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Esta ¢ a oitava edi¢do do newsletter do SNA, novamente contando com artigos
variados e, certamente, de interesse de todos. Questdes envolvendo o pagamento de
débitos tributarios com precatorios alimentares, a publicidade dos balancos das
sociedades limitadas de grande porte, as agdes regressivas do INSS contra as
empresas que descumprem normas de seguranca e medicina do trabalho,
responsabilidade por indugdo a quebra de contrato e, por fim, a significacao
secundaria da marca, sao os temas discutidos nesta newsletter.

Boa leitura e até a proxima edigao!

Maria Emiliana Carvalho Herrmann

(advogada da area societaria e civel do SNA/SP)

NOTICIAS

Renata Antiquera, advogada da area societaria
do SNA-SP participou da Conferéncia da AIJA
(Association International des Jeunes Avocats)
realizada em Miami entre os dias 14 e 17 de maio.
No més de junho Renata Antiquera foi eleita
Conselheira da Belgalux (Camara de Comércio e
Industria Belgo Luxemburguesa) em Sao Paulo
para um mandato de 2 anos.

Patricial Giacomin Padua Solimeo, advogada
responsavel pela area tributaria do SNA-SP, é
autora do artigo “A Substituicdo Tributdria e sua
Aplicagio no Imposto sobre Produtos
Industrializados”, publicado na obra “IPI —
Questoes Fundamentais” pela MP Editora /2008,
sob a coordenagdo de Marcelo Magalhaes
Peixoto e Fabio Soares de Melo.

Maria Lucia Menezes Gadotti, advogada
responsavel pela area trabalhista do SNA-SP
ministrou as seguintes palestras:

31.03.08 — “Modelos Alternativos de Gestao
Salarial — Analise Juridica”, para o Curso de
Especializagao “Administrando a Remuneragao
em Ambientes Competitivos”, na Fundagao
Instituto de Administracdo (FIA) da Faculdade
de Economia da Universidade de Sao Paulo
(USP);

11.04.08 — “Aspectos Legais da Contratacao” para
o Curso de Especializacio em Consultoria de
Carreiras na  Pundagdao  Instituto  de
Admnistracao (FIA) da Faculdade de Economia
da USP;

24/25.04.08 — Curso Auditoria Trabalhista no IIR

16.05.08 — Curso Terceirizacao - [IR



O PAGAMENTO DE DEBITOS
TRIBUTARIOS COM PRECATORIOS
ALIMENTARES

Nosso ordenamento juridico reconhece a existéncia de dois tipos
distintos de precatorios: os precatorios decorrentes de créditos
alimentares, ou seja, aqueles originarios do direito de servidores e
pensionistas ao recebimento de verbas indenizatorias, e os
precatorios nao-alimentares, ou seja aqueles originarios de outros
direitos como decorrentes de desapropriagao e créditos tributarios.

Em relagdo a forma de pagamento, a regulamentacio das duas
espécies de precatorios é totalmente distinta.

Na promulgacdo da Constitui¢do Federal de 1988, em razao da
grande quantidade de precatérios nao quitados, foi incluido
dispositivo no Ato das Disposi¢gdes Constitucionais Transitorias -
ADCT para que, ressalvados os créditos de natureza alimentar, os
precatdrios judiciais pendentes de quitagao deveriam ser pagos em
prestagdes anuais no prazo maximo de oito anos.

Permanecendo, porém, a inadimpléncia, a Emenda Constitucional
n®30/2000 (a qual inseriu 0 78 do ADCT) dispds que, ressalvados os
créditos de pequeno valor, os de natureza alimenticia e 0os com
recursos liberados ou depositados, os precatérios pendentes de
pagamento na data da promulgacao da EC n® 30 (14/09/2000) e
decorrentes de agdes ajuizadas até 1999, deveriam ser liquidados
em prestagdes anuais iguais e sucessivas, no prazo maximo de dez
anos, sendo, ainda, permitida a cessao de créditos. O mencionado
dispositivo previu igualmente que, caso as presta¢Ges anuais nao
fossem liquidadas, seria possivel a liberacao do pagamento do
tributo devido a entidade devedora.

Apesar de permitida a cessio do precatério, e mesmo a
possibilidade de sua utilizagao para pagamento de tributo - e em
que pese alguma resisténcia das fazendas publicas - constou
expressamente do mencionado art. 78 que tal regra nao se aplica aos
precatérios alimentares.

Tal excecdo se deve, possivelmente, ao fato de que os precatorios
alimentares, em razdo de sua natureza emergencial, ndo deveriam
ter seus pagamentos procrastinados. Algumas decisdes do Poder
Judiciario, numa interpretagao sistematica, estenderam aos
precatérios alimentares as disposi¢es contidas no art. 78 supra
citado, permitindo, em decorréncia, que fosse realizada a cessao dos
créditos, e ainda que, fossem utilizados para o pagamento de
tributos devidos aos credores.

desfavoraveis aos interesses desta.

Ocorre, entretanto, que o Supremo Tribunal Federal, tGltima
instancia judiciaria, nao seguiu este entendimento. Nesse sentido,
decidiu de forma reiterada que aos precatdrios alimentares nao é
cabivel a cessao de créditos nem mesmo o carater liberatério dos
tributos. Em decorréncia, tais precatorios sempre foram negociados

com desagio substancial, ja que sua utilizagao era bastante limitada.

Acenando que o entendimento concedido a matéria podera ser
revisto, o0 mesmo Supremo Tribunal Federal, através de decisao
individual do Ministro Eros Grau, publicada em 17/09/2007 e ainda
sujeita a revisdo, decidiu que ndo ha limitagdes aos institutos da
cessio e da compensagdo, sendo o poder liberatorio

dos precatorios para pagamento de tributos resultante da
propria lei (Recurso Extraordinario n® 550.400-4). O caso sob
analise trata da utilizacao de créditos do Instituto de Previdéncia
do Rio Grande do Sul para o pagamento do ICMS devido ao

mesmo estado.

Apesar desta decisao, de certo modo recente, seguir o
entendimento de que os precatérios alimentares podem ser
utilizados para a quitagdo de tributos - ainda que mediante
cessao dos créditos - é certo que se trata de uma decisao
individual, proferida por um tinico ministro do STF e sujeita a
revisdo. Inexiste, portanto, qualquer garantia de que esta decisao

ira prevalecer.

Oportuno destacar que mesmo os precatérios nao alimentares,
que em razao dos dispositivos supra mencionados possuem
melhor aceitabilidade para a quitagdo de tributos, muitas vezes
nao estao aptos a garantir que o procedimento de compensagao

utilizado pelo contribuinte seja extintivo de seu crédito.

O proprio ente politico nao aceita que tal compensacao se
realize, sob a justificativa de que seria necessaria a existéncia de
lei especifica regulamentando a matéria. Mesmo diante de uma
interpretagdo diversa, outras condigdes para a compensacio sao
impostas. Nesses termos, os precatorios que poderiam ser objeto
de cessdo, e ainda, utilizagdo para quitagao de tributos, seriam
aqueles pendentes de pagamento na data da promulgacdo da EC
n® 30/2000, ou seja, em 14/09/00, e os decorrentes de agoes
ajuizadas até 31/12/99, cujas prestagdes anuais ndo tenham sido
liquidadas até o final do exercicio a que se referem. Assim,
apenas sao passiveis de utilizagdo, através de cessao e para
quitagdo de tributos, os precatérios que estejam desta forma

vencidos.

Necessario, pois, que aquele que pretende se valer de precatérios
para pleitear a quitagdo de seus débitos, tenha ciéncia de que
enfrenta grandes riscos caso se tratem de precatérios
ndo-alimentares e que atendam as condigoes do art. 78 do ADCT.
Ainda nestes casos, a compensacio nao € livre de
questionamento. Inclusive, visando wultrapassar problemas
outros que possam surgir em razao da forma como a cessao dos
créditos é realizada, muitas vezes através de mero contrato entre
as partes, o adequado é que a cessdo se realize nos autos do
processo em que o precatério foi expedido, mediante a
homologacao pelo juiz da causa. E 6bvio também que o
precatorio deve ter valor incontroverso, decorrendo de decisao
definitiva da qual nao seja possivel a apresentacao de qualquer

recurso. Ainda sim, por vezes, a compensagao nao ¢ aceita.

Mesmo ciente dos riscos em que incorre na tentativa de
utilizagdo de precatérios para quitagdo de seus débitos, a
empresa deve também se cercar de todas as cautelas possiveis no
sentido de verificar a legitimidade dos titulos que lhe seriam
cedidos. Nao tem sido rara a negociagao de titulos publicos

falsos ou sem qualquer valor para o adquirente.

Por fim, convém apenas lembrar que a utilizagao de precatodrios
para compensacac nao se confunde com a nomeagao de
precatorio em sede de execugao fiscal, o que nao é objeto de

analise no presente artigo.

(Patricia Giacomin Padua, advogada da area tributaria de

SNA/SP)
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A LEI 11.638/2007 DE 27/12/2007 E A
PUBLICIDADE DOS BALANCOS DAS
SOCIEDADES LIMITADAS DE
GRANDE PORTE

(A Lei 11.638/2007 de 27 de dezembro de 2007, que alterou a Lei 6.404/76,
teve como principal objetivo adequar os capitulos da lei societaria sobre
demonstracoes financeiras aos padroes internacionais, e oferecer ampla
transparéncia e efetiva publicidade dos negocios realizados pelas empresas.
Dentre as novidades da nova lei tem-se, entre outras, a obrigatoriedade de
auditoria independente por auditor registrado da Comissio de Valores
Mobiliarios e a publicacio do balanco das sociedades limitadas de grande
porte, de acordo com a magnitude do capital ou receita bruta anual destas
sociedades.

Tal disposi¢io visou atender a exigéncia mundial de que as empresas de
grande porte, qualquer que seja o tipo societario, com tamanha influéncia na
economia e na vida nas comunidades em que atuam, tenham completa
visibilidade perante a sociedade civil, as autoridades publicas, as
regulatorias, registrarias e 0o mercado econdmico financeiro, permitindo a
estes o poder de vigilancia sobre elas.

Trata-se, portanto de matéria de ordem publica de notoria relevancia.

A nova lei classifica como sociedades de grande porte, independentemente
do tipo societario, as sociedades ou conjunto de sociedades sob controle
comum que possuem no Brasil ativos superiores a R$ 240 milhoes ou receitas
brutas anuais maiores que R$ 300 milhoes, submetendo-se estas ao regime
juridico das demonstragdes financeiras estabelecido pela Lei das SAs nos
artigos 176 e seguintes.

Nesse regime juridico esta inserida, portanto, a determinagao de publicagio
das demonstragbes financeiras e a obrigatoriedade de auditoria
independente, conforme estabelecido no Artigo 3° da referida lei. Na pratica,
a verificacdo do faturamento da sociedade ou conjunto de sociedades sobre
controle comum se dara através do arquivamento de suas demonstragoes
financeiras do exercicio anterior nas Juntas Comerciais.

A obrigatoriedade da publicacao dos balangos das sociedades limitadas de
grande porte tem suscitado certa perplexidade nos meios juridicos e
empresariais. Isto tem fundamento no fato de que os grupos multinacionais
que optaram pelo uso da sociedade limitada para a constituigao de suas
subsidiarias no Brasil, assim o fizeram principalmente porque até a
promulgacao da nova regra, esta forma societaria nao requeria a publicagao
de quaisquer atos contabeis ou financeiros.

Com a nova lei, entretanto, todas as sociedades de grande porte,
independentemente do tipo societario, devem publicar seus balangos. Até
entdo nao se tinha qualquer informagdo nas grandes limitadas sobre seu
status economico/financeiro. Mesmo a receita liquida nas limitadas nao era
revelada, sendo o seu valor precariamente estimado pelas revistas
especializadas, sem qualquer informagao das proprias multinacionais
limitadas.

O tema alcanga a questao da soberania nacional, pois grandes multinacionais
sediadas no Brasil reportam sua situacio financeira unicamente as suas
matrizes e, ainda, por via da consolidagao de balango do grupo sem que no
Brasil se tenha a menor idéia da situacao refletida nas suas demonstragoes. A
nova lei, atendendo ao relevante interesse publico envolvido, elimina essa
constrangedora situagao ao exigir que as limitadas de grande porte - que sao
dominantes ou relevantes nos diversos setores produtivos do pais - passem
a publicar os seus balancos.

Por fim, a publicacdo dos balangos das empresas de grande porte tem efeito
registrario. Essa certificagdo proporciona ao Poder Publico, ao juizo, aos
acionistas e a terceiros, elementos de prova formal, necessarios a
preservacao de seus respectivos interesses. Cabe a Junta Comercial,
portanto, verificar a legalidade dos atos submetidos a

arquivamento, negandn—se 0 arquivamento dos atos ilegais.
Disto decorre que quando a publicagao de determinado ato
societario for obrigatéria — como é o caso agora das
demonstragoes financeiras destas sociedades - a falta do registro
publico impedira o arquivamento de ato societario subseqiiente.

(Patricia Helena Ataulo, advogada da &area empresarial de
SNA/SP)

AS ACOES REGRESSIVAS DO INSS
CONTRA AS EMPRESAS QUE
DESCUMPREM NORMAS DE
SEGURANCA E MEDICINA DO
TRABALHO

O artigo 120 da Lei 8213/1991, que dispde sobre os planos de
beneficios da Previdéncia Social, determina que “nos casos de
negligéncia quanto as normas padrao de seguranca e higiene do
trabalho indicados para a protecio individual e coletiva, a
Previdéncia Social propora agdo regressiva contra os
responsaveis”.

Em que pese este artigo remonte a edicao da Lei 8213 em 1991, o
direito que foi assegurado ao INSS nao era, até muito
recentemente, exercido pela autarquia.

Com a sofisticagdo da legislagdo atinente a seguranga e medicina
do trabalho, sobretudo a revisao de Normas Regulamentadoras
do Ministério do Trabalho e Emprego e a introducdo do Fator
Previdenciario e do Nexo Técnico Epidemiolégico, que
ocasionou a revisao das aliquotas de seguro acidente do trabalho
de determinados ramos de atividade econdmica, a propositura
de agdes de regresso pela entidade autarquica certamente sera
impulsionada.

Com efeito, o INSS é o drgao que detém todas as informagdes
pertinentes aos afastamentos do trabalho dos segurados
beneficiarios dos auxilios por incapacidade laboral, podendo,
inclusive, reconhecer, por mera presuncao, o nexo de
causalidade entre o labor e as moléstias, cabendo a empresa
prova contundente em sentido contrario. O grande problema se
afigura nas mesopatias, ou doengas do trabalho, pois elas podem
ter variadas etiologias, muitas vezes desconectadas do trabalho,
e a presuncao do nexo causal, neste caso, pode gerar grandes
distor¢Ges e injusticas contra as empresas. Este fato dificilmente
se da nas tecnopatias, ou doencas profissionais, que, por
peculiaridades proprias, tém na maioria esmagadora das vezes,
origem no labor executado pelo trabalhador.

Portanto, de posse das informagdes atinentes ao reconhecimento
do nexo técnico epidemioldgico e dos valores pagos a titulo de
beneficio por incapacidade e outras importincias gastas em
decorréncia desse fato — honorarios de perito, custos com
reabilitacdo profissional, etc. - o INSS podera efetivar a
prerrogativa disposta no artigo em comento, cobrando da
empresa todos os gastos que, em seu entender e por culpa da
empresa, teve que despender com aqueles segurados afastados
do trabalho por acidentes tipicos, ou, ainda, por meso ou
tecnopatias.

A questdo ndo se limita a esfera previdenciaria propriamente
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dita. O Tribunal Regional do Trabalho da 2* Regiao — Sao Paulo e
Regidao — em atendimento a pedido manifestado em oficio lavrado
pelo Procurador Regional Federal da Procuradoria Federal
Especializada — INSS, emitiu a Recomendagdo CR n® 44/2007, que
aconselha aos Juizes de 12 Instancia — Varas do Trabalho — a emissao
de oficio a referida Procuradoria sempre que reconhecerem, em suas
sentengas, a responsabilidade subjetiva do empregador no
descumprimento das normas de seguranga e higiene do trabalho.

Portanto, em se provando a culpa da empresa em agoes trabalhistas
que versem sobre seguranga e higiene do trabalho — acidentes e
doengas do trabalho, adicionais de periculosidade e insalubridade,
entre outros temas — o Juiz do trabalho que reconhecer tal fato
podera comunicar a Procuradoria Federal Especializada e esta, por
sua vez, propor as ora comentadas acoes de regresso contra a
empresa condenada na esfera laboral.

Obviamente, as empresas tém muitos argumentos de defesa, como o
prévio custeio dos acidentes e doengas profissionais pelo pagamento
do SAT, definido com base em seu Codigo de Atividade Economica
(CNAE ), ja acrescido, dependendo da circunstancia, do RAT, o
investimento em seguranga e medicina do trabalho, como compra de
equipamentos de protecdo individual e coletiva, contratacio de
profissionais e servigos especializados, entre outros.

No entanto devem as empresas estar preparadas, cada vez mais,
para atenderem os complexos termos da legislacdo previdenciaria e
trabalhista, evitando, assim, a formagao de passivo a longo prazo.

(Maria Lucia Menezes Gadotti, advogada da area trabalhista do SNA/SP)

RESPONSABILIDADE POR INDUCAO
A QUEBRA DE CONTRATO

No direito contratual brasileiro era unanime o entendimento de que
os direitos e deveres decorrentes do contrato vinculavam apenas as
partes, nao obrigando, e nem tampouco beneficiando, terceiros
alheios a relacio contratual. Desta forma, nao havia a
responsabilizagao de terceiros pela indugao a quebra de contratos.

Com a entrada em vigor do novo Cddigo Civil Brasileiro em 2003
foram adotados novos principios contratuais, quais sejam, o da
boa-fé objetiva e da fungao social do contrato. No entanto, em
virtude do pouco tempo de vigéncia da nova lei e da lentiddao no
tramite de processos em nossos Tribunais, ainda ndo houve tempo
habil para a formagao de jurisprudéncia a respeito da aplicagdo
destes novos principios contratuais. Nao ha como prever se
prevalecera o antigo entendimento de que o contrato nao é oponivel
a terceiros ou se a nova doutrina de responsabilizagao do terceiro
sera acolhida.

Segundo a doutrina baseada nos novos principios contratuais, a
responsabilizagdo do terceiro pela indugao a quebra de contrato
seria possivel, desde que haja efetivamente a quebra da relagao
contratual. A liberdade de contratar ainda prevalece no direito
brasileiro, entretanto, nao pode ser exercida sem limites,violando
deveres impostos pela clausula geral da boa-fé objetiva, amparada
pelo principio constitucional da solidariedade social, da qual
decorre o respeito as situagoes juridicas previamente constituidas.

Dispoe o artigo 422 do Cédigo Civil brasileiro que “os contratantes
sao obrigados a guardar, assim na conclusao do contrato, como em
sua execugio, os principios da probidade e boa-fé.” Portanto, do
principio da boa-fé objetiva decorre a obrigacdo negativa, ou seja,
dever de abstencao do terceiro de nao lesionar o direito alheio de

que tem conhecimento,

preservando as obrigacdes previamente assumidas pelas partes.
Ao terceiro foi imposto o dever de respeito as situagdes juridicas
anteriormente constituidas das quais tem ciéncia, impedindo-o
de colaborar com o devedor ou de induzi-lo ao inadimplemento
contratual na intengao de com ele celebrar contrato incompativel

com a situagao juridica existente.

Deve-se levar em consideragdio que determinados contratos
contém clausulas de confidencialidade quanto a seus termos. Por
mais que o terceiro saiba da existéncia do contrato e de seu termo
final, pode ele nao ter acesso aos demais termos contratuais.
Assim, a existéncia de eventual direito de preferéncia da

renovagao efou periodo de negociagio exclusiva antes

do

término do contrato podem néo ser do conhecimento de terceiro.
Ao ficar comprovado que o terceiro ndo sabia de tais termos,
acreditamos serem boas as chances de defesa do terceiro em
provar nao ter induzido a parte a quebrar tais clausulas

contratuais.

O dever legal de respeito imposto pela boa-fé objetiva assumira
contornos especificos de acordo com as peculiaridades do caso
concreto, e a responsabilizagao do terceiro somente incidira caso
o mesmo: (i) tenha conhecimento da existéncia de outro contrato
em vigor e (ii) auxilie o devedor ou induza-o ao inadimplemento,
celebrando com este contrato incompativel com obrigacio

previamente assumida.

Importante observar que da quebra do contrato advém uma
dupla responsabilidade: a da parte que o rescindiu e a do terceiro
por cooperar ou induzir o devedor ao inadimplemento. Ambos
serao responsabilizados pela lesio do crédito, respondendo,
desta forma, solidariamente pelos danos provocados ao credor,

nos termos do artigo 942 do Cédigo Civil brasileiro.

Ainda, cumpre ressaltar que o Coédigo Civil brasileiro, em seu
artigo 608, dispde que “aquele que aliciar pessoas obrigadas em
contrato escrito a prestar servigos a outrem pagara a este a
importancia que ao prestador de servigos, pelo ajusto desfeito,

houvesse de caber durante dois anos.”

O artigo citado traz a hipétese especifica de atuagao do terceiro
que induz uma parte a inadimplir o contrato de prestacao de
servigos com a intengdo de com ele, terceiro, firmar negdcio
semelhante e, portanto, incompativel com a obrigacio
previamente assumida. Nao ha tampouco decisoes a respeito
deste artigo nos tribunais brasileiros. Ressalte-se que no caso de
aplicagdo do artigo 608, as perdas e danos ja estariam
pré-fixadaspela legislagao, independentemente da parte
prejudicada ter que provar o valor das perdas e danos sofridas.

Ressaltamos que em virtude do pouco tempo de vigéncia da
nova lei e da lentiddo no tramite de processos em nossos

Tribunais, ndo houve tempo habil para a formacgao

de

jurisprudéncia a respeito da aplicagdo dos novos principios
contratuais. Nao ha como prever se prevalecera o antigo
entendimento de que o contrato ndo ¢ oponivel a terceiros ou se
a nova doutrina de responsabilizagdo do terceiro serd acolhida.

Ja a aplicabilidade do artigo 608 aos contratos de prestagao de
servigos € certeira. Resta saber se a jurisprudéncia aliara os
termos do referido artigo aos novos principios contratuais para

estender sua aplicabilidade a outros tipos de contratos.

(Renata Antiquera, advogada do area societaria de SNA/SP)
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A MARCA E SUA SIGNIFICACAO SECUNDARIA - TRADE
DRESS

Um dos elementos essenciais da marca € a sua capacidade distintiva. Se uma marca nao for capaz de
distinguir um produto ou servigo de outro e, ainda, diferencia-lo daquilo que é considerado de dominio
comum, ela ndo sera suscetivel de registro e, portanto, de protecao juridica.

A distintividade de uma marca, normalmente apurada pela suas caracteristicas intrinsecas (graficas e
lingtiisticas) pode ser revelada, em determinados casos, de uma forma secundaria ou extrinseca. Isto
ocorre quando uma palavra ou imagem, a principio incapaz de ser distintiva, adquire esta capacidade
pela sua intensidade de uso e divulgagao no mercado, de forma que o publico a associe ao produto ou
servigo que ela representa.

O chamado trade dress, ou conjunto imagem, é uma das formas de significacdo secundaria da marca,
reconhecida principalmente no mercado americano. O trade dress consiste em um conjunto dé
caracteristicas da marca, que pode incluir, entre outras, uma cor ou esquema de cores, forma,
embalagem, configuracio do produto, sinais, disposicdo, estilizagdo, tamanho de letras, graficos,
desenhos, emblemas, brasdes, texturas e enfeites ou ornamentos em geral, capazes de identificar
determinado produto e diferencia-lo dos demais. Enfim, elementos que, sozinhos, sdo comuns e
geralmente funcionais, mas, combinados, formam um conceito mmpleto, distintivo, ou seja, uma marca
capaz de ser facilmente diferenciada das demais.

O conceito de trade dress vem sendo utilizado de forma bem ampla, podendo ser aplicado a produtos,
embalagens e até mesmo formas de disposicdo e arrumagao de lojas. Nos Estados Unidos, onde ¢
conceito surgiu, diz-se que o trade dress permite ver e sentir a marca (look and feel trademark).

O “M” da rede de fast food Mc Donalds é um dos exemplos classicos do reconhecimento da marca pela
sua significagdo através do trade dress. Ao se deparar com o simbolo mundialmente conhecido, ¢
consumidor instantaneamente o associa a um tinico produto. E 0 mesmo caso da embalagem do amidé
de milho Maizena.

Entretanto, diversamente do que ocorre no direito americano e europeu, a protegdo para o trade dress
nao estd expressamente tipificada na legislagao brasileira, em que pese a doutrina patria o venha
estudando com afinco. Para se perseguir a protegao ao trade dress nos tribunais nacionais, é necessari¢
fundamentar o pedido na concorréncia desleal, comprovando um dos ilicitos previstos no artigo 195 da
Lei de Propriedade Intelectual, como, por exemplo, o desvio fraudulento de clientela.

Estratégias novas, criativas e agressivas sao constantemente arquitetadas para infringir os direitos de
propriedade intelectual, entre elas a imitagdo do conjunto-imagem. Assim, caso comprovado que a
semelhanga de um produto a outro nao foi mera inspiracao, mas sim, verdadeira tentativa de desvio
fraudulento de clientela, seria possivel obter guarida do Judiciario até mesmo para impedir a
comercializagdo do produto que imita o original.

Vale insistir que, no Brasil, a protecdo do conjunto-imagem ¢é normalmente considerada uma area
nebulosa, principalmente por nao lhe haver qualquer referéncia expressa e direta na atual Lei da
Propriedade Industrial brasileira. Destarte, a questao pode tornar-se subjetiva e os Tribunais, por vezes,
encontram dificuldades para proferir decisdes, afirmando que existe risco de erro, divida ou confusao,
resultantes desse tipo de conflito. Em muitos casos, os Tribunais tém relutado em conceder ou confirmar
liminares, aparentemente devido as implicagdes politicas que elas possam trazer. Em outros casos,
rejeitaram os argumentos apresentados pelos autores, baseados em falta de provas suficientes de qué
realmente houve concorréncia desleal.

Talvez a principal e mais delicada questdo é saber se o consumidor que adquire o produto tido com¢
copia foi induzido ao erro ou se quis por livre e espontanea vontade experimentar aquele outro produto.

Evidentemente, cada caso merece um estudo especifico quanto as caracteristicas do mercadé
consumidor daquele produto (nivel sdcio-econémico, acesso a informagdes, entre outros). Mas é certeza
que o fenémeno do trade dress abre espago para discussao e deve, quando levado a apreciagao do
Judiciario, suscitar uma analise mais delicada das situagdes de concorréncia nos diversos setores da
economia nacional.

(Charles Wowk e Emiliana Herrmann, advogados da area civel de SNA/SP))
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