U

UNIRIO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E POLITICAS (CCJP)

ESCOLA DE CIENCIAS JURIDICAS (ECJ)

Juliana Nogueira de S& Cardoso Coelho

A RESPONSABILIDADE CIVIL NO AMBITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL.

Uma analise sob a 6tica da violacao de trade dress.

Rio de Janeiro

Novembro de 2017



Juliana Nogueira de Sa Cardoso Coelho

A RESPONSABILIDADE CIVIL NO AMBITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL.

Uma analise sob a 6tica da violacdo de trade dress.

Trabalho de Conclusdo de Curso apresentado a Escola de Ciéncias Juridicas da
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) como requisito parcial a

obtencéo do grau de Bacharel em Direito.

Orientador: Profa. Dra. Patricia Ribeiro Serra Vieira

Rio de Janeiro

Novembro de 2017



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E POLITICAS (CCJP)
ESCOLA DE CIENCIAS JURIDICAS (ECJ)

Titulo do Trabalho: A responsabilidade civil no ambito da propriedade intelectual.

Uma analise sob a 6tica da violacdo de trade dress.

Elaborado por JULIANA NOGUEIRA DE SA CARDOSO COELHO

Trabalho de Conclusdo de Curso apresentado a
Escola de Ciéncias Juridicas da Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) como
requisito parcial a obtencédo do grau de Bacharel em

Direito.

Orientador: Profa. Dra. Patricia Ribeiro Serra Vieira

Comissao Examinadora:
Nome do Orientador: Patricia Serra
Nome do Examinador 1:
Nome do Examinador 2:

Assinaturas:

Nota Final:

Rio de Janeiro
Novembro de 2017



AGRADECIMENTOS

Aos meus pais, Sergio e Tatiana, maiores apoiadores da carreira juridica que escolhi

seguir € exatamente quem eu quero ser quando crescer,

A minha irm3, Isabella, primeira professora que tive e a quem devo tantos outros

aprendizados além da alfabetizacéo;

A Tia Dalva, por todas as vezes em que me inspirou na infancia, em meio a

processos, despachos e audiéncias;

Aos companheiros de trabalho, Rodrigo, Tatiana, Victor, Felliphe, Patrick, Marina,
Antdnia, Carol e Gisela, que proporcionaram meu primeiro contato com a
propriedade intelectual, tema deste trabalho, e que tornaram a tormentosa tarefa de
conciliar os estudos e 0 acelerado cotidiano de um escritério de advocacia muito

mais florida;

A querida Bidd, que hoje mora na eternidade das nossas lembrancas, verdadeira

entusiasta de qualquer coisa que escolhi fazer, por mais banal que fosse;

A todos, minha eterna gratidao.



“Uma imagem vale mais que mil palavras”

Confucio



RESUMO

Objetiva demonstrar o conceito de trade dress, sua importancia para 0S seus
detentores e, especialmente, de que forma os Tribunais brasileiros vém enfrentando
a questdo da protecdo do conjunto-imagem, com especial foco na obrigacdo de
indenizar decorrente de eventual violagcdo. Para tal, primeiro far-se-4& uma
conceituacdo do instituto, para apdés se delimitar quais sdo 0S meios que O
ordenamento juridico patrio prevé para garantir a protecdo a roupagem externa dos
produtos e servicos dispostos no mercado, considerando o siléncio da legislagcéao
especifica e a necessidade de repressdo a concorréncia desleal. Dessa forma, serédo
estudados os requisitos para que um trade dress seja protegido, bem como o que
caracteriza, a luz de precedentes judiciais, 0 dano e a responsabilidade civil dele

resultante.

Palavras-chave: Propriedade Industrial. Conjunto-Imagem. Concorréncia desleal.
Obrigacao de Indenizar. Indenizacao.



ABSTRACT

The present study aims to demonstrate the concept of trade dress, its importance for
its holders and, especially, in what way the Brazilian Courts have been facing its
protection, with special focus on the obligation to indemnify due to the violation.
Firstly, the institute will be conceptualized, to after be delimitated how the legal
system provides ways to protect the products and services disposed on the market,
considering the silence of the specific legislation and the need to repress unfair
competition. In this way, the requirements for a trade dress to be protected will be
studied, as well as what characterizes, in the light of previous jurisprudence, the

damage and civil liability due to it.

Keywords: Industrial Property. Unfair Competition. Civil liability. Indemnification.
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INTRODUCAO

A partir da metade do século XVIII*, o mundo se deparou com uma ruptura
profunda do que havia anteriormente: a produgcédo artesanal progressivamente foi
sendo deixada para trds e, em seu lugar, a utilizacdo de maquinas trouxe a
possibilidade de enriquecimento por meio da reproducdo em larga escala de
criacdes. Com a Revolucao Industrial, deu-se lugar a uma nova forma de producéo,

a industrial.

Com as inovacdes trazidas a época, a tecnologia passou a permitir a
reproducdo em série e, com o fomento a invencdes, comecou a urgir a necessidade
de protecdo as ideias de producéo e reproducdo de bens, inclusive como forma de

expansao do desenvolvimento.

Por isso, este processo foi o estopim do direito de propriedade industrial
moderno. Certo é que, antes da Revolucéo, ja se ensaiava a protecdo a este tipo de
ideias, tendo sido criadas legisla¢des voltadas ao direito industrial.

Contudo, foi apenas com a Revolugéo Industrial e suas inUmeras invencdes
que veio a necessidade urgente de sistematizacdo deste direito. Assim, apos
conferéncia diplomética ocorrida na Franca, promulgou-se a Convencao da Unido de
Paris para a Protecdo da Propriedade Industrial, em 18832 marcando o avanco
deste tipo de protecdo no mundo, da qual foi signataria o Brasil.

Amadurecia, entdo, a consciéncia de que a protecao da riqueza intelectual é
crucial para o crescimento das sociedades empresarias e das na¢des, resultando no
aumento cada vez maior do valor dos negécios e dos investimentos. Dessa forma,
obras literarias, artisticas, invencdes, marcas e outras expressdes da criatividade
humana sdo convertidas em propriedade privada e protegidas por lei, por meio do

sistema de propriedade intelectual.

No contexto contemporaneo, os bens intelectuais passam a ser um dos

patriménios mais valiosos das pessoas, naturais e juridicas, instituicbes e nagbes —

! Extraido de https://www.todamateria.com.br/revolucao-industrial/ Acesso em 20/09/2017
2 Extraido de http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf Acesso em 07/11/2017



https://www.todamateria.com.br/revolucao-industrial/
http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf
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residindo nessa importancia a necessidade cada vez maior de positivagdo de sua

protecao.

Se, antes, a riqgueza do homem era consagrada, por exemplo, pela
propriedade de grandes industrias, atualmente o homem mais rico do mundo, Bill
Gates, com patriménio estimado em oitenta e seis bilhdes de ddlares, tem como
principal fonte de receita a Microsoft, sociedade empresaria originada a partir do
desenvolvimento de um software, isto €, desdobramento da atividade inventiva

humana?.

Com este panorama, é certo que o direito deve estar preparado para
sistematizar e proteger estes bens, frutos do intelecto, e ndo pode estar alheio a tal
perspectiva como instrumento regulador de condutas afins e harmonizador de

eventuais conflitos.

A gestdo das politicas publicas de protecdo a propriedade intelectual se
apresenta como um instrumento fundamental para apoiar o crescimento econémico
do pais. Por sua vez, quando existem deficiéncias na gestdo das politicas nesta

area, seus efeitos tendem a afetar a competitividade das empresas.

Pois bem. Os detentores de direitos de propriedade intelectual sao
protegidos por leis especificas contra 0 uso ndo autorizado de seus trabalhos,
produtos, marcas e servicos. Esta protecdo conferida por essas leis propicia um
ambiente concorrencial benéfico ao comércio, bem como incentiva a competitividade

de mercado.

Atualmente, a maior parte das grandes sociedades empresarias coloca a
propriedade intelectual no centro do planejamento e gestdo de seus negdcios e,
trazendo-se este contexto para o cenario atual, de intensa competicdo capitalista, as
disputas por espaco entre elas é inevitavel, sendo intensas as buscas por dominio

de mercado e, consequentemente, as estratégias adotadas para tanto.

Dentre estas estratégias, muitas das vezes perquire-se a distin¢ao, significa
dizer, alguma especificidade singular que diferencie o produto dos concorrentes,

como, por exemplo, a utilizagdo de sinais distintivos aptos a identificar a mercadoria

Extraido de https://exame.abril.com.br/negocios/forbes-2017-a-lista-dos-mais-ricos-do-mundo/
Acesso em 07/11/2017



https://exame.abril.com.br/negocios/forbes-2017-a-lista-dos-mais-ricos-do-mundo/
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e diferencia-la, nascendo uma marca. Por outro lado, porém, pode se deparar com a
tentativa de muitas de pegar carona e embarcar no sucesso e prestigio de outras

gue ja estejam estabilizadas no mercado.

Como fins de organizacdo de mercado, como ja visto, existem dispositivos
legais que norteiam os limites de competicdo entre as empresas e, atualmente, no
ordenamento juridico brasileiro, estes dispositivos encontram-se na Lei n°

9.279/1996, conhecida por Lei de Propriedade Industrial.

E comum que as sociedades busquem se resguardar, registrando suas
marcas junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), com vistas a
garantir sua exclusividade perante outras futuras iniciativas que venham a tentar

utilizar elementos iguais.

E € justamente das tentativas de utilizar dispositivos iguais, aliadas ao intuito
de pegar carona no sucesso alcancado por certas marcas, com o fim de induzir o

consumidor a erro, que se configura a infracdo marcaria.

Como nao poderia deixar de ser, o ordenamento juridico protege a vitima da
infragdo marcaria, havendo na propria Lei de Propriedade Industrial dispositivos que
conferem aos titulares da marca a prerrogativa de cessar o uso indevido e, ainda, de

buscar indenizac6es pelos danos configurados.

A simples analise dos produtos e servicos postos no mercado, contudo,
permite concluir que muitas vezes a marca nao é forte tdo somente pelo signo ou
termo eventualmente utilizados para a distingéo e identificacdo do produto, mas vai
além. A roupagem externa e a apresentacao visual de produtos, estabelecimentos e

servicos muitas das vezes é o principal fator de atracdo dos consumidores.

Esta “roupagem externa” € o que a doutrina denomina trade dress, que
consiste na aparéncia distintiva que determinado produto pode assumir perante o
consumidor. As questdes atinentes ao trade dress merecem importancia, pois seu

reconhecimento como bem a ser tutelado juridicamente ainda é prematuro no Brasil.

A Lei de Propriedade Industrial prevé de forma expressa a possibilidade de a
vitima da infracdo buscar indeniza¢bes em razdo do prejuizo causado pela violacao

marcaria, tais como perda de clientela ou até mesmo a degradacao da marca.
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N&o existe nenhum tipo formal de protecdo do trade dress, tal qual existe
para a marca. No entanto, o Poder Judiciério tem reprimido a conduta concorrencial
que visa desviar clientes através da aproximac¢do do conjunto-imagem de produtos,
estabelecimentos ou servicos, com aplicacdo do artigo 195, Ill, da Lei de

Propriedade Industrial.

Sao diversos os critérios utilizados pelo Poder Judiciario para caracterizar,
em principio, que efetivamente houve a infracdo do trade dress e, também, para

entender por configurado o dano apto a ensejar a obrigacéo de indenizar.

O presente trabalho, portanto, visa avaliar de que forma os Tribunais
brasileiros vém enfrentando a questdo da obrigacdo de indenizar pela violagéo
especificamente do trade dress, discernindo (i) 0 que caracteriza a infracao; (ii) o
gue configura o dano e, portanto, a obrigacédo de indenizar; e (iii) quais vém sendo

0s parametros utilizados para o arbitramento do quantum indenizatério.



1. NOCOES GERAIS SOBRE PROPRIEDADE INTELECTUAL

1.1.

Conceito de marca
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A convencao da Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)

define como propriedade intelectual:

(...) soma dos direitos relativos as obras literarias, artisticas e cientificas, as

interpretacdes dos artistas

intérpretes e as execucbes dos artistas

executantes, aos fonogramas e as emissdes de radiodifusdo, as invencdes
em todos os dominios da atividade humana, as descobertas cientificas, aos
desenhos e modelos industriais, as marcas industriais, comerciais e de
servico, bem como as firmas comerciais e denomina¢des comercias, a
protecdo contra a concorréncia desleal e todos os outros direitos inerentes a
atividade intelectual nos dominios industrial, cientifico, literario e artistico”.

Bonetti e Jungmann® propdem algumas modalidades de protecdo juridica

para os bens que compdem a propriedade intelectual, que vém separadas em trés

categorias, quais sejam, direito autoral propriedade industrial e protecdo suis

generis, da seguinte forma:

Propriedade Intelectual Direito Autoral

Direito do Autor

Direitos Conexos

Programa de Computador

Propriedade Industrial

Marca

Patente

Desenho Industrial

Indicacdo Geografica

Protecdo Suis Generis

Topografia de Circuito

Integrado

Cultivar

4 Extraido de https://duduhvanin.jusbrasil.com.br/artigos/407435408/propriedade-intelectual-conceito-
evolucao-historica-e-normativa-e-sua-importancia Acesso em 20/09/2017

> A caminho da inovacao: protecdo e negdécios com bens de propriedade intelectual: guia para o

empresario.

Brasilia: IEL, 2010,

p.

21 Extraido

http://www.inpi.gov.br/sobre/arquivos/guia_empresario_iel-senai-e-inpi.pdf Acesso em 08/09/2017

de


https://duduhvanin.jusbrasil.com.br/artigos/407435408/propriedade-intelectual-conceito-evolucao-historica-e-normativa-e-sua-importancia%20Acesso%20em%2020/09/2017
https://duduhvanin.jusbrasil.com.br/artigos/407435408/propriedade-intelectual-conceito-evolucao-historica-e-normativa-e-sua-importancia%20Acesso%20em%2020/09/2017
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Dentre estes, encontra-se a marca, cuja definicdo ndo € simples, mas pode
ser entendida por um bem industrial de funcdo identificadora e informativa,
consubstanciada em sinais visualmente perceptiveis que tem o fito de individualizar

servicos e produtos similares e de origem diversificada.

Gama Cerqueira, considerado por muitos o maior doutrinador nacional em
matéria de Propriedade Industrial, leciona que marca é “todo sinal distintivo aposto
facultativamente aos produtos e artigos das industrias em geral, para identifica-los e
diferencia-los de outros idénticos ou semelhantes de origem diversa®.

Nota-se que, tdo somente por esta definicdo, ndo se tem uma perspectiva da
marca como uma ferramenta de repressdo a concorréncia desleal. Para este ultimo
doutrinador, a marca tem como principal objetivo e funcdo a criacdo de uma
identidade Unica para aquela sociedade empresaria e, possivelmente, funciona
como meio de criar uma reputacdo perante os consumidores. Estes, por sua vez,
uma vez se deparando com aquela marca no mercado, criam impressoées e juizos de
valor acerca do elemento marcério e, porque nao, da prépria pessoa juridica que o

detém.

Significa dizer que, a partir desse conceito, valoriza-se 0 aspecto da

singularidade da marca e a sua fungao identificadora e diferenciadora no mercado.

J& para Carvalho de Mendonca, o conceito de marca ultrapassa tdo somente
0 aspecto ideoldgico e deve levar em conta, também, o carater histérico do simbolo

marcario:

(...) consistem em sinais gréficos ou figurativos, destinados a individualizar
os produtos de uma empresa industrial ou as mercadorias postas a venda
em uma casa de negocio, dando a conhecer sua origem ou procedéncia,
e atestando a atividade e o trabalho de que s&o resultado’.

Tal definicdo se aproxima mais do que o Instituto Nacional da Propriedade

Industrial (INPI) prevé em seu manual de marcas como definicdo, em que marca &

conceituada como “um sinal distintivo cujas fung¢des principais sédo identificar a

® GAMA CERQUEIRA, Jo&o da Tratado de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Forense, 1946, p.
365-366

! MENDONCGCA, Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro. Rio de Janeiro: Freitas Bastos,
1955, 52 ed., vol. V, parte |, p. 215.
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origem e distinguir produtos ou servigcos de outros idénticos, semelhantes ou afins de

origem diversa®.

Apesar de a doutrina, como sinalizado, ter tentado insistentemente delimitar
um conceito para o tema, sua definicdo nédo é simples, e essa dificuldade pode ser

constatada até mesmo da propria lei, que é bastante genérica ao definir a marca.

De acordo com o texto legal, marca € a identificacdo de produtos e servicos
através de um sinal distintivo, visualmente perceptivel que os distingue um dos
outros, conforme consagrado pelo artigo 122 da Lei n°® 9.279/96 (Lei de Propriedade
Industrial®).

A despeito de a definicdo da lei ser bastante genérica, sem especificar
exatamente quais séo os tipos de sinais que podem formar marcas, o que corrobora
com a ja mencionada dificuldade de conceituacdo, nota-se, pelo artigo 124 da
mesma lei'®, que o legislador preocupou-se em fornecer um rol bastante detalhado
dos sinais irregistraveis, o que mostra sua preocupacao de limitar a protecao.

Delimitado o conceito de marca, passa-se a esmiugar o que se entende por

trade dress, objeto central do presente trabalho.

1.2. Conceito de trade dress.

O pedido de protecdo do trade dress de produtos, estabelecimentos e
servicos vém sendo muito comum perante o Poder Judiciario. No entanto, antes de
entender de que forma os Tribunais brasileiros vém apreciando questdes
envolvendo disputas em trade dress, importa delimitar o que exatamente vem a ser

isto.

E notorio que, dentre os sinais distintivos de uma sociedade empresaria, a

marca é o sinal que, por primazia, identifica seus produtos e/ou servigos. Porém, néo

8 Extraido de http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02 O que é marca. Acesso em
04/10/2017.
° Art. 122. Sao suscetiveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptiveis, ndo

compreendidos nas proibi¢cées legais.

19 Art. 124. N&o sdo registraveis como marca:

(..)


http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_é_marca
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é dificil notar que uma sociedade empresaria possui outros sinais distintivos além de

Sua marca.

Cresce cada vez mais 0 numero de pessoas juridicas brasileiras
descontentes com a apropriacdo da embalagem de seus produtos, por terceiros nao
autorizados. Quando ha a reproducéo, seja parcial ou integral, da marca em si, é
comum que se procure um advogado para notificar o infrator, ou mesmo aciona-lo, a
fim e que seja cessada a exploracao ilicita de sua marca e, eventualmente, para

buscar reparacéo.

Contudo, por vezes, o concorrente desleal ndo reproduz a marca em si, mas
lanca seus produtos ou servicos no mercado, com sua propria marca, mas com
apresentacao igual ou semelhante a de uma que ja esteja estabilizada no mercado
Ou que ja possua grande prestigio, residindo nisto a violagdo de trade dress ou

conjunto-imagem.

Sabe-se que as sociedades empresdrias mais competitivas envidam
investimentos e esforcos em profissionais qualificados aptos a criar as embalagens
dos seus produtos ou a criar o visual de um estabelecimento comercial de forma
suficientemente distintiva, a fim de que o consumidor facilmente reconhega a origem

do produto ou servigo.

7

Sendo assim, é esperado que o direito confira protecdo ao conjunto de
elementos caracteristicos dos produtos ou servigos, reprimindo a concorréncia

desleal.

Nas palavras do jurista José Roberto D’Afonseca Gusmao, o trade dress
seria a “referéncia direta a forma com a qual um produto ou estabelecimento é
‘vestido’ para ir ao mercado (ou dressed up to go to the Market)** composta pela
somatdria de elementos caracteristicos que formam uma ‘imagem visual’ passivel de
agregar-se ao patrimonio incorporeo do empresario, tal qual uma marca ou outro

sinal identificador de origem”.

g lej assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario para sua utilizagdo, bem

como protecgdo as criagdes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros
signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnologico e econdmico do
Pais”
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O termo tem origem nos Estados Unidos e, historicamente, se referia a
forma que um produto era dressed up to go to market*?, ou seja, “vestido para ir ao
mercado”. O instituto surgiu mais especificamente no ano de 1922, apdés uma acao

judicial envolvendo os restaurantes Two Pesos Inc. e Taco Cabana Inc'®.

Em sintese, a rede de fast food mexicano Taco Cabana ingressou com agéo
judicial alegando que a concorrente Two Pesos vinha se utilizando indevidamente de
reproducdo de todas as suas caracteristicas visuais. A Suprema Corte Americana,
entdo, reconheceu o direito da autora, determinando que a ré a indenizasse, bem

como alterasse o layout de seu estabelecimento:

Taco Cabana Two Pesos

“Tradedress” is the total image of the business. Taco Cabana’s trade
dressmay include the shape and general appearance of the exterior
of therestaurant, the identifying sign, the interior kitchen floor plan, the
decor, themenu, the equipment used to serve food, the servers’
uniforms, and otherfeatures reflecting on the total image of the
restaurant. 1 App. 83-84. TheCourt of Appeals accepted this
definition and quoted from Blue Bell Bio-Medical v. Cin-Bad, Inc., 864
F.2d 1253, 1256 (CA5 1989): “The ‘trade dress’of a product is
essentially its total image and overall appearance.” See 932F.2d
1113, 1118 (CA5 1991). It “involves the total image of a product,
andmay include features such as size, shape, color or color

combinations,texture, graphics, or evenparticular sales techniques™*.”

Embora o instituto, originalmente, fosse mais aplicado a embalagens e

rétulos de produtos (apesar de leading case americano versar sobre o trade dress

2 U.S. Trade Dress Law: Exploring the Boundaries, p. 2. New York. 1997
13 ESTADOS UNIDOS DA AMERICA. No. 91-971. “Two Pesos, Inc., Petitioner v. Taco Cabana,
Inc.”Disponivel em: <https://www.law.cornell.edu/supct/html/91-971.Z0.html>. Acesso em: 18/10/2017

4 John H. Harland Co.v. Clarke Checks, Inc., 711 F.2d 966, 980 (CA11 1983). Restatement (Third) of
Unfair Competition 16, Comment a (Tent. Draft No. 2, Mar. 23, 1990): Tradugao livre: “Trade dress” é
a imagem total de um negécio. O trade dress do Taco Cabana pode englobar o formato e a aparéncia
total do exterior do restaurante, o signo distintivo, a arquitetura do interior da cozinha, a decoracéo, o
menu, o0 equipamento utilizado para servir comida, o uniforme dos empregados, e outras
caracteristicas que refletem a imagem total do restaurante. O trade dress deum produto é
essencialmente a sua imagem total e sua aparéncia conjuntural. Ela envolve a imagem total de um
produto, e pode incluir caracteristicas como tamanho, formato, cores, combinacdo decores, textura,
gréficos e, até mesmo, técnicas de venda”
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de um estabelecimento comercial), com o passar do tempo houve uma maior
ampliacdo, para abranger também a impresséo visual de estabelecimentos. Hoje, o
instituto abrange rétulos, embalagens, configuracdes, recipientes, e também a

aparéncia visual dos estabelecimentos comerciais™.

J. Thomas Mc Carthy, tratadista norte-americano, observa que no contexto
moderno trade dress abrange a aparéncia total de um produto e sua embalagem, e

até mesmo engloba o design e forma do produto em si*®”.

No entendimento de José Carlos Tinoco Soares, trade dress € sindbnimo de
“conjunto-imagem”. Ele salienta, ainda, que este “representa o meio pelo qual um
produto (em seu sentido mais amplo possivel) € apresentado ao mercado. Dentre as
inumeras formas de aparicao, esta compreendida a embalagem (qualquer que seja o
tipo e/ou modelo), a configuracdo do produto, a cor e/ou combinacdo de cores que
se apresenta, os métodos de comercializacdo, as maneiras de sua divulgacao
publicitaria, o desenho e/ou estilizacdo interna ou externa do estabelecimento
(qualquer que seja), os pertences, partes e componentes de um produto ou se uma

prestacéo de servico'”.

O trade dress se consubstancia em configuracdo visual distintiva, por uso ou
divulgacdo, que se denomina “significacdo secundaria.” E nesse contexto que surge
0 conjunto-imagem, que tem uma significacdo relacionada na percepcao visual, isso

€, em como o produto ou servi¢co é apresentado ao publico.

Dénis Borges Barbosa conceitua trade dress como sendo o “conjunto de
cores, a forma estética, os elementos que compdem a aparéncia externa, como o
formato ou apresentacdo de produto, estabelecimento ou servigo, suscetivel de criar
a imagem-de-marca de um produto em seu aspecto sensivel. Traca, ainda, o

seguinte entendimento quanto ao tema:

‘Mesmo quando uma palavra ou imagem é incapaz, a principio, de ser
distintiva, tal propriedade pode ser adquirida pelo fato de que seu uso ou a
divulgacdo ocorra com tal intensidade ou por tanto tempo que o publico
tenha se habituado a associar o simbolo a uma origem de produtos ou

> STEPHEN F. MOHR ET AL., U.S. TRADE DRESS LAW: EXPLORING THE BOUNDARIES 1 (Intl
Trademark Ass'n eds., 1997).

16 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, 8:4, 4th edition, 2008. “(...) in modern parlance,
trade dress includes the total look of a product and its packaging and even includes the design and
shape of the product itself”.

' Concorréncia Desleal v. Trade e/ou Conjunto-Imagem. S&o Paulo: Tinoco Soares. 2004, p. 213.
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servicos, mesmo em condi¢cbes que vedariam seu registro por falta de
18 »

distinguibilidade™.

Significa dizer, ndo se trata de uma marca no estrito senso de sua definicéo,

mas da roupagem externa, do conjunto imagem, da apresentacéo visual do produto,
estabelecimento ou servico, criada com o mesmo fito: diferencia-los da concorréncia,

chamando aten¢éo do consumidor.

Todas as definicdes elencadas acima possuem elementos em comum e
levam em conta a aparéncia geral do bem ou negdécio que se pretende proteger.
Dessa maneira, séo infinitos os signos que podem constituir um trade dress, tais
como garrafas, recipientes de produtos alimenticios, designs de computadores

pessoais, layouts de restaurantes, entre outros.

As disputas em torno da identidade visual de produtos e servigcos envolvem
uma discussao acerca dos limites legais de protecao existentes, estes que também

serdo objeto de andlise no presente trabalho.

1.2.1. A protecéao ao trade dress sob aluz do ordenamento brasileiro.

Como ja visto, o trade dress, assim como as marcas, efetivamente serve a
distinguir e individualizar determinado produto ou servic¢o, findando por fixar, para o

consumidor, um vinculo entre o visual apresentado e a reputacdo do bem fornecido.

Dessa maneira, pois, o direito ndo pode negar protecdo ao trade dress,
mesmo porque, muitas das vezes, é o conjunto-imagem que exerce efetivo papel de

atracdo entre a sociedade empreséria e o consumidor.

Sobre isso, Carlos Alberto Bittar Filho discorre:

(...) ao compor o produto, como sua roupagem definitiva para consumo, a
embalagem exerce, dentre todas as criagcdes referidas, a influéncia mais
direta sobre o publico em geral, representando verdadeiro elo de
comunicacao final entre produtos e consumidor. Também como integrante
de sua ornamentacdo, a embalagem atua como forca atrativa imediata do
consumidor, impondo-lhe, muitas vezes, pela excitabilidade provocada, o
impulso aquisitivo, para ele até imperceptivel ou mesmo inevitavel. E
decisivo, no ato da compra, o fator psicolégico, razdo pela qual uma
embalagem convidativa pode arrebatar o consumidor e adquirir a sua

'®* BARBOSA, Denis Borges. O fator semioldgico na construgdo do signo marcario. Rio de Janeiro:
UERJ, 2006. Tese (Doutorado em Direito), Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de
Janeiro, 2006, p. 159.
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preferéncia, mantendo-o fiel a determinado produto. (...) Dai, a necesséria
protecdo que devem merecer no campo juridico, a fim de assegurar-se a
seu titular o uso pacifico e a garantir-lhe a competente reacdo, em caso de
violagdes que venham a acontecer, na defesa dessas importantes pecas do
aviamento objetivo da empresa'®.

Ora, faz-se in6cuo, sem sentido, criar e fortalecer uma identidade visual
propria se, eventualmente, ndo se pode impedir a acdo de usurpadores. Assim,
embora ndo haja qualquer tipo formal de protecéo do trade dress, o Poder Judiciario

néo é eximido de Ihe conferir protecao.
A prépria Constituicdo Federal, em seu artigo 5°, XXIX, preceitua:

A lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario
para sua utilizacdo, bem como protecdo as criagdes industriais, a
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos
distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento
tecnologico e econdmico do pais.

Nas palavras de Newton Silveira, constituem outros sinais distintivos “o titulo
do estabelecimento, a insignia, os sinais de propaganda, a marca de fato (nédo

registrada), o dito trade dress e mesmo o nome comercial®®”.

Nesse contexto, embora no Brasil o conjunto imagem nao seja tutelado por
previsdo leal especifica, sua imitagcdo tem sido coibida com base no instituto da

concorréncia desleal.

Qualqguer prética consubstanciada na utilizacdo de meios fraudulentos para
desviar clientela, para si ou para outrem, configura o crime de concorréncia desleal
tipificado pela na forma do artigo 195 da Lei n°® 9.279/1996, e gera obrigacédo de
ressarcir as perdas e danos causados, o que sera visto quando for tratada de forma

especifica a responsabilidade civil.

Assim, no plano infraconstitucional, a protecdo do trade dress se d& por meio

de regras que reprimem atos de concorréncia desleal. Este instituto, conforme

¥ Tutela dos Direitos da Personalidade e dos Direitos Autorais nas Atividades Empresariais, Séo
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2002, p. 159.

2% SILVEIRA, Newton. Sinais distintivos da empresa. Revista da Associacdo Brasileira da Propriedade
Intelectual (ABPI), n° 98, p. 3-8, janeiro/fevereiro 2009.
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leciona Fabio Ulhéa Coelho, pode ser definido como a “violagdo do segredo de
empresa ou induc&o do consumidor em erro?.”.

Ou seja, qualquer ato ilicito que venha a induzir em consumidor a erro —
como, por exemplo, a imitacdo de embalagens — deve ser coibido, e ndo é o fato de
a lei ser silente quanto a protecdo da roupagem externa dos produtos, servicos e

estabelecimentos que exime o Poder Judiciario do dever de promover tal protegédo.

Como ja explicitado, ndo ha davidas quanto a efetiva protecdo conferida ao
trade dress no ordenamento brasileiro, que é pacifica tanto para a doutrina quanto
para a jurisprudéncia. Contudo, as questdes envolvendo o trade dress no pais ainda

sao relativamente recentes e tém provocado diversos questionamentos.

O proprio Superior Tribunal de Justica, em recente julgamento, reconheceu
que, “a despeito de seu reconhecimento pelos Tribunais brasileiros, ndo ha a
previsdo dos requisitos necessarios para sua protecdo ou a previsdo clara de

22»

sanc¢do na hipétese de eventual lesdo“””, nas palavras do Ministro Marco Aurélio

Belizze.

Nesta oportunidade, foi ressaltado, inclusive, que por forca da simula 07 do
STJ, que inibe o reexame fatico probatério pela Corte Superior?®, as questdes

envolvendo o trade dress tém sido resolvidas pelos Tribunais de Justica locais.

Esse panorama resulta em certa instabilidade das decisdes judiciais, na
medida em que frequentemente as cortes locais decidem de forma dissonantes e
nem sempre é possibilitado que o STJ exerca sua funcdo de uniformizacdo da

jurisprudéncia, justamente por incidéncia da referida sumula.

Assim, muitas das vezes, para os titulares dos trade dresses, surgem

davidas quanto a protecdo do trade dress. O conjunto imagem € registravel? O

L Curso de direito comercial, volume 1 : direito de empresa, 15.ed — Sd0 Paulo : Saraiva, 2011,
Pag.211.

2 STJ — Resp n° 1353451 — Ministro Marco Aurélio Bellize - T3 — Julgamento em 19.09.2017 —
Extraido de
https://ww?2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201202
395552&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea Acesso em 08/11/2017

% Suimula 7 “A PRETENSAO DE SIMPLES REEXAME DE PROVA NAO ENSEJA RECURSO
ESPECIAL. Extraido de http://www.stj.jus.br/docs internet/VerbetesSTJ asc.pdf Acesso em
24.10.2017



https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201202395552&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201202395552&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
http://www.stj.jus.br/docs_internet/VerbetesSTJ_asc.pdf
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registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial € um requisito para
que haja a efetiva protecédo? De que forma os Tribunais analisam a protecdo do

conjunto-imagem?

Para que se entenda, contudo, quais sdo 0s casos em que o Judiciario vé
configurada a infragcdo marcaria, importa verificar quais sédo as diferencas de analise

entre o trade dress e as marcas.

1.2.2. Diferenca entre trade dress e marca.

Conceituados os institutos da marca e do trade dress, torna-se essencial ao
estudo da protecdo juridica do segundo no ordenamento juridico patrio compreender

sua distingdo com relacdo a marca no que diz respeito a registrabilidade.

O conjunto-imagem distingue-se da marca, muito embora possa ser formado
pela utilizacdo conjunta de ambos, acrescidos, ou ndo, de outros elementos visuais.
Embora ambos, aos olhos do senso comum, possam representar a mesma coisa e,

de fato, tenham a mesma finalidade imediata, tratam-se de institutos independentes.

11}

Como lecionam José Roberto Gusméo e Laetitia Pablo d’Hannens, “a
protecdo juridica ao trade dress, como conjunto de elementos e/ou sinais
caracteristicos e distintivos, ndo afasta nem se confunde com a eventual protecao
conferida a cada um deles individualmente considerados como, por exemplo,
quando tais elementos ou sinais constituem marcas, desenhos industriais, titulos de

24 »

estabelecimento, e assim por diante””.” Em outras palavras, o trade dress se

consubstanciaria em sinal distintivo nao registrado.

A marca é um sinal para designar a origem do produto, mercadoria ou
servico e, para ser registrada, deve atender a distintividade ou novidade relativa. Ou
seja, no mercado em que se insere o produto, o sinal visivelmente perceptivel deve
se distanciar do dominio comum, a fim de propiciar a utilizagdo comercial exclusiva

por seu titular.

24 GUSMAO, José Roberto d’Affonseca; d’'HANENS, Laetitia Maria Alice Pablo. Breves
comentarios sobre a protecao ao trade dress no Brasil. In: Revista dos Tribunais - RT 919, maio
de 2012, p. 125.
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E esta apropriacdo exclusiva que sera assegurada por meio do registro, que
garantira ao consumidor a correspondéncia entre o produto designado e a sociedade
que o colocou em circulagdo. Em suma, a marca serve a identificar o

produtor/fornecedor ao consumidor.

Como ja visto, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) é o 6rgéo
responsavel pelo registro de marcas no Brasil, registro esse que é regido por alguns

principios e requisitos.

Os requisitos para o deferimento de um registro marcario foram divididos e
sdo empregados pela doutrina dominante com atencdo a (i) novidade relativa (o
signo deve ser novo para a identificagdo do produto ou servigo prestado); (i) ndo
colidéncia com marca notoria (as marcas notoriamente conhecidas, ainda que sem
registro perante o INPI, merecem a tutela do direito industrial); e (iii) néo
impedimento (ndo caracterizacdo de nenhuma das condi¢cbes previstas no rol do

artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial).

A Lei de Propriedade Industrial, ainda, em seu artigo 126%°, confere protecéo

as marcas notoriamente conhecidas e, no artigo 1252, as de alto renome.

A marca de alto renome € aquela amplamente conhecida pelos
consumidores, independente do mercado em que esta ou em que atua mais

incisivamente. Sdo exemplos desta o Mc Donald’s, a Faber Castell, dentre outros.

Na ligdo de Maité Cecilia Fabbri Moro, “a marca de alto renome é a marca
que é conhecida por consumidores pertencentes a diversos segmentos de
mercados, diferentes daquele mercado que corresponde aos produtos ou servicos

protegidos por esta marca®”.

% Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6° bis ",
da Convencao da Unido de Paris para Protecao da Propriedade Industrial, goza de protecéo especial,
independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§ 2° O INPI podera indeferir de oficio pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou
em parte, marca notoriamente conhecida.

%% Art. 125. A marca registrada no Brasil considerada de alto renome sera assegurada protecao
especial, em todos os ramos de atividade.

*’ MORO, Maité Cecilia Fabbri, Direito de Marcas — Abordagem das marcas notérias na Lei
9.279/1996 e nos acordos internacionais. S&o Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 317;
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Com relacdo as notoriamente conhecidas, pode-se defini-las como aquelas
que gozam de protecdo especial independente de terem sido depositadas no pais,

sendo esta notoriedade geralmente atribuida tdo somente no mercado em que atua.

Sao0 estes o0s critérios, a grosso modo, utilizados pelo INPI quando da

andlise do deferimento dos registros marcarios, portanto. E o trade dress?

O conjunto-imagem se materializa pela associacdo de variados elementos
que, em conjunto, traduzem uma forma peculiar e distintiva de inser¢cdo do bem no

mercado consumidor.

Na analise de colidéncia eminentemente marcaria, existe um registro formal
com data especifica, que marca o inicio da protecdo e da utilizacdo exclusiva, de
modo que, a principio, basta o confronto entre ambas para se verificar se ha

imitacdo e/ou reproducéo.

No que diz respeito ao trade dress, contudo, ndo existe, no Brasil, dispositivo
especifico na lei afeito a sua protecao, de forma que os atos de violacdo tém sido
coibidos pelo Poder Judiciario por meio da aplicacdo do artigo 5°, XXIX?%, da
Constituicdo Federal, e da propria repressdo a concorréncia desleal, como

preconizado pela Lei de Propriedade Industrial.

Porém, a partir do momento em que o caso deve ser analisado com foco na
repressdo a concorréncia desleal, o exame automaticamente passa a ser mais
amplo, ndo se fazendo suficiente apenas a verificacdo de haver potencial de

confusdo em razdo de semelhanca.

O trade dress ndo precisa estar registrado para que o ofendido busque sua
protecao perante o Poder Judiciario e, como explica Gustavo Piva de Andrade, “a
prépria lei brasileira, inclusive, salienta que o fato gerador do ato ilicito € o desvio

fraudulento de clientela”. Acrescenta, ainda, que “(...) mesmo que o trade dress nao

2 XXIX - alei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario para sua utilizacéo,
bem como protecao as criagdes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a
outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e
econdmico do Pals;
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esteja registrado, o empresério pode buscar protecdo sobre a impressao visual do

seu produto ou servico com base nas regras de concorréncia®”.

A registrabilidade do trade dress, alids, ndo é unanime, o que significa dizer
gue nem sempre 0 conjunto imagem € passivel de registro, porquanto, muitas das

vezes, ndo pode ser enquadrado no conceito de marca ou desenho industrial.

E o que ocorre, por exemplo, com o trade dress de lojas e restaurantes,
atualmente reconhecido como objeto de protecdo, que envolve ndo apenas cores e
simbolos, mas a propria disposicdo interna de moveis e objetos. Na verdade, a
impossibilidade de registrar o trade dress, nestes casos, pode residir até mesmo na

inviabilidade de se materializar, no viés pratico, o conjunto-imagem perante o INPI.

Portanto, o registro do trade dress ndo se apresenta coOmo pressuposto
indispensavel para que se busque a repressao do ato de concorréncia desleal. No
direito norte-americano, inclusive, o Lanham Act trata de conferir a mesma protecao
ao trade dress nao registrado ou registrado, como se extrai de trecho de decisédo
proferida na jA mencionada disputa judicial travada entre dois restaurantes de
comida mexicana, Two Pesos e Taco Cabana®, que inaugurou a protecdo do

conjunto-imagem:

The Supreme Court interprets this section as having created a federal cause
of action for infringement of unregitered trade mark or tradedress and
concludes that such a mark or trade dress should receiveessentially the
same protection as those that are registered*"

No Brasil, destaca-se esclarecedora decisdo proferida pelo Tribunal de
Justica do Estado de S&o Paulo, em caso sob a relatoria do desembargador Ramon

Mateo Jr., nesse mesmo sentido:

E certo inexistir nos autos noticia do registro da marca mista da autora,
solicitado antes mesmo do ajuizamento da presente demanda. Esse
aspecto, entretanto, ndo apresenta qualquer relevo. O pedido de registro da
marca mista (correspondente ao nome e ao desenho), pendente de
aprovagdo, assegura a autora ‘zelar pela sua integridade material ou
reputacdo. Esse depdsito ou requerimento, a principio, assegura a
precedéncia e a protecdo contra a utilizagao ilicita por terceiros.” (Apelagao
Civel n. © 0165677-35.2007.8.26.0100, Rel. Des. Francisco Loureiro). Logo,
ainda que ausente o registro, irrecusavel possuir a autora direito de ver
salvaguardada a trade-dress de seu produto. A alegacao da ré, no sentido

? ANDRADE, Gustavo Piva de. O trade dress e a protecdo da identidade visual de produtos e
servicos. In: Revista da ABPI, n° 112, mai/jun 2011.

%0 Extraido de https://www.law.cornell.edu/supct/html/91-971.Z0.htm| Acesso em 19/10/2017

%! TwoPesos, Inc v. Taco Cabana, Inc. 505 U.S. 763, 1992



https://www.law.cornell.edu/supct/html/91-971.ZO.html
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de comercializar os produtos anteriormente a autora, desde 2002, sobre néo
haver sido corroborada com qualquer prova nos autos, ndo merece
acolhida. E, de toda sorte, a autora demonstrou que comercializa seus
produtos denominados Doguitos, desde 2001 (fl. 95). Logo, ainda que o
pedido de registro da marca mista tenha sido levado a efeito em 2012, tal
aspecto nao possui qualquer relevancia. Pois a colocacdo do produto
Doguitos no mercado é anterior ao produto da ré*.

Entretanto, para o titular do conjunto imagem, o registro pode se apresentar
como recomendavel a fim de que se efetive sua protecdo. Isto porque, uma vez
registrado, o trade dress ndo sO é protegido com base nas regras de repressédo a
concorréncia desleal, mas, outrossim, pelas normas gerias da Propriedade

Industrial.

Ou seja, o titular, ao registrar o trade dress, adquire direitos de propriedade
sobre o signo e podera se basear nos dispositivos contidos na Lei de Propriedade
Industrial, bem como nos demais especificos relativos a infracdo da marca ou

desenho industrial, para coibir eventuais imitacdes e reproducdes.

Em eventual disputa judicial envolvendo imitagdo de trade dress
efetivamente registrado perante o Instituto da Propriedade Industrial, afasta-se
eventuais argumentos do infrator no sentido de que inexiste relagdo de concorréncia
entre as sociedades pelo fato, por exemplo, de atuarem em diferentes estados do

pais.

Isto porgue, ao obter o registro, o titular adquire direitos exclusivos sobre o
trade dress em todo o territério nacional, nos termos do artigo 129 da Lei de
Propriedade Industrial®.

Abaixo, sdo destacados alguns exemplos de sociedades empresarias que

registraram junto ao INPI a disposi¢céo de cores em suas embalagens, por exemplo:

% TJ SP — Ap. 0011981-66.2013.8.26.0100, 22 Camara Reservada de Direito Empresarial,
Desembargador Relator Raom Mateo Junior, Julgamento em 10.12.2014 — Diario de Justica de
03.12.2014 - Extraido de
https://esaj.tisp.jus.br/cposg/search.do?conversationld=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=-
1&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=0011981-
66.2013&foroNumeroUnificado=0100&dePesquisaNuUnificado=0011981 -
66.2013.8.26.0100&dePesquisa=&uuidCaptcha=&pbEnviar=Pesquisar — Acesso em 03/10/2017

% Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as
disposicdes desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o territério nacional,
observado quanto as marcas coletivas e de certificagdo o disposto nos arts. 147 e 148.


https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do?conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=0011981-66.2013&foroNumeroUnificado=0100&dePesquisaNuUnificado=0011981-66.2013.8.26.0100&dePesquisa=&uuidCaptcha=&pbEnviar=Pesquisar
https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do?conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=0011981-66.2013&foroNumeroUnificado=0100&dePesquisaNuUnificado=0011981-66.2013.8.26.0100&dePesquisa=&uuidCaptcha=&pbEnviar=Pesquisar
https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do?conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=0011981-66.2013&foroNumeroUnificado=0100&dePesquisaNuUnificado=0011981-66.2013.8.26.0100&dePesquisa=&uuidCaptcha=&pbEnviar=Pesquisar
https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do?conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=0011981-66.2013&foroNumeroUnificado=0100&dePesquisaNuUnificado=0011981-66.2013.8.26.0100&dePesquisa=&uuidCaptcha=&pbEnviar=Pesquisar
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Vale destacar, ainda, o curioso registro n°® 903462141 para a marca
“‘BUDWEISER”, cujo abridor vermelho, em seu desenho especifico, exerce a fungao
de marca no mercado de cervejas, merecendo, portanto, a devida protecéo pela Lei

de Propriedade Industrial:

Apesar de recomendavel, entretanto, como ja visto, o registro do trade dress
nao é indispensavel para que haja sua protecdo. Contudo, quando o Judiciario se
depara com um trade dress sem registro, a analise que envolve sua protecdo torna-

se muito mais ampla quando vista sob a 6tica da repressdo aos atos desleais.

O Superior Tribunal de Justica, em caso recente envolvendo a Apolo e a
Farol, marcas de algod&o, apreciou esta questdo®. Naquele caso, a Apolo, autora
da acéo, afirmou que a Farol, sua concorrente no mesmo segmento de mercado,
passou repentinamente a utilizar embalagens que faziam clara alusédo ao produto

fabricado por ela.

A instancia local, no caso o Tribunal de Justica de Minas Gerais, tratou a
guestdo como concorréncia desleal e entendeu pela infracdo de trade dress,
condenando a Farol ndo s6 a se abster de vender os produtos naquela embalagem,
mas a pagar indenizacdo de trinta mil reais por reparacdo patrimonial. A discussao
chegou ao STJ por meio de Recurso Especial da Farol, em que se alegou que a

embalagem, por néo ter registro perante o INPI, ndo seria passivel de protecéo.

O relator do recurso, Ministro Marco Aurélio Belizze, repisou o ja pacificado
entendimento de que, embora nédo seja disciplinada na legislacdo nacional, a

protecdo do trade dress vem sendo garantida com base no dever legal de garantia

3 nhttps:/ljota.info/justica/trade-dress-stj-julga-disputa-entre-duas-empresas-26092017. Acesso em

24/10/2017.



https://jota.info/justica/trade-dress-stj-julga-disputa-entre-duas-empresas-26092017
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de livre mercado, afirmando que os limites concorrenciais introduzem conceitos

imprescindiveis para a definicdo da amplitude da protecdo da propriedade industrial.

Na mesma decisao, ressalvou que “ndo se pode admitir que a pretexto de se
proteger o conjunto-imagem de um produto, se assegure 0 USO exclusivo e
indeterminado de uma determinada funcionalidade n&o registrada, por exemplo”.
Acrescentou, ainda, que “por incrementar a competicdo, a entrada de conjunto-
imagem semelhante em mercado j& assemelhado ndo deve ser obstada por meio de
intervencao judicial” e que “esta devera ser excepcional e sempre pautada pela
verificacdo concreta de que se esta diante de algo novo e peculiar a ponto de
despertar o Estado de sua inércia, consequéncia da livre concorréncia e a liberdade

de inciativa adotadas no Brasil”.

Na mesma oportunidade, o ministro também apontou, como j& foi suscitado
neste trabalho anteriormente, que € preciso fazer uma diferenciacdo entre o
conjunto-imagem e os demais signos distintivos, como a marca e o desenho
industrial. Segundo ele, esta distincdo é fundamental para definir o tratamento
juridico que sera dado a cada caso e as “consequéncias advindas de condutas
anticompetitivas praticadas com desrespeito a marca, desenho industrial ou

conjunto-imagem. *”

Para o relator, o dialogo entre concorréncia e direitos exclusivos decorrentes
de propriedades industriais somente justificaria a intervencdo do Poder Judiciario

para afastar condutas concorrenciais que ultrapassem os limites da disputa legitima.

Tais limites, estdo, segundo o ministro, “ora na confusdao do consumidor
decorrente de imitacdo desleal, ora na usurpacao de vantagem alheia decorrente da
associacao de seu produto ou servico com a prestacao de seu concorrente, situacao
em que € notorio o intuito de “pegar carona” no sucesso obtido pelo investimento de

outrem”.

Sy Resp n° 1353451 — Ministro Marco Aurélio Bellize - T3 — Julgamento em 19/09/2017. Acesso
em 19/09/2017 - Extaido de
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201202
395552&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea Acesso em 18/10/2017



https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201202395552&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201202395552&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
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O ministro concluiu, assim, que o Judiciario ndo pode intervir para
“‘meramente assegurar um direito de exploragcdo exclusiva a bem n&o registrado na

forma legalmente exigida”.

No caso concreto entre as marcas Apolo e Farol, entdo, considerou que “nao
se cogita da existéncia de um direito de exploracdo exclusiva” e, por isso, somente
poderia ser vedada para uma das partes a utilizacdo do trade dress ou de um de
seus elementos no caso de, efetivamente, restar caracterizado o ato de concorréncia

desleal.

Nesse sentido, a Corte Superior entendeu que, nestes casos, é
imprescindivel a producdo de prova técnica para auxiliar o entendimento do juiz, a
qual se serviria a avaliar a situacdo fatica do mercado e a possibilidade real de
confusdo, ndo se fazendo mais suficiente o mero potencial de confusdo em razao da
semelhanca que € atraido pela presuncédo iuris tantum decorrente do registro

perante o INPI e do sistema atributivo adotado pela Lei de Propriedade Industrial.

Nesse cenario, tornar-se-ia necessario conhecimento técnico para se avaliar
o efeito real da entrada no mercado de produto ou servico visualmente
assemelhado, o que configura o ato de concorréncia desleal e que da causa as
pretensdes de protecdo do trade dress. Por todos estes motivos, entendeu-se por
cassar a sentenca proferida pela justica local, de Minas Gerais, determinando-se

gue fosse produzida prova pericial para avaliar estes quesitos.

Portanto, vé-se que a registrabilidade do trade dress, e também a
dispensabilidade do registro para sua protecdo, sdo matérias pacificas em nossa
jurisprudéncia. Contudo, o Poder Judiciario, ao enfrentar as questdes atinentes ao
trade dress ndo registrado, deve se ater aos limites da intervencdo do estado na

prépria concorréncia do mercado.

Sendo assim, passa-se a analisar de que forma o Poder Judiciario, tendo por
base a repressdo a concorréncia desleal, vem interpretando a configuracdo da
infracdo de trade dress e, portanto, o ato ilicito que ensejara a responsabilidade de

indenizar.
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2. CRITERIOS UTILIZADOS PELO PODER JUDICIARIO PARA EFETIVAR A
PROTECAO DE TRADE DRESS.

2.1. Distintividade

A principio, sdo dois os fatores entendidos por requisitos para que se
consiga obter, perante o Poder Judiciario, a protecéo do trade dress, quais sejam, a
distintividade do conjunto-imagem e a possibilidade de confusdo ou associacdo
indevida por parte o consumidor, configurando o desvio de clientela. Iniciaremos

esta analise, portanto, pela primeira delas.

Em qualquer disputa judicial que envolva reprodugdo e/ou imitagdo de
signos distintivos, a distintividade € um elemento fundamental, ja que, sem ela, nédo
existe capacidade de diferenciacdo do produto ou servico perante os demais

existentes no mercado.

Se a roupagem externa que 0 produto e 0 servigco apresenta perante 0s
consumidores é comum, trivial, sem traco distintivo, os consumidores do segmento
nao a identificardo como um signo identificador de origem. Nesse sentido, a
distintividade pode ser conceituada como a identidade Unica conferida ao produto ou
ao servico pelo conjunto-imagem, que o distingue e diferencia dos demais, e sua

auséncia implica, também, a inexisténcia de protecdo perante a legislacao brasileira.

Este é o entendimento da chamada Teoria da Distancia, desenvolvida pela
doutrina alem& e amplamente reconhecida no direito marcario de inUmeros paises.

Nas palavras de Geert W. Seelig:

“Frequentemente, marcas idénticas ou similares s&o utilizadas em campos
de atividades idénticas ou afins. Em geral, o publico consumidor esta
habituado a coexisténcia destas marcas e presta maior atencdo as
diferencas existentes entre elas. Se, por sua vez, novas marcas parecidas
vem se juntar as antigas, o publico ndo as confundird com aquelas ja
existentes porque ja esta habituado a prestar atencao as suas diferencas,
mesmo que fracas, e sabe por consequéncia distingui-las. A consequéncia
desse processo é que o risco de confusdo entre as marcas diminui. Se as
marcas, entdo apresentavam um perigo real de confuséo, esta possibilidade
esta agora excluida e o risco inicial descartado®.”

% SEELIG, Geert W.,La Theorie de la Distance.Revuelnternationale de la Propriété Industrielle et
Artistique, n® 62, Dez. 1965, p. 389
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Nas palavras de Cassiano Ricardo Golos Teixeira, “0 primeiro ponto da
avaliacdo do conceito de trade dress seria 0 aspecto inerentemente distintivo que se
resume e justamente a habilidade o trade dress servir como fungéo para identificar a
fonte dos produtos e servigcos, sendo adquirida ao longo do uso extensivo da

‘aparéncia’®””.

Exemplificando-se, uma sociedade empreséaria ndo pode argumentar que a
embalagem de seu creme leite é distintiva se os elementos que em tese a compdem
consistem em pequena embalagem em forma de caixa, cartonada, com o simbolo
de uma vaca no roétulo, na medida em que o trade dress formado por esses
elementos ndo é distintivo, ja que a maioria dos fabricantes de creme de leite

utilizam estes elementos na embalagem de seus produtos.

Na mesma esteira, se um bar tem o trade dress de seu estabelecimento
composto por elementos tradicionais, tais como um balcdo com cadeiras altas na
frente, e mesas comuns dispostas de maneira regular no espaco do
empreendimento, o consumidor que adentrar esse bar provavelmente ndo ira
distingui-lo dos demais ja existentes no mercado. Quanto a isso, Gustavo Piva de
Andrade explicita:

Imagine-se, por exemplo, uma loja de vinhos ordinaria, cuja identidade
visual ndo possua qualquer elemento diferente daquilo que é tido como o
padrdo de segmento. Ao adentrar nessa loja, o consumidor muito

provavelmente a reconhecera apenas como mais um estabelecimento onde
se comercializa vinhos e ndo a associard com nenhuma fonte especifica.

Por outro lado, imagine-se uma loja em que 0s vinhos sejam dispostos de
maneira peculiar, alinhados verticalmente em compartimentos de acordo
com a marca do produto, e onde todos os elementos graficos e
arquitetbnicos tenham sido elaborados para formar uma identidade visual
tnica e distintiva®®.

Como ja dito, muitas vezes as caracteristicas da aparéncia de um trade
dress guardam extrema relacdo com as préprias peculiaridades do produto e servigco
que assinala. Nestas hip6teses, importa ponderar se o titular de determinado

conjunto imagem, que ostenta caracteristicas diretamente relacionadas com o

%" Concorréncia desleal: Trade Dress.In: Revista Eletrdnica dolBPI,2009, p.8. Disponivel

em:http://ibpibrasil.org/ojs/index.php/Revel/article/view/17/1 — Acesso em 09/09/2017

® ANDRADE, Gustavo Piva de. O trade dress e a protecdo da identidade visual de produtos e
servicos. In: Revista da ABPI, n° 112, mai/jun 2011.
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produto/servi¢o, tem como proteger sua apresentacao visual, ainda que tenha sido o

pioneiro em seu segmento a utiliza-las.

Entende-se que, mesmo que uma determinada sociedade empresaria tenha
sido a primeira a fazer o uso de um trade dress, caso esse conjunto imagem seja
formado por elementos isolados que guardem relagdo com o préprio produto/servico
que assinala, ndo se infere qualquer deslealdade em tal pratica, na hipétese de seus
concorrentes virem posteriormente a utilizar em seus respectivos conjunto imagem

as mesmas caracteristicas.

A concorréncia desleal reside na hipétese de que, mesmo que no momento
inicial ndo existisse nenhum outro conjunto imagem préximo ou semelhante com ele,
as caracteristicas seriam de uso comum naguele segmento e, portanto, impossivel
de serem utilizadas exclusivamente por uma s6 sociedade empresaria (como nos

exemplos do creme de leite e do bar, acima suscitados).

Tal panorama nao afasta, frise-se, a possibilidade de uma apresentacao
visual com caracteristicas que guardem relacdo com um produto ser passivel de
protecdo por vedacdo a concorréncia desleal, desde que, porém, a combinacéo

destas caracteristicas consiga alcancar suficiente distintividade.

E como decidiu, inclusive, a Suprema Corte Americana no ja aludido embate
judicial havido entre os restaurantes Two Pesos e Taco Cabana, em que restou
entendido que as marcas descritivas (que se relacionam a prépria peculiaridade do
servico/produto) podem adquirir a distintividade que permita a protecdo legal, nos
termos da Secao 2 do Lanham Act, que estabelece que marcas descritivas que néo
poderiam ser registradas pelo Lanham Act podem ser registradas se ‘tornaram-se

distintivas dos produtos do titular do pedido de registro*°.

Nesse caso, todavia, 0s requisitos para verificacdo da distintividade serdo
muito mais elevados, para que ndo se permita burlar o principio da disponibilidade
do objeto de protecdo. Com efeito, a deslealdade € origindria com o titular que se

apropria do bem indisponivel.

% Two Pesos, Inc vs. Taco Cabana, Inc. (91-971), 505 U.S. 763 (1992): “However, descriptive marks
mayacquire the distinctiveness whichwill allow them to be protected under the Act. Section 2 of
theLanham Act provides that a descriptive mark that otherwise could notbe registered under the Act
may be registered if it "has becomedistinctive of the applicant's goods in commerce.”
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No segmento dos katchups, por exemplo, embora todas as embalagens — ou
a grande maioria — apresentem predominantemente a cor vermelha, que é de uso
comum, ja que guarda relacdo com a principal matéria-prima do produto, o tomate,
estas, ainda assim, exercem funcao distintiva, jA que possuem outras caracteristicas
que permitem ao consumidor diferenciar a origem de cada produto (formato,

combinacao de cores, uso de marca mista, disposi¢ao do rétulo, entre outros):

Certas caracteristicas visuais, entdo, sdo comuns as embalagens de um
mesmo segmento mercadoldgico e, portanto, por mais que incorporem o trade dress
de uma embalagem de uma sociedade empreséaria, ndo podem ser objeto de
apropriacdo e protecdo exclusiva, porque ja é inerente a concepgao do consumidor
que um produto de certa categoria apresentard certas caracteristicas (os katchups
terdo embalagem vermelha, os vinhos virdo em garrafas, as pastas de dente em

tubos plasticos, entre outros).

J. McCarthy, tratadista norte-americano ja citado, menciona que “em alguns
mercados, um desenho ou um trade dress especial sera tdo convencional e prosaico
gue nao pode ser assumido para se destacar e ser percebido como uma marca sem
aprova desse fato. Por exemplo, uma imagem de um barco de pesca utilizado em
embalagens de frutos do mar congelados ou a bandeira quadriculada do motor de
arranque do carro de corrida usado em pecas de automovel de alta performance séo
desenhos convencionais, que exigem prova de significado secundario para obter os

direitos exclusivos da marca ou do trade dress*®”.

40 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, 8:4, 4th edition, 2008. “(...) in modern parlance,
trade dress includes the total look of a product and its packaging and even includes the design and
shape of the product itself”.
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Nesse contexto, deve ser frisado que o trade dress pode dotar distintividade
originéria, quando o conjunto imagem apresenta caracteristicas que o distanciam de
todos os demais existentes em determinado segmento do mercado. Por outro lado,
porém, o produto pode nao ter roupagem extremamente distintiva, mas, em razao de
seu uso continuo, pode ter conquistado fama e reconhecimento perante o publico

consumidor (significacdo secundéria/secondary meaning).

De todo modo, em qualquer um dos casos, é importante que a apresentacao
visual que assinala um produto ou servico permita que o consumidor consiga
diferencia-la das demais roupagens que caracterizam os demais produtos/servicos

concorrentes.

Em caso envolvendo trade dress de um estabelecimento ligado a prestacao
de servicos de spinning, a SoulCycle Inc. sustentou que o trade dress de sua

titularidade estaria sendo violado pela parte adversa:

Naqueles autos, porém, os desembargadores componentes da 22 Camara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justica do Estado de S&o Paulo
entenderam que a reproducéo do trade dress ndo estava clara em sede de cognicao
sumaria, privilegiando a argumentacao da Ré, no sentido de que o uso das cores
amarela, branca, preta e cinza, atualmente seria comum em estabelecimentos

voltados a pratica de indoor cycling:
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Contudo, a prova da reproducdo do trade dress ndo restou clara nestes
autos. As fotografias trazidas aos autos (fls. 9/13) indicam, de fato, que os
estabelecimentos da agravada se assemelham aqueles da agravante.
Entretanto, a agravada, na resposta a notificacdo extrajudicial, afirmou que
0 uso de cores preta, amarela, branca e cinza, atualmente, € comum a
estabelecimentos voltados a pratica de “indoor cycling” (...). Logo, ha
indicativo de que a marca e o trade dress da agravante sdo pouco
evocativos.*!

Ou seja, o Tribunal se utilizou da aparente auséncia de distintividade do
conjunto imagem do estabelecimento para afastar a alegacdo de reproducao
indevida de trade dress, na medida em que, a0 menos no estagio incipiente em que
se encontrava aquele processo, constatou-se que os elementos caracterizadores

daquela roupagem eram inerentes ao segmento de mercado relacionado.

Outra interessante decisdo em que restou entendido pela inexisténcia de
distintividade do conjunto-imagem, com base nos elementos caracterizadores do
produto em si, foi proferida em disputa judicial havida entre a Nestlé e a Danone,
tendo por objeto o trade dress dos iogurtes gregos por elas comercializados*:

* TISP - TJ-SP - Al: 20189710920178260000 SP 2018971-09.2017.8.26.0000, Relator: Carlos
Alberto Garbi, Data de Julgamento: 29/05/2017, 22 Camara Reservada de Direito Empresarial, Data
de Publicacéo: 30/05/2017 - Extraido de
https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do?conversationld=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=-
1&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=2018971-
09.2017&foroNumeroUnificado=0000&dePesquisaNuUnificado=2018971-
09.2017.8.26.0000&dePesquisa=&uuidCaptcha= - Acesso em 07/10/2017

*2 “Em comum as embalagens possuem: (a) a expressao “Grego”, identificadora da espécie de
iogurte ofertado, que se diferencia dos demais por sua consisténcia mais firme; (b) as cores azul e
branco. A colher com iogurte (no produto das autoras, do lado esquerdo e com menor destaque) e a
colher numa tigela com iogurte (no produto da ré, na parte central inferior e com destaque) séo
comumente utilizadas nas embalagens desse tipo de alimento, mostrando ao consumidor o que
contém os potes. Nao sao, pois, passiveis de prote¢gdo marcaria. A expresséo “Grego”, escrita com
estilizacdes diferentes nos dois produtos, tampouco é de uso exclusivo da recorrente, pois é elemento
descritivo do produto. Ja as ilustracbes de colunas gregas, a estilizacdo da palavra “Grego”, e as
cores azul e branco relacionam o produto a Grécia, nacdo que criou esse tipo de iogurte. A
embalagem da Danone remete o consumidor, pois, ao pais grego, tal qual a embalagem da Nestlé,
gue ndo contém as colunas gregas, mas sim casas gregas ao sol poente. As cores, as edificagfes
gregas e a estilizacdo das letras tendentes a relacionar o produto a Grécia Antiga sdo comuns em
produtos de outras fabricantes de produtos lacteos, como ficou claro nas ilustragfes trazidas nas fl.
1.478 das razdes recursais e em fl. 1.532 das contrarraz8es. Destaca-se que a palavra “Grego” é
escrita em formatos diferentes em uma e outra embalagem, como bem destacou o i. Magistrado
singular na decisdo denegatéria da tutela antecipada: “enquanto as letras “g” e “0” do produto das
autoras (Nestlé) sdo mais arredondadas, na expressao “GREGOQO”, as letras “g” e “0” do produto da
requerida (Danone) séo retilineas, formando, respectivamente, um tridngulo invertido e um quadrado
invertido, que em nada se assemelham com o produto das requerentes (ilustracéo de fls. 8 da inicial,
onde s&o comparados lado a lado os produtos e fotos de fls. 147/163)” (fl. 605). E ainda: a
embalagem da Nestlé tem como cor de fundo um azul em dégradé, ao passo que na embalagem da
Danone o azul ndo tem variacdo. Sao elementos-padrdes no mercado e sua coexisténcia em diversos
produtos é incapaz de confundir o consumidor, ainda que desavisado.” (TJSP — APL n° 0046192-
31.2013.8.26.0100 — Desembargador Relator Ricardo Negrdo - Julgamento em 28.08.2017 -
Publicado em 31.08.2017 - Disponivel em



https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do?conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=2018971-09.2017&foroNumeroUnificado=0000&dePesquisaNuUnificado=2018971-09.2017.8.26.0000&dePesquisa=&uuidCaptcha
https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do?conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=2018971-09.2017&foroNumeroUnificado=0000&dePesquisaNuUnificado=2018971-09.2017.8.26.0000&dePesquisa=&uuidCaptcha
https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do?conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=2018971-09.2017&foroNumeroUnificado=0000&dePesquisaNuUnificado=2018971-09.2017.8.26.0000&dePesquisa=&uuidCaptcha
https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do?conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=2018971-09.2017&foroNumeroUnificado=0000&dePesquisaNuUnificado=2018971-09.2017.8.26.0000&dePesquisa=&uuidCaptcha
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Como pode se ver, o desembargador relator, seguido em unanimidade,
consignou que “as cores, as edificagdes gregas e a estilizagdo das letras tendentes
a relacionar o produto a Grécia Antiga sdo comuns em produtos de outras

fabricantes de produtos lacteos (...)*.”

Nota-se, portanto, que a distintividade € traco fundamental para que o trade
dress seja objeto de protecdo e para que, portanto, entenda-se configurada eventual
infracdo, e é desta forma que vem decidindo o Poder Judiciario. Isto €, ndo basta
gue os conjunto-imagens envolvidos em disputa sejam semelhantes para que se

entenda pela infragdo: a presenca de distintividade € um requisito necessario.

2.2. Possibilidade de confus&o ou associacao indevida

Como visto, a distintividade € elemento essencial para que o trade dress
seja protegido. Entretanto, ndo é apenas a isso que se atém os Tribunais de Justica
para analisar as disputas envolvendo conjunto-imagem e para que se entenda por

configurada a infracao.

https://esaj.tisp.jus.br/cposg/search.do?conversationld=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=-
1&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=0046192-
31.2013&foroNumeroUnificado=0100&dePesquisaNuUnificado=0046192-
31.2013.8.26.0100&dePesquisa=&uuidCaptcha=&pbEnviar=Pesquisar — Acesso em 10/10/2017)

3 TJSP — APL 0046192-31.2013.8.26.0100 — Desembargador Relator Ricardo Negrdo — Julgamento
em 28/08/2017 - Publicacéo: 04/09/2017 - Extraido de
https://esaj.tisp.jus.br/cposg/search.do?conversationld=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=-
1&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=0046192-
31.2013&foroNumeroUnificado=0100&dePesquisaNuUnificado=0046192-
31.2013.8.26.0100&dePesquisa=&uuidCaptcha= - Acesso em 03/10/2017
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https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do?conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=0046192-31.2013&foroNumeroUnificado=0100&dePesquisaNuUnificado=0046192-31.2013.8.26.0100&dePesquisa=&uuidCaptcha=&pbEnviar=Pesquisar
https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do?conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=0046192-31.2013&foroNumeroUnificado=0100&dePesquisaNuUnificado=0046192-31.2013.8.26.0100&dePesquisa=&uuidCaptcha=&pbEnviar=Pesquisar
https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do?conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=0046192-31.2013&foroNumeroUnificado=0100&dePesquisaNuUnificado=0046192-31.2013.8.26.0100&dePesquisa=&uuidCaptcha=&pbEnviar=Pesquisar
https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do?conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=0046192-31.2013&foroNumeroUnificado=0100&dePesquisaNuUnificado=0046192-31.2013.8.26.0100&dePesquisa=&uuidCaptcha
https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do?conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=0046192-31.2013&foroNumeroUnificado=0100&dePesquisaNuUnificado=0046192-31.2013.8.26.0100&dePesquisa=&uuidCaptcha
https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do?conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=0046192-31.2013&foroNumeroUnificado=0100&dePesquisaNuUnificado=0046192-31.2013.8.26.0100&dePesquisa=&uuidCaptcha
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O titular do trade dress, além de demonstrar que a roupagem externa de seu
produto/servico é distintiva, deve ainda comprovar que existe a possibilidade de

confusdo entre os produtos ou servigos.

Deve ser frisado que, para a protecdo, ndo € preciso comprovar que de fato
ocorreu confusédo entre os trade dresses. Ou seja, embora a prova material de
confus@o seja interessante para reforcar o direito alegado, esta € prescindivel para
configurar o ato ilicito, bastando que haja a possibilidade de confusao.

Quanto a isso, leciona Celso Delamanto, um dos grandes estudiosos do

instituto da concorréncia desleal no Brasil:

a imitacdo é geralmente feita para dar a impressdo de semelhanca, aquela
aparéncia capaz de iludir (liable to confuse) os compradores, normalmente
desatentos a pequenas diferencas, e ndo para copiar com exatiddo o
produto do rival. Nenhuma alteracdo faz, assim, alegar que o adquirente,
caso prestasse atencdo ou fosse meticuloso, teria notado a diferenga, pois
isso normalmente ndo acontece e a fraude estd na probabilidade de
confundir.**

Ao se deparar com produtos com elementos visuais semelhantes, nao
necessariamente o consumidor assumira que se trata do mesmo produto, o que o
levara a “levar um pelo outro”. Dependendo do grau de similitude existente, o
comprador pode, por exemplo, assumir que ambos sdo fabricados pela mesma
sociedade empresaria, ou, por exemplo, presumir que os dois possuem a mesma

gualidade em que confia.

Por meio do trade dress similar, o infrator ndo necessariamente deseja induzir
o comprador a adquirir aquele produto apenas por achar que se trata do mesmo,
mas pretende associa-lo fraudulentamente aquela mercadoria a um produto ja
existente e consagrado no mercado, e isto sem ter de despender esforcos e
investimentos por anos, como ocorre para a maioria das marcas, desenhos

industriais e trade dresses consagrados no mercado.

Da noite para o dia, aquele concorrente fraudulento passa a se aproveitar dos
frutos de um investimento que ndo promoveu, caracterizando o enriguecimento sem
causa. Ao imitar o conjunto-imagem do produto pioneiro, o infrator tem muito mais
facilidade de alavancar a venda de seu produto, do que se o fizesse sob uma

vestimenta nova e absolutamente desconhecida.

* Crimes de Concorréncia Desleal, Sdo Paulo: Universidade de S&o Paulo, 1975, p. 87-88.



39

O ordenamento juridico reprime qualquer ato desleal que gere o
aproveitamento do fundo de comércio do concorrente, em conjugacdo com 0S
principios norteadores da protecdo da propriedade intelectual, protecdo ao
consumidor e na repressao ao enriquecimento ilicito, exatamente como previsto pelo
artigo 195, Ill, da Lei de Propriedade Industrial®.

Nessa esteira, surgem o0s institutos da associacdo indevida, do
aproveitamento parasitario, do enriqguecimento sem causa, enfim, em todas as
situacdes que podem gerar desequilibrios concorrenciais e que, portanto, devem ser

repelidas pelo direito.

O risco de confusao propriamente dita (“levar gato por lebre”) € somente uma
das possiveis consequéncias da utilizacdo e reproducao indevida do trade dress. A
falsa associacao €, também, vedada, traduzindo-se na repressado ao enriquecimento
sem causa derivado da captacéo de clientela com o emprego de sinais que o publico

acredita serem de terceiros, por experiéncia prévia.

O Supremo Tribunal Federal j4 delineou o conceito de concorréncia desleal,

tendo consignado:

a livre concorréncia, como toda liberdade, ndo é irrestrita, o seu direito
encontra limites nos preceitos dos outros concorrentes pressupondo um
exercicio legal e honesto do direito proprio, expresso da probidade
profissional. Excedidos esses limites surge a concorréncia desleal (..).
Procura-se no ambito da concorréncia desleal os atos de concorréncia
fraudulenta ou desonesta, que atentam contra o que se tem como correto
ou normal no mundo dos negdcios, ainda que nao infrinjam diretamente
patentes ou sinais distintivos registrados“.

Dénis Borges Barbosa também ja tracou licbes sobre o tema:

A associacao de que se fala, ao contrario da confusdo, ndo se exerce sobre
produtos ou servicos, mas sobre 0os elementos qualitativos da origem de tais
produtos ou servicos. O caudatario, através da utilizacdo de elementos
simbodlicos, procura aproveitar-se da imagem do inovador.

Tal ndo se da pelo engano entre um produto e outro, induzindo a uma
escolha que se quer racional, mas foi induzida a erro. A associagao ilicita se
da através do aproveitamento da imagem construida em torno do produto,

* Art. 195. Comete crime de concorréncia desleal quem:
Il - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito préprio ou alheio, clientela de outrem;”

% STF — Rec. Extr. N. 5.232-SP — Ac. unanime da 22. Turma — julgado em 09/12/1947. Relator:
Ministro Edgard Costa — DJU de 11/10/1949 - RT Vol. 184, p. 914) - Extraido de
http://www.camelier.com.br/artigos/239/Concorréncia-Desleal:-atos-de-confusdo.html — Acesso em
20/10/2017
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ou dos outros elementos significativos. Atuando na esfera n&o-racional, a
aproximagao simbolica conduz a expressao corriqueira “é tudo igual”, que
elimina distingdes tecnoldgicas, ou a construcdo feita pela publicidade de
uma caracterizagdo propria.

(..)

Légico que a confusdo e associagdo ndo sdo uma imposicdo do mercado.
Outros competidores, mesmo usando uma tecnologia nova (ndo protegida
por patente) podem manter-se no exercicio autbnomo e claro de sua
diferenciagdo no mercado. Ou seja, ja que a confusdo e associagdo nao sao
necessdrias para o0 funcionamento do mercado, e na verdade séao
contraproducentes a sua eficiéncia, constituem um dos fundamentos
essenciais da repressao a concorréncia desleal.

Veja-se que, nos parametros da Lei de Marcas (que neste ponto certamente
sdo aplicaveis ao conjunto significativo do trade dress) ndo s6 a confuséo,
mas também a associacao sdo vedadas. Qual associacao? No caso de um
mercado inovador, a associacdo a imagem do inovador.*’

Um aspecto relevante de se destacar nesse sentido € o nivel de atencado e
discernimento dos consumidores. Para se avaliar a no¢do de possibilidade de
confusdo ou de associacédo indevida ndo se deve ter em mente o consumidor atento,

mas justamente o oposto.

Em disputa judicial envolvendo trade dresses dos sabdes em pedra Biobrilho
e Brilhante, o Tribunal local entendeu que ndo havia colidéncia entre os conjunto-
imagem dos produtos, pelo que julgou improcedentes os pedidos autorais com base
no entendimento de que “o perfil do consumidor comum mudou muito (...) vez que
hoje em dia o consumidor verifica a validade do produto, ndo é fiel as marcas,

procura o melhor prego”.

O caso, contudo, chegou ao Superior Tribunal de Justica por meio de Recurso
Especial, tendo sido exarado entendimento pela ministra Nancy Andrighi, relatora do
caso, no sentido de que “é necessario que se tenha em mente que nao se trata de
um ‘jogo de sete erros’. A Lei se destina ndo ao consumidor atento, mas justamente
ao consumidor que, por qualquer motivo, ndo se encontra em condi¢cdes de
diferenciar os produtos similares”:

N&o se pode descurar o fato de que, muitas vezes, o consumidor ndo pode
ler a embalagem de um produto ou, ao menos, tem dificuldade de fazé-lo,
seja por seu grau de instrucdo, por problemas de salde ocular ou mesmo
por pressa. Nesses casos, tudo o que o consumidor distinguira serd a forma

da embalagem, as caracteristicas gerais do produto, as cores apresentadas
e assim por diante. Ora, ao observar as fotografias dos produtos com a

47 Extraido de http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/concorrencia_desleal.pdf -

Acesso em 13/09/2017
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marca ‘Brilhante’ e dos produtos com a marca ‘BioBrilho’ que constam do
processo, é nitida a possibilidade de confusdo. Num olhar rapido, as
embalagens séo muito parecidas.

A ministra enfatizou a necessidade de considerar que, além da pressa que,
por vezes, o0 cidaddo tem para fazer suas compras, € preciso lembrar dos
consumidores que, seja por grau de instrucdo, problemas de salde ocular, ou por
qualquer outro motivo, ndo tenham condicbes de estabelecer parametros de
diferenciacao:

Naturalmente, uma pessoa atenta percebe a diferenca entre duas marcas,
ainda que sejam quase idénticas. Entretanto, & necessario que se tenha em
mente que ndo se trata de um “jogo de sete erros'. A Lei se destina, ndo ao

consumidor atento, mas justamente ao consumidor que, por qualquer
motivo, ndo se encontra em condi¢des de diferenciar os produtos”®.

Isto €, a possibilidade de confusdo ou associacdo indevida do trade dress
deve ser analisada com base no consumidor médio, que ndo se apega as minucias
e aos detalhes, seja por uma imitagdo social, por simples habito cotidiano ou até
mesmo pela propria disposi¢cdo em que os produtos sdo organizados, por exemplo,

no mercado, geralmente com géndolas abarrotadas de inUmeras mercadorias.

Como visto, o Judiciario tem reconhecido amplamente o trade dress como um
sinal distintivo que pode ser protegido pela Constituicdo Federal e pela Lei de
Propriedade Industrial, desde que cumpridos 0s requisitos para sua protecao por

meio da repressao a concorréncia desleal.

Contudo, para a caracterizacdo da infracdo, devem estar presentes alguns
requisitos, como ja sinalizado, tais como a distintividade do conjunto-imagem
alegado, e a possibilidade de que o consumidor médio seja levado a confusdo ou a

associacao indevida daquele produto.

Dadas estas circunstancias, a efetivacdo da protecdo do trade dress é
extremamente complexa, considerando-se a necessidade de preenchimento de

requisitos que dependem de uma analise extremamente subjetiva pelo juiz.

No entanto, ndo € somente 0s requisitos que ensejam a protecdo do trade

dress que importam para uma analise completa do tema. Deve-se apreciar,

48 Superior Tribunal de Justica (STJ). Recurso Especial n° 698.855. Relatora: Min. Nancy Andrighi,
julgado em 25.09.2007 - Extraido de
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=200401
583549&totalReqgistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea — Acesso em 08/10/2017
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outrossim, de que forma o Poder Judiciario vem tendo por configurado o ato ilicito e,
mais do que isso, a obrigacdo de indenizar, corolario da responsabilidade civil. E o

gue se passa a analisar.
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3. A OBRIGACAO DE INDENIZAR POR VIOLACAO DE TRADE DRESS.

3.1 Daindenizag&o por dano material

J& tendo sido analisado de que forma o Judiciario enfrenta a questao da
protecdo do trade dress, sendo necessarios, como ja visto, que o conjunto-imagem
dote distintividade e que haja efetiva possibilidade de confusdo ou associacao
indevida pelo consumidor, importa, agora, analisar de que maneira os Tribunais vém
apreciando especificamente a obrigacdo de indenizar. Ou seja: como o Judiciério
aplica indenizac¢des no caso de trade dress?

Antes de adentrar a indeniza¢do de cunho moral e, efetivamente, aos estudos
de casos concretos envolvendo a responsabilidade civil, importa tecer alguns
comentarios sobre a evolucdo do entendimento doutrinario e dos Tribunais com

relacao a reparacao nesses casos.

3.1.1 Da necessidade ou ndo de prova efetiva do prejuizo

O dano, como se sabe, é pressuposto indispensavel a responsabilidade civil,
quer seja em sede subjetiva ou objetiva, sendo um dos requisitos para que se

configure a obrigag&o de indenizar, aliados & agdo ou omissdo e o nexo causal.

Por assim dizer, somente em ocorrendo dano, ha que se impor a alguém uma
obrigacao de indenizar. Ou seja, ainda que o agente tenha praticado o ilicito, se tal
pratica ndo ensejou dano, ndo ha por que, em regra, atribuir-lhe responsabilidade
civil, sendo o entendimento majoritario o de que ndo ha responsabilidade sem
prejuizo. Em outras palavras, pode haver responsabilidade sem culpa, mas nao

pode haver responsabilidade sem dano.

Destaca-se que esta corrente dominante foi edificada tendo-se em vista
apenas a indenizacdo de cunho material. Os legisladores, doutrinadores e
julgadores somente previam e consideravam o dano e o dever de indenizar caso
houvesse a comprovacdo do efetivo prejuizo material sofrido pela vitima, néo

havendo, ainda, a noc¢ao de indenizac&o por dano moral.



44

bY

O Cddigo Civil de 1916, que vigia a época da promulgacdo da Lei de
Propriedade Industrial, previa em seus artigos 1.059* e 1.060°° que o dever de

indenizar so restaria configurado quando efetivado algum dano.

A Lei de Propriedade Industrial, por outro lado, ndo adotou esta disposicao,
como pode se conferir da leitura dos artigos 208, 209°? e 210°%. Por estes
dispositivos, tem-se que o simples uso da marca, neste caso incluido o trade dress,

ja gera o dever de indenizar (dano in re ipsa).

O artigo 209 da LPI autoriza a reparagcdo material se houver violagcado de
direito da propriedade industrial, o que limita a prova do dano a configuracdo da
infracdo. O artigo 210, por sua vez, preconiza critérios abrangentes para fixar a
indenizacao por lucros cessantes, tornando claro que a fabricacdo e comercializacéo
de produtos que contrafeitos trazem prejuizos que devem ser reparados. A ratio do
legislador nesse caso mostra, implicitamente, que ndo ha casos em que a

contrafacdo ndo gere danos.

Além das disposicbes contidas na propria legislacdo especifica, a propria
vedacdo ao enriquecimento sem causa, consagrada no artigo 884 do Cadigo Civil de
2002, também pode ser usada na defesa da caracterizacdo do dever de indenizar

nos casos de violacdo de marcas em geral e trade dress.

Segundo o dispositivo, “aquele que, sem justa causa, se enriquecer a custa

de outrem, sera obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualizacdo dos

49 Art. 1.059. Salvo as excecgles previstas neste CAdigo, de modo expresso, as perdas e danos
devidos ao credor, abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de
lucrar.
0 Art. 1.060. Ainda gue a inexecucao resulte de dolo do devedor, as perdas e danos s6 incluem os
Elrejuizos efetivos e o0s lucros cessantes por efeito dela direto e imediato.

Art. 208. A indenizagdo sera determinada pelos beneficios que o prejudicado teria auferido se a
viola¢do néo tivesse ocorrido.
2 Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de
prejuizos causados por atos de violacdo de direitos de propriedade industrial e atos de concorréncia
desleal ndo previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputacdo ou os negécios alheios, a criar
confus@o entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de servico, ou entre os
Esrodutos € Servicos postos no comeércio. _ o _ o

Art. 210. Os lucros cessantes serao determinados pelo critério mais favoravel ao prejudicado,
dentre os seguintes:
| - os beneficios que o prejudicado teria auferido se a violagdo néo tivesse ocorrido; ou
Il - os beneficios que foram auferidos pelo autor da violagédo do direito; ou
Ill - a remuneracdo que o autor da violag&o teria pago ao titular do direito violado pela concesséo de
uma licenca que lhe permitisse legalmente explorar o bem.
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valores monetarios®"”

. Logo, para que uma conduta se encaixe nesta teoria, nao se
faz necesséria a existéncia do dano, mas tdo somente o0 enriquecimento as custas

da esfera juridica alheia sem causa que o justifique.

Dessa forma, quando o infrator viola o trade dress de uma sociedade
empresaria, levando os consumidores daquele nicho a confusdo e/ou associacao
indevida, “pegando carona” no prestigio criado a partir de inumeros investimentos e
gastos prévios, certo é que se locupletou as custas do titular da marca, ainda que
isto ndo tenha ocasionado efetivo prejuizo patrimonial ou moral ao ofendido, sendo

necessario lhe atribuir a obrigacdo de indenizar.

Independente da repressdo ao enriquecimento sem causa, a Lei de
Propriedade Industrial, especifica no tema, é expressa quanto a prescindibilidade da
prova efetiva do dano para fins de indenizag&o. A despeito disso, a necessidade ou
ndo de prova do prejuizo para condenar o infrator por perdas e danos é assunto que

ja gerou controvérsia na area de propriedade intelectual.

Na doutrina especializada, prevalece entendimento de que basta a prova da
violacdo em si para acarretar a responsabilidade civil, independentemente da
comprovacdo especifica e material dos prejuizos causados. Jodo Gama Cerqueira

leciona:

A simples violacdo do direito obriga & satisfacdo do dano, na forma do art.
159 do CC, ndo sendo, pois, necessério, a nosso ver, que o autor faca a
prova dos prejuizos no curso da agdo. Verificada a infragdo, a agdo deve
ser julgada procedente, condenando-se o réu a indenizar os danos
emergentes e os lucros cessantes (CC, art. 1.059), que se apurarem na
execucdo. E ndo havendo elementos que bastem para se fixar o “quantum”
dos prejuizos sofridos, a indenizagdo devera ser fixada por meio de
arbitramento, de acordo com o art. 1.553 do CC. De outra forma, raramente
o dono de marca contrafeita logrard obter a condenacado do infrator, nem a
reparacdo dos danos resultantes da contrafagcéo, a qual, na grande maioria
dos casos, se limita ao pagamento das custas e de honorarios de
advogado, os quais, por sua vez, sdo parcamente arbitrados pelo Juiz,
ficando quase sempre abaixo do que realmente o autor despendeu para
defender a sua marca™.

Porém, mesmo assim houve resisténcia de parte da corrente, que ndo admite

a prova implicita de danos, o que ensejou divergéncia também nas decisdes dos

> Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer & custa de outrem, ser& obrigado a restituir o
indevidamente auferido, feita a atualizagdo dos valores monetarios.

*®* GAMA CERQUEIRA, Jo&o da Tratado de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Forense,1946, p.
129/131
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Tribunais. A maioria das decisGes contrarias a presuncdo de dano trazia a palavra
“efetiva” ou derivadas para caracterizar que o dano s6 € exigivel se comprado

realmente.

Tais decisGes faziam prevalecer o revogado artigo 1.060 do Cdédigo Civil de
1916, em vez de privilegiar os dispositivos previstos na Lei Especifica (artigos 209,

209 e 210 da LPI), os quais néo exigem a efetiva demonstracao do dano.

Vale destacar que tais artigos, caso exigissem a prova efetiva do dano, tornar-
se-iam praticamente inexequiveis, posto que os bens de propriedade intelectual em
geral sdo imateriais, intangiveis, o que leva a dificuldade de se provar efetivamente

sua lesao.

Basta se ponderar, outrossim, que o infrator, agente do ato ilicito, pode néo
ser uma sociedade empreséria de grande porte, e muitas vezes perpetra a violacao

de trade dress ndo inadvertidamente, mas por razoes ilicitas.

Exemplificando-se, ndo se pode exigir, ou esperar, que um Ccriminoso
industrial tenha livros contabeis em ordem e, mesmo com a escrituracdo adequada,
h& dificuldade na prova, em se tratando de sociedades que detém a mesma marca
para indmeros produtos e/ou inUmeras marcas para diversos produtos. Esse

contexto, entretanto, ndo pode prejudicar a vitima da infracao.

O entendimento do Superior Tribunal de Justica antes da promulgacéo da Lei
de Propriedade Industrial era de que os danos materiais sé seriam devidos com a
efetiva comprovacgao nos autos do processo. Com a promulgacéo da lei, contudo, tal
concepcdo evoluiu para a prescindibilidade da prova do prejuizo, ndo sO pela
legislacdo especifica em si, mas pelo surgimento de inUmeras acdes semelhantes e

de recursos admitidos pela Corte Superior.

Foi em disputa judicial envolvendo a Louis Vuitton e outra fabricante de bolsas
gue houve a confirmacgéo do novo entendimento. A Louis Vuitton, neste caso, prop6s
acdo em face de Caliente Comércio de Modas LTDA., tendo por objeto a busca e
apreensédo de produtos falsificados, a abstencdo de que tais produtos fossem
comercializados, bem como a condenacdo da requerida ao pagamento de

indenizacao por dano material e moral.
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O Tribunal local entendeu por afastar ambos os pedidos indenizatorios sob o
fundamento de que ndo constava nos autos prova de desabono ao conceito moral
da sociedade empresaria, tampouco de que houve reducédo nas vendas dos artigos

comercializados.

Por meio de recurso especial, a controvérsia chegou ao Superior Tribunal de
Justica, na relatoria da ministra Nancy Adrighi, que, ao julgar o apelo, reconheceu a
necessidade de uma evolucao interpretativa da questdo da prova nos casos de
violagcdo a direitos da propriedade intelectual, considerando o quadro social vigente,

consistente no exponencial volume de produtos contrafeitos no Brasil:

Tal entendimento, entretanto, estd a merecer uma evolugéo interpretativa,
considerado o quadro social vigente, e isto por duas razdes.

Primeiro, porque é notdria a enorme extensdo que a pratica de contrafacédo
assumiu em nosso Pais, principalmente no segmento de mercado sob
analise (artigos de marroquinaria). Esse panorama fatico injusto e
pernicioso ndo pode ser ignorado pelo Poder Judiciario, sob pena de nao se
cumprir, nesse campo, a almejada pacificacdo social, representada pela
ética e lealdade de concorréncia que devem informar as praticas
comerciais.

Nesse cenario, passou a interpretacado do artigo 209 da Lei de Propriedade
Industrial, tendo fundamentado que o dispositivo ndo deixa dulvidas ao néo
condicionar a reparacdo dos danos materiais a prova de comercializacdo dos
produtos fabricados e ao autorizar a reparagdo material se houver ato violacdo de

direito de propriedade industrial:

Segundo, porque o art. 209 da Lei n° 9279/96, em clara exegese, nao
condiciona a reparacé@o dos danos materiais a prova de comercializacéo dos
produtos fabricados, in verbis: “Fica ressalvado ao prejudicado o direito de
haver perdas e danos em ressarcimento de prejuizos causados por atos de
violacéo de direitos de propriedade industrial e atos de concorréncia desleal
ndo previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputagdo ou 0s negocios
alheios, a criar confus@o entre estabelecimentos comerciais, industriais ou
prestadores de servico, ou entre os produtos e servicos postos no
comércio”. O dispositivo autoriza a reparacao material se houver ato de
violagdo de direito de propriedade industrial , 0 que, no presente processo,
constitui fato devidamente comprovado com a apreensdo de bolsas
falsificadas. Nesses termos considerados, a indenizacdo por danos
materiais ndo possui como fundamento a 'comercializagdo do produto
falsificado’, mas a 'vulgarizacdo do produto e a depreciacdo da reputacéo
comercial do titular da marca’, levadas a cabo pela pratica de falsificacéo .
De fato, aquele que estaria disposto a comprar, por uma soma consideravel,
produto exclusivo, elaborado pelo titular da marca em atencdo a diversos
padrdes de qualidade, durabilidade e seguranca, ndo mais o faria se tal
produto fosse vulgarizado por meio de uma falsificacdo generalizada.
Conclui-se, assim, que a falsificacdo, por si s6, provoca substancial reducao
no faturamento a ser obtido com a venda do produto distinguido pela marca
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registrada, o que autoriza, em consequéncia, a reparacdo por danos
materiais.

Nesse cenario, passou a interpretacdo do artigo 209 da Lei de Propriedade
Industrial, tendo fundamentado que o dispositivo ndo deixa duvidas ao néo
condicionar a reparagdo dos danos materiais a prova de comercializagdo dos
produtos fabricados e ao autorizar a reparacdo material se houver ato violacdo de

direito de propriedade industrial:

O entendimento consagrado pela ministra foi acompanhado pelos demais

ministros a unanimidade em acordao assim ementado:

Direito Comercial e Processo civil. Recurso especial. Agdo de
conhecimento sob o rito ordinario. Propriedade industrial. Marca.
Contrafacdo. Danos materiais devidos ao titular da marca.
Comprovacdo. Pessoa juridica. Dano moral. - Na hipotese de
contrafagdo de marca, a procedéncia do pedido de condenacdo do
falsificador em danos materiais deriva diretamente da prova que
revele a existéncia de contrafacdo, independentemente de ter sido, o
produto falsificado, efetivamente comercializado ou ndo. - Nesses
termos considerados, a indenizacdo por danos materiais ndo possui
como fundamento tdo-somente a comercializagdo do produto
falsificado, mas também a vulgarizagdo do produto, a exposicédo
comercial (ao consumidor) do produto falsificado e a depreciacdo da
reputacdo comercial do titular da marca, levadas a cabo pela pratica
de falsificag&o. - A pratica de falsificagdo, em raz&o dos efeitos que
irradia, fere o direito & imagem do titular da marca, o que autoriza,
em consequéncia, a reparacdo por danos morais. - Recurso especial
a que se da provimento®®.

Mesmo com o entendimento consagrado pela Corte Superior neste caso e a
evolucdo interpretativa do Judiciario, ainda houve resisténcia do Judiciario para
aplicar a questéo, afastando o Brasil do modelo de protecdo as criacfes intelectuais,
demonstrando que, apesar de a legislacdo ter evoluido e coadunado com os
principios internacionais que regem a matéria, ainda houve falta de combate efetivo

a violacdes nesta seara.

Veja-se, por exemplo, precedente exarado pelo Tribunal Regional Federal da

22 Regido em 2008, ou seja, cinco anos apos o entendimento exarado pelo STJ, ter

*® STJ — RESP n° 466.761 — Relatora Ministra Nancy Adrighi — Julgamento em 03.04.3003 — Diario
Oficial do dia 04.08.2003 - Disponivel em
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=200201

049450&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea Acesso em 03/11/2017



https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=200201049450&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=200201049450&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
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restado entendido que “ndo comprovada a efetiva lesdo decorrente do uso indevido

da marca, descabida a condenacéo em perdas e danos®’."

Atualmente, embora alguns julgadores insistam em exigir a prova efetiva do
prejuizo para fins de arbitramento de indeniza¢cGes, o Superior Tribunal de Justica
tem aplicado reiteradamente o entendimento de que, nesses casos, dispensa-se a

prova do dano.

Em recurso especial julgado em outubro de 2016, a ministra Nancy Adrighi
novamente firmou o entendimento consagrado em 2003 na acao envolvendo a Louis
Vuitton. Desta vez, cuidava-se de recurso oriundo de agao proposta pela Grendene
S.A. em face de Industria e Comércio de Calcados Daiana LTDA. — EPP, em que o
Tribunal de Justica do Estado do Rio Grande do Sul entendeu pro rechacar o pedido

de indenizacdo por dano patrimonial.

A argumentacéo da Grendene ao longo do recurso especial era, justamente, a
de que, quando se trata de violacao de direitos de propriedade industrial, o dano é
presumido. Naquele processo, ndo se discutia violacdo de marca em si, mas de
desenhos industriais devidamente registrados, sendo também aplicavel a Lei de

Propriedade Industrial.

A ministra relatora fundamentou que o dano, naquele caso, deveria ser
interpretado como decorrente diretamente da violagdo ao interesse da Grendene,
pelo que sua demonstracéo seria confundida com a comprovacgao da existéncia do

préprio fato, no caso a contrafacdo de desenho industrial.

Ao ter exigido a demonstracdo contabil da extensdo do prejuizo financeiro,
portanto, o Tribunal local teria deslocado o que configura a consequéncia econdmica
da ofensa para o ndcleo do conceito de dano, subvertendo a nocao estritamente
juridica do instituto.

Vale destacar entendimento doutrinario evidenciado durante o julgamento, na

licdo de Cristiano Chaves de Farias:

> Tribunal Regional Federal da 22 Regido, 22 TE, AC 2003.51.0150430-9, Des André Fontes, DJ
22.10.2008 - Disponivel em
https://processual.trfl.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=20035101504309&secao=TRF1

&pg=1&enviar=Pesquisar — Acesso em 02/11/2017



https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=20035101504309&secao=TRF1&pg=1&enviar=Pesquisar
https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=20035101504309&secao=TRF1&pg=1&enviar=Pesquisar
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(...) enuclear o conceito de dano patrimonial em sua configuracdo naturalista
e puramente material do prejuizo sofrido pelo ofendido — ao invés de centra-
lo na lesédo a um interesse — culmina por deslocar a discussao para o campo
das consequéncias econémicas da ofensa, da alteracdo negativa de uma
situacao financeira — ou seja, 0 bem em si mesmo, antes e depois da lesdo
—, ao invés de se ater simplesmente a situacdo da pessoa em relacédo ao
bem juridico e a possibilidade dele Ihe servir para a satisfacdo de uma
necessidade. Este é o interesse do ofendido a ser tutelado pelo

ordenamento, uma nocao juridica e ndo eminentemente naturalistica®.

Nesse contexto, a ministra repisou a desnecessidade de prova efetiva do
prejuizo, sob a égide da Lei de Propriedade Industrial, para que fosse determinada a
reparacao patrimonial:

Sobreleva destacar que a Lei n. 9.279/1996 — que regula os direitos e as
obrigacdes concernentes a propriedade industrial —, em seus artigos que
tratam especificamente da reparacdo pelos danos causados por violagcdo
aos direitos por ela garantidos, ndo exige, para fins indenizatérios,
comprovacdo dos prejuizos experimentados. Ao contrario, de modo
bastante amplo, permite ao titular do direito violado “intentar as agdes civeis
gue considerar cabiveis na forma do Coédigo de Processo Civil” (art. 207).
Dai que a configuragdo do dano, na hipétese, prescinde da delimitagdo
contabil exigida pelo acérddo recorrido, consubstanciando-se na prépria
violagdo do interesse protegido pela LPI, resultante da frustracdo da
legitima expectativa da recorrente de utilizacdo exclusiva dos desenhos
industriais de sua propriedade. Uma vez reconhecido o dever da recorrida
de reparar o dano patrimonial que causou, é de rigor o julgamento de
procedéncia do pedido, devendo ser realizada a apuracdo do quantum
debeatur em liquidagcéo de sentenca, de acordo com os critérios elencados
pelo art. 210 da Lei n. 9.279/1996. Nesse sentido, ja decidiu a 4® Turma
deste Tribunal: REsp 1.207.952/AM, DJe 01/02/2012. Registre-se, por
derradeiro, que a utilizagdo ilicita de desenho industrial de terceiro para
fabricac@o e posterior comercializacdo de bens é condicao bastante para,
por si sO, gerar presuncdo de minoracdo das receitas auferidas pelo
proprietario. De fato, consoante explicitado por DOMINGUES, “a infragdo
[...] de registro perturba os negécios, desacredita os produtos, desvia
clientela e diminui as vendas, provocando, via de consequéncia, diminui¢do
da receita e do lucro do titular” (DOUGLAS GABRIEL DOMINGUES.
Comentérios a Lei da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Forense, 2009,
p. 648).

Ao final, deu provimento ao recurso especial, condenando a recorrida a

reparar os danos patrimoniais experimentados pela recorrente, reformando in totum

0 que havia decidido o TJRS.

Frise-se que néo é s nos casos de desenho industrial e marca que se aplica
o entendimento consagrado pelo STJ quanto a desnecessidade de prova efetiva do

prejuizo para fins de condenacgéo a reparagdo material. A titulo de exemplo, destaca-

 STJ - RESP n° 1.631.314 — Relatora Ministra Nancy Andrlghl — Julgamento em 25.10.2016 —
Publicacéo em 09/11/2016 Disponivel em
https://ww2. st|.|us.br/processo/rewsta/documento/med|ado/’?componente:ATC&sequenC|aI:66552066
&num_reqistro=201500860753&data=20161109&tipo=5&formato=PDF — Acesso em 03/11/2017



https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66552066&num_registro=201500860753&data=20161109&tipo=5&formato=PDF
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se precedente exarado pelo Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo,

especificamente quanto a violacdo de trade dress:
APELACAO CIVEL. RECURSO ADESIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
VIOLACAO DE MARCA E TRADE DRESS". ACAO COMINATORIA
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZACAO POR DANO MATERIAL E
MORAL. RECONVENCAO. CONCORRENCIA DESLEAL. 1. O registro de
marca validamente expedido assegura ao respectivo titular o uso exclusivo
em todo o territério nacional. Art. 129 da Lei n. 9.279/96. 2. Caso em que a
ré foi flagrada reproduzindo a marca e o conjunto visual da autora para
identificar estabelecimentos no mesmo segmento mercadoldgico
(farmécias). Cuidando-se de empresas que atuam no mesmo segmento
comercial, evidente a possibilidade de confusdo perante o publico
consumidor. 3. Danos materiais devidos, decorrentes da pratica ilicita
comprovada nos autos. Fixacdo do valor postergada para a fase de
liquidacdo de sentenca por arbitramento, conforme critérios dos arts. 208 e
210 da LPI. 4. Dano moral ocorrente e que se revela independentemente de
prova do prejuizo. Valor mantido. Entendimento do e. STJ. Precedentes. 5.
Honorarios advocaticios majorados, na forma do art. 85, § 2°, do CPC. 6.
Sucumbéncia recursal aplicada na reconvengdo. APELACAO DA RE
DESPROVIDA E RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE
PROVIDO>.

O entendimento firmado pelo STJ facilita 0 acesso a indenizagéo por violacao
a propriedade industrial, bastando, portanto, apenas a comprovacdo da infracdo

para que posteriormente se delimite o valor efetivamente devido.

E preciso ponderar, ainda nesse contexto, que o entendimento de que basta a
prova da violacdo para que se obrigue a indenizar deve ser aplicado com base no
caso concreto. Em outras palavras, ha excecdes a regra e sua aplicacdo ndo deve

ser automatica.

Por exemplo, digamos que haja uma padaria na cidade de Guapimirim, no
interior do estado do Rio de Janeiro, usando uma marca ja registrada de outro

padaria, esta que, por sua vez, localiza-se em Paraty, no mesmo estado.

Nesta hipotese, ndo se pode admitir que o simples uso de marca registrada
pela primeira padaria configure a obrigacédo de indenizar, na medida em que nao lhe
pode ser exigido que soubesse da existéncia da marca registrada, caracterizando
seu uso de boa-fé. Mais do que isso, as circunstancias do caso (cidades diferentes e
pequenas sociedades empresarias) levam a crer que ndo ha como ter ocorrido

desvio de clientela ou enriquecimento indevido.

* TJ-RS - AC: 70073090797 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 28/06/2017,
Quinta Camara Civel, Data de Publicagéo: Diario da Justica do dia 03/07/2017
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Dessa forma, o julgador deve analisar todos os elementos faticos da lide, tais
como mercado de atuagdo, localizacdo geografica, publico-alvo, grau de

conhecimento e fama da marca, entre outros.

Independente das exce¢bes que podem ocorrer nos casos concretos, a
delimitacdo contabil do prejuizo financeiro deixou de ser condicdo para o direito a
indenizacao para ser consequéncia do reconhecimento deste direito. Se, contudo, a
prova efetiva do prejuizo material é dispensada para fins de condenagdo a
reparacdo patrimonial, de que se vale o Judiciario para fixar o quantum

indenizat6rio? E o que se passa a estudar.

3.1.2 Da apuracao do quantum indenizatério

Em complemento aos artigos 208 e 209 da Lei de Propriedade Industrial, o
artigo 210 passou a estabelecer os critérios para afericdo dos lucros cessantes em

casos de violacao de direitos de propriedade industrial.

Inovou-se a lei, que passou a prever critérios objetivos na estipulacdo de
critérios para contabilizacdo de lucros cessantes. O mencionado dispositivo
apresenta trés opcbes para a apuracdo dos lucros cessantes nas acdes de
ressarcimento por violacdo de direitos de propriedade industrial e atos de

concorréncia desleal.

A inovagdo mencionada reside, exatamente, no fato de o legislador ter
conferido ao prejudicado a faculdade de optar pelo critério que Ihe parecer mais

favoravel para determinar os lucros cessantes.

O inciso | do artigo 210 prevé como um dos critérios os beneficios que o
prejudicado teria auferido se a violagdo nédo tivesse ocorrido, em clara alusédo ao
artigo 402 do Cédigo Civil*®, o qual classifica os lucros cessantes como sendo o que

razoavelmente deixou o prejudicado de lucrar.

% Art. 402. Salvo as excecdes expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor
abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.
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Os demais incisos, por sua vez, apresentam novas condicdes para a
apuracéo dos lucros cessantes. Considerando as normas processuais civis no que
diz respeito ao pedido, que deve ser certo ou determinado, em regra o prejudicado
deve eleger, ja na peticao inicial, qual dos critérios previsto entre os trés incisos sera
adotado para a apuracao dos lucros cessantes, salvo se for impossivel no momento

do ajuizamento da agéo.

Independentemente do critério selecionado pela vitima da infracdo, os lucros
somente serdo apurados na fase de liquidacdo de sentenca, oportunidade em que
sera apurado o quantum debeatur. Assim, sera nomeado perito para apurar 0S
lucros cessantes a que o prejudicado tem direito, com base em um dos critérios

previstos entre os incisos do artigo 210 da lei.

O inciso Il do artigo dispde como critério a remuneracdo que o autor da
violacdo teria pago ao titular do direito violado pela concessédo de uma licenca que
lhe permitisse legalmente explorar o bem. Nessa hipétese, especificamente, pode se
entender que o legislador deixou brecha para que ndo haja uma liquidacédo de fato,

por meio da nomeacao de perito.

Nesse caso, 0 prejudicado pode fornecer, independente de pericia técnica,
todos os elementos necesséarios para apuracdo do quantum debeatur, ja que 0s
lucros cessantes serdo determinados pela remuneracdo que o autor da violagao
teria pago ao titular do direito violado pela concessdo de uma licenca que lhe
permitisse legalmente explorar o bem. Se o prejudicado licenciou o uso daquele
elemento distintivo anteriormente a terceiros, pode se utilizar disso como base para

o0 arbitramento da condenagéo.

3.2. Indenizag&o por dano moral

Geralmente, o titular de bens ligados a propriedade industrial, tal como o trade
dress, € uma pessoa juridica, o que invoca a controvérsia sobre a admissibilidade de

a sociedade empresaria sofrer dano moral.

Por muito tempo, entendeu-se que as pessoas juridicas ndo eram detentoras

de direitos da personalidade, protegidos pelo poder cogente, tais como a imagem, a
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honra, a privacidade, reputacdo, entre outros e, por assim dizer, ndo poderia ser

vitima de dano moral.

Contudo, ao aprofundar-se na matéria, a doutrina evoluiu e percebeu que as
pessoas juridicas possuem direitos da personalidade que decorrem da sua
constituicdo, inerentes a sua existéncia e atividade e se afloram principalmente a

partir do momento em que ganham visibilidade no mercado.

Para por fim a essa celeuma, o Superior Tribunal de Justica editou a sumula
n® 227, segundo a qual a pessoa juridica pode sofrer dano moral, a partir da
concepcao de que, ainda que diferentemente da honra da pessoa natural, existe
sim, para a pessoa juridica, uma honra objetiva, que nada mais € que sua reputacao
em geral perante a sociedade. O Cddigo Civil, outrossim, em seu artigo 52, prevé
expressamente que aplica-se as pessoas juridicas, no que couber, a protecdo dos

direitos da personalidade.

Atualmente, como ja foi exposto, da-se extrema importancia aos bens frutos
do intelecto, dentre eles as marcas, desenhos industriais e, como nao poderia deixar
de ser, os proprios trade dresses. Dessa maneira, como negar que a utilizacdo
indevida do conjunto-imagem, por exemplo, causando confusao junto ao consumidor
e denegrindo o produto, ndo cause dano a imagem da empresa fornecedora do
produto ou prestadora do servigo?

A concorréncia desleal € uma ilicitude e, como tal, ofende o sistema e autoriza
a intervencdo do Estado para coibi-la, sem prejuizo de conceder ao lesado a

indenizacao devida, fungcéo primaria na responsabilidade civil.

Como ja visto, a legislacdo especifica ndo abrange, expressamente, a
protecdo do trade dress, de forma que nao poderia haver uma previsdo taxativa de
que a infracdo do conjunto-imagem permite que seu titular busque indenizacao

moral.

Quanto as marcas, entretanto, e ndo ha por que se negar o uso da analogia, o
artigo 130, 11!, da Lei de Propriedade Industrial preconiza ao titular da marca o

direito de zelar pela sua integridade material ou reputacao.

®% Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:
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Por meio deste dispositivo, resta claro que haverd dano de natureza
extrapatrimonial quando houver violacdo da marca, legitimando o titular a zelar pela

integridade e reputacao, direitos da personalidade.

A questédo da existéncia de dano moral nos casos de contrafacdo de marca ja
foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justica. Em recurso especial sob a relatoria
da ministra Nancy Andrighi ja mencionado no presente trabalho, envolvendo a marca
Louis Vuitton, a julgadora consignou que “a vulgarizagao do produto e a depreciagéo
da reputacdo comercial do titular da marca, efeitos da préatica de falsificacéo,
constituem elementos suficientes a lesar o direito a imagem do titular da marca, o
gue autoriza, em consequéncia, a reparacdo por danos morais, fixados em R$

50.000,00 (cinquenta mil reais)”.

Em conflito envolvendo, por sua vez, a Souza Cruz S.A. e duas graficas, a
ministra novamente consignou a possibilidade de a pessoa juridica sofrer dano
moral, passando a analisar se o direito de marca integra a personalidade do seu

titular.

Nessa seara, entendeu que, na verdade, o direito de marca nao integra a
personalidade do seu titular, tendo em vista que “apenas designa um produto e sua
violagdo traz diretamente danos materiais”, na medida em que “o contrafator se
beneficia, porque usurpa a clientela do titular da marca ou porque deixa de lhe pagar
“royalties” devidos”. Invoca, entdo, a aplicagdo do artigo 210 da LPI, segundo o qual

o0s lucros cessantes serdo determinados pelo critério mais favoravel ao prejudicado.

A ministra, contudo, bem observou que a analise quanto a possibilidade de
dano moral por violagdo de marca ndo deve se limitar tdo somente a essa
ponderagédo, fazendo alusédo ao mencionado julgado envolvendo a marca de bolsas
Louis Vuitton:

Ocorre que o problema ndo se esgota nessa primeira observacdo. A
contrafacdo de marca pode ter consequéncias que vdo além da simples
diferenca entre o que foi vendido e 0 que poderia ter sido comercializado. A

analise de algumas hip6teses exemplificativas pode ajudar a visualizar a
guestao.

| - ceder seu registro ou pedido de registro;
Il - licenciar seu uso;
Il - zelar pela sua integridade material ou reputagéo.”
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Em primeiro lugar, tome-se o julgamento desta 3 a Turma no REsp
466.761/RJ, minha relatoria, DJ 04/08/2003. Naquela oportunidade,
produtos voltados a publico exclusivo foram vulgarizados com a exposi¢ao
comercial do produto falsificado. Ndo s6 a marca era violada naquela
situacdo, mas a proépria reputacdo comercial de seu titular era atingida na
medida em que este prezava a imagem de exclusividade de seus produtos
perante consumidores de alta renda. Por isso, se concluiu que “a pratica de
falsificacdo, em razdo dos efeitos que irradia, fere o direito a imagem do
titular da marca, o que autoriza, em consequéncia, a reparacdo por danos
morais.

Como pode se denotar, nesse ponto a magistrada identificou a possibilidade
de mécula a reputacdo comercial da pessoa juridica envolvida partir do momento em
que os produtos originais, produzidos por ela com vistas a atingir publico alvo
exclusivo, de alta renda, foram vulgarizados por meio da contrafacdo, lesando a

imagem do titular.

Durante a fundamentacdo, a ministra, contudo, foi além, identificando a
possibilidade de abalo a honra objetiva também diante da possibilidade e, mais do
que isso, probabilidade de os produtos contrafeitos se apresentarem no mercado
com qualidade menor, levando os consumidores a terem uma imagem depreciativa

do fabricante:
Para além da questdo da vulgarizagdo, deve-se reconhecer que a
contrafacdo também pode lesar a honra objetiva do titular da marca na
medida em que os produtos contrafeitos revelem qualidade precaria. A ma-
gualidade dos produtos ordinariamente € acompanhada da insatisfacdo do
consumidor, que deixa de comprar produtos semelhantes e, sobretudo,

passa a ter uma imagem negativa do fornecedor. No entanto, quem passa a
ser mal visto ndo é o contrafator, mas o empresario vitima da contrafacao.

Em um primeiro momento, portanto, a fundamentacdo se concentrou no
elemento da exclusividade da marca, para apos focar na qualidade. A disputa
judicial em comento, no entanto, tinha por objeto marca de cigarro, ndo havendo,
nos autos, como se concluir a qualidade dos produtos envolvidos, motivo pelo qual a

julgadora preferiu trata-los como “um bem basico com qualidades uniformes”.

Partindo dessa premissa, passou a uma terceira analise da configuracdo do
dano moral naquele caso, observando a possibilidade de diluicAo da marca,
considerando a confusédo causada ao consumidor a partir da insercdo do produto

contrafeito no mercado:

Nessa espécie peculiar de contrafacdo, ha pelo menos um aspecto a ser
considerado. Aqui, como em outras hipéteses, o consumidor € enganado e
vé subtraida, de forma ardil, sua faculdade de escolha. O consumidor
compra o produto contrafeito na crenca de que adquire o original. Sob essa
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perspectiva fica mais facil visualizar que, se o consumidor ndo consegue
perceber quem Ihe fornece o produto, também é verdade que o fabricante
ndo consegue ser identificado por boa parte de seu publico alvo. Assim, o
fornecedor se mostra ao consumidor mais por suas marcas exclusivas que
propriamente por seu nome comercial. A marca designa o produto e, direta
ou indiretamente, também indica quem é o seu fabricante. A contrafacdo é
verdadeira usurpacdo de parte da identidade do fabricante. O contrafator
cria confusdo de produtos e, nesse passo, se faz passar pelo legitimo
fabricante de bens que circulam no mercado. Essa separacéo e interrelagédo
entre marca e identidade n&o passou despercebida pelo legislador. Na clara
na diccdo do art. 209 da Lei 9.279/96, ressalva-se “ao prejudicado o direito
de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuizos causados por atos
de violagdo de direitos de propriedade industrial e atos de concorréncia
desleal ndo previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputacdo ou 0s
negécios alheios, a criar confusdo entre estabelecimentos comerciais,
industriais ou prestadores de servico, ou entre os produtos e servicos
postos no comércio” . Isto €, o prejudicado, além da violagdo a marca, pode
buscar ressarcimento pela diluigdo de sua identidade junto ao publico
consumidor. A identidade é deturpada quando o causador do dano
consegue criar na mente dos consumidores confusdo sobre quem sdo os
diversos competidores do mercado, duplicando os fornecedores de um
produto que deveria ser colocado em circulacdo apenas por aquele que é
titular de sua marca.

Nesse contexto, a Ministra relatora concluiu que a usurpacédo de marca pode
ser vista como a violagdo ao direito de personalidade consubstanciado na
identidade, citando Carlos Alberto Bittar, que leciona que “a identidade € certamente

62» e fazendo

um desses direito de personalidade extensiveis as pessoas juridicas
um paralelo com a protecdo ao nome comercial, conforme artigos 1.163% e 1.164%
do Caddigo Civil, cuja exegese denota o interesse do ordenamento em proteger a
identidade da pessoa juridica. Ao final, arbitrou R$ 10.000,00 a titulo de indenizacéo

por dano moral para recebimento pela Souza Cruz S.A.

Como se viu, a indenizacdo por dano moral por violacao de direitos afeitos a
propriedade intelectual jA& é pacificada no direito brasileiro, havendo julgados
reiterados inclusive pela Corte Superior. Como decidem os Tribunais, porém,

quando se trata de trade dress? E o que sera visto no capitulo a seguir.

®2 Os direitos da personalidade. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 127
® Art. 1.163. O nome de empresario deve distinguir-se de qualquer outro ja inscrito no mesmo

registro.
® Art. 1.164. O nome empresarial ndo pode ser objeto de alienacao.
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3.3. Casos concretos envolvendo indenizacdes decorrentes da violacdo de
trade dress.

Tendo sido esmiucadas as questdes relativas a prova do prejuizo e a fixacado
do quantum da indenizacdo por dano material em casos de violacdo de direitos da
propriedade intelectual, passa-se a analisar alguns exemplos de casos concretos ja

decididos pelo Judiciério.

3.1.1. Diageo North American, INC. x Dialcool Export, Ind. e Com. De Bebidas
LTDA. (“CIROC” x “Blue Spirit”)®

A Diageo North American, INC. € proprietaria de todos os direitos sobre a
marca “CIROC”, designativa de uma vodka ultra-premium cinco vezes destilada,
langada no ano de 2003 no mercado internacional e em 2005 no Brasil. A sociedade
tomou conhecimento de que a Dialcool Export, Ind. e Com. de Bebidas LTDA.
estava comercializando uma bebida denominada “Blue Spirit’, cuja formulagdo se
propunha idéntica a vodka da primeira, tendo sido apresentada ao mercado também

como vodka premium destilada cinco vezes e com a mesma roupagem externa.

Ajuizou-se, entdo, acdo de reparacdo de dano, com pedido inibitério e de
tutela de urgéncia perante a Justica Estadual do Rio de Janeiro, com o0 objetivo de
cessacao do uso indevido do trade dress e de reparacdo patrimonial. Estas eram as

embalagens em discussao:

\ @

cirOC|

Blue Spirit &

)

% TJ-RJ - APL: 01791285520128190001 RJ 0179128-55.2012.8.19.0001, Relator: DES. REINALDO
PINTO ALBERTO FILHO, Data de Julgamento: 18/03/2015, QUARTA CAMARA CIVEL, Data de
Publicacao: 20/03/2015 - Extraido de
http://www4. tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201400178673 — Acesso em 09/11/2017
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Vale destacar que a disposicéo dos elementos da garrafa da bebida CIROC é
registrada perante o INPI, sob os registros de n° 825360188 e 825.326.770:

2 =
| = S,
IR ] ]
] I

A sentenca em primeiro grau julgou procedentes em parte os pedidos
autorais, para condenar a Ré a se abster de fabricar, distribuir e comercializar a
bebida Blue Spirit em sua embalagem, bem como a indenizar as autoras pelo dano

material, a ser aferido em liquidacéo por arbitramento.

A Dialcool, inconformada com o decisum, interp6s apelacdo, levando a
controvérsia para andlise do TJRJ. Com a interposicéo do recurso, a Diageo interpds
Apelacdo adesiva, questionando o afastamento da indenizacdo por dano moral

pretendida.

Em decisdo monocratica, o desembargador relator rechacou a argumentacao
da Dialcool, fundamentando que a imitacdo do conjunto-imagem restou
suficientemente demonstrada e, portanto, também o foi a necessidade de

condenacédo ao pagamento de indenizagdo por dano material.

Especificamente quanto a alegacdo de configuragdo de dano moral, contudo,
restou entendido que ndo houve comprovacado de abalo a reputacdo da sociedade
empresaria, home ou credibilidade, tendo, ao final, sido negado seguimento ao

recurso adesivo.

Vé-se, portanto, que diferentemente do que ocorre nos casos que envolvem a
reparacdo material, os Tribunais vem considerando a existéncia de dano moral
indenizavel tdo somente nos casos em que se comprova o efetivo abalo a honra

objetiva da pessoa juridica.

Interessante pontuar ainda que, nessa disputa judicial, a indenizagdo por

dano material que foi mantida em segunda instancia privilegiou o entendimento do
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juizo sentenciante no sentido de que o dano material estaria presente no caso
concreto, na medida em que a pericia concluiu sobre a potencialidade de confuséo
no mercado consumidor, o que gera desvio de clientela e autoriza, por si so, a
reparacdo material por forca do artigo 209 da LPIl. Mais uma vez, vé-se a
prescindibilidade da prova efetiva do prejuizo para a caracterizacdo da obrigacéo de

indenizar por dano material.

Quanto ao quantum indenizatorio, determinou-se a liquidacdo por
arbitramento, na esteira do que foi abordado anteriormente quanto a avaliacdo do

quantum indenizatdrio nos casos de prejuizos de ordem patrimonial.

3.1.2. Capua&Capua S.S. LTDA. ME e outros (Grupo Osklen) x Os mesmos e
outros °°

Os autores, nesse caso, ajuizaram acéo para discutir a alegada infracdo ao
conjunto-imagem dos produtos Osklen, mais especificamente dos ténis

comercializados pela marca:

® TJRJ — APL n° 0289931-71.2013.8.19.0001 — Relator Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes -
Julgamento em 14/07/2015 - Publicacdo em 15/07/2015 - Extraido de
http://www.migalhas.com.br/arquivos/2015/9/art20150909-05.pdf - Acesso em 25/10/2017



http://www.migalhas.com.br/arquivos/2015/9/art20150909-05.pdf
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Vale ressaltar que, nesse caso, foi providenciado pelas autoras o registro da
marca tridimensional dos aludidos calcados, além de ter sido registrada a marca

figurativa consubstanciada na “sequéncia de ilhoses”:



M@ do Processo:

Titular:

Marca:

Procurador:

Data do Depdsito:
Data da Concessdo:
Situacao:
Apresentacio:

901240850

OM BRAND LICENSIVE LICENCIAMENTO LTDA

MONTAURY PIMENTA, MACHADO & LIOCE S/C LTDA

13/10/2008
12072011
Registro sub judice
Figurativa

Classa NicesMCL(9) 18

Matureza:

Especificagiio: Mochilas:Mochilzs (Bornais); Bolsas dz malhas;Bolsas de viage...

N2 do Processo

Titular:

Marca

Procurador:
Data do Depdsito:

Situeacdo
Apresentacio
Classe Nica
Matureza
Especificacio

N¢ do Processo:

Titular:

Marca:
Procurador:

Data do Depdsito:
Situagio:
Apresentagdo:
Classe Nica:
Matureza:
Especificacio:

De Produto

904443043

: OSKLEN

11/o1/2012

. Aguardando apressentacio e exame de recurso contra o indeferimeanto

: Tridimensional
:NCL(10) 25
: De Produto
:Calcados *;

830621660

TERRAS DE AVENTURA INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 5.4,

OSKLEN

Vigeéncia: 12072021

TERRAS DE AVENTURA INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.

Prazos para a Promogagio
Inicio do Praza Ordindric: 13/07/2020
Fim do Prazo Ordinario: 12/07/2021
Inicic do Prazo Extracrdindric: 13/07/2021
Fim do Prazo Extraordindrio:12/01/2022

CFE(4):26.1.1

MONTAURY PIMENTA, MACHADO & LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS

CFE(4):9.9.1 ; 8.2.25
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MONTAURY PIMENTA, MACHADO & LIOCE ADVOGADOS ASSOCIADOS

14/05/2010

Em exame de mérito
Tridimansicnal
NCL{S) 25

De Produto
CALCADOS.;

CFE(4):9.9.1; 27.5.1
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Em apreciacdo de Apelacdes interpostas por ambas as partes, a Quarta
Céamara Civel do Tribunal de Justica do Estado do Rio de Janeiro confirmou a
protecdo conferida pelo ordenamento juridico patrio ao conjunto-imagem:

A luz do Direito de Propriedade Industrial, regulado pela Lei 9.279/96,
protege-se, também, o “trade dress”, vale dizer o conjunto-imagem, o
conjunto visual total de um produto ou a forma de prestacé@o/apresentacao
de um servigco, o conjunto de caracteristicas apresentadas pelo produto
representado pela associacdo de inimeros elementos que assumem forma
Gnica, os quais podem incluir uma forma, cor ou padrdo de cores,
configuracdo do produto, embalagem, texturas, dentre outros, sendo certo
gue este conjunto acaba por exercer a mesma funcdo das marcas, qual
seja, a de identificar determinado produto ou servico perante o consumidor.

Abre-se, aqui, um paréntese para registrar que também o aspecto visual de
um produto pode ser usado para fidelizar clientes e captar clientela.

Consignaram, outrossim, estar-se diante de um tipico caso de violacdo de
trade dress, fundamentando que “a semelhanca entre os produtos comercializados
pela primeira demandada e os produtos da Osklen é gritante, ndo apenas no
concernente a utilizacdo dos ilhoses na parte da frente do ténis, mas também no que
toque ao formato do solado, do sapato e na disposi¢céo das tiras laterais e cadarco,
sendo certo que a apresentacdo, praticamente idéntica, dos produtos aqui

questionados, tém o potencial de induzir o consumidor a erro”.

Tendo restado verificada a caracterizacdo da infragcdo, novamente
independente de eventual prova de efetivo prejuizo levada aos autos, 0s
desembargadores entenderam caracterizada a obrigacdo de indenizar os danos
materiais sofridos:

Destaque-se que os Tribunais tém se manifestado no sentido de que o
cabimento da indenizacdo pelo prejuizo material ndo esti condicionada a
prova efetiva do dano, pois a vulgarizacdo do produto e a exposi¢do

comercial do produto falsificado j4 sdo suficientes para gerar a perda
patrimonial. Nesse sentido, o0 REsp 466.761/RJ (...).

E , nessa disputa, diferentemente do que restou decidido no caso envolvendo
a vodka premium “Ciroc”, entendeu-se pela necessidade de condenacédo dos Réus
ao pagamento de indenizacdo também por dano moral, fundamentando-se que esta
indenizagdo “exsurge como um imperativo légico em casos de violagdo de

propriedade.”

Foi mantida, assim, a fundamentacdo da sentenga proferida em primeira

instancia, segundo a qual a partir do momento em que foi praticada a concorréncia
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parasitaria por parte dos Requeridos, ludibriando os consumidores, a imagem da

Osklen foi maculada:

N&o ha duvidas de que, ao praticar a concorréncia parasitaria e ludibriar
consumidores, as rés ferem a imagem da autoras no mercado, pois clientes
acabam por adquirir seus produtos acreditando serem de fabricacdo da
autora. Da mesma forma ndo ha como se negar a ocorréncia de danos
materiais, uma vez que com tal pratica a ré acabou por desviar
consumidores da autora de maneira a reduzir as suas vendas, gerando
danos que devem ser reparados, conforme ja assentado na jurisprudéncia

(...)
Como se V&, neste caso o Tribunal entendeu que a presungdo de danos
causados pela concorréncia desleal seria indubitavel, independentemente de prova
do abalo a honra objetiva da sociedade, pelo que a obrigacdo de indenizar seria

mandatoria.

3.3.3. Hypermarcas S.A x Cimed Industria de Medicamentos LTDA. (Epocler X
Epativan)®’

Também na seara de medicamentos ha disputas judiciais envolvendo trade
dress. A Hypermarcas moveu agao em face da Cimed alegando ser detentora da
marca Epocler, distintiva de medicamento liquido que vem acondicionado em
flaconete cilindrico transparente, dotado de tampa circular amarela e de topo

achatado, com os dizeres grafados em azul.

A ré, por sua vez, estaria comercializando medicamento imitando a tradicional
apresentacao do produto da Hypermarcas, o que configuraria concorréncia desleal e

contrafacao:

" TJSP — APL n° 1089902-50.2014.8.26.0100 — Desembargador Relator Ramon Mateo Junior — 22
Camara Reservada de Direito Empresarial — Julgamento em 10.04.2015 - Extraido de
https://esaj.tisp.jus.br/cposg/search.do?conversationld=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=-
1&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=1089902-
50.2014&foroNumeroUnificado=0100&dePesquisaNuUnificado=1089902-
50.2014.8.26.0100&dePesquisa=&uuidCaptcha=&pbEnviar=Pesquisar — Acesso em 09/11/2017



https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do?conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=1089902-50.2014&foroNumeroUnificado=0100&dePesquisaNuUnificado=1089902-50.2014.8.26.0100&dePesquisa=&uuidCaptcha=&pbEnviar=Pesquisar
https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do?conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=1089902-50.2014&foroNumeroUnificado=0100&dePesquisaNuUnificado=1089902-50.2014.8.26.0100&dePesquisa=&uuidCaptcha=&pbEnviar=Pesquisar
https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do?conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=1089902-50.2014&foroNumeroUnificado=0100&dePesquisaNuUnificado=1089902-50.2014.8.26.0100&dePesquisa=&uuidCaptcha=&pbEnviar=Pesquisar
https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do?conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=1089902-50.2014&foroNumeroUnificado=0100&dePesquisaNuUnificado=1089902-50.2014.8.26.0100&dePesquisa=&uuidCaptcha=&pbEnviar=Pesquisar
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Os desembargadores, ao analisar a questdo, entenderam que 0 conjunto-
imagem trazido ao consumidor por meio do medicamento Epocler é suficientemente

distintivo e particular, merecendo protecédo do ordenamento juridico.

Para além desta analise, os julgadores fundamentaram que “ndo ha como
negar a semelhanca do conjunto visual das embalagens dos produtos das partes
litigantes, o que gera a confusdo dos consumidores, induzindo-os a adquirir um

produto pelo outro.”

Apesar de, como visto, o registro ndo ser elemento imprescindivel a protecdo
do trade dress, nessa oportunidade o desembargador relator frisou que foi obtido
registro ndo sé do logotipo da marca “EPLOCER”, mas também do formato do

flaconete:

Marca

| |

)
Q
N® do Processc: 901525057 u
Titular: HYPERMARCAS S.4
Marca: EPOCLER
Procurador: ORGANIZACAC MERITO MARCAS E PATENTES LTDA
Data do Depdsite:  19/03/2003 Prazos para a Prorrogagso
Data da Concessao: 13/0%/2011 Inicic do Prazo Ordingrio: 14/09/2020
Situacao: Registro de marca em vigor  Vigéncia: 13/08/2021 Fim do Prazo Ordingrie: 13/09/2021
Apresentacido: Mista Inicio do Prazo Extracrdingrio: 14/09/2021
Classs Nic:MCL(2) 05 Fim do Prazo Extracrdingrio:13/03/2022
Matureza: De Produto ) )
Especificaciior Medicinal (Oleos para uso -);0leo mineral branco madicinal, ... CFE(4):26.4.2 ; 27.5.1 ; 29.1.13

Além da configuragéo da infragdo em si, o Tribunal de Justica do Estado de
Sao Paulo pdde analisar efetivamente a questdo da indenizagdo por dano moral. O

juizo de primeiro grau, ao sentenciar o feito, indeferiu o pedido indenizatério sob o
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fundamento de que “em se tratando de marca notéria, consolidada no mercado, né&o

ha que se falar em prejuizo a imagem.”

N&o foi o que restou entendido pelo TJSP, que consignou justamente o
oposto, no sentido de que, justamente por se tratar de marca notoria e consolidada
no mercado, deve se considerar ainda mais configurados os prejuizos de ordem

moral da autora:

Com a mais acatada vénia da douta magistrada sentenciante, justamente
por se tratar de marca notéria, e consolidada no mercado, é que derivam o0s
danos morais decorrentes da conduta descabida e oportunista da ré.
Transcreve-se, para tanto, orientacdo do douto Desembargador Francisco
Loureiro (Apelagdo n. 421.672/0): ‘Em matéria de dano moral, nossos
Tribunais ja se manifestaram iniUmeras vezes no sentido de que o
indispenséavel para a indenizacdo ndo era a aprova do dano moral em si,
isto é, do aborrecimento, do abalo da reputacdo da pessoa fisica ou juridica
no seio da sociedade: basta a prova dos fatos ilicitos que sejam por si s6
aptos a gerar dano moral na vitima.” “A presungédo de dano moral em casos
de violacdo de propriedade industrial € um imperativo I6gico. Nao seria
eficiente, nem justo, impor a autora, vitima da contrafacdo, o dnus de provar
o abalo a imagem da empresa, por exemplo, através de uma pesquisa do
seu perfil junto aos seus consumidores. Presume-se o dano como uma
decorréncia natural do ilicito perpetrado pelas rés.” “Merece aqui ser
destacado, tal como o foi pelo Superior Tribunal de Justica no ac6rdao do
REsp n. 466.761-RJ, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que a mera
exposicado do produto contrafeito, comprovada pela apreenséo, ainda que
ndo demonstrada a venda, constitui elemento suficiente para alicercar a
indenizacdo por dano moral, fundada na vulgarizacdo do artigo e da
imagem do titular da marca. Explica o julgado que ‘'aquele que estaria
disposto a comprar, por uma soma consideravel, produto exclusivo,
elaborado pelo titular da marca em atencdo a diversos padrdes de
gualidade, durabilidade e seguranca, ndo mais o faria se tal produto fosse
vulgarizado por meio de uma falsificag@o generalizada.

Especificamente no que diz respeito ao quantum, por sua vez, ponderou-se,
de um lado, a necessidade de recompor o patrimbnio moral da sociedade
empresario e, outrossim, o aspecto punitivo da indenizacédo, que foi, finalmente,
arbitrada em R$ 15.000,00.

Na mesma esteira dos demais precedentes estudados, nesse caso também
restou entendido que a lesdo patrimonial seria presumida, devendo a indenizagao

ser apurada em sede de liquidacéo de sentenca:

Na hipétese, caracterizada a préatica de ato ilicito, evidente o dever de
indenizar, cujo valor devera ser apurado em liquidacdo de sentenca, na qual
deverdo ser levados em consideracao aspectos como: diluicdo da marca,
valor despendido com obtencdo dos direitos autorais dos elementos das
embalagens imitadas, valor despendido com cada depdsito/registro da
marca perante o INPI (artigo 210 da Lei 9.279/96). Sobre esse aspecto, em
se tratando de concorréncia desleal, a orientacdo pretoriana mais abalizada
entende inexistir necessidade da confirmacdo de uma perda de faturamento
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da titular da marca, correspondendo os lucros cessantes a “perda do ganho
esperavel’, a “frustracdo da expectativa de lucro” ou a “diminuicao potencial
do patrimbénio da vitima” Na hipdtese, as provas coligidas aos autos sao
indicativas da ocorréncia de efetivos lucros cessantes, a serem aferidos no
ambito da liquidacdo de sentenca, por arbitramento, com observancia da
tarifacéo legal.

Desta forma, a unanimidade, os desembargadores entenderam por arbitrar

indenizacdes tanto de ordem moral, quanto de ordem material, afeitos a violacao de

trade dress.
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CONCLUSAO

A propriedade industrial é essencial para o bom funcionamento do mercado,
passando a ser pauta prioritaria nas agendas de politica externa e interna das
nacdes que almejam o desenvolvimento. O acesso ao conhecimento e a capacidade
de se beneficiar do desenvolvimento tecnoldgico é um direito, e deve ser protegido

pelo ordenamento.

A Constituicdo Federal de 1988, dentre outros principios, rege o da Livre
Concorréncia, a partir do qual qualquer agente econdmico é livre para praticar
formas de troca mercadolégica. Em seu artigo 170, IV®® este é previsto
expressamente, deixando clara a intencdo do Poder Cogente de colocar a livre
iniciativa como pilar essencial da ordem econdmica e financeira, sem a qual a
atividade empresarial ndo alcancaria seus objetivos maiores, como a obtencao de

lucro e captacéao de clientela.

Abordar a concorréncia é discorrer sobre iniciativa privada e principio da
liberdade aplicado a economia. A livre iniciativa e a livre concorréncia convertem-se,
entdo, em comandos que devem ser observados pelo legislador e pelo estado,

sendo um dos pilares das politicas publicas em todo o mundo.

A protecéo legal a livre concorréncia visa garantir no mercado uma relagéo de
competitividade entre agentes econOmicos, e com isso permitir, por meio da
inovacao e eficiéncia, aumento da qualidade de produtos e reducédo de precos. Essa
disputa, contudo, pode provocar prejuizos e eliminar agentes do mercado, e esta
eliminagdo pode decorrer de tendéncias naturais do mercado ou, por outro lado, de
atos desleais, que séo rechacados por nosso ordenamento.

Se a competitividade ndo transborda para a deslealdade, beneficia-se ndo sé
o mercado, mas o consumidor. A partir do momento em que esses limites séo

ultrapassados, porém, surge a necessidade de coibi¢cdo da conduta desleal.

% Art. 170. A ordem econémica, fundada na valorizagéo do trabalho humano e na livre iniciativa, tem
por fim assegurar a todos existéncia digna, conforme os ditames da justica social, observados os
seguintes principios:

IV - livre concorréncia,;
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Nesse sentido, a interven¢cdo do Estado se mostra necessaria como tentativa
de reaver a ordem na vida econdmica e social, de suprimir eventual desordem
proveniente do liberalismo. Os efeitos provenientes foram impor condicionamentos a

atividade econdmica, tais como a repressao a concorréncia desleal.

Dessa maneira, como se viu, a Lei de Propriedade Industrial prevé limites
como forma de estabelecer um norte sobre as condutas desleais no mercado

econdmico.

A relacdo do trade dress com o produto e os servicos disponibilizados no
mercado muitas vezes se estabelece de modo tdo intrinseco que é impossivel

desassociar um do outro, como ja elucidado ao longo do presente trabalho.

Diante da alta competitividade do mercado atual, € fundamental as
sociedades empresarias e aos empresarios investirem em um conjunto de
elementos visualmente perceptiveis que sejam capazes de chamar a atencdo do
consumidor e de se distinguir dos concorrentes. A embalagem, o produto e até
mesmo o estabelecimento comercial podem ter sua aparéncia visual diferenciada e
atrativa, agregando, por consequéncia, uma vantagem competitiva frente aos seus

competidores.

s

Nesses casos, 0 simples contato visual do trade dress € suficiente para
associa-lo a determinado produto, sendo totalmente irrelevante a existéncia da
marca nominativa no rétulo ou embalagem para a determinacdo de aquisicdo por
parte do consumidor. Isso é, muitas das vezes o0 conjunto-imagem tem mais forca do
qgque a propria marca nominativa em si, e sua protecdo é fundamental para o

equilibrio de mercado.

Assim sendo, o ordenamento juridico brasileiro, ainda diante de legislacédo
silente, fornece meios de prote¢cdo ao conjunto-imagem, protecdo essa que ja foi
reconhecida reiteradas vezes pelos Tribunais patrios, que tém por primazia a

repressdo a concorréncia desleal, instituto consagrado na Lei de Propriedade

Industrial.

A partir do momento em que os Tribunais confirmam ndo sé a efetiva
protecdo aos trade dresses, como passam a enxergar a necessidade de reparagao

patrimonial e moral as vitimas da violacdo — esta U(ltima muitas vezes se
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privilegiando o carater punitivo-pedagogico —, percebe-se o desenvolvimento de um
terreno muito mais favoravel as sociedades empresérias e, porque ndo, a chegada

de investimentos externos no pais.
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