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Resumo: Este artigo se propoe analisar a teoria e pritica dos tribunais
quanto a producio de prova pericial na propriedade intelectual. A
abordagem esclarece os motivos pelos quais muitas vezes é prudente
determinar a produg¢io de prova pericial, mesmo em casos que parecem
mais evidentes, e por que motivo em alguns casos a produgao de prova
técnica nao é necessdria. O artigo enfrenta as mudancas legais ocorridas a
partir de 2015, bem como situagdes concretas levadas aos tribunais, que
exemplificam a necessidade, ou nio, da produgio de tal prova.
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Abstract: This article analyzes the theory and practice of the courts
regarding the production of technical expert evidence in intellectual
property. The approach clarifies the reasons why it is often prudent to
determine the production of expert evidence, even in cases that appear
to be more evident, and why in some cases the production of technical
evidence is not necessary. Is it possible that something very obvious in
intellectual property law dispenses with the production of technical
proof? The article deals with legal changes that took place after 2015,
as well as concrete situations faced by the courts, which exemplify the
necessity or otherwise of producing such evidence.

Keywords: evidence, copyright, patents, trademarks.
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INTRODUCAO

A produgio de prova pericial na propriedade intelectual demanda,
em geral, conhecimentos técnicos especializados em determinadas 4reas
cientificas, além do conhecimento especifico em propriedade intelectual.
Justifica-se, por exemplo, a preocupagio e determinagio de realizacao de
prova técnica quando o conhecimento do funcionamento de uma caldeira
deve ser acompanhado dos requisitos e conhecimento sobre 0 modo como
a legislacdo valoriza determinados aspectos da criagao, e nao outros.

De pronto, percebe-se que um perito na drea de propriedade
intelectual, quando imprescindivel para o deslinde da controvérsia, deve
possuir conhecimentos técnicos especificos nao apenas da caldeira, como
no exemplo citado, mas também relativos a legislagio de propriedade
industrial, e ainda dos atos normativos do INPI que regulam e especificam
inimeros detalhes da legislagio, como a diferenga entre ato e atividade
inventiva, sé para citar um exemplo. Do contrdrio o perito poderd revelar
aspectos que nio sao nada relevantes para o deslinde de uma controvérsia
envolvendo os requisitos de uma patente de invenc¢ao, ou poderd nao servir
efetivamente para coordenar o conhecimento técnico que possui com a sua
relacao ou nio com a protecao a um invento, que gera direitos e obrigagoes.

Os casos que chegam aos tribunais sdo muito variados, e se num
primeiro momento as andlises de patentes demandavam em sua maior
parte engenheiros mecinicos, agora pode ser necessdrio um especialista
em software, enquanto outro caso demanda um especialista que entenda
de microorganismos, outro que entenda de componentes eletronicos,
outro de inteligéncia artificial aplicada a 3D, e assim por diante. Af jd se
percebe a dificuldade para a formagio da prova.

Nesse sentido, revela-se muitas vezes dificil encontrar um perito
no assunto, considerando que os objetos que sio protegidos pela
propriedade intelectual s20 nao apenas muito distintos, mas também cada

dia _mais elaborados. * O avango técnico e a especializagio dos campos
4 As mudangas trazidas pelo Cédigo de Processo Civil de 2015 também destacam a necessidade
de maior cuidado na escolha dos peritos, ¢ a 4rea da engenharia mecinica, por exemplo, que
usualmente era buscada para a solugio da maioria dos conflitos, agora tende a restringir-se
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do conhecimento, aliado ao reconhecimento de que investimentos em
prote¢io a criagio podem gerar benficios, levou também a um maior
numero de demandas nos tribunais.

Com tamanho nivel de complexidade aumentando a cada instante,

e como auxiliar nos esclarecimentos e solucio das controvérsias, a
produgao da prova pericial pode revelar-se fundamental na solugao da
lide, mas também traumdtica para todas as partes, e ainda para o Juizo,
motivo pelo qual o cuidado na especialidade de cada profissional deve ser
levada cada vez mais em conta.

1. A importincia da prova pericial para a formagio do convencimento

A produgio da prova tem por objetivo auxiliar a formagao do
juizo de convencimento sobre determinada alegagio de matéria fética. A
prova recai sobre fatos, ou sobre as alegacoes aduzidas a esse respeito pelas
partes. Serdo objeto de prova os fatos controversos (CPC, art. 374), e nao
os fatos notdrios, os fatos que se presumam verdadeiros, aqueles sobre os
quais estiverem as partes de acordo ou que tenham sido confessados por
uma delas.

O direito a prova é tio importante para a solu¢io justa de uma
controvérsia, que nio fica dificil constatar seu merecimento no rol dos
direitos fundamentais, pois se for imprescindivel para o discernimento,
também o serd para a adequada prestagao jurisdicional. Assim, tanto
quanto o direito & contraprova deve estar baseada em técnicas que melhor
satisfagam a necessidade da adequada formagao do juizo de fato. Segundo
Artur Carpes, o direito fundamental a prova ¢ coroldrio do direito
fundamental de acesso a ordem juridica justa, a fim de cumprir sua missao
de tutelar o direito material. Da mesma forma, em relagio ao direito de
defesa, que deve permitir a parte a efetiva e adequada possibilidade de

especificamente ao seu compo, como os préprios érgaos reguladores jéd o exigiam, mas que
muitas vezes nio era respeitado. Um problema de engenharia quimica nio pode ser resolvido
por um perito engenheiro mecinico, por exemplo, o que costumava acontecer de modo

comum.
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negar a tutela do direito pretendida pelo autor. °

Segundo o principio da necessidade da prova, como destacado
por Ovidio Aradjo Baptista da Silva,® o juiz nao pode se valer de fatos de
seu préprio conhecimento. Conforme o aforismo latino “iudex secundum
allegata et probata a partibus iudicare debet”, o juiz sé pode decidir baseado
nos fatos e provas alegados pelos litigantes, da mesma forma que “quod
non est in actis, non est in hoc mundo”, ou seja, 0 que nao estd no processo
nao estd no mundo. Entretanto, esse principio que impede a aplicagio do
conhecimento privado do juiz padece no direito moderno, pois tanto o
cédigo anterior de 1973 como o c6digo de processo civil atual, tratam das
regras de experiéncia comum que podem ser aplicadas pelo juiz (conforme
art. 335 do CPC/73 e art. 375 do CPC/2015).” Com isso, essa atuagio e
necessidade de prova técnica demandam um esclarecimento, em especial
na seara da propriedade intelectual.

A pericia tem lugar para a formacao do convencimento em face de
fatos cuja compreensio dependa de conhecimentos técnicos ou cientificos
especializados, ou seja, que nio sao de experiéncia comum, situagoes
que extrapolam o campo de conhecimento acessivel a0 homem comum.
O direito a prova é um direito processual fundamental, que decorre
da garantia do devido processo legal, do contraditério, da igualdade e
da ampla defesa. Pelo acesso a tutela jurisdicional, decorre o direito a
prova de suas alegacoes ao litigante, e o direito a contraprova ao litigado,

5 Dessa forma, Artur Carpes dispoe: “O acesso 4 tutela jurisdicional efetiva depende da adequada
formagio do juizo de fato, na medida em que, em nio sendo corretamente acertados os fatos
com o qual ird trabalhar o juiz, evidentemente nio serd possivel falar em uma adequada e efetiva
tutela jurisdicional. A falha na formagio do juizo de fato obstaculiza a adequada tutela do direito.
Se a formacao do juizo de fato é imprescindivel para a adequada e efetiva tutela jurisdicional, é
evidente que o direito & prova também se eleva & condicdo de direito fundamental.” (CARPES,
Artur. Onus dinAmico da prova. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 87).

6 De acordo com Ovidio Baptista da Silva, o chamado principio da necessidade da prova afirma:
“os fatos afirmados pelas partes hio de ser suficientemente provados no processo, nio sendo
legitimo que o juiz se valha de seu conhecimento privado para dispensar a produgio da prova
de algum fato de cuja existéncia ou veracidade esteja ele ciente por alguma razao particular”
(SILVA, Ovidio Aratjo Baptista da; GOMES, Fébio Luiz. Teoria Geral do Processo Civil. 5.
ed. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p.271).

7 Idem, p.272.
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conforme distribui¢ao estdtica do 6nus da prova (art. 373, CPC/2015).

Ainda, deve-se levar em conta que a prova visa uma demonstragio
de certeza aproximada, nio absoluta, uma vez que esta sempre pode ser
controvertida. Se mesmo no campo da Fisica, as certezas sao dificeis, a
ponto de, para chegar a uma maior aproximagao possivel de uma certeza
desenvolveu a Teoria dos Erros, a fim de que calcular aproximadamente as
chances de erro que determinada andlise/medicao pode possuir, imagine-
se a drea do Direito, avaliando e interpretando fatos, avaliando se uma
semelhanca confunde consumidor, ou nao, se reproduz marca registrada,
ou nio... 8Portanto, se até mesmo as ciéncias conhecidas como “duras”,
nao tem essa pretensdo, que dird a prova pericial. O objetivo é, sim
contribuir ao julgador para chegar préximo desta, e assim, ajudar na
formac¢do de seu convencimento. E o perito, nos termos do art. 149
do CPC/2015 ¢ um auxiliar da justi¢a, convocado para atuar como tal
ajudando na formagao de seu convencimento.

2. Quando é necessiria a produgao de prova pericial

s do conflito. Prova necessiria é a que decorre de necessidade de
esclarecimentos técnicos e cientificos desconhecidos pelo magistrado e nao
solucionados pelas demais provas dos autos. A seguir trata-se de alguns
breves aspectos relacionados a trés dreas que se observa mais demandam
pedidos de realizacao de pericia técnica.

2.1 A pericia no direito autoral

O direito autoral visa proteger o resultado criativo expresso de
modo original por uma pessoa, destacando a doutrina, nesse aspecto,
em geral a notdvel diferenga entre o humano e o animal, diante do fato
de que o humano, capaz de realizagoes artisticas e cientificas, ao criar,
assemelhar-se-ia ao divino.’

8 INMETRO, SBN. Guia para expressio a incerteza de medi¢io. ABNT, Rio de
Janeiro, 1998. 120p.
9 A respeito: ADOLFO, Luiz Gonzaga. Obras privadas, beneficios coletivos: a
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Na medida em que a o reconhecimento da autoria nio demanda
registro obrigatdrio, apenas exteriorizagao, conforme determina o artigo
7°., da Lei 9.610/989, em geral as dtividas e controvérsias giram mais em
torno do que pode ser considerado efetivamente uma obra protegida pelo
direito autoral.

O teor do artigo 7°., justamente por indicar um rol exemplificativo
de obras intelectuais, deixa propositadamente em divida e em aberto
inimeras possibilidades de expressio criativa que podem demandar
protecio do direito autoral, ou ndo. Lembrando, com Guilherme
Carboni, que a tutela do direito autoral independe do valor estético da
obra.”” Portanto, nesses casos, muitas vezes uma pericia pode ser a melhor
solugao, pois as partes estdo discutindo se existe, ou nao, obra protegida
merecedora de protecio autoral, que impega uma delas de a utilizd-la ou
reproduzi-la.

No mesmo sentido, muitas vezes algumas obras intelectuais
sao consideradas expressoes criativas, do intelecto humano, mas estio
taxativamente excluidas da protegdo, conforme a listagem do artigo 8°.,
da Lei 9.610/98. Porém, as partes discutem se efetivamente determinada
criagdo estd inserida em um dos incisos do artigo oitavo, ou nio,
demandando uma ddvida que pode recomendar uma anélise pericial que
pode ser util, ainda que nem sempre necessdria. Nesse caso, atentam-
se para os aspectos a serem analisados de criatividade, originalidade e
individualidade, como destacado por Leite e Lucena', sendo a questio
sobre a existéncia ou nao de originalidade, a principal a ser periciada.

Nas acoes envolvendo direito autoral de obra literdria, entretanto,
em geral as acoes demandando pericia alegam o cometimento de pldgio
(pois agoes de nulidade existem no caso de patentes, uma vez que no caso
de obras protegidas por direito autoral, os registros constituem apenas

dimensdo publica do direito autoral na sociedade da informacdo. Porto Alegre:
Fabris, 2008. p. 97.

10  CARBONI, Guilherme. O direito de autor na multimidia. Sdo Paulo: Quarter
Latin, 2003. p. 53.

11 LEITE, Midrio Sérgio; LUCENA, Adriana. Pericia em violagio do Direito de
Propriedaelntelectual. IN NALINI, José Renato. Propriedade Intelectual, org. Sao
Paulo: RT, 2013. p. 222.
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meios de prova, nao constituindo direitos, art. 18, da Lei 9.610/98).

Nesse caso disseminaram-se programas que visam detectar a cépia
em um texto. Entretanto, ndo basta o uso de um software que detecte as
possibilidades do pldgio, pois tais programas até entao ainda demandam
uma andlise do percentual de citacoes legais que um trabalho realiza.

Um programa que vise detectar o pligio pode computar
praticamente tudo como cépia ilicita, quando na realidade o trabalho pode
trazer citagdes obrigatdrias, ou ainda as respeitar, conforme demandam as
exigéncias de um trabalho cientifico. Além disso, o software nao detecta se
o mesmo trabalho nio foi publicado anteriormente com legitimidade por
seu autor, demandando uma anilise criteriosa dos dados que ele fornece.

Recomenda-se que um programa usado para detectar pligio seja
aplicado aos dois trabalhos que estiverem submetidos a andlise. Tanto o
trabalho acusado de cépia, quanto o trabalho indicado como original, pois
surpresas podem aparecer, quando o mesmo critério ¢ adotado. Releva
notar, portanto, que os programas ainda demandam aperfeicoamento,
mormente na andlise sensivel e deciséria, pois o caso de pligio demanda
uma andlise que vai além da métrica de uso de dados e algoritmos cuja
inteligéncia artificial que os modula ainda nao consegue realizar uma plena
avaliagio para identificar uma cépia, e distingui-la de uma reprodugao de
fato ilicita.

O plégio, em realidade, quando existente, em geral é praticado
com niveis de maior ou menor maestria, e muitas vezes eivado de acio
dolosa. E caracteristica do pldgio estar escamoteado, demandando uma
investigagao criteriosa de outras obras e de estilo de escrita de cada autor.

Nio raro recomenda-se que tal avaliagio seja realizada por
linguista e por especialista em propriedade intelectual, considerando
que as mais diversas dreas do conhecimento tendem a conceituar plégio
de forma distinta 4 que a juridica costuma determinar, por exemplo. E
muito comum que o pldgio, na drea artistica e filoséfica, bem como na
psicologia, receba um tratamento mais ameno, do que na drea juridica.
Dai a necessidade de dois peritos que auxiliem o Juizo no esclarecimento
do fato. Pode acontecer, por outro lado, que o pldgio seja 6bvio, o que
levaria a uma total desnecessidade de chamar peritos, como veremos
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adiante.

2.2 Pericias envolvendo marcas e trade dress

Nas acoes que envolvem discussio sobre marcas, por exemplo, é
comum analisar os parAmetros postos nos 23 incisos do art. 124 da LPI.
A possibilidade de um sinal ser registrado como marca vai depender de
sua capacidade de diferenciagao em relagio a outros sinais distintivos de
outras empresas e demais vedagoes ali previstas. Sao recorrentes casos de
violagao de nome empresarial, de nome civil, de sinal de cardter genérico,
comum ou distintivo e a colisio de marcas. Os casos envolvendo trade
dress tratam do cardter externo e sensorial do produto ou servigo,?
devendo-se atentar para o artigo 195 da Lei 9.278/96.

Nesse caso, nio basta que uma avaliagdo mecinica constate a
existéncia de uma reprodugao. Na realidade, a situagao em geral exige
um juizo de valor se a situagio posta, no caso concreto, demanda um
exame da situagao real do uso de algum sinal ou imagem a enquadrar-se
em alguma das proibigoes legais do artigo 124. Porém, essa andlise pode
variar no tempo e no espago, o grau de conhecimento do publico em
dado momento, a drea de atuacio, tornando a andlise obviamente mais
complexa e sensivel.

Contudo, esse tipo de avaliacio, de regra, poderd demandar apenas
uma prudente avaliagio pessoal do julgador, com base nas regras de sua
prépria experiéncia. A prova técnica em conflitos marcdrios poderia ser
algo excepcional, e nio a regra. A prova documental, por exemplo, seria
suficiente para demonstrar o registro das marcas ou o seu uso efetivo.

O autor, em sua petigao inicial, j& poderd provar por meio de
documentos hédbeis que a marca conflitante ou o tradedress usado por
terceiros, sem sua autorizacio, reproduzem ou imitam suas marcas,
ou tradedress. Deve juntar provas documentais desse uso indevido no
mercado. Pode usar ata notarial, fotografias, material de publicidade, o

12 LEITE, Mdrio Sérgio; LUCENA, Adriana. Pericia em violagio do Direito de
Propriedaelntelectual. IN NALINI, José Renato. Propriedade Intelectual, org. Sao
Paulo: RT, 2013. p. 225.
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registro da marca no INPIL.

Na impressao do conjunto deixada na andlise das marcas, deve-se
considerar o grau de aten¢do comum do consumidor, as circunstincias
em que normalmente se adquirem os produtos, sua natureza e o meio em
que seu consumo ¢ habitual. Nesse sentindo, o TJRS:

Agravo de instrumento. A¢ao por contrafacio de marca registrada
e concorréncia desleal. Marcas mistas. Designagio de prova pe-
ricial. Desnecessidade de realizagio de pericia, no caso concreto,
ante os elementos de prova carreados aos autos. A juridicidade
dos conceitos de imitagio ou confusio no campo do direito mar-
cdrio dispensa a prova pericial, notadamente quando perceptiveis
as diferencas entre os logotipos e marcas utilizadas em roupas
esportivas do tipo fitness, sportwear, activewear e trainning. A
livre apreciacdo da prova consubstancia um dos cinones do sis-
tema processual civil. Inteligéncia do art. 131 do CPC. (Al n°
70010865962, 132 Camara Civel, TJRS, relatora Desa. Angela
Terezinha de Oliveira Brito, julgado em 23/06/2005).

A jurisprudéncia tem valorado, em especial, a possibilidade
de confusio ou ddvida no consumidor, no conflito de marcas (REsp
949.514/R]). A confusio direta seria a compra de um produto por outro.
A confusio por associagao seria a compra de uma mercadoria sob a falsa
crenga de que se trata de uma fonte conhecida. Este ultimo caso seria
uma vinculagao para aproveitamento do prestigio alheio como mola
propulsora da venda.

No caso das marcas, hd pelo menos dois métodos mais conhecidos
que merecem ser levados em conta, quando uma pericia é necessdria. O
primeiro é apresentado por Gama Cerqueira, e determina que: a) As marcas
nao devem ser confrontadas e comparadas, mas apreciadas sucessivamente,
a fim de se verificar se a impressao causada por uma recorda a impressio
deixada pela outra; b) as marcas devem ser apreciadas, tendo-se em vista
nao as suas diferencas, mas as suas semelhancas; c) finalmente, deve-se
decidir pela impressao de conjunto das marcas e nao pelos seus detalhes.
Leva-se em conta nao sé o grau de atengao do consumidor comum e as
circunstdncias em que normalmente se adquire o produto, como também
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a sua natureza e o meio em que o seu consumo ¢ habitual. 13
Para andlise de colisao entre marcas, tem-se designado com o nome
de “Teste 360, o segundo método que é comumente utilizado: trata-se

a avaliagao que busca captar todos os elementos que compdem o caso,

oferecendo uma visao panordmica para formar o juizo de convicgao, com

os seguintes sete critérios a serem verificados: a) grau de distintividade
intrinseca entre marcas; b) grau de semelhanca das marcas; ) legitimidade

e fama do suposto infrator; d) o tempo de convivéncia das marcas no

mercado; e) a espécie dos produtos em cotejo; f) a especializacio do

publico-alvo g) a dilui¢ao. Nesse sentido j4 hd manifestagao dos tribunais:
I - Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, contra decisdo que indeferiu requerimento de prova pericial.

O magistrado a quo considerou a referida prova desnecessdria, tendo em

vista que a questao controversa estd relacionada a possibilidade de confusio

entre marcas, podendo ser aferida pelo julgador, sem o auxilio pericial.

No caso vertente, todas as hipSteses suscitadas pela agravante como

justificadoras da pericia - possibilidade de registro exclusivo de expressoes

de uso comum; confusio no mercado consumidor; indugio em erro dos
consumidores; e concorréncia desleal - constituem questées de direito ou
sao matérias fiticas nao técnicas, aprecidveis exclusivamente pelo julgador
sem o auxilio pericial, apenas com base no conjunto probatério carreado
aos autos, em especial nas provas documentais. SIMONE SCHREIBER

DESEMBARGADORA FEDERAL RELATORA Orgio julgador: 22

TURMA ESPECIALIZADA Data de decisao 02/06/2015.15

13 CERQUEIRA, Joao da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro:
Ed. Lumen Juris, 2010, vol. II, tomo II, p. 50 e 51.

14 A respeito consultar: CABRAL, Filipe Fonteles; MAZZOLA, Marcelo. O teste 360°
de confusio de marcas. Revista da ABAPI, n. 132, pp. 14-22.

15 AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. ART. 124, XIX, DA LEI Ne 9.279/96. COLISAO DE
MARCAS. MARCA NOMINATIVA CHESTER E MARCA MISTA CHESTER
CHEETAH. REGISTRO CONCEDIDO SEM EXCLUSIVIDADE DO USO
DA PALAVRA “CHESTER”. POSSIBILIDADE DE CONVIVENCIA DAS
MARCAS. INEXISTENCIA DE CONFUSAO ENTRE CONSUMIDORES. 1.
Para a caracterizagao da infringéncia de marca, nio ¢ suficiente que se demonstrem

a semelhancga dos sinais e a sobreposicio ou afinidade das atividades. E necessdrio
que a coexisténcia das marcas seja apta a causar confusio no consumidor ou prejuizo
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A par disso, defende a doutrina que o exame da colisao entre
marcas deve considerar o conjunto dos sinais distintivos, como um
todo, e nio a partir dos elementos individuais que o compoem de modo
pormenorizado.’ Devem ser comparados os impactos visuais gerados
pelos conjuntos, sendo guiada a comparagao pelas semelhangas, e nao
pelas diferengas apresentadas. A pericia que separa os elementos e tracos
da marca e fraciona o conjunto para uma andlise compartimentada destoa
do principio da andlise de colidéncia.

Se, portanto, uma andlise técnica revelar-se imprescindivel, deve-se
considerar critérios que sio fundamentais para o esclarecimento. Nesse
aspecto, como destaca Aguillar, o exame da colisdo entre sinais distintivos
deve “dar-se por meio da apreciagao dos conjuntos como um todo e nao a
partir dos elementos individuais que o compées de modo pormenorizado”.
A metodologia indica que devem ser apresentados laudos comparativos
de impactos visuais gerados pelos conjuntos, com confronto de forma
sucessiva e nio concomitante, para nio sofrer com resquicios e impressoes
mentais que o exame de uma pode imprimir no resultado da outra. Sem
isso, muitos laudos que pretendiam revelar o ébvio acabam, ao contrério,
“tornando mais complexo algo que se pretende seja simples”. 7

ao titular da marca anterior, configurando concorréncia desleal. Precedentes. 2. A
doutrina criou pardmetros para a aplicagio do 124, XIX, da Lei n° 9.279/96 ao caso
concreto, listando critérios para a avaliagio da possibilidade de confusio de marcas:
a) grau de distintividade intrinseca das marcas; b) grau de semelhanga das marcas;
¢) legitimidade e fama do suposto infrator; d) tempo de convivéncia das marcas no
mercado; e) espécie dos produtos em cotejo; f) especializagio do publico-alvo; e)
diluigdo. 3. Com base nos elementos fitico-probatérios dos autos, o Tribunal de
origem concluiu pela possibilidade de coexisténcia no mercado da marca nominativa
CHESTER e da marca mista CHESTER CHEETAH. 4. A primeira é um produto
derivado de uma ave para festas; a outra, um produto do ramo de salgadinhos. (AgRg
no REsp 1346089/R], Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 05/05/2015, DJe 14/05/2015).

16 AGUILAR, Rafael Salomao Safe Romano. A nova disciplina da prova pericial
no Cédigo de Processo Civil de 2015 e seu impacto nos litigios de propriedade
intelectual. Parte I. Revista da ABAPI, n. 140, pp. 14.

17 AGUILLAR, Rafael Salomio Safe Romano. A nova disciplina da prova pericial
no Cédigo de Processo Civil de 2015 e seu impacto nos litigios de propriedade
intelectual. Parte I. Revista da ABAPI, n. 140, pp. 16.
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De todo modo, deve-se considerar que o exame de marca muitas
vezes carece da dificuldade tipica apresentada pelo campo das patentes, e
muitas vezes uma pericia seria pode servir até mesmo apenas para revelar
uma obviedade constrangedora. O saudoso Gama Cerqueira'® chegou a
afirmar que a pericia nesse caso é desnecessdria, o que merece sempre ser
analisado no caso concreto, pois muitas vezes demanda apenas recursos e
tempo preciosos que servem para revelar o 6bvio.

2.3 DPericias envolvendo patentes de invencdo, patente de modelo de
utilidade, registros de desenhos industriais e de concorréncia desleal

As peculiaridades indicadas nas agdes envolvendo direito autoral
(em geral acusacoes de pldgio) e marcas e trade dress (em geral reprodugao
nao autorizada e pldgio), ndo sao tdo comuns na drea das patentes, ainda
que sejam observadas nos casos de registros de desenhos industriais.
Tais peculiaridades nio sio tao visiveis em patentes, por ser mais ficil
verificar a obviedade nas questées que envolvem tanto os direitos
autorais, quanto marcas e desenhos (que requerem a originalidade ¢ nao
a novidade, exigida para os casos de patentes, por exemplo). Nos casos de
concorréncia desleal”, revela-se a necessidade de averiguar a existéncia do
dolo do competidor, mas também ¢é necessdria a apuragao da existéncia de
deslealdade, uma vez que hd concorréncias que sio leais, sauddveis.

Em patentes o que usualmente ocorre sao acusagdes de nulidade,
por auséncia dos requisitos legais autorizadores de uma concessio de
exclusividade. Também existem acusagbes de uso nio autorizado de
uma técnica registrada e que teve patente concedida. A necessidade de
laudo técnico é praticamente dbvia, ainda que o resultado acerca do seu
objeto (se ocorreu ou nio uso nio autorizado) normalmente nio seja
nada 6bvio, seja normalmente muito mais complexo de ser encontrado.
Essa complexidade envolve a andlise dos requisitos da novidade, ato ou

atividade inventiva e producdo industrial, cada um demandando uma

18 CERQUEIRA, Joao da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro:
Ed. Lumen Juris, 2010, vol. II, tomo 11, p. 217.

19 BARBOSA, Denis Borges. A propriedade Intelectual no século XXI. Rio de Janeiro:
Lumen Juris Editora, 2009, p. 31.
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enorme complexidade de conhecimentos técnicos especificos e andlises de
patentes anteriores concedidas.

Assim, tem-se que ag¢des demandando questdes controversas
sobre patentes ¢ modelos de utilidade, normalmente exigem producio
de prova pericial e nomeagao de perito que tenha conhecimento técnico
especifico na drea, e que tenha igualmente conhecimento em Propriedade
Intelectual, o que acaba tornando o acesso a um perito algo as vezes
bastante complexo. Raros sdo os peritos na drea de Fisica, por exemplo,
e muitas vezes engenheiros mecinicos tomam o lugar para questoes que
sao mais afeitas a outras dreas, podendo sofrer impugna¢ao de uma das
partes, o que tem sido cada dia mais comum.?

Recomenda-se, nesses casos, que o Juizo consulte o cadastro de
peritos que usualmente os Tribunais de Justica de cada estado possuem,
e também a Associagao de Agentes da Propriedade Intelectual (ABAPI)
que possui uma relagao muito ttil auxiliar para os casos. O acesso ¢ pela
pagina da Associac¢io, gerando maior seguranca na condug¢io do caso,
uma vez que os peritos sao selecionados e seu curriculo pode ser facilmente
conhecido, bem como a prépria experiéncia anterior na 4rea de realizacio
de laudos especificos.”

Naio obstante esse acesso, a nova legislagio processual determinou
que a nomeagdo do perito pelo magistrado deverd recair sobre nomes
inscritos em cadastro a ser mantido pelo Tribunal a que estiver vinculado
(CPC, RT. 156, § 1°). Se nao houver profissionais inscritos no cadastro
do Tribunal, o juiz poderd nomear liviemente o perito, desde que
comprovadamente capacitado para conduzir a pericia (§ 5°). Poderd

20 Impugnacées que devem levar em conta se o laudo, mesmo sendo de drea especifica,
como software, nio seria simples, como no caso da decisio em Acérdao da Apelagio:
“No mais, a pericia efetuada era considerada simples, sendo necessaria somente a
identificag@o do tipo e da quantidade de softwares utilizados nos computadores da
requerida, razao pela qual o engenheiro eletrdnico possuia a devida qualificacdo,
especialmente levando em conta a Resolucdo n® 218/73, do Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia.” (Ap. Civel N° 70078807294, Quinta Camara Civel,
Tribunal de Justica do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em
19/10/2018).

21 Acesso no site da ABAPI (www.abapi.ogr.br): http://www.abapi.org.br/abapi2014/
sisperitosl.asp?ativo=Sim&secao=Peritos&subsecao=Localiza%E7%E30%20
de%20peritos&tiposistema=pesquisa .
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ser oficiado ou feita consulta no site da ABAPI para a escolha entre os
profissionais de seu quadro que sejam aptos para o mister. Nesse sentido,

o TJRS:

Agravo de Instrumento. A¢ao cautelar de produgio antecipada de
prova. Propriedade industrial e intelectual. Viola¢io de desenho
industrial. Pedido de substitui¢io de perito. Perito nomeado pelo
juizo que nio possui especializacio profissional compativel com
a pericia necessdria. Afastamento, com fulcro no disposto no art.
424,1, do CPC. Necessidade de nomeacio de perito com especia-
lizagao e conhecimento cientifico na 4rea da propriedade indus-
trial. Escolha de novo perito através de consulta ao rol de agentes
da propriedade industrial cadastrados como peritos na ABAPI -
Associagao Brasileira de Agentes da Propriedade Industrial. Agra-
vo de instrumento provido em decisio monocritica. (Agravo de
Instrumento N°© 70060009263, 62 Cimara Civel, TJRS, Relator
Des. Ney Wiedemann Neto, julgado em 10/06/2014)

Nos casos de patentes, aplica-se terminantemente o artigo 156, do
CPC/2015: o juiz deve ser assistido por perito sempre que a prova do
fato depender de conhecimento técnico ou cientifico. Contudo, mesmo
tratando-se da complexidade de um caso envolvendo patentes, deve-se
demonstrar que a produgio dessa prova é, realmente, Gtil e necessdria,
pertinente e eficiente, sob pena de haver despesas desnecessrias, perda de
tempo e até mesmo delegacio da prépria atividade jurisdicional .

Uma das maiores novidades do CPC/2015 estd no art. 471, que
traz a figura da pericia consensual, abrindo a possibilidade de as partes
nomearem em conjunto o perito.> Sob a égide do cddigo processual
anterior, muito jd se discutiu em recursos acerca da nomeagio de perito

com qualificagdo insuficiente. E agora a decisdo que nomeia o perito nio

22 E existem casos em que as partes, autora e ré, possuem registros no INPI: “Necessaria
a realizacdo da pericia técnica pretendida a fim de averiguar eventual identidade
entre as maquinas industrializadas pelas partes, ainda que ambas possuam o
registro junto ao 6rgdo competente, tendo em vista que ndo necessariamente a
industrializacdo observa ao que esta de fato registrado junto ao INPI, conforme
diversos casos que ja foram apreciados pelo Colegiado desta Colenda Camara
Civel” (Embargos de Declaragdo N° 70077995363, Quinta Cémara Civel,
Tribunal de Justica do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em
29/08/2018).

23 AGUILAR, Rafael Salomao Safe Romano A nova disciplina da prova pericial
no Caddigo de Processo Civil de 2015 e seu impacto nos litigios de propriedade
intelectual. Parte II. Revista da ABAPI, n. 141, p. 23.
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¢ recorrivel de imediato. Na escolha consensual do perito, pelas partes,
poderd haver a definigao prévia e convencional dos honordrios periciais
também. Para esse tipo de negécio juridico processual (CPC, art. 190)
¢ preciso que estejam presentes os seus requisitos de admissibilidade. A
pericia consensual pode até mesmo ser proposta pelas partes depois de
o juiz haver nomeado o perito, o qual talvez nio tivesse a especialidade
necessdria para o mister.

O art. 465 do CPC dispoe que o perito deve ser especializado no
objeto da pericia. Ao nomear o perito, o juiz deverd justificar a adequacao
da escolha ao caso concreto, em face da especialidade e da complexidade
da questdao fitica a ser dirimida. O perito nomeado deve apresentar
curriculo (§ 2°, II) que comprove a sua especializagio na drea, sendo
importante nao s6 a qualificagdo cientifica, mas também a experiéncia
profissional, prdtica, no trato da matéria.

No caso das chamadas pericias complexas, o art. 475 do CPC
autoriza que o magistrado nomeie dois peritos para conduzir a andlise,
que combinarao suas especialidades a fim de produzir um sé laudo, mais
técnico e abrangente.

O art. 473 do CPC especifica os itens obrigatérios que deverao
constar nos laudos: a) exposi¢io do objeto da pericia; b) andlise técnica
ou cientifica realizada pelo perito; ¢) indicagio do método utilizado,
esclarecendo-o e demonstrando ser ele predominantemente aceito pelos
especialistas da drea de conhecimento da qual se originou; d) respostas
conclusivas a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo
6rgao do Ministério Publico.

O perito nio pode emitir opinides pessoais (§ 2°) que ultrapassem os
limites de sua designagao, tampouco podendo extrair conclusées juridicas
sobre as responsabilidades decorrentes dos fatos por ele elucidados.

Na sentenca, o juiz nao estd vinculado ao resultado da pericia,
podendo formar seu livre convencimento motivado também com base
em outros elementos de prova dos autos (CPC, art. 479). Mas deverd
apreciar a pericia de acordo com o art. 371 e apontar os motivos que o
levaram a considerar ou nao as conclusées do laudo, inclusive quanto a
sua metodologia.
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A respeito da recorribilidade das decisdes sobre as provas, o agravo
de instrumento nio se presta para esse fim. Em preliminar de apelagio ou
de contrarrazoes é que a irresignacao serd deduzida (CPC, art. 1.009, § 1°).

O esclarecimento dos fatos a partir de conhecimentos técnicos deve
ser realizado por terceiro independente, em procedimento que respeite
a participagio das partes e de seus assistentes técnicos no contraditdrio.
Nao poderia o magistrado dispensar a produgio da prova na hipétese
de ele deter formagio na drea técnica de que versa o processo. O juiz
nao pode se substituir & fun¢io do perito, pelo mesmo motivo pelo qual
nio poderia julgar um processo no qual servisse como testemunha (CPC,
art. 452, I). Nesse sentido, a licdo de Dinamarco: a figura do perito diz
respeito a algo intrinseco a sua mengio, ele vai tratar daquilo que nem
as partes nem o juiz tem aptidao técnica necessdria para tratar, porque o
conhecimento exigido vai além do 4mbito do “homem-médio” >

Ao sanear o processo, deve o magistrado questionar se a determinagao
da prova pericial é o meio mais eficiente possivel para esclarecer a matéria
em discussao, ou se poderia ser decidida com base nas regras de experiéncia
e de observagao comuns, como serd analisado no préximo item.

3. A desnecessidade de revelar o 6bvio

Em muitos casos, envolvendo questdes de propriedade intelectual,
as provas podem representar muitas coisas, menos a necessidade de
auxiliar no desvelamento de uma controvérsia. Podem representar, por
exemplo, que uma das partes estd tentando ganhar tempo, pois ela carece
de necessidade de realizagao, nio é til, muito menos necessdria. Existem
situagoes de copias praticamente literais, nao apenas em direito autoral,
ou seja, envolvendo criagoes artisticas literdrias, mas também cépias no
caso de marcas, trade dress e desenhos industriais.

Nesse sentido, em casos envolvendo marcas, por exemplo, Liliane
Almeida destaca exemplos: “como seria possivel justificar a necessidade
de prova pericial para que um magistrado negue o registro de uma marca

24 DINAMARCO, Candido Rangel. Instituti¢ées de direito processual civil. v. 3. Sao
Paulo: Malheiros, 2003. p. 586.

1239



ANGELA KRETSCHMANN

GUILHERME RODRIGUES
PELE ou XUXA, para um requerente que nio obtenha a autorizagio
prévia dos célebres protadores desses apelidos? E por que precisaria ele
de auxili pericial para definir se a marca Al colide ou nao com a marca
Al1? E para decidir se a marca nominativa PICOLE ¢ registravel para
indentificar um picolé?”* A revelagao do ébvio, portanto, também deve
ser discutida, pois ndo apenas é desnecessdria e dispendiosa, como chega
a desconsiderar que o Juiz Singular também é um cidadao ou cidada que
tem condigoes de, colocando-se como o “homem ou mulher médios”,
perceber se existe pldgio, se uma marca ¢ imita¢ao de outra, ou se uma
embalagem pode causar confusao ao consumidor.

Solicitar que terceiro, um perito, diga muitas vezes o Gbvio,
¢ duvidar da capacidade do Juiz de emitir uma avaliagio que nio lhe
seria em absoluto dificil ou estranha, pois estd ao seu alcance como a
qualquer outro consumidor. Confiar essa missdo ao perito, para que este
diga se hd alguma imitagao, seria atribuir-lhe o papel de juiz. Em que
casos é realmente necessdria a prova técnica? Quais sao as diferencas entre
as questoes técnicas e o que torna distinta a necessidade de pericia para
auxiliar o magistrado no exame das questoes a decidir?

As hipétese de indeferimento constam no artigo 464, § 1°, do
Cédigo de Processo Civil: a) a provado fato nao depender de conhecimento
especial de técnico; b) for desnecessiria em vista de outras provas

25 Como destaca a autora, Desembargadora Federal aposentada do TREF-2, levando
em conta sua experiéncia 2 frente de decisoes junto 4 Segunda Turma Especializada
de PI: “J4 no caso das marcas, a questdo a ser avaliada se resume — embora nio com
menor dificuldade — & tarefa de subsuncao do conjunto de fatos & norma, em uma
andlise de interpretagio de conceitos juridicos de certa forma vagos e indeterminados,
como ‘sucetivel de causar confusio ou associagio’, ou ‘suficeinte forma distintiva,
a demandar uma avaliagio pessoal do julgador, o que nio quer dizer que este possa
abdicar de fazer sua andlise objetivamente e com rigor técnico aplicdvel, mas a partir
de sua experiéncia e vivéncia, e nio de uma delegacio ao perito para que este use, ele
préprio, sua experiéncia e vivéncia pessoal. Em outras palavras, esse juizo de valor,
por se tratar de questdo exclusivamente de direito, cabe ao magistrado, a partir dos
documentos juntados aos autos, e nio ao perito, que estaria, nesse caso, substituindo,
com seu juizo préprio, o daquela autoridade que foi dotada pelo Poder Piblico do
poder/dever de decidir, ocorrendo, caso contrario, um verdadeira delegacio indevida
de poderes” (ALMEIDA. Liliande do Espirito Santo Roriz de. A necessidade de
prova pericial em a¢des de nulidade de patente ou de registro de marca. Revista da

ABAPI, n. 133, p. 63 e 64).
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produzidas; ¢) a verificagao for impraticivel. O juiz poderd dispensar
prova pericial quando as partes, na inicial e na contestagio, apresentarem,
sobre as questoes de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos
que considerar suficientes (art. 472).

Pode haver casos especificos em que um perito de design ou de outro
campo técnico, pode contribuir para o esclarecimento da controvérsia.
Por exemplo, em casos de concorréncia desleal pela imitagao de produtos,
e também do conjunto imagem (trade dress), envolvendo questoes de
fato que extrapolam o mero cotejamento de sinais marcdrios, envolvendo
abordagem mais ampla. Pode ser realizada inclusive uma pesquisa de
mercado entre consumidores para demonstrar a possibilidade de confusao
no mercado acerca de determinada questao marcaria.

As vezes, por exemplo, pode acontecer que um determinado caso
evidencie justamente uma cépia literal, porém, ao ouvir a parte contrdria
a acusagao pode ser invertida, o que nao se diria ser tao incomum na 4rea
da propriedade intelectual. Afinal, como destacam muito bem Leite e
Lucena: “Um perito em propriedade intelectual nao deve se ater somente
aos autos, mas deve buscar a verdade em todas as esferas a que a pericia
ora designada tenha correlagao”.*

Nesse sentido, algumas vezes o 6bvio é a reprodugio, porém, o
autor da reproducio, que inicialmente seria o réu, pode revelar-se ser o
préprio autor da agio. Casos envolvendo #rade dress (conjunto-imagem),
por exemplo, revelando a apresentacio de determinado produto, sua
embalagem, quando trazem empresas que sio muito antigas, as vezes um
histérico na apresentagio de suas embalagens pode revelar que a acusada
j utilizava uma apresentac¢io acusada de cdpia. Portanto, mesmo uma
cépia literal de obra protegida pode revelar, pela pericia, que investiga a
trajetoria histérica, muitas vezes, que um réu pode ser inocente.

Sem esquecer que a legislacio também traz a possibilidade, de,
em alguns casos menos complexos, substituir o laudo pericial por uma

prova técnica simplificada (CPC, art. 464, § 2°). Esta pode consistir

26 LEITE, Mario Sergio; LUCENA. Adriana. Pericia em violagio ao direito de
propriedade intelectual. Propriedade Intelectual. IN NALINI, José Renato (Org.).
Sao Paulo. RT. 2013, pp. 229
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da ouvida de uma especialista que esclarecerd aspectos técnicos do fato
controvertido. Recursos multimidia como videos e animacoes poderdo

ser usados (§ 4°).

CONSIDERACOES FINAIS

Como visto, em casos envolvendo direito autoral, pldgio, ou
violagdo de marcas e conjunto-imagem, a producio da prova pode
revelar-se necessdria, mas, muitas vezes, a constatacio da existéncia ou
nao do ilicito ¢é relativamente singela, no sentido de que sua producio
apenas ird revelar o que ja é 6bvio, tornando o processo algo muito mais
dispendioso do que jd é, além de mais demorado.

A diferenga entre os casos envolvendo direito autoral (cujo requisito
restringe-se a originalidade e nio constar nas proibi¢des legais) e matérias
notavelmente mais complexas como de patentes de inven¢ao e de modelo
de utilidade é que nestas hd necessidade de avaliagio de documentos
técnicos de patentes, muitas vezes de dreas bastante especificas, para
revelar o que nio ¢ nada ébvio, mas antes se hd efetivamente novidade e
atividade inventiva, ou se uma inven¢ao que recebeu patente nao preenche
os requisitos necessarios para receber tal titulo de propriedade.

A revelagio do 6bvio, portanto, também deve ser discutida, pois
nao apenas ¢ desnecessdria e dispendiosa, como chega a desconsiderar
que o Juiz Singular também ¢ um cidadao ou cidada que tem condigoes
de, colocando-se como o “homem ou mulher médios”, perceber se existe
plégio, se uma marca ¢ imita¢ao de outra, ou se uma embalagem pode
causar confusao ao consumidor.

Uma das grandes inovagoes da nova legislacao processual decorre
da inser¢ao da figura do perito como verdadeiro auxiliar do processo, e
nao mais auxiliar do Juizo, com uma fun¢io de extrema relevincia na
solu¢ao dos casos complexos. Além disso, a figura do negécio processual,
com a pericia consensual, trazendo a possibilidade da escolha do perito
pelas partes, igualmente inovadora, merece ser disseminada e aproveitada
pelos advogados, pois poderao garantir o que normalmente é temerério
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nessa seara, a indica¢ao pelo Juizo de um perito que nao tenha adequado
conhecimento técnico exigivel para a causa, devendo-se considerar que
agora a decisao que nomeia o perito nao é recorrivel de imediato.

Mesmo sem perceber, a nova legislagao acompanhou o avanco que
tem ocorrido na difusio da Propriedade Intelectual, com uma maior
dissemina¢io do conhecimento na drea. Se hd cerca de 30 anos poderia
ser comum encontrar operadores do direito desconhecendo a diferenga
entre a prote¢do de uma marca e de um desenho industrial, ou mesmo
uma obra artistica, protegida pelo direito autoral, esse é um passado que
gostamos de constatar que ficou para trds efetivamente.

A superagao desse dogma, e a inclusio da Propriedade Intelectual
como drea legitima do Direito, ou seja, a disseminacio do conhecimento
dessa drea considerada no passado algo “fora do contexto juridico”
certamente tem relagio com a inclusio da disciplina de Propriedade
Intelectual nas universidades, o trabalho das associacoes de propriedade
intelectual, como ABAPI e ABPI, cursos oferecidos pelo INPI e OMPI,
os importantes centros de pesquisa, reflexao ccitica e difusao, como o
GEDAI (Grupo de Estudos de Direito Autoral e Industrial)27, bem
como, pela criagio de cAmeras especializadas em Propriedade Intelectual,
nos tribunais brasileiros.

Por isso mesmo, hoje em dia, solicitar que terceiro, um perito, diga
muitas vezes o 6bvio, é duvidar da capacidade do Juiz de emitir uma
avaliagdo que nao lhe seria em absoluto dificil ou estranha, pois estd ao
seu alcance como a qualquer outro consumidor. E isso nao se confunde
com a proibigao do artigo 452, I, do CPC, que determina que o juiz nao
pode se substituir a fungao do perito, pelo mesmo motivo pelo qual nio
poderia julgar um processo no qual servisse como testemunha. H4 casos
simplesmente que nio demandam prova técnica, pois nio preenchidos
os requisitos informadores da mesma: o juiz deve ser assistido por perito
sempre que a prova do fato depender de conhecimento técnico ou
cientifico, nos termos do artigo 156, do CPC/2015.

27 Que realiza hd mais de uma década, anulamente, um dos principais congressos de
Direito da Propriedade Intelectual, o CODAID, no Brasil, para o qual este estudo é
inicialmente apresentado para publicacio: www.gedai.com.br .
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Nessa linha, este estudo abordou algumas situacoes que chegam aos
tribunais, em especial aquelas que aparentemente poderiam nao necessitar
de um laudo técnico, e outras que nao necessitariam dele. Alguns casos sao
6bvios, tanto pela dificuldade técnica, como pela auséncia dela, porém,
muitos casos deixam de ser 6bvios quando um olhar mais atento presta
atencio a certos detalhes.
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