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RESUMO

Montenegro, Ana Amélia Araripe. A protegdo do trade dress no Direito Brasileiro.
2008, 61 f. Monografia (Graduagao em Direito) — Universidade Federal do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.

A presente monografia pretende definir e contextualizar o frade dress no
ordenamento juridico patrio, se presta a andlise dos aspectos atinentes a sua
protecdo, e classifica sua infragdo como um ato de concorréncia desleal, mediante
a auséncia de outros dispositivos legais especificos. Assim, conveniente se faz,
neste primeiro momento, esclarecer que por trade dress entende-se o conjunto de
caracteristicas peculiares que identificam determinado produto ou servico,
diferenciando-o dos demais disponiveis no mercado, em razdo de seu carater
notadamente distintivo e ndo funcional. Pode ser a cor ou a embalagem de um
produto, /ayout, elementos visuais, configuracdo dos bens, estilizagcdo e tamanho
de letras, graficos, texturas, enfeites em geral . Cuida-se de tema controverso,
ainda nao positivado no direito brasileiro, razdo pela qual o estudo em foco busca
brevemente compilar o entendimento de nossos tribunais brasileiros quanto ao

tratamento devido a infracdo ao frade dress e qual a via mais adequada.

Palavras-chave: Propriedade Intelectual; Concorréncia Desleal; Protecdo; Trade

Dress; Conjunto-Imagem.



ABSTRACT

Montenegro, Ana Amélia Araripe. Trade dress protection under Brazilian Law.
2008, 61 f. Final Project. (Law Scholl Graduation) — Federal University of Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.

The present project is dedicated to define and contextualize trade dress in the
Brazilian legal system, concerns to the analysis of the aspects of trade dress
protection, fitting its infraction as an act of unfair competition, due to the lack of
specific legislation. For all, should be done in a first time, introducing what is meant
by trade dress. It is important to clarify that trade dress is a set of particular
characteristics that identifies products or services, differentiating them from other
available on the market, due to their presentation notably distinctive and not
functionality. It involves, therefore, the whole image of the product or service,
including the color of the packaging, visual elements, configuration of goods,
styling and size of letters, graphics, textures, etc. trimmings in general. Trade dress
is still a controversial subject, with recent boarding in our courts, reason why such
study is focused in briefly comply our courts understanding regarding the most

appropriate venue for treatment of trade dress infringement.

Key words: Intellectual Property; Unfair Competition; Protection; Trade Dress.
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"A mente que se abre a uma nova idéia jamais voltara ao seu
tamanho original”
(Albert Einstein)



SUMARIO

1N 5 To] 010 o7 Y o X 7
1. DOS ASPECTOS GERAIS DO TRADE DRESS ...........cccooiiiiiiieeeee e 10
1.1 Precedentes: A origem do trade AreSS ........uuuriiiieiiiiiiiiieeeeeee e 11
1.2 O que € o trade dress ou CoNjUNEO-IMAGEM? .....ooeiiiiiie i 14
1.3 Qual a importancia do trade dress e sua prote€Ca07........oeeeeeeiiecineeeriieieeeieeeeeeenn 15
1.4 Requisitos para SUa ProtEGAOD.........uueiiei et 18
1.4.1 Distintividade INEreNnte .......ooe i 19
1.4.2 Distintividade adquirida Pelo USO ..........uuuuiiiiiiiiiiiiiieeeee e 21
1.4.3 Possibilidade de confus&o para 0S CONSUMIAOreS..........cooeeiiimviviiieiieeeeeeeeeenn 23
1.5 Formas de proteGao ao trade dreSS ......ooocuviiieiiiiiiiiieie e 26
1.5.1 Via repress@o a concorréncia desleal............cooooiiiiiiiiiiiiiiiieeee e 26
1.5.2 Concorréncia e Aproveitamento parasitario .........cccceeeeviivieeeee e 30
1.5.3 Via cominatéria com outros ramos do dir€ito ..........ccceeviiieeriiieee i 31

1.6 Problematizac¢do: Incompatibilidade do trade dress no sistema legal brasileiro..34

2. CONFLITOS NACIONAIS ENVOLVENDO O CONJUNTO-IMAGEM.................. 36
2.1 Casos da industria farmac@utiCa ..........cooviiii i 36
2.2 Caso SPOLETO VS. GPPTTO ..ottt 38
2.3 Caso MR.CAT vS. MR. FOOT ...t e e e e e 40
3 DAS CONSEQUENCIAS DA INFRACAO AO TRADE DRESS ..........c.ccccocvurene 46
3.1 O Desvio de ClIeNtEIA. ......cccueieeiieie e 46
3.2 O fendmeno da diluicao do trade dreSS.....cceeveeeeeeeeeiieieeeeee e 49
4. CONCLUSAD......cotuimiiesiiieeetst ettt s st 56

REFERENCIAS ... e e e e e e e e e e e e e e e e e e eae e e ee e 58



INTRODUCAO

A Infracdo ao trade dress no direito brasileiro

O presente projeto monografico trata da Infracdo ao Trade Dress no direito
brasileiro, tema eminentemente do Direito de Propriedade Intelectual. Tem como objeto o
estudo conceitual do trade dress e do tratamento juridico que sua infracdo recebe nos
tribunais nacionais e internacionais.

Primeiramente, tem-se por objetivo esclarecer o que € o trade dress ou conjunto-
imagem de produtos ou servicos, contextualizar seu cardter multidisciplinar inspirado nos
diversos case laws apresentados, explicar os requisitos essenciais para sua protecdo, bem
como o porqué desta ser considerada como uma drea nebulosa no Brasil.

Assim, para que se construa um raciocinio cognitivo acerca do tema proposto
algumas consideragdes iniciais fazem-se necessarias:

a) A percepcio do trade dress estd relacionada a impressdo geral causada no
publico consumidor pelo aspecto visual caracteristico através do qual um determinado
produto ou servico se apresenta no mercado, sendo, portanto, uma percepc¢do altamente
subjetiva.

b) Existem inumeros elementos que compde o ftrade dress, cores e suas
combinagdes, configuracdes e embalagens de produtos, involucros, rétulos, layouts,
recipientes, € elementos caracteristicos de estabelecimentos comerciais como fachadas,
diagramacio de méveis, cores das paredes, uniformes de seus funciondrios, entre outros,
todos estes capazes de identificar de forma singular os produtos ou servicos ora oferecidos

Com efeito, em fun¢do da abrangéncia do que pode ser visto como trade dress ou
conjunto-imagem de um produto ou servico, € que enfrentam-se dificuldades ndao s6 na
percepcdo material da sua infracdo, bem como na escolha da via adequada para que se
opere sua efetiva protecao.

A infracdo ao trade dress serd o resultado de uma postura pouco ética adotada por
determinadas empresas no mercado, que irdo desenvolver e comercializar produtos e
servicos muito parecidos com aqueles que ja tem grande penetracdo no mercado, no intuito

de confundir o consumidor, e assim, usurpar clientela alheia e auferir lucros indevidos.



Muito embora tal priatica venha ocorrendo de maneira recorrente no mercado
brasileiro, nosso ordenamento juridico ndo prevé a registrabilidade do trade dress. Serdao
objeto de protecdo apenas os elementos registraveis de acordo com a legislac@o especifica,
a saber das marcas, marcas tridimensionais, desenhos industriais entre outros.

Neste contexto, na auséncia de qualquer disposicao expressa na Lei da Propriedade
Industrial brasileira (LPI), Lei 9.279/96, foi necessdrio buscar no ambito da repressdo a
concorréncia desleal a solucdo para os conflitos comerciais e juridicos oriundos da
utilizacdo indevida do trade dress por algumas empresas no mercado.

Observe-se que o conceito de trade dress tem origem alienigena (direito norte-
americano), aonde sua protecdo se vincula a satisfacdo de determinados requisitos. No
Brasil, por sua vez, estard vinculada a comprovacdo de que sua utilizacdo indevida
configura um ato de concorréncia desleal.

Sendo a defini¢cdo de concorréncia desleal um tanto quanto incerta, tamanha é a
dificuldade em determinar-se quais praticas sdo consideradas ‘atos de concorréncia
desleal’, isto €, contrarias aos bons costumes comerciais, € mais dificil ainda é a
comprovacao dos efetivos prejuizos que podem causar.

Neste sentido, para que a infracdo ao trade dress receba o adequado tratamento a luz
do direito de concorréncia, deverd ser objetivamente comprovado o desvio de clientela,
resultado da errdnea associagdo entre os produtos ou servicos semelhantes no mercado.

E em funcdo desta conjuntura e alguns outros fatores de ordem pritica, que na

e e . .41 . - )
opinido de Allan Denis Daniel ', a infracdo ao trade dress é crescente:

“A primeira e maior preocupacdo da maioria das empresas, sobretudo
farmacéuticas, € registrar a marca de sua escolha na forma nominativa;
quaisquer outros elementos que compdem o conjunto-imagem Sao
freqlientemente deixados de lado.”

De fato, as empresas cientes da importancia comercial de suas marcas buscam a
todo tempo protegé-las, dando efetividade aos seus direitos de propriedade intelectual
através do registro das mesmas, excluindo terceiros de sua utilizacdo em todo territério

nacional.

" DANIEL, Allan Denis. “Conjunto-imagem: Tribunais relutam em reconhecer concorréncia desleal”. Revista
Consultor Juridico, 2007.



A Lei da Propriedade Industrial (LPI) traz em seus artigos 122 a 175, o escopo da
protecdo destinada as marcas. Por marcas entende-se:

“ todo sinal distintivo, visualmente perceptivel, que identifica e distingue
produtos e servicos de outros andlogos, de procedéncia diversa, bem como

certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou

especificacdes técnicas”.”

O que ndo se pode ignorar é que por vezes o trade dress desempenha fungdo
semelhante a da marca, o que ocorre quando é dotado de tal distintividade que permita ao
consumidor identificar, de imediato, a origem daquele produto ou do servico, sem que
sequer sua marca seja visualizada, hipotese em que serd passivel de protecdo.

Nao raro, a aparéncia de determinado produto ou servico € de tal modo marcante e
inovadora que adquire uma distintividade prépria, garantindo-lhe, tal como a marca, a
individualizac¢do perante os demais. A este fendmeno da-se o nome de secondary meaning,
ou significado secunddrio, topico que serd posteriormente abordado nesta explanacio.

Deste modo, € comum identificarmos um produto, servico, ou sua origem, apenas
pela impressao visual de seu invélucro, ou o seu “ar de familia”, e o mesmo pode ocorrer
com estabelecimentos comerciais, quando reunidas caracteristicas visuais peculiares,
identificando-os de maneira inequivoca ao consumidor.

Para uma empresa, a importancia de proteger o trade dress de seus principais
produtos e servicos € salvaguardar elementos que, em muitos casos, sdo percebidos pelo
consumidor de modo mais evidente e proximo que a propria marca em si, ou qualquer outra
forma protegida que lhe seja inerente.

Neste sentido, face as nuances deste instituto tdo importante e polémico a presente
exposicdo valeu-se da opinido dos principais juristas e estudiosos da Propriedade
Intelectual, como Luiz Leonardos, José Carlos Tinoco Soares, Denis Borges Barbosa,
Denis Allan Daniel, Gabriel Francisco Leonardos, entre outros, para resumidamente
demonstrar o cerne dos debates acerca do tema em paralelo a dificuldade efetiva de nossos

tribunais no adequado tratamento dos conflitos oriundos da violagdo do trade dress.

% Diretrizes Provisérias de Anlise de Marcas. Resolugdo 051 do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
INPIL. 1997. Item 1.1.1.
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O primeiro capitulo deste projeto se presta a um breve estudo sobre a origem e
definicdo do trade dress e sua importancia comercial, expde os requisitos € meios de
protecdo deste instituto através dos dispositivos legais patrios.

O segundo capitulo traz um enfoque mais pratico, cataloga alguns conflitos acerca
da infrac@o ao trade dress que chegaram ao judicidrio brasileiro e a evolug¢do na percepgao
dos tribunais nas formas de repressdo a este tipo de conduta, via a cominacdo de
dispositivos legais aplicdveis a cada caso concreto.

O terceiro capitulo busca, de maneira resumida, demonstrar as conseqiiéncias
mercadoldgicas e juridicas da infragdo ao trade dress para seus titulares e para os
consumidores.

Concluindo-se assim o presente projeto pelas impressdes gerais e ligdes marcantes

extraidas do estudo aprofundado sobre o tema.
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CAPITULO 1
Aspectos gerais do trade dress

1.1 Precedentes: A origem do trade dress

O conceito de trade dress foi concebido pela doutrina norte-americana, inicialmente

3. £
, 1sto €, a

como o “product’s packaging” e o “product’s independent appearence”
“embalagem do produto” ou “sua aparéncia independente”.

Hoje também entendido como a aparéncia geral de estabelecimentos comerciais € 0
design ou configuragdo de produtos, o trade dress € reconhecido como uma forma singular
de diferenciacdo, estiliza¢do e apresentacdo de produtos e servigos ao publico consumidor,
sendo merecedor de protegdo especial.

Nos Estados Unidos, elegeu-se o sistema declarativo de direitos para a prote¢ao dos
bens de propriedade intelectual , o que significa dizer, que o direito de propriedade de um
agente sobre um determinado signo ou marca decorre puramente de seu efetivo uso, sendo
o registro perante o 6rgdo competente ato meramente declarativo daquele direito, uma
formalidade.

Nesse contexto, 0s signos ou marcas ndo registradas gozam de prote¢do andloga a
conferida as marcas registradas, que diferenciam-se apenas por exibirem o simbolo ®, que
indica o registro.

Cumpre observar, no entanto, que para que haja a protecdo dos elementos que
compde o trade dress, enquanto a “roupagem” de um produto ou servico, ou o “aspecto
geral” ostentado por um estabelecimento comercial, hd a necessidade imperativa de que
estes elementos apresentem originalidade, isto é, sejam inerentemente distintivos.

A distintividade inerente estd consubstanciada no carater inovador da aplicac@o dos
elementos que compde o trade dress, que deverdo ser comprovadamente absolutos e
pioneiros no mercado, de forma que sua utilizacdo por qualquer concorrente ird caracterizar
uma tentativa de desviar a clientela ja fidelizada, em flagrante ato de concorréncia desleal.

Assim, com a aprovagdo da Section 43(a) do U.S.A Act. 1946, mais conhecido
como Lanham Act, foi criado pelo Congresso norte-americano uma lei federal para a

protecdo das marcas nao registradas e do trade dress de produtos.
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A tese de protecdo ao trade dress foi levada aos tribunais norte-americanos no ano
de 1992, por ocasido do julgamento do caso Taco Cabana, Inc. vs. Two Pesos, Inc., que
chegou até a Suprema Corte dos Estados Unidos.

Taco Cabana Inc., uma cadeia de restaurantes mexicanos localizada no Texas,
ajuizou ac¢do contra Two Pesos Inc., concorrente sediada em Houston, com fundamento no
mencionado §43 (a) of the Lanham Act, sob alegacdo de violacdo de seu trade dress, uma
vez que foram reproduzidas todas as caracteristicas visuais de seu estabelecimento.

Conforme o relatério do Juiz White, da Suprema Corte, “Two pesos adopted a motif

. 394
very similar to Taco Cabana’s trade dress

, 0 que traduzido para o verndculo significa
dizer que a demandada havia de fato utilizado-se de caracteristicas particularmente
semelhantes ao conjunto-imagem da demandante.

Neste sentido, os jurados da referida Corte reconheceram a originalidade das lojas
Taco Cabana, baseando-se na andlise de aspectos objetivos de seu trade dress, a saber: se
este havia sido considerado em seu todo; se ndo apresentava caracteristicas comuns ou
genéricas; se possuia distintividade inerente; se havia adquirido distintividade pelo uso, se
havia desenvolvido significado préprio no mercado texano; e se a alegada infracdo seria
capaz de causar confusdo para os consumidores comuns quanto a origem dos produtos ou
servigos oferecidos pelos restaurantes.

A importancia deste precedente reside no fato de que foram estabelecidos
parametros objetivos para a afericdo da infracdo ao trade dress, além de ser reconhecida a
protecdo ao “‘establishment’s appearence”, ou no dizer de Tinoco Soares, “ao visual
interno e externo do produto®” por suas caracteristicas préprias e inovadoras.

Nao obstante, restou ainda consignado que a distintividade do trade dress também
poderia ser adquirida em fun¢do de seu uso continuo e prolongado no mercado, desde que
possibilitasse ao consumidor a imediata associacdo entre aquele conjunto de elementos a
origem ou procedéncia dos produtos ou servicos, dispensada sua originalidade. Tal
fendmeno € chamado pela doutrina de aquisi¢do de significado secundéario ou secondary

meaning.

3 WIPO — World Intellectual Property Organization — Magazine. July/August 2004.
4 Disponivel no sitio: www.supremecourtus.gov - Two Pesos, Inc vs. Taco Cabana, Inc. (91-971), 505 U.S.
763 (1992). Acesso em 11/11/2008.




13

Desde entdo, muitos outros casos foram julgados nas cortes norte-americanas, cada
qual tratando de tipos distintos de trade dress e infragdes nos mais diversos ramos de
atividade econdmica. Merece ainda destaque o caso Samara Brothers vs. Wall Mart6,
julgado pela Suprema Corte no ano de 200, dito “o primeiro precedente judicial em que se
reconheceu a aplicacdo do conceito de conjunto-imagem no ambito da indistria de
moda.’”

Note-se que no referido caso, a andlise da Suprema Corte acerca da protecdo dos
elementos constituintes do trade dress foi de sobremaneira detida, que fixou-se o
entendimento de que para a protecdo do design de produtos deveria ser comprovada sua
distintividade adquirida pelo uso, enquanto que para embalagens de produtos deveria
verificar-se enquanto requisito, a distintividade inerente, ou seja, sua capacidade intrinseca
de diferenciar-se das demais.

No mesmo sentido, destaque-se o caso Qualitex Co. vs Jacobson Products Co.
(precedente n. 514 U.S. 159, 162-163 da Suprema Corte), esclareceu que as cores
1soladamente, ndo poderiam ser registradas como marcas ou protegidas como trade dress,
exceto nos casos em que ficasse comprovado que as mesmas adquiriram através do uso um
significado secundério ou secondary meaning, tornando-se aos olhos do consumidor um
forte indicativo da origem daqueles produtos.

Ressalte-se que os casos supracitados sdo apenas exemplos da evolugcdo na
percepcdo dos tribunais norte-americanos acerca do conceito de trade dress e do tratamento
juridico que se deve dispensar a este no intuito de coibir a concorréncia desleal.

Tais decisOes serviram de norte para os tribunais brasileiros, que hd alguns anos
vem se deparando com conflitos envolvendo a imitagdo do conjunto-imagem, em sua
maioria acdes que dizem respeito a copia de embalagens de produtos, especialmente das
indudstrias farmacéuticas e de alimentos, e o layout de estabelecimentos comerciais, a

exemplo do caso paradigma americano.

> TINOCO SOARES, José Carlos. “Concorréncia Desleal Vs. Trade Dress ou Conjunto-Imagem”. Sdo Paulo:
Edicao Tinoco Soares, Sao Paulo, 2004.

6 Disponivel no sitio: www.supremecourtus.gov — Wal- Mart Stores, Inc. vs. Samara Brothers, Inc. (99-150),
529 U.S. (2000). Acesso em 11/11/2008.

7 Trecho do texto “O uso do conjunto-imagem na inddstria da moda”. Disponivel no sitio eletrdnico:
www.valoronline.com.br Acesso em 21/09/2008.
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Por fim, cumpre informar que os casos judiciais brasileiros envolvendo a infracdo

de trade dress ou conjunto-imagem serdo objeto do segundo capitulo do presente trabalho.

1.2 O que é trade dress ou conjunto-imagem?

Os estudiosos do tema, bem como o Poder Judiciario brasileiro encontraram no
verndculo a expressdo “conjunto-imagem’” em equivaléncia ao termo trade dress.

Podemos definir o trade dress ou conjunto-imagem como o conjunto de elementos
que integram a “identidade visual™® ou a aparéncia geral de produtos ou as caracteristicas
gerais dos estabelecimentos comerciais nos quais determinados servigos sao oferecidos.

Segundo defini¢do de Denis Allan Daniel, o trade dress ou conjunto-imagem
consiste:

“num conjunto de caracteristicas, que podem incluir, entre outras, uma cor
ou esquema de cores, forma, embalagem, configuracdo do produto, sinais,
frases, disposicdo, estilizacdo e tamanho de letras, graficos, desenhos,
emblemas, brasdes, texturas e enfeites ou ornamentos em geral, capazes de
identificar determinado produto e diferencid-lo dos demais™®

Em uma andlise objetiva, o “conjunto-imagem” nada mais € do que um conjunto de
caracteristicas atinentes a embalagem de produtos ou a configuracdo visual de
estabelecimentos comerciais, € consiste, por exemplo, na utilizacdo de uma determinada cor
ou um esquema de cores designativo do produto ou servigo oferecido, na forma especial da
embalagem do produto, na estilizagdo e tamanho das letras designativas da marca ou
denominag¢do do produto ou servico, grafismos, desenhos, emblemas, sinais, frases,
disposicdo dos elementos gerais, graficos, texturas, enfeites ou ornamentos em geral, e na
configuracdo externa do produto ou servico, dentre outros.

O emprego de tais caracteristicas cumpre-se a individualizagdo da aparéncia fisica
de um produto ou servico, permitindo sua imediata identificacio pelo consumidor,
distinguindo-o dos demais produtos e servicos semelhantes insertos no mesmo segmento de

mercado.

Neste mesmo sentido, José Carlos Tinoco Soares definiu o conjunto-imagem como:

8 PORTILHO, Deborah. Artigo: “Trade dress: identidade visual sob prote¢do da propriedade intelectual.”
Brasilia. Ultima Instdncia/BR. 12/08/2008.
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“...a imagem total do negécio; num sentido bem geral, é o look and feel,
€, o ver e o sentir do negécio; é o meio pelo qual o produto é apresentado
no mercado; € o identificador de origem; o termo ‘trade dress’ significa a
imagem total ou aparéncia geral de um produto ou servigo, incluindo, mas
ndo limitado a, desenho da embalagem, rétulos, recipientes, mostrudrios, a
caracteristica do produto ou a combinacdo de elementos ou figuras que
sd0 ou se tornam associadas exclusivamente com uma existéncia
particular que permitem funcionar como sendo um indicador de origem do
produto; o ‘trade dress’ compreende um unica selecdo de elementos que
imediatamente estabelecem que o produto se distancia dos outros, por isso
se torna inconfundivel.

‘Trade dress’ e/ou ‘Conjunto-Imagem’, para nés € a exteriorizacdo do
objeto, do produto ou sua embalagem, é a maneira peculiar pela qual se
apresenta e se torna conhecido. E pura e simplesmente a ‘vestimenta’,
e/ou o ‘uniforme’, isto é, um traco peculiar, uma roupagem ou a maneira
particular de alguma coisa se apresentar ao mercado consumidor ou diante
dos usudrios com habitualidade. Na generalidade da expressdo ‘alguma
coisa’ pode-se incluir mas, logicamente, ndo limitar As marcas figurativas
ou mistas; tridimensionais; a todos os objetos que foram ou ndo
suscetiveis de patentes, mas que se apresentam mediante uma forma de
exteriorizacdo caracteristica; a toda e qualquer forma de produto ou de sua
embalagem, desde que constituida de caracteristicas particulares; a toda e
qualquer decoracdo interna ou externa de estabelecimentos; a toda e
qualquer publicidade desde que elaborada e apresentada com
particularidades a torne conhecida como procedente de uma determinada
origem.

Por todos esses e muitos outros elementos e componentes, o ‘trade dress’
nada mais € do que aquilo que ja denominamos, desde hd muito, ou seja, o
O CONJUNTO-IMAGEM”."

1.3 Qual a importancia do trade dress e sua protecao?

E senso comum que o impulso da compra decorre, na grande maioria das vezes, de
um vinculo emocional que € estabelecido entre o consumidor e marca ou aparéncia visual
de um determinado produto ou servigco que lhe é oferecido.

Neste contexto, grandes empresas tem contratado especialistas em marketing para
desenvolver conjuntos inovadores que ressaltem suas marcas, sdo embalagens, rétulos
combinagdes de cores, layouts, esquemas de exposicao de produtos e servi¢os a venda, tudo
isto com o propoésito de chamar a atencdo dos consumidores e suscitar sentimentos de

diferentes naturezas, curiosidade, necessidade e desejo, como forma de atrai-los.

® DANIEL, Allan Denis. “Litigios envolvendo conjunto-imagem no Brasil”. 2006. Disponivel no sitio
eletrdnico www. daniel-advogados.com.br Acesso em 15/06/2008.

" TINOCO SOARES, José Carlos. “Concorréncia Desleal Vs. Trade Dress ou Conjunto-Imagem”. Séo
Paulo: Edicao Tinoco Soares, Sdo Paulo, 2004, p. 213.
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Do ponto de vista técnico o trade dress é um instrumento de divulgacdo da
identidade das empresas e seus produtos e servigos, assim constitui-se um importante ativo,
posto que estd diretamente relacionado a um nome ou marca, agregando valor a capacidade
de penetragdo mercadoldgica de seus titulares.

Observe-se que ao fendomeno de agregar diferentes fatores da producdo a servigo de
seus objetivos, di-se o nome de aviamento.Segundo artigo de Sebastido José Roque:

“ considera-se aviamento a capacidade de a empresa produzir lucros.
Esta € a defini¢do, mas toda defini¢do define; definir ndo € esclarecer. Para
produzir lucros, a empresa (uma inddstria por exemplo) deve-se munir de
uma série de instrumentos que a capacitem para tanto. (...) Para se
capacitar a producio de lucros, a empresa deve reunir muitos fatores,
dos quais vamos citar alguns: quadro de pessoal treinado para o exercicio
das funcgdes, clientela conquistada, processo de trabalho produtivos, bom

N

conceito junto a coletividade que atua, como bancos, fornecedores,
prestadores de servico, autoridades publicas, produtos de aceitaciao pelos
consumidores, maquinaria industrial moderna e produtiva, bom
suprimento de matérias-primas, direcdo experimentada e capaz, sistema de
distribuicdo eficaz e pouco oneroso. Somam-se ainda muitos outros
fatores.”"!

Por essa razdo € que se integram ao aviamento as criacOes estéticas de forte poder
atrativo, dentre estas o trade dress, posto que levam o consumidor a dar preferéncia aos
produtos e servigos correspondentes, potencializando a capacidade lucrativa das empresas
face a acirrada concorréncia.

Do ponto de vista do marketing e da comunicagdo, de acordo com Gilberto Strunk,
mestre em design pela Escola de Comunicacdo da UFRJ (Universidade Federal do Rio de
Janeiro) e autor do livro 'Como criar identidades visuais para marcas de sucesso', “a
identidade visual é o conjunto de elementos grdficos que irdo formalizar a personalidade
visual de um nome, idéia, produto ou servico ”.

Neste sentido, tendo em vista que o frade dress ou conjunto-imagem € justamente a
reunido dos elementos distintivos que promovem a exteriorizacio da ‘identidade visual’ de

produtos e servicos oferecidos por intimeras empresas no mercado, percebeu-se a

necessidade de protecdo de todos os elementos que o compde, englobando-se inclusive as

"' ROQUE, Sebastido José. “O aviamento é ponto crucial do moderno direito empresarial”. Disponivel no
sitio: www.mundojuridico.adv.br Aceso em 11/11/2008.
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marcas, como forma de resguardar a imagem e o alcance destas empresas e seus produtos
no espirito do publico consumidor.
Sobre a importancia da protecdo ao trade dress, a advogada colombiana Maria

Fernanda Espitia, traga algumas consideragdes:

“ Para uma empresa, € importante registrar o trade dress dos seus
principais produtos e servigos pois ao estender a protecdo a elementos
que, em muitos casos, sdo percebidos pelo consumidor de modo mais
evidente e préximo que a préopria marca em si, estd sendo usada uma

prevencdo contra uma forma de infracdo que consiste n apresentagcdo de

marcas diferentes com a utiliza¢do de um trade dress similar”."”

No entanto, insta ressaltar que o trade dress, como um todo, ndo € registravel no
Brasil, sendo possivel apenas proteger-se a alguns de seus elementos, nos limites da Lei
9.279/96, a Lei de Propriedade Industrial.

Assim, “conforme a cldssica justificativa do sistema de marcas, a protecdo juridica
tem por finalidade em primeiro lugar proteger o investimento do empresario; em segundo
lugar, garantir ao consumidor a capacidade de discernir o bom e o mau produto”. *

Nesse tocante, indiscutivel a importancia comercial do trade dress ou conjunto-
imagem, e inafastdvel a necessidade de sua protecdo, uma vez que sua utilizagdo indevida
pode vir a confundir o consumidor, fazendo com que este adquira ou contrate um
determinado produto ou servi¢o em detrimento de outro.

Desta forma, o jurista Denis Borges Barbosa entende que “o trade dress é em
principio matéria exclusiva de concorréncia desleal”*, sendo passivel de protecdo sempre

que observados alguns requisitos.

'2 ESPITIA, Maria Fernanda. Trade dress: uma brecha na protecio de direitos de Propriedade Industrial.
Revista Marcasur. 2008.

3 "One is to protect the public so that it may be confident that, in purchasing a product bearing a particular
trademark which it favorably knows, it will get the product which it asks for and wants to get. Secondly,
where the owner of a trade mark has spent energy, time, and money in presenting to the public the product, he
is protected in his investment from its misappropriation by pirates and cheats. This is the well-established rule
of law protecting both the public and the trademark owner" S. Rep. no. 1333, 79t 9th. Con., 2n 2nd. Sess.. 3
(1946).

" Trecho do texto frade dress. Disponivel no sitio eletronico: http:/denisbarbosa.addr.commarcas.htm
Acesso em: 17/10/2007
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1.4 Requisitos para a proteciao do trade dress

Para Philippe Bhering o trade dress esta relacionado “a roupagem do produto ou do
estabelecimento comercial, considerando-se sua originalidade, bem como suas
caracteristicas especificas e individuais”".

Assim, para fundamentacido do estudo sobre a prote¢do conferida ao trade dress ou
conjunto-imagem, faz-se necessdrio tracar um paralelo entre a protecdo que a Lei de
Propriedade Industrial (LPI), confere as marcas.

Conforme dispde o art. 122 da referida Lei, “sdo suscetiveis de registro como
marca os sinais distintivos visualmente perceptiveis, ndo compreendidos nas proibicoes
legais”.

No entanto, note-se que a protegcdo legal deste sinal distintivo se d4 mediante seu
registro como marca, que sO se efetivard mediante a presenca de certas caracteristicas.

Para o mestre Jodo da Gama Cerqueira16 € necessdrio que o sinal distintivo possua
“cunho distintivo, novidade, veracidade e cardter licito”. O cunho distintivo, apresenta-se
sob dois aspectos: (i) deve a marca ser caracteristica em si mesma, possuir cunho proprio;
(ii) distinguir-se das outras marcas ja empregadas.

Neste sentido, observe-se que o frade dress ou conjunto-imagem normalmente
desempenha funcdo semelhante a das marcas, na medida em que permite ao consumidor de
imediato, identificar qual o fabricante daquele determinado produto, ou prestador de
servigo, antes mesmo que suas marcas possas ser visualizadas.

Em consoante, no dizer de Ronaldo Veirano'’, “conjunto-imagem passivel de
protecdo é aquele capaz de imediatamente remeter o publico a origem do produto ou do
servigo, ndo precedendo da visualizagdo de outros elementos, principalmente a da marca.”

Logo, tendo em vista que muitas vezes, a percepcdo do trade dress de produtos ou
servicos € determinante a aquisi¢ao destes, que seus titulares deverdo satisfazer o requisito

da distintividade, para que possam pleitear sua protecao.

'S BHERING, Philippe. “O uso do trade dress na inddstria da moda”. Valor Econoémico. 18/07/2008.

1 GAMA CERQUEIRA, Jodo da, in Tratado da Propriedade Industrial.

17 VEIRANO, Ronaldo. COUTINHO, Mauricio Maleck. “A identidade visual protegida contra os
aventureiros” Revista de Propriedade e Etica. Edi¢do n. 4. Julho/Agosto de 2007.
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Note-se que nos Estados Unidos, a decisdo do ja mencionado caso Wal-Mart Stores,
Inc. v. Samara Brothers, Inc., 529 U.S. 205 (2000), da Suprema Corte, tratou de
desmembrar o requisito da distintividade como forma de aquisi¢do de protecdo. Segundo a
Corte, a distintividade do trade dress poderd lhe ser inerente ou adquirida pelo seu uso

continuo (aquisi¢do de secondary meaning), conforme depreende-se do trecho abaixo:

“in evaluating distinctiveness, courts have differentiated between marks
that are inherently distinctive — i.e., marks whose intrinsec nature serves to
identify their particular source — and marks that have acquired
distinctiveness trough secondary meaning — i.e, marks whose primary
significance, in the minds of the public, is to identify the product’s source
rather than the product it self”.

Isso implica dizer que havendo infracdo ao trade dress, os atributos do infrator
deveriao ser capazes de causar confusdo com o trade dress do reclamante quanto a origem e
titularidade do trade dress em discussio, de forma a induzir a erro os consumidores.

Por fim, cumpre destacar que a identificacdo ou associa¢io pelos consumidores de
um trade dress, € alcancada ao longo de muitos anos de sua exposi¢do e uso continuado no
mercado, através de inimeras promocgdes, antincios, campanhas de publicidade ou até pelo
volume das venda dos produtos ou servigos.

Passemos entdo a uma anélise individualizada do requisito da distintividade.

1.4.1 Distintividade Inerente (inherent distinctiveness)

O requisito da distintividade inerente surgiu na doutrina americana em funcio da
preocupacgdo dos tribunais em viabilizar a empresas de pequeno porte a proteciao do trade
dress de seus produtos e servigos, por acreditar que tais empresas nao poderiam dispor de
recursos financeiros para estabelecer um significado secunddrio perante os consumidores
no mercado.

Um ftrade dress ou conjunto-imagem inerentemente distintivo € aquele tao
incomum, criativo e inico que pode ser instantaneamente associado a origem dos produtos

e servigos que vincula.
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No Brasil, hd muito dificuldade em se reconhecer este tipo de distintividade posto
que implica uma andlise muito detalhada da concepcao do conjunto-imagem e do produto
ou servico per se.

Segundo Michele Shpetner18 “determining when a product design is ‘inherently
distinctive’ is one of the most difficult analytical issues of trade dress law”.

Nos Estados Unidos, o tema j4 incitou algumas divergéncia e as grandes discussoes
acerca da distintividade inerente do trade dress (inherent distinctiveness) se deram no
ambito das criagdes da industria da moda, especificamente na cidade de Nova York,
conhecida como “capital fashion” do mundo.

No caso da empresa Knitwaves', a corte do Segundo Circuito enfrentou questdo em
que deveria analisar a existéncia de distintividade inerente ao trade dress de uma linha de
roupas de malha desenhada em 1990, para criancas, com motivos ecoldgicos, remetendo as
estacdes do ano, mais precisamente ao outono.

Ocorre no entanto que em 1992, a empresa Lollytogs, também atuante no ramo da
moda, exibiu colecdo com motivos muito especificos, e extremamente semelhantes aquela
da Knitwaves.

Para a solucdo do conflito, a corte norte-americana afastou a andlise tradicional
acerca das caracteristicas do trade dress, afirmando que esta s seria aplicdvel aos casos de
imitacdo do “product’s packaging”. Desenvolveu assim um novo tipo de percep¢do acerca
da infracdo de “products desing” trade dress, especialmente em funcio dos direitos autorais
envolvidos.

Neste sentido, Christine Magdo®” tracou alguns comentarios acerca do novo método
de verificacdo da distintividade inerente criado pela corte, e o foco desta andlise:

“the court creataed a new test for product configuration that turns on to
the intent of the manufactures. The central question in this test is whether
the manufacturer ‘used’ or ‘intended to use’ the design to ‘identify the
source and distinguish his or her goods.”

'8 SHPETNER, Michele A. Determinig a Proper Test for Inherent Distinctiveness in Trade Dress. 8 Fordham
Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 947, 948.

' Knitwaves, Inc. vs. Lollytogs Ltd., 71 F.3d 996, 1002 (2". Circuit 1989).

 MAGDO, Christine. Protecting Works of Fashion from Design Piracy. Disponivel no sitio:
http://leda.law.harvard.edu/leda/data/36/MAGDOQO.html .Acesso em 24/08/2008.
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Esta decisdo, bem como sua nova 6tica ndo foram muito bem recepcionadas pela
doutrina americana, e até hoje o escopo da protecao conferida ao product’s design e as
criacdes da industria moda esbarram com dificuldades técnicas e conceituais.

No Brasil, por outro lado, a discussio a respeito da matéria ainda € incipiente, mas
Ja& se tem noticia de uma recente decisdo judicial, ainda ndo transitada em julgado,
reconhecendo a protecdo do conjunto-imagem de pecas de roupa consideradas
inerentemente distintivas.

Esse entendimento possibilita, mesmo de maneira transversa, uma protecao mais
ampla das criagdes decorrentes da industria da moda, nos casos em que estdo presentes as

caracteristicas necessarias.

1.4.2 Distintividade adquirida pelo uso (secondary meaning)

O jurista Denis Borges Barbosa ao abordar a questdo do secondary meaning no

sistema legal americano afirma que:

“No sistema americano (37 CFR 2.41), a significacdo secunddria é
apurada seja pela existéncia de um registro prévio de marca similar para
os mesmos produtos ou servigos, pelo fato de a marca — embora pouco
distintiva — estar em uso continuo e exclusivo por mais de cinco anos, ou
ainda por prova de que a marca adquiriu, de fato, uma significacio
secunddria, pelo tempo de uso, impacto publicitirio, ou pesquisa de
mercado.”!

De forma diversa do que se verifica no direito americano, no nosso ordenamento

juridico ndo héd qualquer previsao legal para o exame da aquisicdo de distintividade e do

significado secundario. A este respeito, recorremos 2 licdo de Tinoco Soares™:

“A aquisi¢do do sentido secunddrio € uma questdo de fato e uma grande
variedade de provas € rotineiramente considerada pelas Cortes de Justica
para alicercar as suas decisdes. Dentre elas podem ser citadas: os valores
¢ a natureza da publicidade em torno da marca em questio, o periodo de

tempo em que a marca foi colocada no mercado, a quantidade de
mercadorias vendidas e/ou se servicos prestados, o testemunho direto dos

21 BARBOSA, Denis Borges; PORTO, Patricia; PRADO, Elaine Ribeiro do. “Generificagdo e Marcas
Registradas”. 2006. Disponivel no sitio eletronico : http://denisbarbosa.addr.com/generifica.pdf. Acesso em:
17/10/2008.

22 SOARES, José Carlos Tinoco. “Concorréncia desleal vs. “Trade Dress e/ou “Conjunto-Imagem”. Sdo
Paulo: Ed. do Autor, 2004, p. 75.
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comerciantes, dos empregados e dos vendedores, etc., e notadamente, o
reconhecimento dessa evidéncia.”

< 1° o~ . 23 .,
E novamente recorremos a licdo de Denis Borges™, agora para socorrer a hipdtese

brasileira em que podera haver a aquisicao do secondary meaning:

“s6 poderd haver protecdo do trade dress através de registro de marcas
mediante a satisfacdo completa e intensa do requisito de distintividade
como secondary meaning. Tal é o fato de que o uso ou a divulgacdo de um
nome tenha sido de tal intensidade ou por tanto tempo que o publico tenha
se habituado a associar um simbolo a uma origem de produtos ou servicos,
mesmo em condigcdes que vedariam seu registro por falta de
distinguibilidade”.
Citamos como exemplo cldssico a garrafa da Coca Cola. Quem ndo é capaz de
identificar de imediato a origem dos refrigerantes comercializados nas garrafas deste

especifico formato?
m

n
(it

A associacdo imediata e involuntdria entre o formato da garrafa e a marca

Ceatots

E resultado de macicos investimentos da empresa The Coca-Cola Company em
publicidade, marketing e divulgacdo de sua marca e produtos, hd mais 50 anos no mercado
brasileiro.

Neste sentido, sobre a aplicacdo de arte e de grandes investimentos em diferenciais

estéticos no mundo negocial, Carlos Alberto Bittar** afirma que:

23 Trecho do texto trade dress. Disponivel no sitio eletrdnico: http://denisbarbosa.addr.commarcas.htm
Acesso em: 17/10/2008.

24 BITTAR, Carlos Alberto. BITTAR FILHO, Carlos Alberto. “Tutela dos direitos da personalidade e dos
direitos autorais nas atividades empresariais”. 2* ed., 212 p. Revista dos Tribunais, 2002, p. 156.
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“Um dos elementos mais importantes para o exercicio da atividade
empresarial é a criatividade do titular, seja quanto a capacidade de
introdu¢do de novos e competitivos bens (ou servi¢os) para o mercado,
seja quanto a arte de apresentar-se, ou a seus produtos, ao publico
consumidor.”

Vilido observar que no intuito de proteger suas “identidades” comerciais, algumas
empresas tém procurado registrar, como marcas tridimensionais, a configuracio visual de
determinados produtos distintivos, observadas as vedagdes do artigo 124 da Lei de
Propriedade Industrial.

Neste contexto, cabe destacar a decisdo da acdo ajuizada pelo titular dos direitos de
comercializagdo do Licor Cointreau, contra o fabricante dos licores Triplice, em que se
constata a percepcao e aceitacdo da idéia do secondary meaning como fator que confere

protecdo a um signo distintivo, aplicado analogicamente ao trade dress de produtos:

“Menos pelo seu frasco, embora bem assemelhado com o do licor
COINTREAU, e mais pelo seu conjunto, com pertinéncia a cores
da embalagem, dizeres, feitio e posicdo dos roétulos, ndo ha
divida de que o licor TRIPLICE, pela sua apresentaciio e
semelhanca, pode se confundir com o licor COINTREAU,
sobretudo ao longe e até mesmo ao ser comparado por adquirente
menos avisado. Urge que a Caves Neto Costa S.A.R.L. dé novo
visual ao seu licor TRIPLICE a ser exportado para o nosso pais e o
faca de forma a ndo ensejar qualquer confusdo no espirito do
consumidor ou adquirente do licor COINTREAU, que tem aqui sua
apresentacdo definida e ao abrigo do regular registro no INPL” %
(grifou-se).

1.4.3 Possibilidade confusao para os consumidores

Observados todos os requisitos até entdo expostos, um outro ponto de andlise para
que seja conferida protecdo a um trade dress, € a possibilidade de que sua imitagdo ou
reproducdo venha causar confusdo e divida no espirito do consumidor, especialmente
quanto ao produto ou servigo que se estd adquirindo, bem como sua origem e procedéncia.

Neste sentido, Simone de Freitas Vieira26, reflete:

» Apelagdo Civel n° 511/90. 3* Camara Civel. Tribunal de Justica do Estado do Rio de Janeiro.
% VIEIRA, Simone de Freitas. “A protecdo juridica do trade dress na Justica volta”. Disponivel no sitio
eletronico www.valoronline.com.br Acesso em 08/11/2008.
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“Felizmente, nossos tribunais t€m se manifestado no sentido nao sé
de coibir o plagio de conjunto-imagem passivel de protecdo e ao seu
aproveitamento ilicito por terceiros, mas também de afastar o risco
de confusdo ao consumidor™.

Percebe-se que todos os dispositivos legais em questdo, que amparam os direitos

marcdarios e correlatos dos titulares de conjuntos-imagem, t€ém também um evidente cunho

de protecdo ao consumidor, pois visam a evitar que este seja levado a enganos.

Tal prote¢do é amparada na legislacdo pétria no inciso II do art. 5°, da Constitui¢ao
Federal do Brasil e o inciso VI do art. 4° da Lei n° 8.078/90 (Cddigo de Defesa do
Consumidor), o qual prevé a coibi¢do e a repressdo eficientes da utilizacdo de marcas e

signos distintivos que possam causar prejuizos aos consumidores. Transcreve-se:

“Art. 4° - A Politica Nacional das Rela¢cdes de Consumo tem por objetivo o
atendimento das necessidade dos consumidores, o respeito a sua dignidade,
satide e seguranca, a protecdo de seus interesses econdmicos, a melhoria da
sua qualidade de vida, bem como a transparéncia e a harmonia das relagdes
de consumo, atendidos os seguintes principios:

(...)

VI - coibicao e repressiao eficientes de todos os abusos praticados no
mercado de consumo, inclusive a concorréncia desleal e a utilizacao
indevida de inventos e criacdes industriais, das marcas e nomes
comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuizos aos
consumidores.”

Percebe-se portanto, que nesta hipétese, a protecdo conferida ao titular do trade
dress supostamente reproduzido por um concorrente, se estende também ao consumidor,
conforme o entendimento esposado pelos tribunais.

A primeira decis@o aqui analisada foi proferida pela 4* Camara Civil do Tribunal de
Justica do Estado de Sdo Paulo, e diz respeito ao produto “FORT”, fabricado pela
BOMBRIL S.A. - IND. E COM., que imitava a embalagem do produto “AJAX”, mais
antigo no mercado, fabricado pela COLGATE PALMOLIVE LTDA. Deste acérdao (doc.),

retira-se o seguinte trecho, que parece talhado sob medida para a presente hipétese:

“Bem notado, outrossim, que para o consumidor médio, ndo afeito a
pormenores ou a tecnicalidades diferenciadoras dos detergentes, a confusdo
entre ambos é extremamente vidvel. Vale, a tal respeito, a observacdo de
que a dona-de-casa, ao percorrer as galerias dos supermercados hodiernos,
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geralmente o faz empunhando uma lista de itens a constituirem o objeto de
sua demanda e, premiada pelo tempo, ao menos nas cidades de movimento
mais trepidante, ndo se detém muito no exame de embalagens dos
produtos, o que facilita a incursao nos dominios do erro, a conta da
qual compra um pelo outro.”

A segunda decisdo em destaque foi proferida pela 7° Camara Civil do Tribunal de
Justica do Estado do Rio de Janeiro, na Apelagdao Civel n® 38038, também no sentido de

impedir imitacdo de embalagem:

“A possibilidade de confusdo deve ser espancada e apreciada pela
impressdo de conjunto fixada pela marca registrada. E preciso levar em
conta a atengdo do consumidor comum e o meio em que o produto €
adquirido, como ainda a sua natureza e circunstancia de sua circulacao.

A confusdo, em tais casos, resulta do conjunto do rétulo e aspecto geral do
produto, mas também da combinacdo de cores, a forma e analogia dos
desenhos e frascos.

No caso em tela, patente € a confusdo das cores nos rétulos e embalagens
do produto de ré-apelada “PINHO WHITE” para com o produto “PINHO
SOL” das apelantes, de modo que a Ré€ terd de fazer cessar o uso idéntico
das cores verde, amarelo e preto, com a disposicdo da marca registrada das
autoras.”

A terceira decisdo que trazemos a baila foi proferida pela 6* Camara Civel do

Tribunal de Justica do Estado do Rio de Janeiro na Apelacao Civel 638/88:

“Embalagem de medicamento cuja semelhanca com a de outro, de mesma
finalidade e exposto a venda hé longos anos, propicia confusao por parte do
consumidor. (...) Caracterizou-se de maneira incontestavel que a
similitude de embalagem para produtos de mesma finalidade
propiciava a confusdo por parte do consumidor e o desvio de clientela
que caracteriza até a concorréncia desleal. (...) O prejuizo causado pelo
uso da embalagem em questio se insere nos principios da reparacao
civil por ato ilicito em que o autor do dano responde ainda que por
simples culpa. No caso, essa culpa é evidente diante da ndo menos
evidente semelhanca das embalagens.”

A quarta decisdo acerca da presente matéria foi prolatada pela Quarta Camara de
Direito Privado do Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, em 15 de agosto de 2002,
na Apelacdo Civel 128.747-4/7-00, da qual transcreve-se parte da ementa e do respectivo

voto:

“(...) Propriedade Industrial — Concorréncia desleal — Copia da embalagem
e da forma da apresentacdo do produto da autora — Desvio de clientela —
Abstencdo do uso determinada — Indenizacdo devida — Sentenca mantida
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quanto a essas condenagdes — recurso parcialmente provido. (...) E de se
ver que, em sua apelacdo, o réu sequer se preocupou em impugnar o
reconhecimento pela MM Juiza sentenciante da concorréncia desleal, pela
copia da embalagem e a forma de apresentacdo do produto da autora,
acarretando desvio de clientela, em virtude do engano e inducao do
consumidor a erro, violando o direito de escolha deste ultimo. Em
sendo assim, configurada a concorréncia desleal, decorrente da
confusio dos produtos, de rigor a condenacao do ré na obrigacao de se
abster de utilizar a embalagem copiada daquela comercializada pela
autora, sob pena de pagamento de multa diaria, enquanto perdurar o
atraso no cumprimento do preceito cominatorio, e no pagamento de
indenizacio. (...) a modificacio da embalagem do produto pelo réu
noticiada pela autora em suas contra-razées, apés a prolacdo da r.
sentenca, nao exonera o ré do pagamento da indenizacao fixada.”

1.5 Formas de protecio ao trade dress

Ha de se considerar que a prote¢do a caracteres distintivos decorre também de
protecdo constitucional, expressa no artigo 5°, inciso XXIX da Carta Magna de 1988:

“XIX- a lei assegurard aos autores de inventos industriais privilégio
tempordrio para sua utilizacdo, bem como prote¢do as criagdes
industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas € a
outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do Pais.”

No entanto, repise-se que a prote¢do ao trade dress ou conjunto-imagem ¢é
considerada indefinida na legislacdo pétria, haja vista a inexisténcia de qualquer previsao
explicita de protecdo a este instituto na Lei de Propriedade Industrial, Lei n. 9.279/96, e nas
demais legislacdes atinentes a protecdo de direitos intelectuais.

Neste sentido, € possivel que os elementos isolados que compde o trade dress

estejam devidamente protegidos pelos institutos previstos em Lei

1.5.1 Via repressao a concorréncia desleal

Denis Borges Barbosa entende que o “frade dress é em principio matéria exclusiva

a . 27
de concorréncia desleal "’ .

*" Trecho do texto trade dress, disponivel no sitio eletronico: http://denisbarbosa.addr.commarcas.htm
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No Brasil, a protecdo juridica do trade dress situa-se no ambito da repressdo a
Concorréncia Desleal, e segundo Cecilia Manara28 “insurge-se contra a prdtica de
natureza comercial que venham a desviar clientela de outrem, notadamente pela
reproducdo ou imitagdo desautorizada de caracteristicas distintivas de produtos ou
servigos ou estabelecimentos comerciais”.

Entretanto, o conceito de concorréncia desleal € um tanto quanto eldstico e inexato.
A melhor definicdo de concorréncia desleal encontra-se expressa no artigo 10 bis (2) da
Convencao da Unido de Paris (CUP), Revisao de Estocolmo (1967), Tratado Internacional
do qual o Brasil € signatario, vigente em nosso ordenamento juridico por for¢a do Decreto
n° 75.572/75, que e estabelece que:

Artigo 10 bis

(1) Os paises da Unido obrigam-se a assegurar aos nacionais dos paises da
Unido prote¢ao efetiva contra a concorréncia desleal.
(2) Constitui ato de concorréncia desleal qualquer ato de concorréncia
contrdrio aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.
(3) Deverdo proibir-se particularmente:
1° Todos os atos suscetiveis de, por qualquer meio, estabelecer confusdo
com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial
de um concorrente;
2° As falsas alegacdes no exercicio do comércio, suscetiveis de
desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou
comercial de um concorrente;
3° As indicacdes ou alegagdes cuja utilizagdo no exercicio do comércio
seja suscetivel de induzir o ptiblico em erro, sobre a natureza, modo de
fabricacdo, caracteristicas, possibilidades de utilizagdo ou
quantidade das mercadorias.

Neste contexto, na tentativa de melhor especificar o escopo da protecdo oferecida
pela repressdo a concorréncia desleal, estudiosos como o mestre Jodo da Gama Cerqueira,
nosso maior tratadista em matéria de propriedade industrial, discorreu sobre hipdtese que

merece tratamento concorrencial:

"Sob a denominacdo genérica de concorréncia desleal, costumam os autores

reunir uma grande variedade de atos contrdrios as boas normas de concorréncia

% MANARA, Cecilia. “A protecio juridica do “Trade Dress” ou “Conjunto-Imagem”. Propriedade Intelectual
em Perspectiva. Edita Lumen Juris. Rio de Janeiro. 2008. p. 11.
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comercial, praticados, geralmente, em proveito do agente, a clientela de um ou
mais concorrentes, e suscetivel de lhes causar prejuizos".

(GAMA CERQUEIRA, Jo@o da, in Tratado da Propriedade Industrial)

.. 2 . . L. N
O jurista Celso Delmanto®’, também a respeito dos atos contrarios as boas normas
comerciais, enumerou as diversas condutas que refletem os atos desleais de comércio

praticados por concorrentes, sendo vejamos:

"(...) na desleal aplicacdo de golpes baixos, que sdo variadissimos, como fazer
reclame dos préprios artigos ou produtos, dizendo-os melhores que os do
concorrente (designando nominalmente ou de modo iniludivel); imitar o

aspecto _da fachada do vizinho estabelecimento do concorrente e os seus

processos de propaganda in loco, de modo a induzir a freguesia a um quid

pro_quo; usar os sinais niao registrados do concorrente (se registrados, o

crime serd outro); orientar para o seu préprio estabelecimento, mediante
aliciamento exercido por mandatirio postados junto ao estabelecimento do

concorrente, a clientela deste, etc.”

Desta forma, contextualize-se a infracdo ao trade dress ou conjunto-imagem alheio
como um ato de concorréncia desleal, consumado pela prética de se estabelecer confusao
entre produtos, servigos e estabelecimentos comerciais quanto a sua origem e procedéncia,
no intuito de atrair clientela alheia.

Note-se que em consondncia com a Convengdo de Paris, no tocante aos atos de
concorréncia desleal, o legislador pétrio fez prever no artigo 195 da Lei da Propriedade

Industrial, (Lei n. 9.279/96) proibi¢do a este tipo de conduta, destaque-se o inciso III:

Artigo 195: Comete crime de concorréncia desleal quem:
(...)
IIT — emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito préprio ou

alheio, clientela de outrem;

29 DELMANTO, Celso. “Crimes da Concorréncia Desleal”. Editora da Universidade de Sdo Paulo, 1975.
p.82.
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A respeito do dispositivo legal acima transcrito, védlido citar os comentdrios de
Tinoco Soares:

“Se, eventualmente, o concorrente pretender a imposi¢do dos seus
produtos no mercado ou a prestacdo dos seus servigos através do
aproveitamento do bem alheio, estard forcosamente agindo em
flagrante concorréncia desleal. Nao obstante ser um tanto quanto
dificil estabelecer os critérios que determinardo os atos que se
constituem em concorréncia desleal, porque a lei institui
genericamente como sendo o ‘emprego de meio fraudulento, para
desviar, em proveito proprio ou alheio, clientela de outrem’, cremos

que, em principio, a concorréncia desleal se caracteriza pelo

emprego de todo e qualquer meio fraudulento”.

De fato, os tribunais brasileiros tem encontrado dificuldade na verificacdo da
ocorréncia de crimes de concorréncia desleal no ambito das infragdes aos direitos de
propriedade intelectual, a exemplo do julgado no caso das empresas PELO MENOS
INTITUTO DE DEPILACAO e PELO ZERO ESTETICA E DEPILACAO LTDA. ME,
ambas concorrentes no mercado estético.

O caso em questdo trata da utilizacdo do know-how de ex-funciondrios da PELO
MENOS, que iniciaram a empresa PELO ZERO, idéntica prestadora de servicos de
depilagdo, desviando a clientela da primeira, conduta tipificada pelo supracitado artigo 195
da LPL

No entanto, foi entendimento do Desembargador Ronaldo Rocha Passos31, que
“para que se configure tal delito é necessdrio que se configure o_dolo em desviar a
clientela, seja pelo induzimento do consumidor a erro ou pelo aproveitamento da

propaganda parasitdria.”

Neste sentido, tendo em vista que em nosso ordenamento juridico a boa-fé dos
agentes € sempre presumida, como comprovar o dolo do desvio de clientela? Esta é dificil

tarefa dos titulares de trade dress, que tem seus direitos infringidos.

39 TINOCO SOARES, José Carlos. “Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos”. Sdo Paulo. Revista dos
Tribunais, 1997. P. 295-296.

3! Pelo Menos Instituto de Depilagdo Ltda. vs. Pelo Zero Estética e Depilagio Ltda. ME. Embargos
Infringentes n. 2006.005.00342, em sede de Apelacdo. Tribunal de Justica do Estado do Rio de Janeiro. 3*
Céamara Civel. Des. Relator Ronaldo Rocha Passos.
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De toda forma, a andlise e o reconhecimento pela doutrina das teses da concorréncia
e aproveitamento parasitdrios busca ilustrar a percep¢do dos estudiosos acerca da indole

dos agentes concorrenciais quando da utiliza¢do de elementos comuns em seus negocios.

1.5.2 Concorréncia Parasitaria e Aproveitamento Parasitario

O “parasitismo” € uma caracteristica inerente as condutas de concorréncia desleal.
Muitos doutrinadores afirmam que a concorréncia parasitiria € espécie do género
concorréncia desleal, sendo o aproveitamento parasitirio uma espécie do género

enriquecimento ilicito.

Para que sejam aplicados os mecanismos de repressdao a concorréncia desleal ndo é
necessario que os agentes atuem em segmentos idénticos de mercado, ndo se pressupde a
competicdo direta. Serdo objeto de andlise quaisquer situacdoes em que haja a possibilidade
de prejuizo ao negdcio da pessoa ou da empresa, ainda que ndo haja desvio de clientela.

" L 532
Segundo José de Oliveira Ascensdao™:
“Ocorre concorréncia parasitiria quando uma empresa, que
concorre nos mesmos setores de mercado que outra empresa, langa
produtos confusivamente analogos, utiliza idénticas técnicas de
comercializagdo e assim percorre assim as vias abertas pela

iniciativa da primeira empresa, de forma a confundir o publico
quanto a origem dos produtos”.

Nesse sentido, na concorréncia parasitaria o que € ocorre € a utilizagdo indevida do
fundo de comércio, das inovacdes tecnoldgicas, artisticas e comerciais do concorrente, a
propiciar ao infrator a potencializacdo de seus lucros, afetando diretamente as vendas do
concorrente pioneiro.

Ascensdo afirma ainda que “é na exploracdo do processo inovativo ou da dindmica

empresarial alheia que reside a concorréncia parasitdria”, e complementa que:

“ndo estdo excluidas da concorréncia desleal por parasitismo outras

situacdoes particularmente qualificadas de colagem a linha
empresarial alheia, mesmo que ndo revistam todas aquelas

32 ASCENSAO. José de Oliveira. “Concorréncia Desleal”.Lisboa: Almedina, 2002, p 444.
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caracteristicas que possam ser consideradas também concorréncia
parasitéria.”33

7z

O aproveitamento parasitdrio, por sua vez, é caracterizado pela conduta de um
agente comercial ou industrial que procura tirar proveito da criagdo de obra artistica,
literdria ou intelectual de terceiros, ou do prestigio adquirido pelos produtos ou servigos de
outro agente, muito embora ndo haja qualquer afinidade entre as atividades destas
empresas, configurada assim uma relagdo de nio concorréncia.

Resumidamente, podemos dizer que a diferenca essencial entre os institutos da
concorréncia parasitdria e do aproveitamento parasitirio ¢ que na primeira existe o desvio
de clientela, ja que os envolvidos sdo concorrentes, enquanto que no segundo ha apenas
tentativa de extrair-se beneficio do investimento e criacdo alheia, ja afamada em segmento
de mercado distinto.

Insere-se abaixo alguns exemplos, meramente ilustrativos, de produtos famosos no

mercado que tiveram seus trade dress reproduzidos:

1.5.3 Via cominatoria com outros ramos do direito

Muitos signos distintivos poderiam ser apropridveis através do registro marcario,
ndo fosse o fato de o Direito reservar para eles outra modalidade de protecdao. Ao trade
dress, no entanto, ndo lhe € atribuido qualquer tipo de protecdo especifica, tendo em vista
auséncia da previsao deste instituto no ordenamento juridico vigente.

Desta forma, mediante a observancia dos elementos que compde o trade dress, a
este serd atribuida toda forma de protecdo pertinente aos bens de propriedade intelectual,

em seu sentido amplo.

3 ASCENSAO. José de Oliveira. “Concorréncia Desleal”. Lisboa: Almedina, 2002, p 446-447.
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Assim importante tracar algumas consideragdes acerca da conciliacdo dos tipos de

protecdo da forma de produtos ou trade dress, que poderd ocorrer via direito marcdrio, via

desenho industrial, até em alguns casos via direito autoral.

No direito marcdrio, em consoante com o requisito da distintividade, o inciso XXI

do artigo 124, da LPI veda o registro de marcas tridimensionais para as formas necessdrias,

comuns ou vulgares de produtos ou de acondicionamentos, mas também a forma que nao

possa ser dissociada de efeito técnico, privilegiando a originalidade do trade dress passivel

de protecgdo.

Neste sentido, segundo Denis Borges Barbosa®*:

“Se ndo ha notoriedade do vinculo entre a forma do produto e sua origem, o
registro ndo pode criar tal vinculo, sem afrontar a regra da temporariedade
da protecdo das patentes e desenhos. (...) Para fazer-se uma interpretacao de
acordo com a Carta do Art. 124, XXI do CPI/96, o INPI s6 registrard forma
do produto quando e se tal forma estiver notoriamente ligada a sua
origem.”

Quanto a proibi¢do referente ao efeito técnico, insta salientar que a lei prevé que as

marcas devem se um elemento de distingdo, e ndo de funcionalidade.

Segundo o jurista, a Suprema Corte Americana pronunciou-se quanto a questao por

ocasido do julgamento do caso Qualitex, 54 U.S. at 170:

"[i]n general terms, a product feature is functional, and cannot serve as a
trademark, if it is essential to the use or purpose of the article or if it affects
the cost or quality of the article (...) It is the province of patent law, not
trademark law, to encourage invention by granting inventors a monopoly
over new product designs or functions for a limited time, after which
competitors are free to use the innovation."

A decisao em destaque admite a prote¢do a forma caracteristica do objeto, levado

em consideracdo seu eventual cardter fantasioso, e ao de seu recipiente ou embalagem,

muito embora o registro administrativo do produto, as patentes de modelo industrial, os

eventuais direitos autorais sobre a forma pléstica e as regras contra a concorréncia desleal ja

seriam capazes de oferecer suficiente protecao para forma de tal natureza.

. . . 35
Assim, ainda nas palavras Denis Borges™:

3* BARBOSA, Denis Borges; PORTO, Patricia; PRADO, Elaine Ribeiro do. “Generifica¢do e Marcas
Registradas”. 2006. Disponivel no sitio eletrdnico : http://denisbarbosa.addr.com/generifica.pdf. Acesso em:

17/10/2008.
35 Ibidem 34.
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“A constru¢do a contrario senso parece descabida e frrita ao sistema da
Propriedade Industrial como um todo. Mas nada impede que se utilize a
imagem do formato ou elementos da embalagem numa marca, sendo certo
que, sé estes, sem outro cunho caracteristico, ndo sio dignos de protecao.

E de ter-se em exata nogio o que é marca e o que é forma expressiva de um
produto. Explica-se: a funcdo da marca ndo € a de conformar objeto
material que se anuncia, mesmo se a forma do produto ou a sua embalagem
possam ser elementos uteis no merchandising e na identificacao.

Assim € que uma coisa € a marca, e outra o formato do préprio artigo ou
sua embalagem: a marca designa, através de signo de natureza simbdlica (o
significante é independente do significado; “Ledo” designa um tipo de
mate, e ndo o felino); o formato ou embalagem ‘presentifica’ ou identifica
0 objeto material, funcionando ao identificar como um signo de natureza
indicial (o significante é parte do significado; a fumaca indica o fogo).”

Quanto a possibilidade de protecio concomitante de um frade dess através dos
registros independentes como marca e de desenho industrial, esbarramos em uma limitagao
de cardter constitucional, uma vez que a prote¢do concedida ao objeto do desenho serd
tempordria, enquanto a das marcas, se observadas as condi¢cdes impostas pela lei, pode ser
eterna. H4 portanto, uma incompatibilidade entre ambos os institutos, razdo pela qual é
inoperdvel sua combinacdo quando se referem a um mesmo objeto, em funcdo até da
proibicdo do artigo 124, inciso XXI.

No que diz respeito a protecdo cominatério com os direitos autorais, releva citar
caso recentemente resolvido mediante acordo extrajudicial, no qual verificou-se que o site
de cosméticos e perfumes SACK'S (www.sacks.com.br) percebeu que diversos
concorrentes seus estavam reproduzindo integralmente as fotografias e as resenhas
elaboradas sobre seus produtos, cujos direitos autorais lhe haviam sido cedidos pelos
respectivos fotografos e consultores de fragrincias contratados para desenvolverem um ama
atmosfera de incentivo a0 consumo.

Neste sentido, o aspecto geral e forma de apresentacdo do site da referida empresa
foi indevidamente reproduzida, em flagrante ato de concorréncia desleal (e violacdo aos

direitos autorais mencionados), conforma demonstram as ilustracdes abaixo:

Foto no site da SACK's Foto no site do concorrente

cachare
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Resenha original: Resenha copiada:

"Para a mulher moderna,
“Floral frutal, doce o suficiente bonita, que gosta de
para se saborear. Suas notas novidades e de celebrar o

combinam tangerina, cereja
preta, jasmim de quatro pétalas
da Indonésia, lirio-do-vale,
almiscar branco e ambar cinza.
Para a mulher moderna, bonita,
que gosta de novidades e de
celebrar o humor.”

humor."

1.6 Problematizacao: Incompatibilidade do trade dress no sistema legal brasileiro

Conforme explicitado no subtitulo anterior, em nosso ordenamento juridico estd
prevista apenas a protecdo de alguns dos elementos que compde a “aparéncia visual”, ndo
se reconhece a protecdo exclusiva do trade dress ou conjunto-imagem com todos seus
elementos caracteristicos.

Levando-se em consideracdo que tal instituto tem origem no direito norte-
americano, no qual se opera o sistema declarativo de direitos, ndo faz-se necessario o
registro para a efetiva protecdo do direito dos titulares de trade dress, basta apenas a
comprovacao de seu uso e a satisfacdo dos requisitos de distintividade.

Assim, fécil € explicar a incompatibilidade entre o reconhecimento do direito a
protecdo do conjunto-imagem, se observado que nosso ordenamento juridico € atributivo de
direitos, o que implica dizer que o direito € outorgado aquele que efetua o registro perante o
6rgdo competente, e ndo a quem somente utiliza o bem a ser tutelado.

Neste contexto, a inclusido de previsdo expressa que atribua protecao ao trade dress
na legislacdo especifica brasileira ¢ medida de extrema importancia e urgéncia, de modo até
a auxiliar os tribunais pétrios no tratamento as infragdes do conjunto-imagem.

Sobre a solucdo imediata par tal questdo, Denis Allan Daniel teceu os seguintes
comentdrios e ofereceu sua sugestao:

13

A protecio do conjunto-imagem no Brasil é normalmente
considerada uma drea nebulosa, principalmente pelo fato de ndo
haver qualquer referéncia expressa e direta a tal prote¢do na Lei da
Propriedade Industrial — LPI (Lei n. 9.279/96) brasileira. Se o
proprio conjunto-imagem ndo estiver registrado como marca € o
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mesmo for imitado, a resposta legal mais adequada serd a propositura
~ A 36
de uma a¢do fundamentada em concorréncia desleal.”

Ante tal impasse a solug¢do provisoria que as empresas e industrias tem adotado,
além da propositura de acdes de defesa consubstanciadas na repressdo a concorréncia
desleal, as mesmas tem buscado a protecdo dos caracteres e elementos isolados desses
conjuntos.

Nesse tocante, é imperioso que antes mesmo da exposi¢cdo de um novo trade dress
no mercado, os elementos registraveis de acordo com a legislagdo vigente ja se encontrem
devidamente protegidos.

Por outro lado, a via contratual também pode ser um caminho interessante quando
as opgoes de registro desses elementos jd tenha se esgotado ou sejam insuficientes a
protecio efetiva do trade dress. E bastante comum nos contratos de franquia, por exemplo,
que a transferéncia de know-how esteja condicionada a cldusulas de ndo-concorréncia,
como forma de coibir a posteriori a utilizacdo indevida dos elementos caracteristicos de

determinados produtos ou servigos.

3¢ DANIEL, Allan Denis. “Litigios envolvendo conjunto-imagem no Brasil”. 2006. Disponivel no sitio
eletrénico www. daniel-advogados.com.br Acesso em 15/06/2008.
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CAPITULO 2

Conflitos envolvendo o trade dress ou conjunto-imagem nos tribunais brasileiros

Ha alguns anos os conflitos atinentes a imitacdo do frade dress ou conjunto-imagem
chegaram aos tribunais brasileiros. As agdes existentes tratam da cépia de embalagens de
produtos envolvendo ramos especificos da indudstria, e de reproducdo do layout de
estabelecimentos comerciais, como no caso paradigma americano.

Apesar da inexisténcia de um posicionamento jurisprudencial uniforme a respeito da
matéria, que ainda carece de andlise por parte do Superior Tribunal de Justica (STJ), é
importante catalogar o universo das decisdes jd existentes em nosso pais, € que

reconhecem a protec@o do trade dress nas situagdes abordadas pelos casos concretos.

2.1 Casos da Indastria Farmacéutica

As disputas no ambito da indudstria farmacéutica estdo pautadas na concorréncia
acirrada entre as empresas multinacionais e as empresas nacionais, que estdo cada vez mais
conquistando enormes fatias do mercado através da producdo e comercializacdo de
medicamentos genéricos.

Por oferecerem medicamentos a um custo inferior, as indudstrias de genéricos
alcancaram um crescimento impressionante nos Gltimo anos no pais. Ocorre no entanto, que
parte deste crescimento estd consubstanciado na utilizacdo de rétulos e embalagens com
aspecto visual idéntico ao de medicamentos ja afamados no mercado.

Tal conjuntura € resultado da auséncia de preocupacdo da inddstria farmacéutica em
proteger a embalagens de seus produtos. Segundo Cecilia Manara®’:

“normalmente o que se efetiva € o registro da marca do medicamento
perante o INPI em sua apresentacdo nominativa (ou seja, somente o
nome do produto sem qualquer estilizacdo), inexistindo especial
atencdo no sentido de se proteger os demais elementos do trade
dress”.

Importante ressaltar que em muitos casos os elementos que compde estas

embalagens, apesar de ndo serem tecnicamente registraveis (como o caso das cores, por
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forca do artigo 124, inciso VIII), possuem relevancia comercial, pois conferem aos
produtos dos laboratdrios farmacéuticos um “ar de familia” muito peculiar, atinente a toda
linha de medicamentos por estes produzida, hipétese em que merecerdo a protecdo do trade
dress viarepressdo a concorréncia desleal.

Merecem relevo alguns casos judiciais que envolvem a violagdo do conjunto-
imagem de empresas multinacionais, conforme os exemplos extraidos de artigo de autoria

de Denis Allan Daniel*®:

“As empresas Procter & Gamble, Boehringer Ingelheim e Bayer S/A
moveram acdes distintas contra a EMS S/A pela violagdo do
conjunto-imagem dos produtos Xarope 44E Vick, Buscopan
Composto e Aspirina, respectivamente. Em todos os casos, as autoras
ingressaram com uma acdo judicial ordindria contra a EMS,
requerendo a antecipacdo dos efeitos da tutela de mérito. Todas as
liminares foram concedidas, porque o juizo entendeu que existiam
"provas inequivocas" da violagdo dos direitos das autoras. Os casos
ainda estdo pendentes de decisao final da Justica.”

Trazemos, portanto, a titulo de ilustra¢do, os medicamentos envolvidos nas disputas

supracitadas:

butilbrometo de
Buscopan escopolamina +
COMpPOosto @ﬁa sodica _ASPIRINA :
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Releva notar que a semelhanga entre o trade dress dos produtos em destaque € tdo
grande que estes podem ser facilmente confundidos nas prateleiras das farmdcias, até

mesmo pelos consumidores mais atentos.

7 MANARA, Cecilia. “A protecio juridica do “Trade Dress” ou “Conjunto-Imagem”. Propriedade

Intelectual em Perspectiva. Edita Lumen Juris. Rio de Janeiro. 2008. p. 11.
3 DANIEL, Allan Denis. “Litigios envolvendo conjunto-imagem no Brasil”. 2006. Disponivel no sitio
eletronico www. daniel-advogados.com.br Acesso em 15/06/2008.
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Em todos os trés casos as autoras ingressaram com agdes ordindrias para obrigar
que a empresa EMS cessasse a utilizacdo dos conjuntos-imagem reproduzidos acima.Os
referidos casos ainda se encontram pendentes de decisdo final.

Por oportuno, vale observar que para a prote¢cdo ndo sé dos titulares dos “trade
dresses” supostamente infringidos, mas também para garantir a saide e os direitos dos
consumidores, o Ministério Publico foi acionado, e conforme noticia publicada em 31 de
outubro de 2008, no jornal eletronico Relatério Reservado”, 0 Ministério Publico vai
promover inquérito para apurar a conduta anti-competitiva e desleal adota pela empresa

EMS S/A., ré em todos os casos acima.

2.2 Caso Spoleto Franchising Ltda. e Gepeto Pizzaria Ltda. Me vs Gpptto
Comércio Ltda.

O presente caso trata de demanda ajuizada por Spoleto Franchising Ltda. e Gepeto
Pizzaria Ltda. Me, em face de Gptto Comércio Ltda., em razdo da violagdo ao trade dress
do referido estabelecimento comercial.

Alegou em sintese a empresa Spoleto que foi pioneira no desenvolvimento de um
método especifico e inovador em seu segmento mercadoldgico, oferecendo aos
consumidores no estilo "fast food" de massas italianas, pratos preparados ao seu gosto,
utilizando-se de diversas combinagdes de elementos caracteristicos que ensejariam a
protecdo de seu trade dress.

No tocante ao entendimento doutrindrio da protecdo ao trade dress, recorremos ao

dizer de Deborah Portilho que afirma:

39 FERNANDEZ, Claudio. “Laboratério EMS vira alvo de dentincias da concorréncia”. Relatorio reservado.
Rio de Janeiro. 31/10/2008.
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“se a identidade visual for distintiva, ela pode contar com a prote¢do
do Instituto da Repressdo a Concorréncia Desleal e/ou do direito
marcario, de modo a impedir que terceiros ndo autorizados adotem
identidades visuais iguais ou semelhantes para seus produtos e
servigos.”

Desta forma, enquadrados os atos da empresa demandada no campo da concorréncia
desleal, na medida em que o conjunto dos elementos que integram seus estabelecimentos
aproximam-se sobremaneira daqueles presentes nos estabelecimentos da Spoleto e, ainda, o
nome pelo qual seus produtos, servigos e estabelecimentos sdo designados reproduz a
marca "GEPETTQO", o elemento caracteristico de nome comercial da Spoleto, devidamente
arquivado perante o 6rgao competente.

Acerca do caso concreto, vdlido ressaltar a mintcia do laudo pericial, cujos

transcrevem-se abaixo.pelo

“Em ambos os casos, o cliente interage com cozinheiro na hora do preparo
de seu prato, dizendo ao cozinheiro, qual a massa, molho e ingredientes
serdo utilizados na confec¢do do mesmo. 5) Existe o vidro em ambos
estabelecimentos. E esse mesmo vidro separa os clientes do
cozinheiro, mas permite a comunicacio entre clientes e cozinheiro.
(...) 6) Sim, ha semelhanca entre os dois estabelecimentos, no que se
refere ao 'modus operandi'. (...) A disposicao da geladeira e balcoes
sdo parecidas em ambos os estabelecimentos. A localizacao dos fogoes
que ficam na frente dos clientes, também, sido bastantes similares na
RE e na primeira AUTORA,e pelo que pude constatar, ndo siao
encontrados em outros estabelecimentos nos Shoppings. Sendo,
portanto, um diferencial da primeira AUTORA e reproduzido pela RE.
13) Sim, confirmo que a RE utiliza em seus estabelecimentos utensilios,
tais como panelas, conchas, pratos, canudos de molho, recipientes com 0s
ingredientes, em cores e/ou formatos semelhantes aos que a primeira
AUTORA utiliza em seus estabelecimentos. Esses utensilios
encontrados nos restaurantes da primeira AUTORA sdao um
diferencial com relacdo aos utensilios adotados nos demais
restaurantes de 'fast food' de culinaria italiana. (...)

Quando da andlise de um estabelecimento comercial deve-se levar em
consideracdo do seu aspecto de conjunto, ou seja, todos os elementos que
o compdem juntos. Alguns elementos que compdem o estabelecimento
comercial, isoladamente, podem até ndo parecer similar, mas, no geral, no
conjunto, sdo muito parecidos. E possivel aferir do guia que ambos os
restaurantes trabalham com o mesmo tipo de comida, e que seu diferencial
com relagc@o aos demais restaurantes € bastante similar nos restaurantes da
primeira AUTORA e da RE, ou seja, o cliente monta sua massa
interagindo com o cozinheiro.
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H4 uma concorréncia bastante acirrada entre os estabelecimentos da
primeira AUTORA e da RE, ji que ambos atuam no mesmo segmento de
mercado e possuem caracteristicas de suas estruturas interna e externa, no
conjunto, bastante semelhantes, o que pode gerar desvio de cliente. Trata-
se, portanto, de concorréncia desleal. 9) A semelhanca pode fazer com que
os clientes se confundam, o que acarretaria um desvio de clientela. 10) A
disposi¢do do balcdo, a marcacdo de comanda, localizacdo do caixa, a
visualizacdo de alguns produtos, podem ser amplamente utilizados por
diversos restaurantes dos shoppings. Entretanto, todos esses elementos
combinados, com a interatividade no preparo da comida do cliente com o
cozinheiro, consistem em um diferencial, adotado pelos restaurantes da

primeira AUTORA e reproduzidos pela RE. Assim sendo, e em havendo

todas as questdes sido respondidas, coloca-se esse Perito a disposi¢dao do

Juizo para quaisquer esclarecimentos”.*’

Foi com base neste laudo que o juiz Adalberto de Oliveira Melo, condenou a
empresa Gpptto Comércio Ltda. a cessar definitivamente as préticas de violagdo de marca
registrada “GEPETO” e de atos de concorréncia desleal, determinando assim a absten¢do
de utilizacdo de qualquer marca similar a marca "GEPETTO" ou qualquer configuracido ou
estruturagdo similar a aparéncia dos estabelecimentos das autoras.

Irresignada a empresa Gpptto. Interpds o Recurso Especial n. 956.411, que ainda
pende de julgamento perante o STJ.

Cumpre observar que é de fundamental importdncia para a pacificacdo do
entendimento acerca da infracdo do trade dress que os tribunais superiores se manifestem

acerca do tema.

2.3 Caso MR. CAT x MR. FOOT

No referido caso, a empresa Calypso Bay, titular da marca “MR.CAT” ajuizou acio
com fundamento na repressdo a concorréncia desleal em face de Calcados Pina Ltda. e

VIPI Modas Ltda., por conta da reproducio indevida de seu trade dress.

Mg. CAT k

MEN, WOMEN & KIDS A Aaked WAL A

0 Processo n. 001.2002.030612-2. 18a. Vara Civel da Capital — PE. p. 422- 428.
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A empresa CALYPSO BAY, pretendendo atuar no ramo varejista da venda de
calcados e outros artigos de vestudrio, contratou a arquiteta Ofélia Autran Dourado para

execucgdo do projeto de arquitetura para o design interior de suas lojas.

Assim, mediante a originalidade deste projeto, no tocante a aparéncia interior
e exterior das lojas, e o cardter inovador com que promoveu a apresentacdo de seus
produtos no mercado, através da marca “MR.CAT”, que a referida empresa ganhou fama e

prestigio no seu ramo de atividade, tornando-se referéncia para os consumidores.

Neste sentido, a fachada, a configuracdo do interior das lojas, a decoracdo, as
embalagens, além do préprio produto, sdo elementos que compde o trade dress ou
conjunto-imagem das lojas MR.CAT, sendo este capaz de diferencid-la das demais

concorrentes.
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Na licdo de Tinoco Soares‘”, “o trade dress ¢é o trabalho do intelecto, facilmente
demonstrado pelo toque peculiar que acrescenta a configuragdo externa do
estabelecimento.”

No entanto, em funcdo da falta de protecdo especifica ao trade dress ou as
caracteristicas gerais do negdcio, a empresa teve sua identidade comercial reproduzida
pelas empresas Calgados Pina Ltda. e VIPI Modas Ltda., conforme demonstram as fotos

abaixo:

prie s d oS sl hf FF' -
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Diante das semelhancgas entre o aspecto interno e externo ostentado pelas lojas em
conflito, é possivel induzir o consumidor a erro quanto a uma suposta origem comum dos
produtos, embora se tratem de empresas concorrentes no mercado. Tal panorama, € por
definicdo, uma hipétese de desvio de clientela, razdo pela qual merece ser analisado

enquanto ato de concorréncia desleal.

*I SOARES, José Carlos Tinoco. “Trade dress e/ou conjunto imagem”, Revista da ABPI, Mar/Abril 1995.
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Neste sentido, no entendimento do jurista Jodo da Gama Cerqueira*:

“ Outra forma de concorréncia condendvel é a que procura provocar
confusdo entre dois estabelecimentos por meio da semelhanca de sua
disposicdo externa (fachadas, vitrinas, etc.), desde que esses elementos
sejam suficientemente caracteristicos e aptos para distinguir o
estabelecimento (...) Tratando-se de sinais ndo registrados, é condig¢do
essencial a acdo baseada em concorréncia desleal que esses sinais, além de
reunirem os requisitos intrinsecos que os tornem distintivos e suscetiveis de
constituir marca, estejam, em uso prolongado, de modo a se tornarem
conhecidos como marcas dos produtos concorrentes. Aplica-se 0o mesmo
principio quando se trata de imitacdo ou reproducdo do aspecto
caracteristico dos produtos ou a forma de sua apresentagdo (embalagens,
envoltdrios, recipientes, etc.), quando ndo sejam vulgares ou pertencentes
ao dominio publico.”

Ha de observar que no caso em tela a possibilidade de confus@o nédo estd somente na
semelhanca do projeto arquitetonico das lojas, releva salientar que a possibilidade de
confusdo também se manifesta face o layout grafico visual das marcas “MR.FOOT” e

“MR. CAT”.

MH“.‘CA'I" _E:._

—
MEN, WOMEN & KIDS V| '";,.:"._JHJ.-‘

Assim, a referida acdo foi ajuizada para que as empresas Calcados Pina Ltda. e
VIPI Modas Ltda. cessassem a utilizagdo do design interior das lojas MR. CAT, bem como
o uso de quaisquer elementos caracteristicos das mesmas, além do pagamento de
indenizagdo por perdas e danos, causados pelo potencial desvio de clientela.

O conflito acima descrito deu origem ao processo n. 9701199731, que tramitou
perante o juizo da 4* Vara Civel de Goidnia — GO, que mediante a andlise dos fatos
narrados acima, entendeu que houve a apropriacao indevida do trade dress das lojas MR.
CAT, aplicdveis portanto os dispositivos atinentes a repressdo da concorréncia desleal, nos
termos do trecho da sentenga abaixo colacionado:

“ O punctum saliens da questdo gira em torno do fato das rés estarem
fabricando e comercializando pecas de vestudrio e calcados sob marca

2 GAMA CERQUEIRA, Jodo da. “Tratado da Propriedade Industrial”, Vol.Il, Tomo II, Parte III, Revista
Forense. 1956. p. 377-378.
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similar as que a autora fabrica e vende, sem sua autorizacdo, além de
conferir aos seus estabelecimentos aparéncia interna e externa muito
semelhante a criada pela autora, além de adotar como marca expressdo que
¢ bem parecida com a marca da autora MR. CAT, gerando confusdo nos
consumidores, situacdo que configura concorréncia desleal e desvio de
clientela.

(...)

Evidente que uma vez imitada uma marca, obviamente gerard confusio
sobre qual se estd contraindo, induzindo o consumidor a adquirir uma
mercadoria pensando ser outra em tipica atitude de concorréncia desleal.
Neste tdpico, esclareceu o experto que ‘a loja mister que estiver mais
proxima do cliente ¢ a loja que vai vender, porque os produtos sdo muito
parecidos. Ao entrar numa dessas lojas o cliente somente saberd em qual
delas estd, se prestar bastante atencdo, verd que os vendedores das lojas
MR.CAT usam aventais azuis. Ou se observarem atentamente o nome das

. ~ . 43
lojas em suas fachadas, que sdo extremamente parecidas’.”

Note-se que a aludida sentenca ndo contemplou os requisitos objetivos para a
protecdo do trade dress ou conjunto-imagem das lojas MR. CAT, no entanto, analisou de
maneira detalhada as nuances da conduta delitiva das concorrentes.

Tal decisdo foi devolvida ao conhecimento do E. Tribunal de Justica do Estado de
Goids, que em acorddo unanime, manteve o entendimento do juizo a quo, nos seguintes

termos:

“ Pelos motivos expostos, entendo que agiu com acerto o magistrado a quo
ao determinar a modificacdo das caracteristicas das lojas onde sdo
comercializados os produtos da marca Mr. Foot, de modo que nio
assemelhem ou confundam com aquelas utilizadas pela autora para
comercializar seus produtos.”**

Cumpre informar que irresignadas as empresas Calgcados Pina Ltda. e VIPI Modas
Ltda., interpuseram os recursos de agravo mnos. 200301469550 (10150-4/272),
200301469568 (10151-4/273), respectivamente para o Superior Tribunal de Justica e
Supremo Tribunal Federal, restando ambos arquivados.

Assim, da anédlise do julgado em apreco, vale destacar uma importante constatacio.
Muitas vezes, o reconhecimento da reprodugdo indevida de um trade dress ird configurar

medida protetiva ndo apenas para seu titular, bem como para os consumidores.

# Processo n. 970119731. Autora: Calypso Bay Arrendamento de Marcas e Patentes Ltda. vs. Vipi Modas
Ltda. e Calgados Pina Ltda. Disponivel no sitio http://www.tjgo.jus.br/

# Apelagdo Civel n. 65558-9/188. Apelantes: Vipi Modas Ltda. e Calgados Pina Ltda.e Apelada: Calypso
Bay Arrendamento de Marcas e Patentes Ltda. vs. Disponivel no sitio http://www.tjgo.jus.br/
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A este respeito, recorremos a licdo de Celso Delmanto ™, acerca da importancia da

aparéncia dos produtos para os consumidores:

“ Muitos artigos tém aspecto particular (o arrangement francés ou o get up
dos americanos), distinto dos demais similares, seja pela forma, cor
invélucro, recipiente, etiqueta, nome, sinal simbolo, figura ou outras
caracteristicas de identificacdo proprias. Pelo uso reiterado, pela
propaganda, tal aparéncia individualizante consegue ‘marcar’ nos
consumidores aquele determinado produto que eles se acostumaram a
adquirir. Sdo tdo valiosas ao produtos essas apresentacdes — em face do que
representam para o publico comprador — que geralmente s6 sdo mudadas,
ap6s muitos estudos, quando hé decréscimo nas vendas. Por seu turno, os
consumidores fixam instintivamente na memaria uma ou mais importantes
dessas caracteristicas e, pela simples visualizagdo delas, compra a
mercadoria.”

Com efeito, analisada a abrangéncia da protecdo ao trade dress, o proximo capitulo

se prestard a discorrer brevemente sobre as conseqiiéncias imediatas da infracdes ao

conjunto-imagem sob a dtica do consumidor, e do mercado.

45 DELMANTO, Celso. “Crimes da Concorréncia Desleal”. Editora da Universidade de Sdo Paulo, 1975.

p.84.
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CAPITULO 3

Das conseqiiéncias da infracdo ao trade dress

3.1 DO DESVIO DE CLIENTELA

“O que a lei tem em vista, que, € assegurar ao estabelecimento
industrial e comercial, independente do direito ao uso exclusivo de
patentes concedidas ou sinais distintivos registrados, a normalidade
da sua funcdo produtiva e lucrativa e a estabilidade de sua clientela.
Reprimindo a concorréncia desleal, o direito legislado reporta-se ao
minimo de ética profissional consagrada no meio industrial e
comercial.”*

Quem nunca entrou numa loja pensando se tratar de outra? Quem nunca adquiriu um
produto achando se tratar de outro? Tais situagdes dificilmente sdo o resultado do acaso ou
das distracOes cotidianas de um individuo.

Atualmente, € infinita a oferta dos mais variados produtos e servigos, razao pela
qual a concorréncia € acirrada entre empresas e industrias dos mais diversos ramos do
mercado.

Assim, para que o cliente escolha um determinado produto ou prestador de servigo
este deverd conter algum diferencial, seja sua fama notéria no mercado, seja os produtos de
qualidade que oferece, promocgdes, propagandas, entre outros artificios, sempre voltados
para capturar a aten¢d@o do cliente-consumidor.

Com efeito, ao atribuir-se tamanha importancia a apresentacdo e aparéncia de
produtos, servigcos ou estabelecimentos comerciais, conferiu relevante papel a um
determinado conjunto de elementos ou caracteristicas que podem ser definidos como a
identidade das empresas.

Assim, quando concorrentes desautorizados utilizam-se de idénticas

caracteristicas de outra empresa, conhecidas e afamadas no mercado pelo emprego das

mesmas, o faz no intuito de confundir ao consumidor, fazendo com que este adquira ou

% BARBOSA, Denis Borges. “A doutrina da concorréncia”. Disponivel no sitio
http:/denisbarbosa.addr.com/11.doc. Acesso em 15/05/2008
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contrate um determinado produto ou servico em detrimento de outro, em virtude das
grandes semelhancas entre estes.

Nessa seara € que se caracterizam os atos de concorréncia desleal, uma vez que
assemelhacdo entre os elementos distintivos de empresas concorrentes constituem artificio
ilicito para a aufericdo de clientela, fato que ocorre em funcdo do induzimento do
consumidor a erro.

No entanto, hd uma dificuldade pratica no enquadramento de tal conduta como
crime de concorréncia desleal, em fung¢do do entendimento dos tribunais, acerca da
necessidade de verificagdo do elemento subjetivo da conduta do concorrente, isto €, a
efetiva intencdo do agente em reproduzir o trade dress de terceiros para desviar clientela
em proveito proprio.

Para o jurista Denis Borges Barbosa, os crimes de concorréncia desleal podem ser
divididos em seis grupos:

“1) denigracdo de concorréncia; 2) desvio de clientela; 3) confusao
entre estabelecimentos ou produtos; 4) propaganda com falsa
atribuicdo de mérito especialmente reconhecido; 5) corrupcdo para a
obtencdo de vantagem indevida; 6) violacdo de segredos com abuso
de confianca.”

Assim, doutrinariamente assentada a previsibilidade da infracdo, em tese, nao
haveria de se falar em prova de dolo no desvio de clientela para que se conferisse prote¢ao
a um frade dress. A titulo ilustrativo, trazemos como exemplo o caso judicial n°
000.04.054810-4, em tramite perante a 23* Civel do Tribunal de Justica de Sao Paulo,
ajuizada pela empresa Kellog’s em face de Alca Foods, pela reproducdo indevida de seu

trade dress, conforme demonstram as fotos abaixo:
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A possibilidade de confusdo entre os produtos € evidente, até para aqueles
consumidores mais atentos. Assim, ndo resta espaco para a andlise da intencdo da
infratora, pois estd bastante evidente. O referido caso ainda pende julgamento nos
tribunais.

Nao obstante o exemplo acima, vale ilustrar outro episédio em que estd latente a
intencdo de induzir o consumidor a erro. Os postos de gasolina vivem essencialmente de
seu trade dress, é verossimil que um motorista em uma auto-estrada, possa diferenciar os
dois postos em funcdo de suas marcas? O apelo do conjunto-imagem neste caso &

altamente determinante.
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Feita assim uma andlise mais critica do que conceitual passamos ao estudo de outra
conseqiiéncia advinda da falta de protecdo ao trade dress. As recorrentes infragcdes aos
conjuntos-imagem pioneiros acabam por ocasionar uma padroniza¢do de produtos e

servicos em determinados setores mercadologicos.

3.2 0 FENOMENO DA DILUICAO DO TRADE DRESS

O fenomeno da diluicdo do trade dress pode ser equiparado ao fendomeno da
dilui¢do das marcas, que consiste na perda do poder distintivo de um sinal dado ao seu uso
recorrente na designagdo de determinados produtos ou servigos.

Sobre a dilui¢do das marcas, o mestre Gama Cerqueira que se no sentido que “ se o
comerciante adota a qualidade desse género, por parecer iitil e vantajoso, deve suportar como onus
correspondente a essa vantagem, a relativa semelhanga de outras marcas com a sua."’

Neste mesmo sentido, ja se manifestou o Tribunal de Justica de Sdo Paulo quando
do julgamento do caso Colgate Palmolive vs. Dental Prev, demanda ajuizada pela primeira

sob a alegacdo de que a concorrente utilizou-se de imitagdo disfarcada de desenhos, signos

e cores das marcas Total 12 e Sensitive, para cremes dentais:

“Com armo em entendimento seguro, anota-se a fl. 76 que, "em abstrato, a
distingdo entre marca forte e marca débil ndo € facil", mais complexo se
tornando o problema na pratica, como aqui. E que "inexiste uma linha de
demarcacio clara entre uma e outra marca", recomendando-se (fl cit, m
fine) a ado¢do da "Teoria da Distancia", da doutrina alema No sentido de
ndo se poder exigir - dai o dever de suportabilidade, referido no item
anterior - "que uma marca nova mantenha uma distincia maior em
relacio a outras marcas pertencentes a titulares diferentes do que estas

* GAMA CERQUEIRA, Joido da, in Tratado da Propriedade Industrial.
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mantém entre si as vezes marcas idénticas ou semelhantes sdo utilizadas
em campos diferentes ou afins", seguindo-se exaustiva enumeracao.

Nas embalagens, tal sucedendo, € licito inferir que a adocdo de sinais de
similitude, em pequenos campos do lado direito, a0 menos em principio
seria suscetivel de ser tolerada Pericia a ter lugar nos autos principais, mais
adiante, por certo esmiucgard a questao.

Ao menos por ora, com base em tudo isso, antecipacdo de tutela ou
suspensividade ativa ndo se concedem No substanciai como a prépria
agravante reconhece, ndo ha confusdo nenhuma entre as respectivas
embalagens. A imitagdo seria sutil, cumpriria distinguir até que ponto seria
licito e tolerdvel."*®

A grande verdade € que a auséncia de previsdo legal para o registro do trade dress

aliados a percepc¢do tardia de alguns setores empresariais da necessidade de buscar algum

tipo de protecdo aos seus conjuntos-imagem, acabaram por criar uma realidade em que o

aspecto geral ou aparéncia visual de determinados produtos ou servi¢os seguem tendéncias

de mercado.

A exemplo a industria cervejeira no Brasil:

O mesmo ocorre em outros segmentos da industria:

48 Agravo de Instrumento n. 5193964000. 8* Camara de Direito Privado. Des. Relator Armando Toledo. Sdo

Paulo.
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Note-se que respeitadas as diferengas particulares entre cada um dos elementos que
compde o trade dress dos produtos acima, estes possuem a mesma concep¢do geral,
observada assim, a auséncia de originalidade.

As empresas utilizam-se das mesmas cores, padroes de disposi¢cdo dos elementos
graficos e nominativos (das marcas), e ndo sendo possivel confirmar que as mesmas
adquiriram “secondary meaning”, torna-se, conseqiientemente, invidvel a protecdo juridica
desse conjunto de elementos.

Os tribunais brasileiros ja enfrentaram casos em que a discuss@o acerca da infragdao
do trade dress de produtos ou servicos se enquadrava na hipdtese da diluicdo de seus
elementos. O primeiro deles envolveu as empresas REFINACOES DE MILHO BRASIL
LTDA. e ARISCO S/A, e girou em torno das suposta imitacdo das embalagens de molho

inglés dessas duas empresas, conforme ilustracao abaixo:

De acordo com o posicionamento firmado pelo Tribunal de Justica do Estado de
Sao Paulo, quando da apreciagcdo e julgamento do recurso de Apelagdo Civel n° 25.543-
4/5, o fato relevante e que mereceria ser prestigiado é que vdrias outras marcas de molho
inglés ja vinham coexistindo pacificamente no mercado, todas com embalagens
semelhantes as das partes litigantes, em especial nas cores preto e vermelho, conforme se
pode verificar da ilustracdo abaixo, o que seria o suficiente para descartar os indigitados

requisitos de originalidade ou de aquisi¢do de “‘secondary meaning”:
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Outro caso que merece destaque € o que envolveu as empresas Warner-Lambert
Company LLC e Fabrica de Balas Sdo Jodo Ltda., e no qual muito se discutiu se haveria,
ou ndo, conflito entre as embalagens dos produtos concorrentes “HALLS” e

“FREEGELLS”, abaixo reproduzidas:

Assim, na oportunidade em que o judicidrio apreciou se a utilizagdo de elementos
comuns na fabricacdo de doces e balas, tais quais cores, grafias estilizadas, disposi¢ao de
elementos nominativos nas embalagens, entre outros, poderiam ser considerados

indicativos de atos de concorréncia desleal, foram alcancadas as seguintes ponderagdes:

“(...) hd semelhangas nas embalagens, sim, que, contudo ndo levam a
confusdo. Nao devem as embalagens ser simplesmente confrontadas e
comparadas — diz a doutrina citada nos autos — mas apreciadas
sucessivamente, a fim de se verificar se a impressao causada por uma
recorda a impressao deixada pela outra.

Atencdo as embalagens de f. 244 e 245: levando-se em conta — e esse fator
ndo pode ser desprezado, dada sua importincia — que nao se pode
argumentar em termos de cores, eis que tradicionalmente no ramo ha
cores certas para os varios sabores, a impressao causada pela
embalagem dos produtos da apelada nao recorda a impressao deixada
pelos produtos das apelantes.” (grifou-se)

N

Neste sentido, pode ser trazida a aplicacdo a Teoria da Distancia do direito
marcdrio, que consiste em dizer que se ndo se pode exigir de uma nova marca um nivel de
diferenciacdo superior aquele existente entre outras marcas, pertencentes a titulares
diferentes, destinadas a assinalar os mesmos produtos ou servicos.

Em trabalho publicado no Anuério da Propriedade Industrial, edicdes de 1984/1985,
Dr. Luiz Leonardos assim resumiu o desenvolvimento desta teoria pela doutrina alema e

identificou sua aplicacdo pelos tribunais brasileiros:

* Apelagio Civel n° 204.955-1/9. Tribunal de Justica de Sio Paulo.
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“Freqiientemente, marcas idénticas ou similares s@o utilizadas em campos
de atividades idénticos ou afins. Em geral, o publico consumidor esta
habituado a coexisténcia destas marcas e presta maior atencdo as
diferengas existentes entre elas. Se, por sua vez, novas marcas parecidas
vém se juntar as antigas, o publico ndo as confundird com aquelas ja
existentes porque j4 estd habituado a prestar atencdo as suas diferencas,
mesmo que fracas, e sabe por conseqiiéncia, distingui-las. A
conseqiiéncia desse processo € que o risco de confusdo entre as marcas
diminui.Se as marcas, entdo apresentavam um perigo real de confusio,
esta possibilidade estd agora excluida e o risco inicial descartado. Na
prética, este estado de coisas significa um enfraquecimento das marcas
tendo sua origem na coexisténcia das mesmas.

(..)

O titular da marca deve-se deixar objetar o enfraquecimento de sua marca
que ele provocou por sua prépria atitude, seja porque ele tenha sujeitado-
se a existéncia de marcas anteriores seja porque ele tenha tolerado as
posteriores. Dai resulta que este enfraquecimento, uma vez sofrido,
conduz a negacdo do risco de confusdo com outras marcas mais ‘jovens’
apesar delas ndo oferecerem talvez que pequenas diferencas com a sua.””

No tocante a aplicacdo da supracitada teoria, faz-se a trecho de julgado que tratou

da suposta imitacdo dos elementos grafico-visuais que componentes das as embalagens de

café soluvel de uma empresa. Note-se que no referido acérddo descaracterizou-se,

inclusive, a possibilidade do reconhecimento do secondary meaning, face a dilui¢do dos

elementos:

“O conjunto-imagem a que se refere a apelante é exatamente o motivo que
leva a improcedéncia da acdo, visto que, verificadas as embalagens que sdo
objeto da agfo, nota-se que possuem caracteristicas semelhantes ligadas ao
produto vendido, mas que ndo sdo capazes de confundir o publico
especifico que os adquire no mercado de produtos alimenticios.

A competitividade e a concorréncia, se ndo desbordam para a deslealdade,
sdo estimulantes e beneficiam o consumidor.E o caso dos autos, em que o
conjunto-imagem de todos os produtos assemelhados, inclusive o da ré,
guardam semelhancas na aparéncia e podem ser diferenciados no momento
da aquisicao.

A criagdo de embalagens ndo pode servir de motivo para impedir a
concorréncia leal de outros fabricantes, tal como se verifica nas
semelhancas encontradas em embalagens de outros produtos, como
sabonetes, pastas de dente, latas de dleo, analgésicos e outros tantos
existentes no mercado, os quais, pela venda de idénticos produtos, possuem
embalagens com conjunto-imagem bem assemelhadas no que tange ao
tamanho, as cores utilizadas.

50 GEERT-SEELIG, in “La Theorie de la Distance”, in Revue Internationale de la Propriété Industrielle et
Artistique, n° 62, Dez. 1965. p. 389- 390.
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Tal como asseverado pela r. sentenca apelada, a apelante ‘reclama o
monopdlio de elementos de imagem, cor e forma que ndo podem, por
auséncia de amparo legal e também pela impossibilidade fisica de sua
realizacdo’ pertencer-lhe com exclusividade. E ndo podem porque ‘a
individualidade enxergada pela autora € resultante de uma interpretacdo
demasiadamente extensiva. Nao ha davidas de que ha muito ela atua no
mercado de café soliivel, mas dai nao se justifica, sem qualquer
tolerancia, o uso absoluto de frascos de vidro transparente, a imagem
de uma xicara com café, alguns grios e o uso de algumas cores, ainda

que dando a esses elementos um cariter de composicio criativa”.”'

Neste contexto, o que fazer quando empresas atuantes no mesmo segmento de

mercado entendem que os seus “trade dresses” estdo sendo usados indevidamente por

terceiros, ou pior, concorrentes?

Acredita-se que a busca pelo enforcement das marcas ou pela implementagdo de

outros mecanismos de protecdo, legalmente previstos, sejam a saida mais aconselhavel.

Nao obstante, tais empresa devem investir em sua capacidade criativa e produtiva no intuito

de desenvolver produtos ou conceitos de produtos e servicos que possam efetivamente ser

protegidos. Destaque-se que a articulag@o politica destas empresas e inddstrias podem atuar

como um forte incentivo ao fomento da criacdo de legislagdo especifica para protecao do

trade dress.

Sem prejuizo do exposto, faz-se assim necessdria uma atuacdo concreta e incisiva

do poder judicidrio brasileiro para coibir as condutas anti-concorrenciais.

1 Apelagio Civel n° 195.033.4/4. 4* Camara de Direito Privado do Tribunal de Justica do Estado de Sdo

Paulo.
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CONCLUSAO

Mediante a andlise de todos os aspectos do presente trabalho, pode-se assentar que a
criatividade é um elemento decisivo no mundo empresarial moderno. A competitividade
acirrada existente entre empresas e industrias conduz a uma busca incessante por
diferenciais lucrativos.

Neste contexto, ganham grande relevo as criagdes intelectuais, estéticas e utilitarias
na apresentacdo de produtos, marcas ou servigos aos consumidores, tendo em vista que
quanto mais arrojadas e inovadoras forem maior serd sua a capacidade de cativar e
sensibilizar a clientela, além de agregar valor ao produto ou servigo.

Este trabalho procurou enfocar especificamente o conceito de trade dress e o
arcabouco juridico de sua protecdo, a partir da andlise de casos concretos que tramitaram ,
ainda tramitam, perante a justica brasileira.

Tratou-se, pois, da prote¢do ao trade dress ou conjunto-imagem, que, que conforme
conceituado ao longo desta exposicdo, se traduz em um conjunto de caracteristicas que
podem incluir, entre outras, um esquema de cores, forma, embalagem, configuracdo do
produto, sinais, frases, disposi¢do, estilizacdo e tamanho de letras, graficos, desenhos,
emblemas, brasoes, texturas e enfeites ou ornamentos em geral, capazes de identificar de

maneira singular determinado produto ou servi¢o, diferenciando-os dos demais.
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O tema ainda é bastante controverso, uma vez que carece de regulamentacdo
especifica no ordenamento juridico brasileiro. Somente recentemente os tribunais pétrios
tém se deparado com questdes envolvendo a violag@o ao trade dress de produtos e servicos.

As demandas buscam demonstrar que a utilizacdo por empresas concorrentes da
mesma configuracdo geral, ou aspecto visual e estrutural de produtos ou servicos,
representa um ato fraudulento e de concorréncia ilicita, implicando no desvio de clientela, e
por conseguinte, no enriquecimento sem causa (motivo pelo qual é possivel o pedido
cominatdrio de indenizagdo por lucros cessantes, por exemplo).

Tendo em vista que o conceito de conjunto-imagem como direito de propriedade
ndo existe no ordenamento patrio, muitos concorrentes de ma-fé tem se valido desta lacuna
para explorar o conjunto-imagem alheio, ganhando projecao.

Por ser uma modalidade de infragdao por vezes requintada, e revestida de nuances
subjetivas, porquanto a andlise de possibilidade de erro, divida ou confusdo por parte dos
consumidores por exemplo, € que os tribunais brasileiros tem dificuldade de perceber que
um ato de concorréncia desleal estd ocorrendo.

Os motivos apresentados nas agdes judiciais resumidamente analisadas neste
projeto, demonstram que, em alguns casos, a justica estd relutante em conceder liminares.
Em outros casos, os tribunais rejeitaram os argumentos apresentados pelos autores,
baseados em sua maioria, na falta de provas suficientes para configurar o dolo dos
infratores no desvio de clientela pelo aproveitamento indevido do trade dress..

Conforme restou analisado pontualmente ao longo desta explanacdo, a conclusao
que se pode chegar, é que a despeito de toda a cautela com que o judicidrio profere suas
decisdes envolvendo o tema em questdo, hd uma necessidade latente de regulamentacdo
especifica para o tratamento dos conflitos gerados a partir da infracdo de trade dress, de
forma a promover a unificacdo do entendimento jurisprudencial.

A 1importancia comercial e estratégica do trade dress remonta importancia
merecedora de mencdo legislativa expressa, devendo se tornar num futuro proximo objeto
passivel de registro perante as autoridades competentes na matéria, logicamente desde que

cumpridos os requisitos essenciais.
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