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RECURSO ESPECIAL N° 1.353.451 - MG (2012/0239555-2)

RELATORIO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURELIO BELLIZZE:

Cuida-se de recurso especial interposto por Fabrica de Tecidos Séo Jodo

Evangelista S.A. fundamentado nas alineas a e ¢ do permissivo constitucional.

Depreende-se dos autos que Companhia Manufatora de Tecidos de
Algodéo prop6s acao de obrigacao de nédo fazer cumulada com reparacédo de danos na

modalidade lucros cessantes e compensacéao de danos morais contra a recorrente.

Em sua inicial, sustentou ser titular da marca APOLO de algodao hidrofilo
e derivados, cujos produtos seriam comercializados em embalagens especialmente
desenvolvidas com padrdao de cores e design afeitos a marca. Asseverou que a
recorrente, sua concorrente no mesmo segmento de mercado ha longa data, sob a
marca FAROL, passou, repetinamente, a utilizar embalagens que faziam "clara alusao

ao produto” (e-STJ, fl. 7) da recorrente.

Em sentenca, o pedido foi julgado parcialmente procedente, a fim de
condenar a recorrente a se abster "de comercializar o produto algoddo hidrofilo (em
caixa), com a marca 'FAROL', que imite a embalagem de idéntico produto da marca
'APOLO', sob pena de multa a ser fixada por este juizo, em caso de descumprimento"
(e-STJ, fl. 444), bem como a pagar indenizacao a titulo de perdas e danos, a serem

liquidadas por arbitramento.

O Tribunal de Justica de Minas Gerais, em julgamento de apelacdes
oportunamente interpostas por ambas as partes, negou provimento ao recurso da
recorrente e deu provimento ao recurso da recorrida, nos termos da seguinte ementa
(e-STJ, fl. 563):

ACAO ORDINARIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR
AFASTADA - CONCORRENCIA DESLEAL CONFIGURADA -
SIMILARIDADE ENTRE AS EMBALAGENS DOS PRODUTOS
POSTOS NO MERCADO - DETERMINACAO DE ABSTENCAO DE
COMERCIALIZACAO - DANO MATERIAL DEVIDO - DANOS MORAIS
CONFIGURADOS - FIXACAO DO QUANTUM - HONORARIOS
ADVOCATICIOS. - Em matéria de colheita de provas, predomina
prudente discricdo do magistrado no exame da pertinéncia das provas
requeridas ou nao, para a formacdo do convencimento ante as

circunstancias de cada caso concreto. - Restando evidenciada a
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concorréncia desleal, é procedente o pedido para que a demandada se
abstenha de comercializar os produtos com embalagem semelhante a
da autora. - Diagnosticada a contrafagdo e o0 comportamento reprovavel
da ré ao obrar em concorréncia desleal, a indenizagdo por reparagéo
patrimonial € medida que se impde. - Independentemente da qualidade
do produto contrafeito, o consumidor é enganado e tem subtraida, de
forma ardil, sua faculdade de escolha. Ele adquire o produto imbuido
em erro, acreditando estar comprando o produto original e de
determinada marca, 0 que ocasiona, por ricochete, usurpacao de parte
da identidade do fabricante, gerando lesdo aos direitos da
personalidade. - Tratando-se de acao condenatéria, a verba honoréaria
deve ser arbitrada com base no art. 20, §3°, do CPC.

Opostos dois embargos de declaracao, ambos foram rejeitados.

Nas razdes do recuso especial, alega a violacdo dos arts. 128, 333, 420,
460 e 535 do CPC/1973; 2°,122, 123, 128, 131, 132, 195, 208, 209 e 210 da Lei n.
9.279/1996; e 186, 187 e 297 do CC/2002, bem como dissidio jurisprudencial.

Em sintese, a recorrente sustenta que a auséncia de registro da
embalagem, bem como dos signos distintivos nela utilizados perante o INPI inviabiliza
a protecdo pretendida nesta demanda. Conclui que ndo havendo registro, ndo ha
protecdo marcaria. Assevera ainda que era necessaria a producé@o de prova pericial
requerida, a fim de verificar, concretamente, a possibilidade de confusédo dos
consumidores diante das embalagens confrontadas, de modo que o indeferimento da
prova requerida configurou cerceamento de defesa, em especial por se tratar de nicho
em que as embalagens sdo assemelhadas. Afirma, por fim, a inexisténcia de
presuncao de danos morais, uma vez que nao se trata de caso de contrafacdo de
produtos, mas de uso de desenho gréfico ndo registrado e que, na eventualidade de
ser mantida a condenacao, os valores arbitrados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) é

exacerbado, impondo-se sua reducéo.
Foram apresentadas as contrarrazdes (e-STJ, fls. 699-718).

E o relatdrio.
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RECURSO ESPECIAL N° 1.353.451 - MG (2012/0239555-2)

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURELIO BELLIZZE(RELATOR):

Cinge-se a controvérsia a verificar, a par da adequacdo da prestacéo
jurisdicional entregue, a extensdo da protecdo assegurada ao conjunto-imagem de
produto ou servico (trade dress) no que tange a caracterizagcdo de danos morais e

patrimoniais.
1. Alegacéo de violacdo dos arts. 128, 460 e 535 do CPC/1973

No que se refere a alegada negativa de prestagao jurisdicional adequada,
assevera a recorrente que o Tribunal de origem teria deixado de enfrentar os seguintes

pontos:

1) dies ad quem das astreintes, uma vez que no curso da demanda houve

alteracdo da embalagem impugnada;

ii) a inexisténcia do registro do trade dress da embalagem de algodéo, o

que afastaria a tutela jurisdicional para sua protecao; e

il)-a impossibilidade de presungdo de dano moral em razdo da suposta

violacdo a direito de marca.

Com efeito, verifica-se que todos as questdes apontadas como omissas

encontram-se imbricadas com o préprio mérito do presente recurso.

Isso porque, na hipétese dos autos, afigura-se imprescindivel a definicdo
juridica do pressuposto do registro e da espécie de direito lesado, a fim de se aquilatar
a real necessidade de devolucao dos autos ao Tribunal de origem para adequacéo da

tutela jurisdicional.
2. Protecédo ao conjunto-imagem (trade dress)

O trade dress ou conjunto-imagem, apesar de nao ser questdo inédita
nesta Corte Superior, € ainda um tema consideravelmente novo e que tem suscitado
diversos questionamentos em sede jurisdicional e doutrinéria. Isso porque, a despeito
de seu reconhecimento pelos Tribunais brasileiros, ndo ha na nossa legislacdo sua

definicdo, tampouco a previsdo dos requisitos necessarios para sua protecdo ou a
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previsdo clara de sancdo na hipétese de eventual leséo.

Com efeito, um réapido levantamento da jurisprudéncia do STJ acerca do
tema demonstra que, na maioria dos casos, a caracterizacdo de afronta ao
conjunto-imagem tem sido decidida, caso a caso, pelos Tribunais locais. Por
consequéncia, esta Corte Superior tem se restringido a manter as conclusdes dos
acordaos diante da inevitavel incidéncia do Obice do enunciado n. 7 da Sumula do
STJ. Nesse sentido, cita-se 0s seguintes acordaos: REsp n. 1.306.690/SP, Rel. Min.
Luis Felipe Salomé&o, Quarta Turma, DJe 23/4/2012; REsp n. 1.284.971/SP, Rel. Min.
Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 4/2/2013; e AgRg no REsp n. 1.391.517/SP,
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 2/3/2015; além de
decisbes monocréaticas, entre as quais: AgRg no AREsp n. 523.706/SP, Rel. Min.
Marco Buzzi, de 16/12/2016; AREsp n. 969.085/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bobas
Cueva, de 20/9/2016; AREsp n. 515.146/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, de 9/9/2016;
AREsp n. 963.276/SP, Rel. Min. Raul Araujo, de 8/9/2016; Resp n. 1.354.609/SP, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, de 5/8/2016; AREsp n. 527.000/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, de 1°/7/2016; AREsp n. 688.881/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, de
11/5/2015.

Esses reiterados julgamentos deixam evidente, por um lado, o
reconhecimento da. protecéo jurisdicional ao conjunto-imagem e, por outro, que a
caracterizacdo de sua violacdo deve se assentar sobre um conjunto fatico-probatério
que, a principio, inviabilizaria o controle por esta Corte Superior. Contudo, verifica-se
que, diante da lacuna regulatéria, os fatos concretos levados em consideracédo pelas
Cortes locais ndo guardam um padréo, de modo a impor atuacdo do STJ no sentido de

balizar e uniformizar a atuacao jurisdicional.

E inegavel a crescente importancia da protecdo aos elementos imateriais
da empresa, entre 0os quais o0 nome empresarial, o0 nhome de fantasia, a marca, a
embalagem e o conjunto-imagem (trade dress) constituem importantes elementos de
atracdo do consumidor e identificagdo dos produtos e seus fabricantes. Esse
patriménio imaterial, para além de contribuir na captacdo de clientes, afeta de forma
direta 0 desenvolvimento e sucesso de diversos empreendimentos, modulando seu
prestigio no mercado consumidor. Ndo € a toa que o constituinte previu de forma

expressa a protecao desses direitos no art. 5°, XXIX, da Constituicao Federal:
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XXIX - a lei assegurard aos autores de inventos industriais privilégio
temporario para sua utlizacdo, bem como protecdo as criagbes
industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a
outros signos distintivos, tendo em vista o0 interesse social e o
desenvolvimento tecnoldgico e econémico do Pais;

Nesse cendario, deve-se frisar que o conjunto-imagem, objeto do presente
recurso, distingue-se dos institutos denominados marca e desenho industrial, muito
embora possa ser formado pela utilizagdo conjunta de ambos, acrescidos, ou nao, de
outros elementos visuais. Essa distingdo € imprescindivel para se divisar o tratamento
juridico dispensado a cada caso e as consequéncias advindas de condutas
anticompetitivas praticadas em desrespeito a marca, desenho industrial ou
conjunto-imagem. Com efeito, tem-se percebido uma confusdo nas cortes locais
quanto a utilizacdo desses conceitos, como denuncia recente artigo de José Carlos
Tinoco Soares (O emprego inadequado do termo trade dress. in Revista da ABPI, n.
144, set/out 2016, p. 3-15).

De fato, os trés institutos - marca, desenho industrial @ conjunto-imagem -
tém, em comum, a finalidade mediata de designar um produto, mercadoria ou servico,
diferenciando-o dos concorrentes. Apesar da finalidade assemelhada, trata-se de

institutos independentes.

Enguanto a marca € um sinal que designa a origem do produto,
mercadoria ou servico, o desenho industrial "protege a configuracdo externa de um
objeto tridimensional ou um padrao ornamental (bidimensional) que possa ser aplicado
a uma superficie ou a um objeto", conforme esclarece o proprio INPI
(http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/desenho/desenho-industrial-mais-informacoes).
Noutros termos, enquanto a marca cria um vinculo duradouro entre o bem e a pessoa
gue o colocou em circulacdo, o desenho industrial insere no mercado uma inovagao
estética em objeto comum ou facilmente reproduzivel em escala industrial. Essa
distincdo, apesar de parecer sutil, resulta numa gritante diferenca quanto a protecao e

aos requisitos para sua tutela legal.

Assim, as marcas, para serem registradas, devem atender a distintividade
ou novidade relativa, ou seja, dentro do mercado em que se insere o produto, o sinal
visivelmente perceptivel deve se distanciar do dominio comum, a fim de propiciar a
utilizacdo comercial exclusiva por seu titular. Esta fruicdo exclusiva, que sera

assegurada por meio do registro, pode se estender indefinidamente no tempo, desde
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que promovidas as tempestivas prorrogacoes. Isso porque o direito de exclusividade
da marca tem por escopo assegurar ao consumidor a correspondéncia entre o produto

designado e a empresa que o colocou em circulacao.

J& o desenho industrial, por se caracterizar em uma inovacao estética
facilmente reproduzivel em escala industrial, a partir de sua publicidade, passa a
integrar o estado da técnica. Nota-se, portanto, que o desenvolvimento de desenhos
industriais movimenta-se, ao longo do tempo, numa crescente, podendo ser
posteriormente incorporada pelos produtos de seus concorrentes de forma licita e
regular. Ao seu desenvolvedor (autor) é assegurado, mediante registro, o direito de
exploracdo exclusiva, porém temporaria (até, no maximo, 25 anos), nos termos do art.
108 da Lei n. 9.279/1996:

Art. 108. O registro vigorara pelo prazo de 10 (dez) anos contados da
data do deposito, prorrogavel por 3 (trés) periodos sucessivos de 5
(cinco) anos cada.

Deve-se sublinhar que ndo séo protegidos pelo registro de desenho
industrial inovacdes que resultem em funcionalidades, vantagens praticas, materiais ou
formas de fabricacdo - bens industriais protegidos por meio de patentes. Assim, 0
escopo imediato do instituto € a geracdo de incentivo a inovacdo estética, e a
distintividade € dada em relacdo ao préprio bem, sem o estabelecimento de um vinculo

com aquele que introduz essa inovacao no mercado.

Em sintese, do ponto de vista do consumidor, a marca identifica o
produtor/fornecedor, enquanto o desenho industrial identifica o proprio bem, que
poderd vir a ser regularmente produzido por terceiros apés o prazo de validade de seu

registro.

Por sua vez, o denominado trade dress, nao disciplinado na legislagao
nacional atual, tem por finalidade proteger o conjunto visual global de um produto ou a
forma de prestacdo de um servico. Materializa-se, portanto, pela associacdo de
variados elementos que, conjugados, traduzem uma forma peculiar e suficientemente
distintiva de insercdo do bem no mercado consumidor, vinculando-se a identidade

visual dos produtos ou servigos.

Sua protecdo vem sendo assegurada com fundamento no dever geral de

garantia de livre mercado, ou seja, no dever estatal de assegurar o funcionamento
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saudavel do mercado, de forma a expurgar condutas desleais tendentes a criar
distor¢Bes de concorréncia. Nesse cendrio, disp6s o legislador, no art. 209 da LPI, o
direito do prejudicado pela pratica de concorréncia desleal ao ressarcimento dos
prejuizos materiais decorrentes, bem como o respectivo poder-dever de determinar a
sustacdo de eventual violacdo aos diretos de propriedade industrial atribuido ao

Estado-juiz. In verbis:

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e
danos em ressarcimento de prejuizos causados por atos de violagédo de
direitos de propriedade industrial e atos de concorréncia desleal nao
previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputacdo ou 0s negocios
alheios, a criar confusdo entre estabelecimentos comerciais, industriais
ou prestadores de servico, ou. entre 0s produtos. e servicos postos no
comercio.

§ 1° Podera o juiz, nos autos da propria acdo, para evitar dano
irreparavel ou de dificil reparacdo, determinar liminarmente a sustacao
da violacdo ou de ato que a enseje, antes da citagdo do réu, mediante,
caso julgue necessario, caucao em dinheiro ou garantia fidejussoria.

Os limites concorrenciais, no quanto se entrelacam ao direitos de
propriedade industrial, introduzem conceitos e vetores imprescindiveis para a definicdo
da amplitude da protecdo da propriedade industrial. Ndo podem, porém, servir de
discurso para chancelar o prolongamento temporal da prote¢do de inventos e
desenhos industriais para além dos prazos estabelecidos em lei, tampouco dar
protecdo de maior envergadura que aquela legalmente estabelecida para bens
equivalentes. Noutros termos, nao se pode admitir que a pretexto de se proteger o
conjunto-imagem de um produto, se assegure 0 uso exclusivo e indeterminado de uma

determinada funcionalidade néo registrada, por exemplo.

Assim, o dialogo entre concorréncia e direitos exclusivos decorrentes de
propriedades industriais € limitado e somente justificara a intervencdo do Judiciario
para afastar as condutas concorrenciais que desbordem a razoabilidade da disputa
legitima, encontrando suas balizas ora na confusdo do consumidor decorrente de
imitacdo desleal, ora na usurpacdo de vantagem alheia decorrente da associacao de
seu produto ou servico com a prestacao de seu concorrente, situacdo em que € notério
0 intuito de "pegar carona" no sucesso obtido pelo investimento de outrem, e ndo para
meramente assegurar um direito de exploragdo exclusiva a bem néo registrado na

forma legalmente exigida.

Tendo em vista que, na hipétese dos autos, a recorrida deixou evidente
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que sua causa de pedir se funda na confusdo de seus consumidores (peticdo inicial a
fl. 8, e-STJ) sera esta a hipotese de concorréncia desleal examinada no presente
julgamento, ressalvando-se para outra oportunidade a perquiricdo necessaria sobre os

limites resultantes da utilizacdo de associacao desleal.

Ao se analisar a confusao entre marcas, Gama Cerqueira, na década de
1980, propunha a necessidade de se levar em conta, para além das semelhancas de
apresentacdo do produto, o grau de atengcdo do consumidor comum, a natureza do
produto e 0 meio em que seu consumo era habitual (Tratado de propriedade industrial,
22 ed., Sdo Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, v. 2, p. 919), sustentando tratar-se

sempre de matéria fatica.

Com efeito, ao se enfocar a pretensao de registro de sinal como marca e
a protecdo exclusivamente marcaria, a analise fica adstrita a demonstracdo de uma
distintividade relativa, resultante do confronto com os demais signos registrados em
determinada classe. Este exame é realizado em abstrato e levado a cabo pelo 6rgdo
técnico competente, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI. Isso porque
o potencial de confusdo entre marcas depositadas para registro, sera analisado a priori
e levara em consideragao tdo somente 0 signo cujo registro € pretendido e o confronto
com os demais preexistentes no mesmo ramo mercadoldgico, o que se afasta da licao
cldssica de Gama Cergueira. Nesse sentido, posicionava-se o saudoso prof. Denis
Borges Barbosa (Protecdo das marcas: uma perspectiva semiolégica. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2008, p. 87-88).

E verdade também que, aquela época, ainda nio se debatia a protecio
ao trade-dress tampouco se distinguia este dos demais institutos da propriedade
industrial. De fato, a protecdo ao conjunto-imagem tem origem temporal recente,
ganhando contornos juridicos proprios a partir de decisdo da Suprema Corte
Norte-Americana de 1992, no caso Taco Cabana, Inc. vs. Two Pesos, Inc (SOARES,
José Carlos Tinoco. O emprego inadequado do termo trade dress. in Revista da ABPI,
n. 144, set/out 2016, p. 5).

Assim, os critérios propostos por Gama Cerqueira parecem insuficientes
e superados para o tratamento de conflito de marcas, seja em virtude da sofisticagao
do mercado global, em especial, em razdo da difusdo de condutas parasitarias por
associacdo, seja pela praxe desenvolvida a partir da adocdo do sistema marcario
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atributivo. Contudo, deve-se reconhecer que se tratam de critérios relevantes, ainda
hoje, para a avaliacdo da confuséo concreta implantada no espirito dos consumidores,
especialmente nos casos de confronto de conjunto-imagem. Nesses casos, a
argumentacao transborda o mero confronto de marcas para alcancar a impressao
global experimentada pelos consumidores diante de determinados produtos, a fim de

averiguar a possibilidade concreta de induzi-los em erro.

Com efeito, os parametros anunciados por Gama Cerqueira ja
introduziam a importancia fundamental dos elementos laterais & marca para captura da
atencao e do interesse do publico-alvo no momento do posicionamento de produtos no
mercado. Nesse contexto, deve-se transpor a fronteira da questdo de direito marcario
para se adentrar ao campo fatico da concorréncia desleal, uma vez que se contrapdem
marcas dessemelhantes ostensivamente utilizadas, como no caso dos autos, porém se
alega que a imagem global do produto € capaz de implantar no imaginario do

consumidor a confusao entre os produtos concorrentes.

Dai se extrai o destaque dado ao grau de atencao do consumidor-médio
de um produto especifico no momento em que é chamado a tomar a decisdo de

consumir.

Aqui parece ser relevante se reconhecer que, em alguns nichos
mercadoldgicos, 0S produtos ou servicos sdo apresentados ao consumidor por meio de
elementos comuns e bastante difundidos no mercado. Essa similaridade dispersa, ao
contrario de configurar uma conduta anticompetitiva, resulta num benéfico acirramento
da competicdo na medida em que facilita ao consumidor identificar as opcbes de
produtos semelhantes existentes no mercado, para entdo concluir sua decisao em
favor da marca que melhor Ihe aprouver, seja pelo critério de preco, seja pelo critério

de qualidade, seja por qualquer outro critério que eleja voluntariamente.

Alias, a exigéncia do grau de distintividade parece ser uma constante na
protecdo de simbolos relacionados a exploracdo de bens de consumo de massa,
conforme formulada pela Teoria da Distancia alema, de ampla aceitacdo na Unido
Europeia, ou nas regras do direito norte-americano, onde também é exigida a
distintividade. Nesse sentido, Geert W. Seelig afirma que as marcas muitas vezes
idénticas ou semelhantes sdo usadas em areas de atividade afim. Em geral, nesses
casos, 0 publico usuéario esta habituado a coexisténcia das marcas e presta mais
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atencdo as diferencas entre elas. Se, posteriormente, sdo adicionadas novas marcas
ainda semelhantes, ndo ha confusdo com as existentes, porque o consumidor ja tem o
habito de prestar atencdo as diferencas, ainda que pequenas, e, portanto, sabe
distingui-las. A consequéncia deste processo € que o risco de confusdo entre as
marcas diminui.” (apud BARBOSA, Dénis Borges. Da confusédo e da associagdo em
matéria de marcas. Disponivel em <http://www.denisbarbosa.addr.com/

arquivos/novidades/marca_de_industria.pdf>, acessado em 7/8/2017).

Com efeito, por incrementar a competicdo, a entrada de
conjunto-imagem semelhante em mercado ja assemelhado ndo deve ser obstada por
meio de intervencao judicial. Esta devera ser excepcional e sempre pautada pela
verificacdo concreta de que se esta diante de algo novo e peculiar a ponto de
despertar o Estado de sua inércia, consequéncia da livre concorréncia e da liberdade

de iniciativa adotadas no Brasil.

Desse modo, para se caracterizar uma atitude anticompetitiva e desleal é
imprescindivel que a situagdo concreta demonstre um comportamento imprevisivel aos
olhos do mercado, o que nao se pode reconhecer quando se utiliza elementos
comuns, partilhados por uma multiplicidade de concorrentes no mesmo nicho do
mercado. Nesses casos, ao contrario, a busca de protecdo contra um novo competidor
€ que caracterizard um comportamento .imprevisivel .a denunciar uma conduta
anticompetitiva que pretende tdo somente dificultar o incremento da competicéo.
Afinal, por que se indignar com um competidor quando tantos outros se utilizam dos

mesmos elementos e de trade dress similar?

Em razdo dessas nuances trazidas, diferentemente das questdes de
confrontacdo de marca, em que, de regra, basta o cotejo de marca a marca, no caso

de tutela da concorréncia, o exame técnico é recomendavel.

Enfatiza-se que no confronto de marca ha um registro formal com data
especifica, que marca o inicio da protecdo e da utilizacdo exclusiva, de modo que em
regra é suficiente o confronto entre ambas a fim de verificar a existéncia de copia ou
similitude. Por sua vez, no caso de tutela da concorréncia, o exame acaba sendo mais
amplo, devendo se adentrar a situacao fatica do mercado e a possibilidade real de
confusédo, e ndo mais se fazendo suficiente o mero potencial de confusdo em razdo da
semelhanca que € atraido pela presuncéo iuris tantum decorrente do registro perante o
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INPI e do sistema atributivo adotado pela Lei n. 9.279/1996. Dai a necessidade de
conhecimento técnico para se avaliar o efeito real da entrada no mercado de produto
ou servigo visualmente assemelhado, o que configura o ato de concorréncia desleal

gue da causa as pretensdes de protecao do trade dress.
3. Alegacdao de violacao dos arts. 333 e 420 do CPC/1973

No que tange a necessidade de producdo de prova pericial, nota-se que o
acordao recorrido enfrentou o tema de forma direta, concluindo pela manutencao do
indeferimento da pericia técnica ao fundamento unanime de sua desnecessidade para
demonstrar a notéria semelhanca visual entre as embalagens dos produtos de ambas
as litigantes. Acrescentou-se, ainda, que a dispersdo de embalagens semelhantes
seria juridicamente irrelevante. O voto condutor assim fundamentou (e-STJ, fl. 569):

Demais disso, ndo se pode antever aceitdvel a embalagem da ré
porque haveria outras embalagens semelhantes aquela no mercado.
Ora, embora as embalagens das outras concorrentes possuam
caracteristicas que as diferenciam daquela da demandada e da autora,
nao se poderia aceitar o argumento de que, havendo certa semelhanca
entre todas, inexistiria, por si s, concorréncia desleal, ou melhor, pelo
fato de outras empresas, em tese, exercerem concorréncia desleal, a ré
estaria eximida de qualquer responsabilidade nesse ambito.

De outra banda, ainda que conste do Parecer Técnico da ABTG
(Associacdo Brasileira de Tecnologia Grafica), que as cores e 0s

7

demais elementos das embalagens sao diferentes, é importante
registrar que tal analise foi feita de forma técnica, o que nenhum
consumidor faz ao adquirir o produto.

Contudo, ao contrario do fundamentado no acérdéo recorrido e na linha
das consideragfes acima, inexistindo registro da embalagem em favor de algum dos
litigantes, ndo se cogita da existéncia de um direito de exploracdo exclusiva, de modo
gue a vedacao a utilizacdo por alguma das partes depende mesmo da caracterizagcao
efetiva de ato de concorréncia desleal. Nesses casos, em que a causa de pedir
exatamente pratica de atos anticoncorrenciais por meio da utlizacdo de
conjunto-imagem assemelhado e apto a causar confusdo no mercado consumidor,
deve-se reconhecer que o cerne do processo repousa em fato cuja caracterizacao
depende, a priori, de conhecimento técnico especial ndo exigivel de um juiz de direito,

devendo, por isso, 0 juiz se servir do auxilio técnico de expert.

Deve-se enfatizar que a necessidade de prova técnica, ainda que

passivel de dispensa pelo juiz da causa e pelos graus ordinarios de jurisdicéo,
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conforme reiterada jurisprudéncia desta Corte Superior, ndo pode ser afastada ao
livre-alvedrio do Julgador, mas em situagdes justificadas e respaldadas em alguma das
hipoteses taxativamente previstas no paragrafo Gnico do art. 420 do CPC/1973,
vigente a época, e repetidas no atual art. 464, 8 1°, do CPC/2015. E, uma vez
verificado que a justificativa apontada para seu afastamento ndo corresponde aquelas
hipoteses, estar-se-a4 diante de uma violacdo legal sujeita ao controle desta Corte
Superior.

Esse é o caso dos autos. Ainda que se esteja diante de uma notéria
semelhanca entre os dois produtos — o que foi reconhecido pelo TJ/MG — a questao
posta nos autos vai além, sendo imperioso determinar se esta similitude é aceitavel do
ponto de vista legal, como consectario de técnicas mercadoldgicas tendentes ao
posicionamento de um determinado produto no mercado, ou se na realidade estamos
diante de um ato abusivo, usurpador de conjunto-imagem alheio e passivel de
confundir o consumidor. E a dificuldade que dai emerge reside no fato de que muitas
das caracteristicas que assemelham os produtos se situam numa zona limitrofe entre o
que se admite como concorréncia saudavel — e até desejavel — e 0 que se reputa

concorréncia desleal e parasitaria.

Nesses casos, todavia, nao € possivel ao julgador consultar Unica e
exclusivamente 0 seu intimo para concluir pela existéncia de confusdo de forma ampla
e genérica, quando ndo ha sequer o registro de embalagem em favor de alguma das
partes. Em sintese, a exclusiva violagéo da concorréncia ndo é fato dado a presuncgdes
atécnicas, mesmo porque sua tipificacdo legal ndo é objetiva e taxativa, dependendo
do resultado concreto dessas acfes, o qual depende, antes de mais nada, de uma

analise técnica de propaganda e marketing.

Nota-se que, em situacbes como a dos autos, quando inexiste pericia
técnica, as conclusdes alcancadas sdo comumente extraidas de méaximas da
experiéncia — ou quica da inexperiéncia. Embora disciplinadas as presuncdes judiciais,
entre as quais se disciplinou expressamente a utilizacdo das regras de experiéncia
comum ou técnicas, nos termos do art. 335 do CPC/1973, ndo se pode olvidar que
essas regras ndo sdo meios de prova nem se realizam mediante a participacdo dos
litigantes em contraditério. Nesse sentido, vale ainda o alerta de que "o fato que requer

conhecimento técnico ndo interessa apenas ao juiz, mas fundamentalmente as partes,
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que tém o direito de discuti-lo de forma adequada, mediante, se for o caso, a indicacdo
de assistentes técnicos" (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Prova
e conviccao: de acordo com o CPC de 2015. 32 ed. S&o Paulo: Revista dos Tribunais,
2015, p. 850).

Portanto, uma vez que os fatos postos nesses autos na condicdo de
causa de pedir sdo essenciais ao deslinde da controvérsia e demandam de
conhecimento técnico para sua caracterizacdo e que houve oportuno requerimento
para a producdo de prova pericial pela parte sucumbente, reconheco a existéncia de
violacdo do art. 420 do CPC/1973, que resultou no cerceamento de defesa da

recorrente.

Com esses. fundamentos, conheco do recurso especial e dou-lhe
provimento para cassar a sentenca proferida, determinando-se o retorno dos autos a

origem para a realizacao da prova pericial requerida.

E como voto.
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