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1. INTRODUCAO

N3o sio raras as vezes em que deparamos com pedido do juiz ex
officio, ou da parte adversa, para a realizacio de perfcia em casos
de conflitos de marcas’ e trade-dress® (ou conjunto-imagem de em-
balagens, por exemplo) levados 3 apreciacio do poder judicidrio.

A pericia, nesses casos, tem o objetivo de comprovar se h4 ou
nio semelhanca entre as dadas marcas ou irade-dress, para fins
de constatagio de suscetibilidade de confusio ou associagdo in-
devidas, na forma proibida em lei (Lei da Propriedade Indus-

trial, 9.279/96).

O objetivo deste texto é comentar a prova penicial ¢ sua adequagio
aos casos exclusivamente de conflitos entre marcas ¢ conflitos de
trade-dress, motivando a reflexio do leitor sobre o assunto.

2. PROVAS E A PERICIA

As provas sio instrumentos que servem para orientar o juiz sobre
a verdade dos fatos alegados pelas partes.

De acordo com o Cédigo de Processo Civil (CPC), sdo admitidos
vérios meios de prova, nomeadamente, depoimento pessoal (art.
342-347 do CPC); confissdo (art. 348-354 do CPC); exibicao de
documento ou coisa (art. 355-363 do CPC); prova documental
(art. 364-399 do CPC); prova testemunhal (art. 400-419 do
CPC); prova pericial (art. 420-439 do CPC) e inspegio judicial

1. Sinais distintivos visualmente perceptiveis que visam distinguir produtos ou servigos de
outros idénticos, semethantes ou afins.

2. ldentidade visual do produto ou servigo, nio necessariamente requetidos como marca
no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. O trade-dress (vestimenta de coméreio)

(art. 440-443 do CPC), além de outros meios legais, moralmente
legitimos, néo especificados (art. 332 do CPC).

Cabe a0 autor da acio o 6nus de provar o que alega e indicar as
provas com que pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados,
sob pena de, nio o fazendo, ter seu pedido julgado improcedente.
Ao réu incumbir4 provar a existéncia de fato impeditivo, modifica-
tivo ou extintivo do direito do autor.

O juiz ¢ obrigatoriamente conhecedor do direito e das leis, mas nao
se espera dele conhecimento em todos os ramos técnicos fora do
campo do direito e é nesse ponto, justamente, que a prova pericial
ganha espago. Esse meio de prova auxilia o juiz a colher informa-
cOes necessinias para suprir a falta de determinado conhecimento
técnico especializado.

A palavra pericia remete automaticamente a assuntos complexos.
Os livros de direito ensinam que prova pericial ¢ aquela que de-
manda especial conhecimento tcnico, a que estariam habilitados a
destrinchar, dependendo do assunto, profissionais como engenhei-
ros, quimicos, agronomos, médicos, matematicos etc.

De fato, a prova pericial & muito Gtil em casos que envolvam ava-
liagdes fora do conhecimento geral das pessoas ou do conhecimen-
to obrigatério do juiz, ou em casos em que se busca verificar a au-
tenticidade de documentos, valorar bens etc.

E na nossa area do direito da propriedade industrial instrumento
muito comum em agbes judiciais envolvendo conflitos em maténa

& o conjunto de cores, figuras e demais elementos distintivos, acessérios is marcas, que
compdem o apelo visual de uma embalagem de produto, linha de produgiio efc. e que
tém a fungio de destacar determinado produte ou servigo dos concorrentes ne merca-
do, facilitando a identihcagan pelo consumidor.
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de patentes. Em conflitos de marcas ou de irade-dress, ao contri-
110, parece-nos que a pericia é na maiona das vezes dispensavel,
como entende a doutrina especializada e de acordo com boa parte
da jurisprudéncia.

Jodo da Gama Cerqueira in Tratado da Propriedade Industrial, p.
1.128, vol. 2, 2% ed., Sao Paulo: Ed. RT, 1982 j4 alertava:

O exame pericial, nos casos de violacio de registros de marcas, é des-
necesséno, ao contrério do que acontece nos crimes relativos aos pri-
vilégios de invengio, em que é primordial. A verificagio da existéncia
de reprodugéo, imitagio ou usurpagio de marca registrada compete ao
juiz, nao dependendo de conhecimento especial de técnicos (CPC,
art. 420 e seguintes). O juiz é que deve decidir, examinando as mar-
cas, se uma reproduz a outra, ou se, entre ambas, existe a possibilida-
de de confusio que caracteriza a imitaio, na forma dos artigos 65, n.
17, ¢ 175, 1. 1, do Cédigo. Trata-se de prova de fato, que deve ser re-
produzida pelos meios j4 indicados. Feita essa prova, s6 ao juiz cabe
dizer se existe a infragio alegada como fundamento da aio. Confiar
essa missao aos penitos, para que estes digam se ha a arguida reprodu-
¢do ou imitacao, serd atrtbutr-lhes o papel de juiz em vez da sua fun-
¢ao propria de auxiliares da justica.

3. ACOES JUDICIAIS CIVEIS VISANDO A ABSTENCAO DE USO DE
REPRODUCAO OU IMITACAO DE MARCA REGISTRADA OU A
CESSACAQ DE PRATICAS DE CONCORRENCIA DESLEAL

Muitos dos casos de conflitos de marcas e conflitos de trade-dress
(conjunto-imagem), em tese, néo representam complexidade. A re-
produgio ou imitagio “salta aos olhos” e o observador comum, juiz
ou autondade competente poderdo atestar se hi ou nao semelhan-
¢a entre as marcas em cotejo ou, em casos de concorréncia desleal
por imtacio de trade-dress, se um conjunto pode ser associado ao
outro no seu aspecto geral.

A orientagio da doutrina é bem clara e sedimentada nesse aspecto
de exame de colidéncia de marcas, aplicivel igualmente a casos de
imitacio de frade-dress. :

3. CERQUEIRA, Joio da Gama, in Tratade da propriedade industrial, 2* ed. Sio
Paulo: Editora RT, 1982, p. 919.

A T LA

E bom frisar que conflito de marcas ¢ uma coisa ¢ de frade-dress ¢
outra, 0 gue nao nos ateremos a esmiugar neste artigo, focado ex-
clusivamente em prova pericial.

Aquele titular de direito que se vé lesado por reprodugio ou imita-
¢do de suas marcas registradas ou por atos de concorréncia desieal
praticados por terceiros, caso ndo consiga resolver o conflito amiga-
velmente, deve buscar provimento jurisdicional para a cessacdo do
ilicito ¢ o ressarcimento dos danos causados pela pratica lesiva.

O autor, em sua petigio inicial, j4 devera demonstrar os fatos e fun-
damentos juridicos do pedido e provar por meio de documentos hé-
beis que a marca conflitante ou o frade-dress usado por terceiros,
sem sua autorizagio, reproduzem ou imitam suas marcas, ou frade-
dress, quando for o caso.

Quando se opta pela aciio judicial, muitas vezes, as marcas ou
trade-dress, objeto do conflito, j estio sendo usados no mercado.
Se assim for, provas documentais j4 serdo carreadas aos autos na
primeira oportunidade, juntadas a peticio inicial.

Os documentos que provam os fatos podem ser as fotos dos produ-
tos em que sdo apostas as marcas indevidas, ou os préprios produ-
tos; fotos de gondolas de supermercados, farmécias ou afins, mate-
rial de publicidade com datas etc., além de, quando for o caso, os
registros de marca devidamente expedidos pelo Instituto Nacional

da Propriedade [ndustrial (INPD).

Com base nesses documentos e na anlise puramente visual das
marcas ou trade-dress, o juiz deveria estar apto a julgar se a coexis-
téncia de tais signos € ou nao suscetivel de causar confuso ou mera
associagdo indevida entre os produtos no mercado. Para auxibiar
julgadores e examinadores, a boa doutrina estabeleceu método para
a anélise de conflitos de marcas, adequado, como dito, 3 anélise de
conflitos de frade-dress.

O grande tratadista Joio da Gama Cerqueira,’ referéncia na nossa
drea do direito, estabeleceu trés principios muitos dteis, usados
como critérios & apreciagio de imitagbes. Segundo ele, as marcas
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nio deveriam ser confrontadas e comparadas, mas apreciadas su-
cesswamente, a fim de se verificar se a impresso causada por uma
recorda a impressio deixada pela outra. As marcas devem ser apre-
ciadas, tendo-se em vista ndo as suas diferencas, mas suas seme-
thancas e, por fim, deve-se decidir pela 1 1mpressao de conjunto das
marcas € ndo pelos seus detalhes.

Gama Cerqueira destaca que, na impressio de conjunto deixada
pela anélise das marcas, deve-se levar em conta também o grau de
atencio comum do consumidor, as circunstancias em que normal-
mente se adquirem 08 produtos, sua nalureza e o meio em que seu
consumo é habitual. Tal entendimento é confirmado muitas vezes
por juizes de primeiro grau e em nossos tribunais, inclusive em
casos de concorréncia desleal, especialmente envolvendo conflitos
de frade-dress, em que o registro de marca nio se faz obnigatério.

Nio obstante, ainda é comum deparar com juizes que, mesmo na au-
séncia de pedido expresso da parte autora de produgao de prova per:-
cial, solicitam que o perito, um awxhiar da justica (art. 139 do CPC),
determine se hd ou nio semelhanca entre os signos em anlise.

O juiz deveria ser assistido por perito guando a prova do fate de-
pendesse de conhecimento técnico ou clentifico altamente especia-
lizade (art. 145 do CPC), o que ndo parece ser o caso em confli-
tos de marca ou irade-dress, em que a linica constatacio necessina
sena se o empresario repetiu posteriormente elementos caracterfsti-
cos do produto do outro concorrente, sem razio excludente de mé-
fé ou aproveitamento indevido.

Eisse principio, alias, foi ratificado na mederna Lei da Proprieda-
de [ndustrial, 9.279/96, em seu artigo 124, XXIII, que protbe o
registro como marca de “sinal que imite ou reproduza no todo ou
em pare, marca que o requerente evidentemente nio poderia des-
conhecer em razio de sua atividade” para assinalar produto ou ser-
vigo idéntico, semelhante, ou afim suscetivel de causar confusio ou
associacio com a dada marca alheia.

4. UTILIDADE DA PERICIA EM CASOS DE CONFLITQS ENTRE
MARCAS E TRADE-DRESS

Apesar de a Lei da Propriedade Industrial estar em vigor ha mais
de uma década no pais e de cada vez mais se tornarem comuns
agbes judiciais de abstencio de uso de marca e de trade-dress (con-
junto-imagem) semelhante a outro anterior, ou agdes visando i re-
pressio i concorréncia desleal, alguns juizes ainda optam por de-
terminar pericia para “auxiliar o exame”.

4, “(...) Imcialmente, cumpre destacar que nao h4 arquétipos ou férmulas prontas para a
apuragio fiel da ‘confuséo’ entre produtos, restando apoiar-se no entendimento preto-
riano e doutrindrio a respetto do tema,

Caracteniza-se a confusio, & vol d’viseau, por meio de priticas destinadas a impingir aos
consumidores, em detrimento do concorrente visado, determinado produto, aproveitan-
do-se da imagem de produto alheio.

(..)

4

O perito judicial é um auxiliar da justica, mas alguns peritos que
aceitam o oficio nio tdm efetivamente pritica e muitos deles apre-
sentam “métodos” e “férmulas” que desintegram os conjuntos vi-
suais ¢ que nunca foram provados como eficazes, nem apoiados por
ninguém realmente graduado na maténa ou isento.

Nio hd de se falar em desmembrar todos os sinais componentes de
um trade-dress, basta olhar aquele conjunto e verificar se a impres-
$30 deixada remete ou ndo ao outro anterior. No se tem pericia
para 1sso.

Se a impressao causada por aquele conjunto nominativo, figurativo
ou visual provocar a sensagio no observador/examinador de que hé
mais semelhangas do que diferengas no conjunto (seja pela andlise
das marcas ou do trade-dress), isso basta para se impedir o uso da
marca mais recente ou do conjunto-imagem mais recente no merca-
do. Nio hd complexidade, formulas etc.

Os peritos, em vez de auxilio, podem tornar uma questio que de-
veria ser simples e objetiva em um complexo esquema matemtico
de pouca efetividade, concluindo sobre o ménto da demanda, sem
embasamento legal.

Algumas vezes vemos partes requerendo que o perito ateste, em caso
de marcas, que a marca registrada é genérica, mesmo apds diversas
tentativas infrutiferas de nulidade administrativa da mesma no Inst-
tuto Nacional da Propnedade Industrial (INPI), ou que ateste que
as cores mtegrantw de dada embalagem tida COmMO primeIra ne mer-
cado séo “de uso comum” de acordo com “regra de mercado”.

Ainda h4 os réus que tentam buscar do perito “prova” de que se
existem varios comjuntos imitativos no mercado, ndo h4 de ser o
dele a causar confusdo. Os quesitos formulados também muitas
vezes 530 usados para deturpar a situagio de fato.

Nao h “regra de mercado” a permitir a concorréncia desleal. O
que existe e conhecemos ¢ a Lei da Propriedade Industnal que visa
assegurar a repressdo a concorréncia desleal.

Nesse aspecto, muito apropriado e esclarecedor para os militantes
na rea € o acordao de apelacio n° 70025756552, profende pela
5% Camara Civel do Tribunal do Estado do Rio Crande do Sul,
que ressalta que a anilise de confusio deve ser feita com base no
entendimento doutrinario a respeito do tema e que nao é porgue se
alega que outros trade-dress se utilizam de sinais em comum que a
concorréncia desleal nio existma.’

No linguajar bem corriqueiro, podemos dizer que em casos de confli-
tos desse género, basta “bater o olho” e identificar se hd ou néo repe-

Enfim, 1&m ainda razio as apelantes quando discordam da magistrada de 1° grau que ante-
viu aceitével a embalagem da 7€ porque haveria outras embalagens semelhantes aquela no
mercado. Ora, embora as embalagens das outras concorrentes possuam caracteristicas que
as diferenciam daquela da demandada e das autoras, no se poderia aceitar o angumento de
que, havendo certa semethanga entre todas, inexistina, por si 56, concorréncia desleal, ou me-
thor, pelo fato de outras empresas, em tese, exercersm concorréncia desleal, a é estama exi-
mida de qualquer responsabilidade nesse ambito”. (...) (Apelagio Civel n® 70025756552,
rel. des. Umberto Guaspari Sudbrack, 5* Camara Civel, DJE de 4 de margo de 2009).
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tigio de elementos identificadores do outro concorrente, anterior, sem
razéo, ou imitaciio pela impressio que s signos causam no conjunto,

Quando a resposta é positiva, isso é sufictente para impedir a ré de
continuar com sua prética tlicita, sendo necesséria a abstengio ime-
diata do uso da marca ou do conjunto-imagem nocivo. E se h4 imi-
tacio entre produtos concorrentes, nao h de se falar que a imita-
¢ao nao € suscetivel de causar confusio. Se a imitagdo ¢
confirmada, consequentemente, aqueles conjuntos nio podem coe-
xistir porque presumidamente sdo passivels de causar confusdo ou
mera associagio indevidas no ptiblico consumidor.

A pericia, nesses casos especificos, s6 acaba contribuindo para a
demora excessiva de uma sentenca, gerando As partes gastos injus-
tificiveis, além de produzir resultado muito aquém do esperado.

Como o peritos de outros ramos, que no de marcas na proprieda-
de industrial, estao acostumados a elaborar laudo técnico complexo,
esquecem-se da simplicidade que devenia ser uma anédlise de coli-
déncia de marcas e empregam o mesmo tecnicismo nesses casos.

5. PERICIA INEVITAVEL

Os juizes sdo investidos do poder de agir conforme sua convicgio
¢ atuar de forma firme. Os juizes nio devem ter receio de nao
seremt tolerantes com medidas forcosamente procrastinatérias im-
postas pelo réu, sob o argumento do possivel cerceamento de defe-
sa (art. 5°, LV da Congtituigio Federal) se constatam que o caso
nao comporta pericia. E certo deixar quem nao tem o direito ter o
processo e ser conivente com um instrumento de fuga e atrasod

Afinal o juiz estd ali para determinar algo que o consumidor
comum, alguém que ndo tem as mesmas qualificagdes técnicas de
um juiz, pode fazer. No jargdo, quem “pode mais, pode menos”,
i1sto é, o conhecimento de pessoas comuns sobre a possibilidade de
confusio em um supermercado ou outros meios serd sempre “infe-
rior” ao conhecimento obrigatério de um juiz togado.

5. LEONARDOS, Gabriel Francisco e AMARAL, Rafael Lacaz. Atividade inventi-
va ¢ suficiéncia desenitiva - O perito do jufzo come “Iéenico no assunto”. Revista da

ABPI n° 100, maifjun 2009, p. 3242,

O juiz consegue verificar pelo exame dos autos se um conjunto
marcario é anterior ou nio a outro, se as empresas sio ou ndo con-
correntes, se o apelo visual em questio se confunde ou ndo.

No entanto, se a pericia for inevitavel e o julgador se sentir inap-
to a avaliar se as marcas e trade-dress sio semelhantes entre si, o
que ndo deveria acontecer, acreditamos que o julgador devesse
procurar em seu socorro os profissionais que comprovadamente
tenham qualificagdo técnica e experiéncia no assunto, sob pena
de comprometer o direito, a exemplo do que se exige em casos em
que os conflitos envolvem patentes, A parte a complexidade ine-
rente & matéria de patentes, como muito bem abordado e explo-
rado no artigo dos drs. Gabnel Francisco Leonardos e Rafael
Lacaz Amaral.’

O laudo pericial é um instrumento de auxilio do julgador, mas este
nao estd adstrito aquele, conforme o artigo 436 do CPC, que de-
termina que 0 juiz pode formar a sua convicgio com outros elemen-
tos ou fatos provados nos autos. Q juiz apreciard livremente a
prova e indicard os motivos que formaram seu conhecimento (art,

131 do CPC).

O penito, como auxiliar da justica, no pode adotar a posicio de
juiz emitindo valor de jufzo, Muito menos seu laudo ¢ uma senten-
cal O laudo é apenas um meio de o julgador extrair informagbes e
“filtrar” o que serviré para formar sua convicgio, que pode ser con-
trira ao laudo com base em todos os outros elementos carreados
aos autos,

E muito desanimador e preocupante verificar, na pratica, a pericia
como Instrumento de transferéncia de responsabilidade de decisio
a outrem que n3o o juiz. A pericia nio deve servir como meio de o
Julgador “lavar” as méios e nele se apoiar da maneira mais “confor-
tavel”, porque assim ela deixa de servir o seu propésito para assu-
mir a forma de uma decisao ao arbitrio do pento, que néio ¢ inves-
tido das garantias jurisdicionats de um juiz.

SANTOS £ FURRIELA

ADVOGADOS
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6. CONCLUSAD

A prova pericial € custosa, demanda tempo € nem sempre & com-
pativel com as causas que envolvem conflitos de marcas e de rade-
dress, 1 que, nesses casos, o que esti em foco € a andlise do impac-
to visual causado pelos conjuntos.

J4 a natureza da pericia é contréria a0 método de apreciagiio de co-
lidéncia estabelecido pela doutrina, confirmado em decisdes judi-
clais, porque a pericia em geral tende a ser minuciosa, separa os ele-
mentos e tragos da marca e fraciona o conjunto para uma andlise
compartimentada que destoa do principio da anélise de colidéncia,

Ha de se analisar se aquelas marcas apresentadas ou trade-dress (con-
Junto-imagem) sio no seu aspecto geral confundiveis uns com os outros,
tendo em vista também os produtos, ou servicos, a que sio apostos.

Essa verificagfio determinaré se ha ou ndo a possibilidade de con-
fusdo ou associagdo reprimidas em lei, para impedir a coexisténcia
de marcas ou de frade-dress semelhantes,

A realizagio de pericia pode até ser inevitvel dependendo do caso, ou
porque realmente envolve maténa de ordem técnica, porque é necessé-
1o 0 exame da veracidade da prova em si, ou por liberalidade do jutz.
O que queremos trazer a discussio € que esse meio de prova nio é
indispensavel para os casos de conflitos de marcas ou de trade-dress.
Nesse sentido tém entendido e confirmado os nossos tribunais.®
Ou deixamos a pericia tomar lugar nos casos em que se revele in-
dispensével 4 elucidacio das questdes de fato, ou os peritos adotam
o modelo desenvolvido pela doutrina especializada para ganharem
posicao de prestigio na area.
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