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RESUMO: O presente artigo tem o intuito de aclarar as razdes pelas quais a pericia
técnico-semidtica se faz necessdria para a avaliagdo dos pontos delimitados nos
conflitos de violagao de trade dresses e porque a analise Jictu oculi a ser procedida pelo
julgador (no primeiro ou mesmo no segundo graus de jurisdicao, mesmo nas situagoes
de flagrante violacdo ao olhar do homem-médio), ou mesmo a simples analise juridica,
sao incipientes para esses casos, para dar atendimento ao quanto estabelecido pela
jurisprudéncia do Superior Tribunal de Justica. Procedemos a conceituacdao de trade
dress, sua acepcao historica, assim como a demonstragdo de aplicagao de teorias
semidticas, estabelecendo esse conjunto signico e significante como complexo e
pluriaspectural.
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ABSTRACT: This article aims to clarify the reasons why technical-semiotic expertise
is necessary for the assessment of the points defined in trade dress infringement
disputes and why the ictu oculi analysis to be carried out by the judge (in the first or
even second instance, even in situations of flagrant infringement in the eyes of the
average person), or even simple legal analysis, are insufficient for these cases, in order
to comply with the provisions of the Superior Court of Justice's case law. We proceed
to conceptualize trade dress, its historical meaning, as well as demonstrating the
application of semiotic theories, establishing this set of signs and meanings as complex
and multi-faceted.
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1. INTRODUGAO: DA ANALISE ICTU OCULI A DILIGENCIA PERICIAL

Dentre os ativos intangiveis da propriedade industrial, o trade dress é um dos
mais complexos, seja em razao do que entendemos ser sua natureza pluriaspectural,
a envolver a potencialidade de inUmeros aspectos signicos e de significacdao, seja
também por sua protecao ex conflictu, portanto, dada a partir da jurisprudéncia que
somente se perfaz mediante o conflito judicial, a provocacao a Corte.

Seguindo-se a mencionada légica pluriaspectural, podemos afirmar que a
compreensdo plena desse ativo perpassa entendimentos derivados de multiplas
ciéncias sociais aplicadas em convergéncia e interface, assim como pela analise das
dindmicas de mercado e de estudos sobre o comportamento do consumidor.

Nas ciéncias juridicas poderiamos exemplificar a aplicabilidade de matizes de
direito comparado (dada a sua origem estrangeira), de direito concorrencial (dada a
vedacdo a atos de deslealdade no comércio), da propriedade industrial (dados os seus
critérios de avaliagdo), do direito autoral (dados os aspectos de autoria e
originalidade), do direito empresarial (dados os atos de comércio e os objetivos do
empreendimento) e do direito civil (dada a tutela juridica repressiva a pratica de atos
ilicitos), alguns desses pontos abordaremos nesse artigo.

Nas ciéncias da comunicacdo podemos observar a relevancia das teorias das
mediacOes no estudo da produgao, circulagao e consumo de bens, assim como as
teorias do discurso e de multiplas semidticas aplicadas, voltadas a compreensao nao
somente dos signos, mas também da significacdo por detras dos sinais e do consumo
como fenémeno cultural, esse Ultimo aspecto sera por nés abordado.

Quanto a sua caracteristica protetiva ex conflictu cumpre ressaltar que esse
ativo nao possui previsao legal no Brasil, tendo sido emprestado do direito
estadunidense pela doutrina e jurisprudéncia brasileiras como técnica de solugdo de
conflitos dadas as novas situacdes que se apresentaram no mercado, nao resolviveis
a partir das ldgicas dos direitos de marca ou de desenhos industriais, por exemplo, o
que se potencializou no correr do tempo grandemente dado o contexto de um mundo
cada vez mais globalizado e permeado por um “capitalismo artista” focalizado no
hiperconsumo e num apurado senso do estético (Lipovetsky; Serroy, 2015).
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A previsao jurisprudencial no Brasil, todavia, ndo é solta. Da-se através da
aplicacao dos ditames de repressao aos atos de concorréncia desleal tipificados como
crimes na Lei Federal n°. 9.279/96 (“da Propriedade Industrial”), esses, por sua vez,
também decorrentes de ditames expressos na Convengao da Unido de Paris (CUP), a
qual o Brasil é signatario, tendo sido aqui promulgada pelo Decreto n® 75.572/75. Util
registrar, igualmente, o fundamento maior a partir da previsao constitucional de
protecdo as criacoes industriais e a “outros signos distintivos” (cf. art. 5°, XXIX da
CF/88).

Diante desse contexto, e considerando a larga beligerancia envolvendo esses
ativos no mercado brasileiro nas Ultimas décadas, e a limitacdo da analise
anteriormente procedida pelos magistrados, a partir da comparagao /ctu oculi entre
imagens disponibilizadas pelas partes nos processos — muitas vezes sem representar
estreitamente os bens em questdao ou a complexidade eventualmente observada no
mercado, seja por falhas técnicas em sua reprodutibilidade ou mesmo por estratégias
retdricas dos advogados —, que o Superior Tribunal de Justica (STJ) entendeu pela
necessidade de dilacdo probatdria para a avaliagdo de Aspectos de mercado, habitos
de consumo, técnicas de propaganda e marketing, o grau de atencao do consumidor
comum ou tipico do produto em questdo, a época em que o produto foi langado no
mercado, bem como outros elementos que confiram identidade a apresentacao do
produto ou servico (Brasil, 2018).

Pode-se dizer que a partir de julgados como os observados no REsp n°.
1.353.451-MG e no REsp n°. 1.778.910-SP, o STJ além de uniformizar a jurisprudéncia,
condensando os inUmeros precedentes acerca da matéria — a exemplo dos
REsp 1.353.451-MG e REsp 1.591.294-PR —, reconheceu, claramente, o grau de
complexidade que acompanha a constituicao desses sinais a demandar prova pericial
a ser realizada por esperto nos respectivos temas.

De se notar que a andlise dos conflitos de marcas tem podido prescindir da
dilacao a prova pericial — abrindo-se espaco a simples comparacao de imagens pelo
julgador, que podera utilizar critérios de homem-médio quando de sua avaliacao —,
muito em razdo do carater registravel desse ativo intangivel, cuja titularidade é
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conferida pelo INPI mediante processo administrativo, como também em razao da
propria previsao legal contida na Lei da Propriedade Industrial, onde o legislador
estabeleceu os parametros para se entender quando ha violagdo marcaria ao
determinar critérios expressos para o impedimento ao registro de determinadas
marcas, dentre esses critérios, destacando-se a previsao do art. 124, incisos VI, XIX,

XXI e XXIII, que estabelecem:

Art. 124. Nao sdo registraveis como marca:

VI - sinal de carater genérico, necessario, comum, vulgar ou simplesmente
descritivo, quando tiver relagdo com o produto ou servico a distinguir, ou
aquele empregado comumente para designar uma caracteristica do produto
ou servico, quanto a natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época
de produgao ou de prestacao do servico, salvo quando revestidos de
suficiente forma distintiva; (...)

XIX - reproducao ou imitagdao, no todo ou em parte, ainda que com
acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto
ou servico idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de causar confusao ou
associacao com marca alheia; (...)

XXI - a forma necessdria, comum ou vulgar do produto ou de
acondicionamento, ou, ainda, aquela que nao possa ser dissociada de efeito
técnico; (...)

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o
requerente evidentemente ndao poderia desconhecer em razdao de sua
atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em territorio nacional ou
em pais com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade
de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou servigo
idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de causar confusdo ou associagao
com aquela marca alheia (Brasil, 1996).

Nesse sentido, o julgador possui um guia e as partes um parametro para o
entendimento daquilo que se configura ou nao violagdo em matéria de marcas e esse
guia é norma objetiva e de alta hierarquia social, ja que se trata da lei?.

Diferentemente do que podemos ver no que se refere as marcas, e como ja
pontuamos, 0 frade dress nao possui expresso amparo legal, mas jurisprudencial,
compete, portanto, a analise fidedigna da complexidade do mercado o estabelecimento
de critérios que possam servir de auxilio a Corte para a solucao desses conflitos, até

porque a composicao desses sinais difere em muito das marcas, tendo em vista a sua

2 Ainda que se possa registrar que, como é de Direito que estamos tratando, hd complexidades também em alguns
casos envolvendo marcas, que o guia legal ndo é suficiente para delimitar e exigem uma anadlise mais acurada e,
por vezes, pericial.
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pluriaspectualidade e dinamismo, como veremos, demandando a atuacao do perito na
“percepcao e analise das fontes de prova [com o fito de contribuir] para investigagao
dos fatos”, como lecionaram Didier Jr., Braga e Oliveira (2022, p. 351).

O presente artigo tem o intuito de aclarar, ainda que sem o intuito de esgotar o
tema, as razoes pelas quais a pericia técnico-semidtica se faz necessaria para a
avaliacdo dos pontos técnicos delimitados nos conflitos de violacdo de trade dresses e
porque a analise ictu oculi a ser procedida pelo julgador (no primeiro ou mesmo no
segundo graus de jurisdicdo) € incipiente para esses casos, exigindo-se o atendimento
do quanto estabelecido pelo STJ, mesmo nas situagoes de flagrante violagao ao olhar

do homem-médio.

2. DESVELANDO O 7TRADE DRESS: CONCEITUACI\O E APLICA(}RO PRATICA
Inicialmente, é importante um breve esforco de conceituagdo para que
possamos melhor apreender e deliminar o objeto de andlise, sem descurarmos das
questdes praticas que envolvem a consolidagdao desses prdprios conceitos.
Segundo o magistério do advogado e doutrinador Tinoco Soares (2004, p.75,
213), entende-se por trade dress o “conjunto-imagem”, a “roupagem”, “vestimenta”
ou mesmo o “uniforme” de produtos e servicos lancados por determinado player no

mercado. O que esse ativo visaria proteger, na visao desse autor, seria:

A imagem total do negdcio; num sentido bem geral, [0 trade dress] é o look
and feel, é o ver e o sentir do negdcio; € o meio pelo qual o produto é
apresentado no mercado; € o identificador de origem; o termo trade dress
significa a imagem total ou a aparéncia geral de um produto ou servico.

Nota-se aqui um inegavel carater de signo visual que agiria numa funcdo de
identificacao, portanto, criando relacao entre o objeto (produto/servico), a origem
(comerciante) e o receptor (consumidor), no que chamaremos de triade de significacdo
necessaria, que abordaremos mais adiante.

Essa concepgao de trade dress como conjunto imagem do produto ou servigo
bebeu diretamente do direito estadunidense, que estabeleceu a necessidade de

protecdo a determinados signos complexos cujo conjunto representaria a imagem
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comercial do player no mercado, realizando uma espécie de extensao das fungdes e/ou
atribuicbes da marca. Segundo o Legal Information Institute, da Cornell Law School,

o trade dress:

Refere-se ao design e a forma dos materiais utilizados para embalar
um produto. A configuracao do produto — isto &, o design e a forma
do préprio produto — também pode ser considerada uma forma de
trade dress. (Tradugao nossa)?.

Ao julgar o caso Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc. em 26 de junho de 1992,
o Tribunal de Apelacao dos Estados Unidos para o Quinto Circuito (EUA, 1992)
estabeleceu que o olhar protetivo do Estado se dirigiria @ uma complexidade que
transcenderia a simples composicao das marcas dos players em disputa, isso porque,

ao instruir o juri convocado para apreciar o conflito, definiu que:

"Trade dress' é a imagem global do negdcio. O trade dress do Taco Cabana pode incluir
o formato e a aparéncia geral da fachada do restaurante, a sinalizacdo de identificacdo,
a planta baixa da cozinha, a decoragao, o cardapio, os equipamentos utilizados para
servir a comida, os uniformes dos atendentes e outros elementos que contribuem para
a imagem geral do restaurante. (Traducdao nossa)®.

A mesma Corte ao estabelecer o entendimento acima citou, ainda, o caso Blue
Bell Bio-Medical v. CinBad, Inc., onde ja havia feito constar que o "trade dress’ of a
product is essentially its total image and overall appearance”(EUA, 1989).

Portanto, o que o direito estadunidense” fez prevalecer é a ideia de que o trade
dress envolve a apresentacao comercial de todo o servigo e de todo o produto, repise-
se: “total image of the business”e “ total image and overall appearance [ of a product]”

E isso que o doutrinador brasileiro optou por chamar de “conjunto imagem”.

3 Is the design and shape of the materials in which a product is packaged. Product configuration, the design and
shape of the product itself, may also be considered a form of trade dress.

4 'Trade dress’ is the total image of the business. Taco Cabana’s trade dress may include the shape and general
appearance of the exterior of the restaurant, the identifying sign, the interior kitchen floor plan, the decor; the
menu, the equipment used to serve food, the servers’ uniforms and other features reflecting on the total image of
the restaurant.

5 O caso Wal Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc. (n°® 99-150, de 2000) também é caracteristico.
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No julgamento do REsp n©. 1.353.451-MG, o nosso Superior Tribunal de Justica
estabeleceu o seguinte entendimento quanto a conceituacdo do trade dress e sua

protecdo a partir da vedacao a atos de concorréncia desleal, vejamos:

Inicialmente, cabe registrar que o conjunto-imagem (trade dress) é a soma
de elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e
suficientemente distintiva, vinculando-se a sua identidade visual, de
apresentacao do bem no mercado consumidor. Nao se confunde com a
patente, o desenho industrial ou a marca, apesar de poder ser constituido
por elementos passiveis de registro. Embora nao disciplinado na Lei n.
9.279/1996, o conjunto-imagem de bens e produtos é passivel de protecao
judicial quando a utilizagdo de conjunto similar resulte em ato de
concorréncia desleal, em razdo de confusdo ou associacao com bens e
produtos concorrentes (art. 209 da LPI). (...) No contexto do conjunto-
imagem, 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 é capaz de
implantar no imaginario do consumidor a confusdao entre os produtos
concorrentes. Em razao dessas nuances, a confusao que caracteriza
concorréncia desleal é questdo fatica, sujeita a exame técnico, a fim de
averiguar o mercado em que inserido o bem e servico e o resultado da
entrada de novo produto na competicdo, de modo a se alcangar a
imprevisibilidade da conduta anticompetitiva aos olhos do mercado. (Brasil,
2017).

Portanto, trata-se aqui do design com o qual um produto é composto ou
embalado, e também do design geral, ou /ayout, com o qual um servico é representado
pelo produtor/comerciante e apresentado ao consumidor.

Esse movimento de protecao a signos mais complexos do comércio decorre do
fato de que a criatividade do comerciante na composicao dos matizes de identificagao
do negdcio perante o mercado em geral e o publico consumidor foi se aperfeicoando
na logica de um sistema de mercado focado nas emogdes e na promessa de
experiéncias de consumo revigorantes e/ou instigantes. O consumidor agora nao
apenas consome o produto, mas a propria embalagem (ou forma de apresentacao do
servico), mesmo que simbolicamente e por instantes frugais. Esse fendmeno

transcende as meras aplicagbes marcarias, que sdo em geral mais estanques®. Na

6 As marcas submetidas a protegdo no Brasil atualmente sdo nominativas, figurativas, mistas, tridimensionais e de
posicdo, nao havendo se falar, ainda, por exemplo, em marcas sonoras, olfativas etc.
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figura abaixo um exemplo da diferenciacao entre a marca e o trade dress de um

produto:

MA

Marca (Reg. INPI n. 927301628) Trade dress (embalagem de produto)

Na nossa concepcao, o trade dress é o conjunto significante sensorialmente
perceptivel, dotado de distintividade, originalidade e com autoria identificavel, que
resultem necessariamente no reconhecimento do negdcio pelo consumidor. Criando, a
partir desse ato de consumo sensorial (¢rade dress— consumidor), 0 mesmo efeito que
é dado as marcas, so que de forma mais ampla e complexa e atendendo a uma triade
de significacdo necessaria (trade dress — consumidor — produtor).

Essa ideia de conjunto é necessdria e a acepcao de ser este um conjunto
sensorial e nao apenas visual, a nosso ver também, tendo em vista que a textura de
um produto ou o tipo de mdusica ou cheiro de um ambiente quando muito
caracteristicos e identificadores do p/ayertambém podem ser considerados relevantes
elementos singulares integrantes do conjunto sensorial que é o trade dress. Nesse
sentido, em nossa percepcao, o cheiro caracteristico e Unico das sandalias Melissa, por
exemplo, é parte integrante de seu trade dress proprietario.

Reafirmando a ideia de conjunto advinda da jurisprudéncia estadunidense e
nacional, que aqui também reforcamos, o advogado e doutrinador Lélio Denicoli
Schmidt (2019, p. 215) fez constar que:

Para que o ‘trade dress’'seja violado, ndo se exige a reprodugao ou imitacao
de todos os seus componentes. Basta que se imite a mesma aparéncia geral,
ainda que a marca nominativa ou outros elementos sejam diferentes, quando
analisados em detalhes. Se o conjunto for parecido havera violagao.

Ha aqui um pequeno detalhe que pode demarcar grandes problemas: a ideia de

bastar que os itens em analise sejam parecidos para que haja violagao. Certamente
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gue a aparéncia geral do conjunto é fator relevante a avaliacao da violacdo de trade
dresses, mas nao basta isso. A nosso ver, a analise do carater proprietario de um trade
dress e a constatacao de sua violagao pelo design langado por outro concorrente no
mercado, envolve dois protocolos distintos e potencialmente ligados para a
constatacdo: (1) uma andlise interna, focada na constituicao signica e discursiva do
trade dress, para esta sendo imprescindivel a aplicacao de uma semiodtica discursiva e
(2) uma andlise externa focada nos atos, costumes e praticas do mercado em que
inseridos os bens e servicos em disputa.

No primeiro fator acima pontuado, da-se o desvelar do carater signico, assim
como o objetivo semidtico do trade dress que é a constituicdo de significagdo. Neste
ambito, que analisaremos mais adiante, o trade dress desempenha um efeito
discursivo sobre os atores da relacao (produtor — consumidor), é aqui que se deve
utilizar como critérios de analise a sua (1) arbitrariedade e (2) ndo funcionalidade.

O segundo fator, é concorrencial. Isso porque, o resultado do reconhecimento
de que um conjunto visual de apresentagao comercial de um produto ou servigo
(podemos assim traduzir o termo) &, de fato, proprietario, € a sua declaracao pelo
Estado como um direito de exclusiva, portanto, uma limitagao ao uso daquele ativo
pela ampla concorréncia, é aqui que se deve utilizar um terceiro critério de analise que
é (3) a distintividade.

Passamos a pormenorizar os trés critérios do protocolo das analises interna e
externa, que auxiliam na identificacao de um trade dress exclusivo.

A investigacao da arbitrariedade do sinal se da para que se constate que aquele
conjunto é original e, portanto, nao possui elementos meramente descritivos ou que
guardem relagdo direta e/ou necessaria com o produto ou servico que se visa proteger,
trata-se de um olhar para dentro (analise interna) da composicao de significacdo do
produto ou servico.

Podemos exemplificar essa aplicagao nos casos de composicao de embalagens
por meio de padrdes cromaticos que aludam ao sabor dos produtos, como energéticos
ou isotdnicos na coloracdo verde com reprodugdo de pedacos de limdes identificando
o sabor limao, ou laranja, identificando o sabor laranja.
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Note-se que é forte a tendéncia do fabricante em constituir sua embalagem de
forma a que o consumidor rapidamente entenda do que se trata, sabendo, como no
exemplo acima, que a verde embala produto sabor limao e a laranja, sabor laranja.
Essa escolha, todavia, afasta o direito de uso exclusivo e a constituicao de um trade
dress proprietario — sobretudo quando o foco signico do sinal é a paleta de cores, nao
havendo outros elementos que se destaquem —, justamente porque cria um sentido
meramente descritivo do conjunto em relacao ao produto, nao podendo os
concorrentes serem limados de fazer o mesmo.

Na contramado disso, esta a arbitrariedade do sinal, portanto, a auséncia de
qualquer relacao com o produto ou servico em sua composicao de sentido, que permite
a melhor conexao entre aquele servigo ou produto e a sua origem.

De outro lado, a analise da distintividade trata-se de um olhar para fora (analise
externa) visando investigar o contexto mercadoldgico no qual o conjunto signico esta
inserido, observando a partir de matizes do costume comercial se aqueles mesmos
elementos sdo de uso comum no mercado, isto &, se ja estdo comoditizados, ou se
possuem natureza visualmente disruptiva.

Podemos exemplificar esse critério externo observando o mercado de canela em
po, que possui tanto trade dresses proprietarios, como conjuntos ja bastante

comoditizados, vejamos:

trade dresses disruptivos de cmeW

7

7 As embalagens comoditizadas s3o no geral amarelas com uso de vermelho e marrom, com disposicao
de suas marcas nos trade dresses de maneira similar. As embalagens consideradas disruptivas sao,
seguindo a ordem de apresentagao na Figura: branca, azul claro, verde prateado, prateada e preta, com
disposicao de suas marcas nos trade dresses de maneira diversa entre si.
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O fabricante que busca a composicao visual signica que seja de facil assimilacao
pelo consumidor geralmente investird menos no reconhecimento desses materiais,
justamente por pegar carona no senso comum que identifica quase que
automaticamente os produtos que estao sendo vendidos apenas observando-se a
composicao visual das embalagens. De outro lado, o fabricante que opta por uma
composicao disruptiva precisara esforgar-se mais para que o consumidor entenda que
dentro daquela embalagem prateada ou verde vivo, branca, preta ou azul, se esta
vendendo canela.

Esses fatos se ddao comumente porque o imaginario do consumidor ao se
acostumar com um conjunto sensorial tipico para a representacdao de determinados
produtos (ex.: pacotes amarelos, marrons e vermelhos para significar a venda de
canela), resulta num ato de desleixo com esses sinais. Isto &, acostumado a saber que
o pacote amarelo-vermelho-marrom identifica canela, o consumidor nao foca mais nas
embalagens, mas busca dentre as disponiveis a marca que mais consome ou, caso nao
haja uma de preferéncia, simplesmente o produto mais barato, mais caro, ou qualquer
um, conforme seja o perfil de comportamento do consumidor. Assim, para que haja
identificacdo do player somente ao se olhar o trade dress (sem se recorrer a marca,
por exemplo) mister haja arbitrariedade e distintividade no conjunto da composicao.

Por fim, o critério da ndo funcionalidade se espraia numa diferenciacao
interessante entre a ldgica do trade dress e aquelas das patentes, por exemplo. Isso
porque, aos inventos € requisitado uma aplicagdo industrial que gere determinadas
funcionalidades, uma vez que o objeto de patente ndo é carater estético (como ocorre
em arte), mas deve servir para uma aplicacao clara e funcional. De outro lado, ainda
que o trade dress também nao exista para desempenhar necessariamente uma funcao
artistica, nao deve ser meramente funcional, mas estar ornado de originalidade e,
mesmo, fantasiosidade. Esses critérios visam afastar a exclusividade sobre elementos

funcionais e comuns de uso®.

8 Ndo quer dizer que o frade dress ndo possa representar algo usavel. Uma embalagem, por exemplo,
pode possuir conjunto signico proprietario e, ainda assim, ter um papel tematico, que é embalar. O que
se afasta da ideia de funcionalidade aqui € ndo o papel tematico do objeto, mas a composigao sensorial
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Diante de todos esses aspectos, é natural que o Estado confira protecao e o uso
exclusivo a composicao disruptiva, distintiva, arbitraria e ndao meramente funcional e
nao aquela que se utiliza de elementos meramente comuns, ja diluidos no mercado.

A geragao de conflitos, portanto, se da a partir do uso indevido do conjunto dos
mesmos (ou similares) elementos signicos disruptivos de um concorrente por outro
que, intencionalmente, busca pegar carona agora nao mais nos elementos comuns do
meio, mas na fama daquele visual que se tornou famoso junto aos consumidores, que
passaram a através dele identificar um dado p/ayer, mas cuja trajetoria inicial passou
pelas privagoes dos altos investimentos para o reconhecimento.

E presente aqui, portanto, uma questdo ética atrelada diretamente & boa-fé e
esse tipo de concorréncia € considerada desleal, justamente porque o concorrente
violador deseja além de pegar carona na fama conquistada pelo adversario, enganar
o consumidor, seja por confusao (quando potencializa a compra de um produto como
sendo o outro), seja por associacao (quando potencializa a compra de um produto
fazendo crer se tratar da mesma familia do anteriormente procurado). Esse intento de
copiar, pegando o concorrente de surpresa e enganando o consumidor, desviando
assim fradulentamente a clientela® sdo notas que evidenciam a deslealdade
concorrencial.

A Lei da Propriedade Industrial, ainda que nao preveja o trade dress como um
ativo protegido, como vimos mais acima, tipifica o crime de concorréncia desleal em

seu art. 195, nele fazendo constar, dentre outras hipoteses, o seguinte:

Art. 195. Comete crime de concorréncia desleal quem: (...). III - emprega
meio fraudulento, para desviar, em proveito préprio ou alheio, clientela de
outrem; IV - usa expressao ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de
modo a criar confusao entre os produtos ou estabelecimentos.

Vé-se, portanto, que nao basta apenas a existéncia de um esforco de

composicao signico-visual para a geracao de um trade dress proprietario, mas também

em si. Isto pode ser bem observado em estabelecimentos que possuem uma disposicao de design de
interior Unica e ndo meramente funcional.
° Porque o desvio de clientela é condicdo natural da concorréncia, € a fraude que a lei visa repelir como
ja alertamos (Autor, 2019).
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evidentes sinais de originalidade, distintividade e ndo funcionalidade, ja que o objetivo
nao é a conformagdo de uma mera visualidade, mas de uma sensorialidade que gere
na mente do consumidor a identificacdo do player, portanto, o reconhecimento da
origem do produto/servico, afastado de qualquer tipo de confusao e/ou associacao

com outros produtos/servicos de players concorrentes no mercado.

3. APLICANDO A SEMIOTICA: DISCURSIVIDADE, PLASTICIDADE E
SENTIDO A PARTIR DA ANALISE INTERNA DO TRADE DRESS

Como se pbde observar mais acima, influem sobre o trade dress inimeras
perspectivas e confluéncias que garantem a sua qualidade signica e o seu papel de
identificacdo, todavia esses aspectos sdo complexos e envolvem diligéncias ao
mercado, e a aplicacao de conhecimentos técnicos em estudos sobre comportamento
do consumidor, assim como aqueles atrelados as Idgicas das ciéncias da comunicacao,
das ciéncias do discurso e das ciéncias semidticas. O tema, portanto, € complexo,
pluriaspectural, e demanda a investigagao de inUmeros matizes derivados de outras
ciéncias sociais aplicadas, em interface com o Direito — que deve nortear sempre as
analises.

Por uma questao de economia e apego ao recorte do escopo deste trabalho,
nos ateremos nesse capitulo unicamente a perspectiva semidtica, sem, contudo,
qualquer intencao de esgota-la.

Com didatismo Santaella e N&th (2017, p. 07) definem semidtica como:

A ciéncia dos sistemas e dos processos signicos na cultura e na natureza. Ela
estuda as formas, os tipos, os sistemas de signos e os efeitos do uso dos
signos, sinais, indicios, sintomas ou simbolos. Os processos em que 0s signos
desenvolvem o seu potencial sao processos de significagao, comunicacao e
interpretacao.

Estabelecendo uma contextualizacdo histdrica, Fontanille (2019, p. 29)
esclarece que se a partir de Peirce, no século XIX, e Saussure, no século XX a semidtica
se constituiu como uma disciplina “que se ocupa da tipologia e dos sistemas de signos”
(como vimos da definicao acima de Santaella e No6th), atualmente essa disciplina
“orienta-se fortemente em direcao a uma teoria do discurso e volta seu interesse para
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0s conjuntos significantes”, e vaticina: "o campo de exercicio empirico da semidtica é
o discurso, e nao o signo"1°,
Pode-se afirmar que o quanto esclarecido por Fontanille deriva de Greimas e

Courtés (2021, p. 448, 455) que em seu famoso “Dicionario”, ja esclareciam que:

O termo semidtica é empregado em sentido diferente, conforme designe (A)
uma grandeza manifestada qualquer, que se propde conhecer; (B) um objeto
de conhecimento, tal qual aparece no decorrer e em seguida a sua descricao;
e (C) o conjunto dos meios que tornam possivel seu conhecimento. (Negrito
no original).

Para esses autores, se se enfocar a semiodtica sob a perspectiva de uma
grandeza dada ao conhecimento, a ldgica de “sistemas de signos” deve abrir espaco a
de “sistema de significacbes” ou de “conjunto significante”, transferindo-se o enfoque
de cada elemento singular em particular (os signos) para a significagao em si. Do ponto
de vista de sua acepcao enquanto teoria, a semidtica seria uma “teoria da significacao”,
uma vez que “sua primeira preocupacao sera explicitar, sob forma de construcao
conceitual, as condicOes de apreensao e da producao do sentido”. Sao, pois, o sentido
e a significacdo os nortes da analise semidtica. Cada um dos elementos singulares que
componham um objeto de analise é apreendido sob a ética de seu direcionamento, de
sua intencionalidade de sentido, de sua significacao e, por vezes, de sua
discursividade, ndo apenas como uma coisa em si.

Essa perspectiva da semidtica como a ciéncia que analisa o sentido a partir dos
conjuntos significantes e, portanto, da discursividade é relevante porque concebe no

amago do sentido o carater de direcionamento e intencionalidade:

O sentido &, em primeiro lugar, uma direcdo: dizer que um objeto ou uma
situacdo tem um sentido €, na verdade, dizer que eles tendem a algo. (...) 0
sentido designa um efeito de diregao e de tensao mais ou menos conhecivel,
produzido por um objeto, uma pratica ou uma situacao qualquer. O sentido
é, afinal, a matéria amorfa da qual se ocupa a semiética, que se esforca por

10 A bem da verdade as abordagens semiéticas sdo multiplas, havendo pesquisas voltadas a semidtica
peirceana (de matiz mais fenomenoldgica/filosdfica), a semidtica greimasiana (de matiz
discursivo/narrativa), a semidtica bakhtiniana (de matiz cultural), etc. O que se pode observar é maior
aderéncia, em nosso opinativo, da semiotica francesa (discursiva/narrativa, plastica e social) a pratica
pericial nos casos de frade dresses.
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organiza-la e torna-la inteligivel. Tal matéria (...) pode ser de natureza fisica,
psicoldgica, social ou cultural. Todavia essa matéria nao é nem inerte e nem
somente submissa as leis do mundo fisico, psicoldgico ou social, ja que ela
é trespassada por tensOes e direcdes que constituem, do mesmo modo,
apelos a significacdo, pressdes ou resisténcias para um interpretante
(Fontanille, 2019, p. 31).

A teorizacdo acima é cara a propriedade intelectual porque desvela as
intencionalidades por detras das constituicoes de significacdo a partir da composicao
e arranjo de signos em dados objetos. Isto porque se o sentido — que se quer extrair
a partir da andlise interna do frade dress — possui natural direcionamento, a
significacdo possui matizes de articulagdo, portanto, de emprego pratico e intencional
desses direcionamentos. O que interessa ao analista e, certamente, ao magistrado, é
entender a constituicao de sentido a partir do conjunto de significacao, o que aquele
conjunto sensorial quer dizer e se o que ele diz, em sua forma de dizer, é original e
capaz de identificar um dado p/ayer pelo consumidor. Ha aqui, portanto, uma
interrelagdo discursiva que ja pontuamos mais acima (produtor — consumidor)
potencializada a partir da forma de apresentagao do objeto de consumo (o produto ou
servigo).

Ainda que o discurso se revista costumeiramente de natureza transfrasica
(Maingueneau, 2015, p. 25-30), este pode estar contido em uma Unica frase, podendo
ser verbal ou até mesmo nao verbal, utilizando-se para isso de simbolos ou de signos
com um sentido previamente estabelecido ou tensionado a mentalidade do
interpretante, um exemplo sdo as placas de transito que contém em si mesmas um

significado e um ato discursivo claro, vejamos:

O condutor trafegando seu automdvel, num simples relance de olhar, ao divisar
esses simbolos entende o seu significado “Proibido estacionar” e “Proibido converter a
direita”, mas também a discursividade inerente imersa em uma evidente natureza de
norma juridica: se pratico os atos vedados posso ser sancionado com multa ou, até
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mesmo, causar acidentes de variadas gradacoes e quaisquer outros danos irreparaveis,
inclusive fisicos.

Note-se que enquanto no exemplo dos simbolos de transito o condutor foi
submetido a um aprendizado nas autoescolas ou nas politicas informativas dos
Departamentos de Transito, o consumidor que se depara com um #rade dress enquanto
conjunto de significagdo conta com um treino que € mais sutil e longevo: anos de
imersao cultural em um capitalismo com grande apetite estético, que estabelece um
cenario sociocultural de transformacdo paulatina de cidaddos em consumidores
(Canclini, 2015, p. 40-41) e que, propriamente treina o olhar.

A semiodtica aplicada as pericias em propriedade intelectual, especificamente ao
deslinde de casos de violacOes de frade dresses tem, portanto, o objetivo de estudar
a construcdo de sentidos a partir dos elementos verbo-visuais observaveis dos
produtos em sua forma final (como entregues ao consumidor) e, de outro, também
pede uma apreciagao das particularidades e especificidades do mercado em que estao
inseridas, como players, as partes do processo, assim como os produtos em questao,
podendo-se, a partir dai, levar a compreensdo das percepcdes dos consumidores
dentro de tais nichos!!.

O estudo de imagens dados pela semidtica plastica e figurativa teorizada por
Algirdas Julien Greimas (1984) e pelos estudos da imagem dos significantes plasticos
de Martine Joly (2012), por exemplo, aplicados aos elementos componentes do design
signico dos trade dresses podem contribuir a interpretacdao dos elementos significantes
do design, permitindo identificar as percepcdes de similaridades ou ndao entre os
produtos por seus elementos plasticos/materiais: as formas, cores, praticas comuns
do setor em design de embalagens, da aplicacdo das marcas nos produtos.

A analise se da tanto a partir da observacao dos elementos compostos no trade

dress singularmente e o sentido discursivo que querem apresentar, quanto e,

11 E importante ressaltar que as analises internas (construgdo de sentido e significacdo) e externa (aspecto
mercadoldgico) ndo sdo condicionantes uma da outra, podendo haver casos em que num contexto mercadolégico
o0 padrdo visual ndo se repita, mas que numa analise imersiva interna entre os objetos dos players em disputa, se
depreenda ndo se tratar de elementos que se reproduzam, imitem, possam causar confusdo ou associacdo. A
aplicacao, portanto, das analises interna ou externa, ou de ambas, dependera da situacdo trazida, e dos contextos
observaveis.
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sobretudo, do ponto de vista de sua acepcao de conjunto, isto €, como aparece de
forma total aos sentidos, numa perspectiva aglutinadora dos minimos elementos na
composicao de um elemento maior e Unico.

Para além desses fatores, a analise do processo de significacdo dado a partir do
entendimento da observacao de um trade dress por dado consumidor, em nossa
acepcao, precisa levar em consideracdo o que chamamos triade de significacao

necessaria, que representamos na figura abaixo:

A B
produto player

c
consumidor

Na representacao acima, “A” é o produto ou servico, apresentado por um dado
player “B”, sendo “C” o consumidor detentor de poder de compra e, portanto, de
escolha. Ha complexidade genuina nessa relacdo, porque sob o olhar do consumidor
existem inimeros produtos/servicos “A”, assim como inimeros competidores “B”,
sendo o olhar do consumidor, em sua relagdo consigo mesmo, Unico e focado em
atender seus préprios interesses, mas também levado por critérios como qualidade,
utilidade, possibilidades (em razao do grau de limitacao das condicdes de compra) e
aspiracionalidade — este ultimo possuindo complexidade prépria, como a desvelada
pelo psicologismo social e, mesmo, pelos ethos de classe. De outro lado, para dado
comerciante “B” os consumidores “C” sdo incontaveis, assim sendo, muitas vezes,
também os produtos “A” de concorrentes. A relagdo de univocidade desejada é de todo
e qualquer consumidor com o produto “A” fabricado por aquele dado fabricante. Como
se pode ver, existe complexidade na propria relacao apresentada pela triade e a
significacao flutua a depender do ator em questao.

A fungao “"AC” estabelece significacao de identificacao em escala, relacionada a
(1) o tipo do produto, (2) o produto, (3)a marca e com a identificacao da marca (4)
as ideias de gradacao da qualidade esperada no produto, (5) subentendimento do
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custo do produto e, por fim, (6)a identificacdao do p/ayer, agindo sobre essas, inimeras
perspectivas como a aspiracional (querer consumir produtos de dado player para se
sentir pertencente a dado grupo social), memdrias de consumo etc. Portanto, a
densidade da funcao “AC” estabelece ao mesmo tempo a relacao “AB” (identificacao
do produto e /ink com o fabricante) e “"BC” (relagao fabricante com o consumidor, que
completa o carater articular do sentido).

Como se pode observar, longe de querermos esgotar o assunto, que demanda
pesquisas mais detidas e alongadas, podemos entrever na aplicacao da semidtica a
l6gica pericial nos casos envolvendo frade dresses uma relacdao de verdadeira
necessidade dado o foco na busca da verdade real que aqui se expressa como a
realidade que advém das praticas de producdo de sentido, das ldgicas de circulagao

de bens e das dinamicas de recepcdo (consumo).

4. CONCLUSOES: A SEMIOTICA E A ARDUA BUSCA DA VERDADE REAL NO
CONTEXTO DAS PERICIAS EM TRADE DRESSES

Observa-se que o tema aqui exposto enfrenta, igualmente, o seguinte
questionamento de fundo: que tipo de verdade busca-se apreender a partir dos
conflitos de trade dresses? Isso porque, € evidente que a diligéncia pericial para a
obtencao de prova complexa demanda, em geral, menor celeridade processual em
relacdo a um julgamento antecipado, e as vezes, uma possivel sensacdo de perda do
controle efetivo do crivo pelo magistrado no ato de decidir, todavia é mister esclarecer
trés pontos cruciais: (1) a producao da prova serve ao Juizo ao passo em que traz a
tona elementos focalizados na verdade de cada circunstancia em especifico, que nao
caberia ao Juizo depreender!?, (2) cabe unicamente ao magistrado a valoracdo da
prova e o dizer o direito, criando norma para o caso concreto, (3) o laudo pericial se

consubstancia em fundamentacdo lastreada na realidade dos fatos submetidos a prova

12 Em exercicio retérico Didier Jr., Braga e Oliveira (op. Cit, p. 351) questionam: “dispondo o magistrado de
conhecimentos técnicos (por exemplo: além de bacharel em direito, o magistrado é médico), poderia ele dispensar
a realizacdo da pericia, aplicando o seu proprio saber técnico para a formacdo do seu convencimento?”, e
respondem: “Nao”, citando Adoraldo Fabricio (2004, p. 9), esclarecem: “do contrario, o juiz acumularia a funcdo de
perito, impossibilitando a adocdo do correspondente procedimento probatério e amputando as partes a
oportunidade de participar dele pela forma que a lei Ihe assegura”.
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sobretudo trazendo a luz detalhes eventualmente ocultados pelas partes em sua
relacdo processual retdérica e de combatividade, tornando a decisdo judicial mais
assertiva dentro do contexto avaliado.

Nesse contexto, a busca da solucdo no processo nao deve se ater a ldgica de
uma mera verdade formal, depreendida do que se espraia unicamente nos autos, mas
da verdade substancial, sobretudo aquela que se perpassa a partir do olhar para fora
das janelas do Forum e do Tribunal, para aquela que se depreende das complexidades
e contradicOes do seio da sociedade, afinal é na sociedade que se encontra o Direito,
como constantemente nos lembra Ulpiano. Nesse sentido, assim lecionaram Marinoni
e Arenhart (2015, p. 65):

Uma verdade parcial, imperfeita ou meramente formal, por simples
questao de logica, ndo pode ser verdade, ja que este conceito
(absoluto) apenas sera atingido na base da verdade substancial.

Ainda que essa perspectiva nao seja univoca, advindo da teoria do agir
comunicativo de Habermas (2003) a perspectiva que endossa uma verdade formal
constituida a partir do consenso obtido na relagdo processual e a partir da dialética
observada das manifestagdes das partes, o préprio olhar sociossemidtico a perspectiva
do litigio demonstra que os atores em relacdo de oposicao e confronto buscam, no
mais das vezes, e com todo afinco, os argumentos retoricos que lhes garantam a
vitoria, ndo, necessariamente, a verdade ou a ida ao Judiciario para o esclarecimento
pacifico de determinada divergéncia (ainda que haja excecdes louvaveis).

O regime de producao de sentido que perfaz a natureza da atuacao das partes
em contraposicao dialética diante do juiz (e mesmo de um perito, na dilacao
probatdria) é por natureza o da manipulacdo — aqui tomado na acepgao técnico-
semidtica do termo —, tendo em vista que o querer e o agir do ator manipulador

|II

reconhece, de um lado, a “competéncia modal” do interlocutor, isto é, seu poder de
decidir por si sd, seu carater de sujeito, em paridade com o manipulador, e age sobre
essa competéncia de maneira estratégica com o fito de fazé-lo pensar como o ator
manipulador, o que Eric Landowski (2014, p. 22, 48-49) chamou de “fazer querer” ou
mesmo “‘fazer”.
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Nessa perspectiva, o foco na vitdria conduz a movimentacao de cada parte, de
modo que a opgao pela realizacao da pericia técnica em semidtica em casos como o0s
de arguicoes de violacdes de trade dresses demonstra o foco institucional do Poder
Judiciario na busca da verdade real, na consulta aos ditames e regramentos quase
costumeiros ou praticos da sociedade para aventar o grau de assertividade da tese das
partes em litigio.

De se observar, ainda, que nao se trata aqui de um simples antagonismo
retorico-processual entre a busca de uma verdade formal e a busca de uma verdade
substancial, mas trata-se de entender que esta em disputa, nos conflitos de trade
dresses, de um lado o reconhecimento de autoria e originalidade pelo Estado, com
consequente uso exclusivo de determinado padrao sensorial e, de outro lado, a
limitacdo a livre concorréncia por meio da chancela, pelo Estado-juiz, desse mesmo
uso exclusivo. Nesse sentido, cada processo em que partes determinadas disputam
tem consequéncias possiveis para inUmeros players no mercado, razao pela qual a
busca da verdade substancial, a nosso ver, ndo € mera opgao retdrica, mas conditio
sine qua non da boa prestacao jurisdicional.

De se notar, ainda, que essa relacao de interface entre a semidtica e o direito
da propriedade industrial e, também, com o direito processual civil (a partir dos
ditames da dilacdo probatdéria) ndo é de todo alienigena, vez que é também
constituinte do préprio discurso juridico, seja o da Corte (decisorio), seja o da propria
lei'3. Essa relacdo, a partir de um papel metodoldgico da semidtica focalizado na

pratica, ja foi assim esclarecida por Eduardo Bittar (2017, p. 66):

E tarefa da Semidtica, como estudo da significacdo juridica, enriquecer
os horizontes tedricos das ciéncias juridicas com suas contribuicdes
metodoldgicas. Seu mergulho, entdo, é representativo, pois parte nao
da teoria para a pratica do discurso, mas, ao contrario, da pratica do
discurso para a teoria.

De se gizar que essa relacdo se presta a constituicdo da prdpria semidtica

juridica que desvela a partir da textualidade do direito (seja o arguido e submetido a

13 0 art. 473 do CPC determina que o perito indique o método utilizado, esclarecendo sua aplicacdo e
respeitabilidade, por exemplo.
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prova, seja o decisorio) o esclarecimento de sua existéncia e, portanto, de sua
juridicidade. A perspectiva, portanto, é pertinente e de verdadeiro auxilio do Juizo no
enfrentamento, com vistas a uma verdade substancial, de casos complexos como 0s
que envolvem conjuntos significantes proprietarios ou nao.

Nesse contexto, entendemos que a jurisprudéncia do STJ que demanda uma
dilacao probatdria por meio de analise pericial que vise as especificidades do sentido
e contexto de mercado, além de ser acertado para o cenario de protecao de um ativo
nao previsto na lei (como é o trade dress), também teria igualmente acertado se
determinasse a realizacdo de pericia (e essa fosse semidtica), mesmo que esse ativo
tivesse previsao legal, tendo em vista que sua esséncia pluriaspectural (portanto,
trespassada por inUmeros conceitos e aplicagdes decorrentes de inUmeras ciéncias e
experiéncias praticas) demanda um olhar focalizado a complexidade nele presente,
evitando-se, assim, prolacao de decisdes que resolvam o caso a partir apenas da
argumentacao tirada das partes e das eventuais experiéncias de homem-médio, mas
criem potenciais incongruéncias nas dinamicas do mercado e da concorréncia.

Decorre também dessas conclusGes que a dilacdo probatdria para a solucdo
técnica das questdes envolvendo trade dresses demanda uma analise semidtica e
comunicacional comprometidas, ndo sendo suficiente o simples opinativo/vaticinio do
argumento de autoridade ou a simples substituicao ao magistrado com opinativos
meramente juridicos lastreados na jurisprudéncia ou na doutrina sobre trade dresses,
0 que impoe claros desafios a profissionais peritos nao versados nos estudos dessas
ciéncias, mas um relevante norte aos magistrados e demais profissionais do Direito

gue visam a resolucdo dos casos o mais proximo da verdade substancial.
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