”.

Ato continuo, os desembargadores se debrucaram sobre as fotografias disponiveis nos
autos do processo, as quais tomaram por base para confirmar a decisdo do primeiro grau de
jurisdi¢ao, reconhecendo que a similitude entre os involucros dos produtos seria capaz de causar
confusdo entre os consumidores, em particular nas situagdes de desabastecimento temporario
dos supermercados, quando os clientes poderiam ser induzidos a adquirir uma das geleias

pensando ser a outra.

O art. 464, §1°, do Cddigo de Processo Civil, elenca, em seus incisos, trés hipoteses de
indeferimento da pericia: quando a prova nao depender de conhecimento especial de técnico;
quando for desnecessaria diante do acervo probatorio ja disponivel nos autos ou quando se

mostrar inviavel a verificagao.

Agora bem, se se deve recusar a pericia (“o juiz indeferird”), em algumas situagdes, por
imperativo legal, é possivel também extrair do dispositivo em comento um mandato positivo,
que impde a realizacdo do exame técnico sempre que a prova do fato dependa do saber especial
de profissional, seja necessaria ainda que outras tenham sido produzidas ao longo da instru¢ao

e possivel a verificagdo.

Nas decisdes do primeiro e segundo grau de jurisdi¢do verifica-se a adogdo de um
critério de valoracdo da prova calcado na experiéncia pessoal dos julgadores, o que ndo é&,

efetivamente, vedado, sendo que, pelo contrario, expressamente admitido pela legislacao
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processual em certos casos'!, contudo, devido a peculiar complexidade dos elementos que
compdem o conjunto-imagem, entendemos que o conhecimento técnico ¢ imprescindivel para

a constatacdo de eventual conduta anticompetitiva.

Além disso, o simples cotejo de fotografias dos produtos ¢ insuficiente para se obter
certeza razoavel acerca da possibilidade de confusdo, porquanto tal avaliacdo ndo considera
outros aspectos relevantes relacionados ao mercado consumidor, os quais s6 podem ser
ponderados adequadamente por profissionais capacitados e instruidos nas peculiaridades

proprias do marketing e da propaganda.

Com a publicagdo do acérdao, a parte requerida interpds recurso especial (BRASIL,
2018b) junto ao Superior Tribunal de Justica, alegando violagdo aos arts. 130, 131, 145,330 ¢
335, do Codigo de Processo Civil de 19732, que foi, inicialmente, desprovido em decisdo
monocratica, por entender a ministra Maria Isabel Gallotti tratar-se o pedido de reanélise de

prova, incidindo assim o dbice da Stimula n® 713,

Reconsiderando, porém, a situagdo submetida a juizo e os precedentes da Corte Cidada,
em sede de agravo interno a relatora determinou a conversdo dos autos em recurso especial,
destacando em seu voto que a questdo em tela versava sobre eventual ofensa a regra de técnica

probatoéria, ndo almejando novo pronunciamento acerca da propria prova produzida.

O aresto concluiu pela insuficiéncia da comparagdo de imagens dos produtos levada a
cabo pelo Tribunal de Justica de Sao Paulo, por ser indispenséavel para a comprovagao dos fatos
alegados o aporte de conhecimento técnico, que foi oportunamente requisitado pelos litigantes
e indeferido, constituindo, assim, cerceamento de defesa. O processo foi anulado desde a

sentenca e os autos remetidos a origem para a realizacao da pericia.

Interessa a analise ora conduzida referir que, ap6s o julgamento do recurso especial, foi
determinada a produg¢ao da prova pericial, sobrevindo, na sequéncia, laudo técnico que apontou
a pratica de concorréncia desleal, com base apenas nos elementos visuais dos produtos, tendo

a Corte Bandeirante entdo provido o agravo de instrumento de uma das partes para ordenar a

1 Art. 375. O juiz aplicara as regras de experiéncia comum subministradas pela observagio do que ordinariamente
acontece e, ainda, as regras de experiéncia técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.

12 Os dispositivos correspondem, respectivamente, aos arts. 370, 371 (sem o advérbio “livremente™), 156, 355 €
375 do Cédigo de Processo Civil de 2015.

13 «“A pretensdo de simples reexame de prova ndo enseja recurso especial.”
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complementacdo do trabalho do expert, com a consideracdo dos aspectos de mercado, técnicas

de propaganda e marketing.

Foi precisamente a auséncia de manifestagdo do profissional a respeito dos critérios
subjetivos de distintividade dos produtos que ensejou o sucesso do recurso, demonstrando que
a integridade do exame técnico estd irremediavelmente atrelada a outros subsidios
indispensaveis, relacionados ao comportamento do mercado e o impacto de certos meios
propagandisticos ao publico consumidor, sendo possivel falar, inclusive, em “incompletude da
pericia”. Com isso, com o processo de volta a origem, a mais recente decisdo reconhece a
importancia do laudo pericial para a constatacdo da pratica da concorréncia desleal, em que
foram analisados aspectos relativos a funcionalidade, mercado, hédbitos e percepgdes dos

consumidores, indo além da mera comparagio de imagens. (SAO PAULO, 2024)

Dessa forma, extrai-se das razdes de decidir dos ministros no dmbito do Superior
Tribunal de Justica (cf. também AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1719270 e REsp.
1.353.451/MG) a importante conclusdo de que a dispensa do laudo pericial, nos casos
examinados, trata-se de questdo de direito, consistente em valoragdo equivocada da prova que
atenta contra normas juridicas imperativas, porquanto nao ¢ possivel, em se tratando de temas

atinentes ao conjunto-imagem, valer-se tdo somente das regras da experiéncia pessoal.

Ademais, as presungoes judiciais contidas no art. 375 do Cddigo de Processo Civil ndo
sdo, em si, meios de prova, e, enquanto certas matérias faticas demandam conhecimento
especializado, o parecer de individuos capacitados, mais que ao julgador, importa aos interesses
dos proprios litigantes (MARINONI e ARENHART, 2015, p. 850). Nesse particular, o ministro
Luis Felipe Salomao (BRASIL, 2021) assevera que:

a dispensa de prova técnica, consubstanciada no proprio indeferimento de sua
produgao ou na desconsideracdo das conclusdes alcangadas pelos peritos responsaveis
por sua confec¢do, ¢ permitida tdo somente na hipotese da Lei (art. 464, § 1°
CPC/2015), ndo sendo possivel ao magistrado consultar Unica e exclusivamente o seu
intimo, apegar-se a uma eventual notoriedade na semelhanga visual, para concluir pela
possibilidade de confusdo. Sendo assim, tendo em vista a complexidade de
conjugacdo das circunstancias de variadas ordens para o alcance da defini¢ao da
concorréncia desleal, tornando imprescindivel a realiza¢do de estudo técnico para a
caracterizagdo de sua ocorréncia, reconhece-se a violagao a legislacdo federal que
disciplina a matéria [...]

Logo, a Corte Superior, cumprindo sua atribui¢ao de uniformizar a interpretagao da lei
federal infraconstitucional, tem reiteradamente sustentado que constitui afronta as disposi¢des
legais que regem a atividade probatoria a simples dispensa da realizagdo de pericia solicitada

pelos litigantes ou mesmo a resisténcia do magistrado em adotar as conclusdes do técnico,
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excetuadas as hipoteses, numerus clausus, do Codigo de Processo Civil destacadas ao longo

deste trabalho.

4. CONCLUSAO

Com a viabilidade da protecdo do conjunto-imagem no direito brasileiro, a despeito da
auséncia de tipificacdo legal do instituto, conforme visto na primeira parte deste artigo, €
possivel que os empresarios prejudicados pelo uso indevido das caracteristicas distintivas dos
bens por si postos no mercado busquem no Poder Judiciario tutela inibitoria apta a fazer cessar

os atos lesivos perpetrados pelos concorrentes.

A depender da situacdo, o pedido pode basear-se nas disposi¢des atinentes a protecao
marcéria, a tutela do desenho industrial ou mesmo sob a égide da defesa dos direitos de autor,
consistindo, entretanto, o principal remédio do qual dispde os individuos lesados na
possibilidade de reclamar a cessacdo e reparagdo de agdes que impliquem a pratica de

concorréncia desleal

No entanto, ¢ imprescindivel, em ordem a obter provimento jurisdicional favoravel, que
seja demonstrada a intengdo de desvio de clientela, refletida na confusdo proposital entre os
elementos visuais dos produtos ou servi¢os causada ao consumidor médio, a qual, inobstante,
ndo se verifica quando a identidade visual reivindicada for comum a toda uma categoria de itens

do mercado.

Atrelada a questdes faticas, a violagdo do conjunto-imagem deve ser enfrentada pelo
julgador caso a caso, em ordem a averiguar a existéncia de um efetivo equivoco na mente da
clientela, cujo ponto de vista deve ser adotado em detrimento ao do proprio magistrado, ndo s
no que concerne aos aspectos morfoldgicos sendo também o meio no qual o bem comercializado

se encontra inserto.

Foi visto que, em alguns casos, a formacdo intelectual e o nivel de cultura dos juizes nao
¢ suficiente para alcangar a solucdo justa para os litigios, devendo eles entdo se socorrerem dos
conhecimentos de profissionais de areas especificas das ciéncias ou artes, com o fito de, uma
vez esclarecidos os fatos, aplicar adequadamente o direito e assim decidir pelo acolhimento ou

ndo das pretensdes deduzidas pelos contendentes.
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Malgrado se permita, sob certas condi¢des, o indeferimento da prova pericial, ndo ¢
conferida uma discricionariedade absoluta ao julgador quando da admissdo e valoracdo do
parecer técnico, devendo aquele motivar a decisdo que desconsidere este e, de toda sorte, ndo
podendo reclamar a capacidade de avaliar por si mesmo a questdo, ainda que domine a area de

conhecimento pertinente.

Ao considerarem as alegagdes de uso indevido do conjunto-imagem, os magistrados
devem abdicar, portanto, da tentacdo de concluirem tdo somente com base no senso comum,
porquanto sequer basta, para caracterizar a pratica parasitaria, que exista semelhanca visual
entre os produtos ou servicos comparados, sendo necessario, ademais, que se perquira acerca

dos impactos propagandisticos e de marketing desta similitude.

Os referidos critérios de comparagdo, objetivos e subjetivos, constituem um fator de
complexidade tal que extrapola o d&mbito do saber forense dos juizes, razao pela qual, levado a
Corte Superior um caso em que o Tribunal a quo decidiu pela violacao identitaria mediante o
simples cotejo de fotografias, os ministros estatuiram que este proceder era atentatério a

legislagdo federal que disciplina a atividade probatoria.

Alinhados a este entendimento, diversos outros acoérdaos do Superior Tribunal de Justi¢a
consolidaram a jurisprudéncia nacional no sentido de que a necessidade de prova pericial, que
leve em consideracdo tanto os aspectos visuais quanto mercadologicos, para averiguar a
ocorréncia de violagdo ao conjunto-imagem trata-se de questdo de direito, ndo cabendo, dessa

forma, aos julgadores negarem o pedido das partes.

Cabera no futuro, certamente, o estabelecimento de orientagdo pretoriana mais genérica,
que estenda a ratio decidendi das decisoes tratadas neste trabalho a outros institutos do direito
da propriedade industrial e mesmo intelectual, como um todo, mediante um trabalho de dedugao

logica dos principios tidos por norteadores da producdo de provas no meio forense.

Reconhecer, assim, a imprescindibilidade do aporte técnico nas disputas eivadas de
complexidade fética, como sdo globalmente consideradas, aquelas que envolvem direitos de
propriedade intelectual constitui uma desejada delimita¢do da discricionariedade judiciaria que
forcaria, por dizer de algum modo, os magistrados a ndo se afastarem da realidade concreta,

mas sim té-la em conta para proferir sentenca com justiga.

Entrementes, os precedentes do Superior Tribunal de Justica relativos ao tratamento do

conjunto-imagem permanecem como solidos pardmetros e argumentos persuasivos para afastar
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decisdes carentes de fundamentacdo robusta e garantir aos sujeitos lesados em seus direitos o
exercicio do contraditorio, influindo de forma eficaz na formagdo do convencimento — ja nao

mais livre — dos juizes.
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