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Resumo
Com vistas no interesse social e desenvolvimento tecnoldgico, o artigo 5° da
Constituic@o Federal instituiu aos autores de inventos industricis o privilégio
tempordrio para a sua utilizacdo, bem como a protecdo as criagcoes
industriais, & propriedade das marcas e outros signos distintivos. Por ser uma
drea do direito empresarial dos quais muitas normas decorrem de acordos e
tratados internacionais, o direito de propriedade intelectual possui varios
institutos ainda relativamente novos para a doutrina brasileira, sendo o frade
dress um deles. Oriundo dos Estados Unidos da América, o trade dress ndo foi
reconhecido pela legislacdo brasileira enquanto bem industrial. Entretanto,
os tribunais patrios vém reconhecendo a necessidade de tutela do instituto
no intuito de proteger interesses e investimentos realizados pelos empresdrios
na composicdo de seu estabelecimento empresarial.  Assim, ©
reconhecimento do trade dress decorre da constatacdo e da necessidade
de reprimir eventual confusdo e associacdo indevida de produtos e servicos
promovida por concorrentes, ainda que tal repressGo ocorra com
fundamento no direito antitruste. Palavras-chave: Trade dress. Propriedade

industrial. Concorréncia desleal. Direito Comercial.

1 INTRODUCAO

Com a finalidade de enfrentar a grande competicdo do mercado
econdmico global, os empresdrios constantemente buscam novas
estratégias que visem a diferenciacdo de seus produtos e servicos como

instrumento para se destacar em relacdo aos concorrentes. Para alcancar
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esse diferencial de mercado, sdo necessdrios investimentos em pesquisa e
desenvolvimento, em marketing, na organizacdo empresarial e, para o
presente trabalho, investimentos em propriedade intelectual e producdo de
sinais distintivos do estabelecimento empresarial.

Os afos que desrespeitam as normas que regulam a concorréncia
entre as empresas sdo caracterizados como comportamentos fora dos
padroes de lealdade e de boa-fé exigiveis na atuacdo dos agentes
econdmicos.

Vale destacar que o ordenamento juridico brasileiro veda a
concorréncia desleal, especialmente condutas anficoncorrenciais que se
utilizem de métodos voltados & ampliacdo do mercado e a captagdo ilicita
de clientela alheia.

A apropriacdo ilicita de sinais distintivos alheios, desenvolvidos e
utilizados por empresdrios para se identificar (consumidores) e se diferenciar
(concorrentes) perante o mercado, incorre em concorréncia desleal prevista
na Lei 9.279/1996.

Em relacdo & concorréncia desleal no dmbito dos sinais distintivos,
campo empresarial, € destacdvel o reconhecimento e a protecdo do trade
dress enquanto conjunto de sinais desenvolvidos para definir a identidade
visual do empresdrio em seu estabelecimento empresarial. Ocorre que,
diferentemente de oufros institutos, a legislacdo pdtria ndo define
especificamente a protecdo do conjunto-imagem do frade dress.

Nessa perspectiva, o objetivo do presente trabalho é apurar, com
fundamento nas jurisprudéncias firmadas pelos Tribunais, se a falta de
legislacdo especifica da tutela do frade dress impede a efetfiva protecdo
contra a imitacdo ilicita. O procedimento metodoldgico do estudo se dard
por pesquisa qualitativa, conforme o método dedutivo, composta por uma
andlise doutrindria e jurisprudencial.

Serd apresentada uma infroducdo ao instituto do frade dress,
suaorigem no direito norte-americano, o conceito, além da forma de

protecdo com fundamento no ordenamento juridico brasileiro.
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Analisar-se-&d o direito anfitruste, a propriedade intelectual, os
elementos caracterizadores da infracdo do trade dress. E com base
nessecotejo, serd apresentado o fratamento dispensado pelos Tribunais, a
fim de identificar se a legislacdo e existente € capaz de garantir a protecdo

ao trade dress.

2 DESENVOLVIMENTO

No ordenamento juridico brasileiro ndo hd previsdo legal do trade
dress. Conforme abordado a seguir, sua protecdo é realizada por meio da
repressdo a concorréncia desleal. Nota-se, que a repressdo d concorréncia
desleal busca preservar a licitude do ambiente com que os agentes
econdmicos concorrem no mercado, sob a orientagdo do principio da livre
concorréncia (art. 170, IV, CF).

Com o passar do tempo, o uso de sinais e marcas em bens materiais
passou a ser empregado em todas as partes do mundo, passando a ser uma
condicdo fundamental para a comercializacdo de determinado produto (DI
BLASI, 2005, p. 331).

Atualmente, amplamente utilizadas, as marcas possuem @
capacidade de diferenciar bens e servicos, conferindo seguranca e garantia
de origem como estimulo para as pessoas consumirem determinados
produtos em detrimento de outros. Essa capacidade de diferenciacdo de
produtos e servicos por seus sinais distintivos atrai clientes e facilita os
negocios (MAMEDE, 2015, p. 289).

Dessa forma, as pessoas identfificam e reconhecem determinada
marca através de sua identidade visual, como um conjunto de simbolos
criados e organizados para caracterizar a identidade conceitual da marca,
de acordo com os critérios e principios pensados para a sua concepcdo
(VASQUEZ, 2007, p. 206-207).

Quanto ao conjunto de condutas relacionadas d administracdo das
empresas € conhecido como branding. Essas condutas, quando realizadas

com competéncia e conhecimento, levam as marcas a fazer parte da vida
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das pessoas, intervindo na cultura e influenciando nas escolhas dos
individuos (MARTINS, 2006, p. 8).

E guando o branding forna a marca notéria e reconhecida por
milhares de pessoas, esta pode passar a ser alvo de imitacdo. Conforme
mencionado por Martins (2009, p. 457), a apropriacdo indevida de bens
infangiveis ocorre porque muitos empresdrios se aproveitam de forma ilegal
dos elementos que formam o sucesso de seus concorrentes, objetivando
obter vantagens com o produto do esforco alheio.

Com a finalidade de proteger elementos da identidade visual, o
ordenamento juridico brasileiro estabeleceu quais bens intangiveis seriam
objeto de protecdo pela Lei da Propriedade Industrial (Lei n® 9.279/96).

A partir desse dispositivo e do que dispde a LPI, observa-se que alguns
elementos da identidade visual, como a marca e o desenho industrial, para
obterem protecdo legal, o fitular precisa requerer o registro no Instfituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI). No entanto, & importante destacar
que, além das marcas e desenhos industriais, esses expressamente previstos
na LPI, o legislador pdtrio reconhece protecdo “a outros signos distintivos”
qgue possam consistir em elementos de identidade visual dos empresdrios e
estabelecimentos.

Esses signos, enquanto elementos capazes de identificar e diferenciar
produtos de determinada empresa, podem ser conhecidos como frade dress
ou conjunto-imagem.

A origem do trade dress remonta ao julgamento nos Estados Unidos da
Ameérica, em 1992, do famoso litigio entre as empresas Two Pesos Inc. e Taco
Cabana Inc.. Na demanda, a rede de lanchonetes Taco Cabana propds
acdo alegando que o concorrente Two Pesos fazia o uso indevido das
caracteristicas visuais de seus estabelecimentos (SANTOS, 2016, p. 36)

Outro precedente norte-americano que merece destaque sobre o
tema é o caso envolvendo as empresas Samara Brothers e Wal-Mart Stores. A
fabricante de vestudrio infantil, apds descobrir que a rede varejista Wal-Mart
Stores estava vendendo uma linha de roupas inspiradas na sua colecdo,

ajuizou acdo alegando a violacdo do frade dress de suas pecas. O juri deu
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ganho de causa a Samara Brothers, cuja decisdo restou confirmada em
segunda inst@ncia (UNITED STATES OF AMERICA, 2000).

Nesta demanda, a jurisprudéncia americana firmou-se no sentido de
que a protecdo do design e das cores dos produtos precisa ser demonstrada
através da distintividade adquirida pelo uso. J& para as marcas nominativas
e embalagens, a condicdo para protecdo, € sua distintividade inerente, isto
€, sua capacidade de diferenciar-se das demais (UNITED STATES OF
AMERICA, 2000).

O trade dress € a identidade visual do objeto, do produto ou da
embalagem de determinada empresa, sua finalidade € apresentar a
organizacdo para o mercado. Denis Borges Barbosa (2011, p. 9) conceitua
que o trade dress € um “conjunto de cores, a forma estética, os elementos
que compodem a aparéncia externa, como o formato ou apresentacdo de
um produto, estabelecimento ou servico, suscetivel de criar a imagem-de-
marca de um produto em seu aspecto sensivel.”

Desse modo, o frade dress &€ composto por varios elementos distintivos
que formam a idenfidade do produto ou do servico, assim como do
estabelecimento.

Para Gusmdo e Hanens (2012, p. 521), o instituto “configura um vinculo
enfre o empresdrio e o consumidor, levando este Ultimo a optar pelo produto
ou servico baseado na memoria da aparéncia ou da roupagem que oS
identificava em experiéncia satisfatoria passada.”

Diferente ndo é a definicdo dada pela jurisprudéncia do Superior
Tribunal de Justica. O entendimento j& consagrado no Tribunal da Cidadania
€ no sentido de que o conjunto de elementos visuais e sensitivos que
constituem um aspecto caracteristico e suficientemente distintiva de
apresentacdo do produto ou servico no mercado consumidor, compreende
o conceito de frade dress (BRASIL, 2018).

Para entender o campo de interacdo entre o direito de propriedade
intelectual e o direito concorrencial, é imprescindivel fazer uma
conceituacdo e classificacdo da propriedade intelectual, bem como

esclarecer a abrangéncia do direito concorrencial.
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Muniz et al. (2013, p. 20) definem a propriedade intelectual como
sendo um “conjunto de direitos de propriedade sobre toda a atividade
inventiva e criatividade humana, em seus aspectos tecnoldgicos, cientificos,
artisticos e literdrios.”

Nesse sentido, Barbosa (2010, p. 7) expoe que, conforme a Convencado
da Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), a propriedade
infelectual pode ser definida como a unido de direitos inerentes as obras
literdrias, artisticas e cientificas, aos institutos juridicos protegidos pela
propriedade industrial, bem como a protecdo contra a concorréncia desleal
e fodos os outros direitos relativos a atividade intelectual nos dominios
industrial, cientifico, literdario e arfistico.

Bastante internacionalizada, a propriedade intelectual € um conteldo
que abrange os direitos de propriedade industrial (patentes, modelos de
utiidade, desenhos industriais e marcas) e direitos autorais (direitos de autor,
direitos conexos e a protecdo dos programas de computador), bem como
oufros sobre bens imateriais de vdrios géneros (BARBOSA, 2010, p. 7; LILLA,
2014, p. 33).

O direito industrial € a drea juridica que cuida da atividade criativa
humana com aplicabilidade industrial. Garante a uma pessoa fisica ou
juridica a ampla utilizacdo de seus meios industriais e comerciais, conferindo
uma contra a intervencdo de terceiros por meio da falsificacdo e atos ilicitos
(ROSSIGNOLI, 2016, p. 73).

Conforme Coelho (2011, p. 159), os institutos que estdo sujeitos a
protecdo juridica sob a concepcdo de “propriedade industrial” infegram o
estabelecimento empresarial e, desse modo, sdo considerados os bens
imateriais de propriedade do empresdario.

O direito industrial brasileiro € normatizado pela Lei da Propriedade
Industrial —=LPI (Lei n® 9.279/96) que traz quatro institutos juridicos protegidos
pela propriedade industrial, sdo eles: a invencdo, o modelo de utilidade, o
desenho industrial e a marca.

Ao contrdrio dos outros trés bens industriais, a Lei da Propriedade

Industrial ndo define o conceito de invencdo. A Lei n° 9.279/96 limitou-se em
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estabelecer os elementos da invencdo, nos termos do art. 8°: “E patentedvel
a invencdo que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e
aplicacdo industrial.” (BRASIL, 1996).

A marca é definida pela Lei da Propriedade Industrial, nos termos do

(1]

art. 122, como “os sinais distintivos visualmente perceptiveis, ndo
compreendidos nas proibicdes legais.” (BRASIL, 1996).

Os sinais distintivos visualmente perceptiveis, colocados nos produtos e
servicos para diferencid-los dos demais e facilifar sua comercializagdo, sdo
nomeados de marca (BERTOLDI; RIBEIRO, 2011, p. 112).

Conforme apontado por Ramos (2016, p. 816), a finalidade da marca
é identificar e diferenciar produtos e servicos de forma eficiente. Caso ndo
alcance esse propdsito, ela pode ndo ser classificada como marca e, por
conseguinte, ndo ser registrada. E por esse motivo que ndo se aceita o
registro como marca de expressdes comuns € genéricas, que ndo
conseguem individualizar o produto ou servico e se diferenciar dos demais.

A livre concorréncia, segundo Ramos (2013, p. 25), € um dos principios
basilares do direito empresarial. Esta prevista no artigo 170 da Constituicdo
Federal de 1988 como principio constifucional da ordem econdmica: “A
ordem econdmica, fundada na valorizacdo 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; [...]" (BRASIL, 1988).

As duas formas de prdticas concorrenciais ilicitas que o direito
concorrencial reprime sdo: a concorréncia desleal e a infracdo da ordem
econdmica. As duas ilegalidades competitivas se diferenciom pelo fato de
que os danos gerados pela concorréncia desleal ndo atingem outros
objetivos além dos do empresdrio prejudicado pela pratica ilicita (COELHO,
2011, p. 208).

O conceito do instituto juridico da concorréncia desleal ainda estd em
formacado, visto que a palavra concorréncia possui significado definido e o
adjetivo desleal é confuso, dependendo do ambiguo entendimento de

deslealdade.
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A proibicdo da concorréncia desleal possui como objetivo proteger a
clientela contra a atuacédo fraudulenta e denegridora de um concorrente. E
importante frisar que a clientela mencionada diz respeito ao elemento do
aviamento ou do fundo do comércio, ou seja, a clientela do empresdrio
(REQUIAO, 2015, p. 446).

Para promover o bem-estar econdbmico e social, a politica da
concorréncia tem como intencdo principal a protecdo da livre competicdo
enfre os agentes econdmicos mediante a punicdo do abuso do poder
econdmico. Nesse sentido, a finalidade do direito antitruste & regularizar as
afividades dos agentes econdmicos, considerando a protecdo da
concorréncia e a liberdade de escolha dos consumidores (LILLA, 2014, p. 58-
59).

A propriedade intelectual desenvolve as atividades de criacdo e
desenvolvimento de novas invencdes, tecnologias e expressdoes do
conhecimento ao assegurar aos empresdrios o poder de exclusividade sobre
suas criacoes intelectuais. Promovendo assim, o desenvolvimento econdmico
e fecnologico do pais (LILLA, 2014, p. 64; GRAU-KUNTZ, 2011, p. 4).

Por depender das relacdes comerciais, o direito de propriedade
intfelectual s6 poderd ser desempenhado de acordo com as normas de
preservacdo e com os fins politicos das fransacdes comerciais. Dessa forma,
a relacdo entre o instituto da propriedade intelectual e o direito
concorrencial € entendida como de complementariedade (GRAU-KUNTZ,
2011, p. 2-3).

Preconiza Lilla (2014, p. 64) que, com base no exposto, a propriedade
infelectual encontra absoluta afinidade com o direito concorrencial, visto
que os dois institutos procuram a eficiéncia econdmica das transacoes
comerciais através da novidade e da individualizacdo de produtos e
Servicos.

Apresentado o instituto do trade dress, o regime juridico da
propriedade industrial e a relacdo enfre esta e o direito concorrencial, passa-

se a analisar o reconhecimento e a protecdo do trade dress pelos tribunais.
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Dessa forma, com o escopo de atingir o objetivo do presente artigo
analisa-se se a falta de legislacdo especifica sobre a tutela do trade dress
impede a efetiva protecdo contra a imitacdo. No estudo apresenta-se dois
acoérddos do Tribunal de Justica do Estado de Sdo Paulo em razdo da
peculiaridade e da confribuicdo académica que referidos julgados
apresentam para o desenvolvimento da pesquisa.

O primeiro julgado, sob o n° 0077960-09.2012.8.26.0100, refrata a lide
entre as empresas Compagnie Gervais Danone e Danone Ltda, autora da
acdo, e a empresa S/A Fabrica de Produtos Alimenticios Vigor. No caso, a
acdo foi gjuizada pela Danone com a finalidade de reprimir a concorréncia
desleal promovida pela empresa Vigor no ramo de iogurtes funcionais.

Em primeiro grau, o magistrado entendeu que os termos “Acti” e
“Lacti” ndo acarretam confusdo em relacdo aos outros iogurtes disponiveis
no mercado, dessa forma, inexistiia concorréncia desleal por parte da
requerida.

A Danone insurgiu-se contra a decisdo de primeiro, sustentando que
houve concorréncia desleal por parte da Vigor, visto que esta tferia se
apropriado indevidamente da idenfidade visual dos produtos nas
embalagens de seu trio de iogurtes.

Quanto a prova dos prejuizos arcados pelas apelantes, alegam que a
existéncia de produtos da apelada no mercado com frade dress andlogo
ao seu ocasiona desgaste da imagem visual de seus produtos e induz em
erro o consumidor. Dessa forma, o ato ilicito praticado e a vantagem obtida
ddo ensejo a condenacdo da apelada ao pagamento de indenizacdo por
dano material (SAO PAULO, 2017q).

No julgamento pelo TJSP, os desembargadores entenderam que as
partes disponibilizam ao mercado consumidor um frio de produtos com a
mesmo propodsito de consumo, denominacdes semelhantes e mesmas cores.
Ademais, o tribunal reconheceu a existéncia de imitacdo no tocante a
estilizacdo das embalagens, formatos, posicoes dos letreiros e, para o caso
do iogurte Cdlcio+, identidade relativa & reproducdo de arte grdfica (SAO
PAULO, 2017q).
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Para os desembargadores, a razGo para que concorrentes promovam
a imitacdo de padrdes cores, marcas € demais sinais distintivos de produtos,
configurando a auséncia de originalidade, conforme feito Vigor, apresenta-
se como propodsito de induzir em erro o consumidor, €, consequentemente,
auferir a clientela e o mercado do concorrente de maneira mais rdpida
(SAO PAULO, 2017q).

Conforme vem entendendo a jurisprudéncia brasileira, a questdo
concernente ao trade dress de um produto precisa ser avaliada com base
na caracterizacdo, inibicdo do aproveitamento parasitdrio e a confusdo
gerada aos consumidores do produto, em andlise que antecipa qualquer
demanda sobre registros marcdrios e exclusividade de exploracdo (SAO
PAULO, 20174).

Assim, a protecdo normativa do trade dress possui duas vertentes: a
primeira, relativa & lealdade concorrencial, tutelada pelas normas de direito
concorrencial, e a segunda relacionada a questdes de propriedade
intfelectual e a protecdo dos bens industriais. Em ambos os regimes juridicos,
basta que o infrator se aproveite indevidamente do esforco empreendedor
e do prestigio do concorrente perante o consumidor, com a intencdo de se
beneficiar de forma indevida com a intencdo de promover desvio da
clientela e ganhos de capital (SAO PAULO, 2017q).

O prejuizo material foi reconhecido pela TJSP, pois incontestdvel o fato
da imitacdo do frade dress da Danone pela Vigor com repercussdo no
faturamento da primeira. Dessa forma, conforme o artigo 210, inciso Il, da Lei
de Propriedade Industrial, estabelece que os lucros cessantes sejam
calculados com fundamento nos beneficios obtidos pelo autor da violacdo
do direito (SAO PAULO, 20174).

Diante desse quadro, o fribunal deu parcial provimento d apelacdo da
Danone, condenando a Vigor a se abster de copiar o trade dress da linha
de iogurtes funcionais daquela, devendo alterar o conjunto-imagem de seus
produtos. Ademais, condenou a Vigor ao pagamento de lucros cessantes na
forma do art. 210, inciso Il, da LPI, a ser apurado na fase de liquidacdo de
sentenca por arbitramento (SAO PAULO, 2017a).
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O segundo julgado, sob o n® 0113598-61.2007.8.26.0009, diz respeito a
disputa que envolve a empresa Petfrobrds Distribuidora S.A., autora, e a
empresa Centro Automotivo Monte Moriah Ltda (Petromont).

O presente caso, em que a Petfrobrds alegava que a empresa
Petromont se apropriou indevidamente de seu frade dress dos postos de
combustiveis, especialmente no tocante ao padrdo de cores, verde,
amarelo e branco, o magistrado de primeiro julgou procedente a acdo de
obrigacdo de ndo fazer cumulada com perdas e danos, mantendo a tutela
anfecipada que determinou a requerida promover a descaracterizacdo do
trade dress de suas instalacdes, condenando-a ao pagamento de 20% dos
ganhos liquidos percebidos durante a utilizacdo do conjunto-imagem da
autora, além das verbas de sucumbéncia (SAO PAULO, 2017b).

Para o Tribunal de Justica de Sdo Paulo, ndo houve duvida de que a
requerida se apropriou indevidaomente do trade dress da Petrobrds,
detentora das marcas “BR" e “Petrobrds”, e da parte superior das instalacoes
nas cores amarela, verde e branca, todos devidamente registrados no INPI.
O tribunal assim entendeu que a Petromont mantinha um conjunto-imagem
semelhante aos postos de abastecimento da 20 Petrobrds, que possuem
incontestavel notoriedade e reputacdo no mercado brasileiro (SAO PAULO,
2017b).

Percebe-se que a Corte destacou que o frade dress € digno de
receber a mesma protecdo dos bens da propriedade industrial, incidindo na
espécie a norma do arfigo 5° XXIX da Constfituicdo Federal. Destarte,
quando o consumidor ndo consegue fazer a diferenciacdo de uma
identidade visual original de um deturpado, frata-se de uma reproducdo
objetiva, ficando caracterizada a concorréncia desleal nos fermos do artigo
195, lll e IV da Lei da Propriedade Industrial. Assim, ficou configurado o ato
licito, posto que a requerida violou o trade dress da autora, ocasionando
prejuizos de ordem material para esta (SAO PAULO, 2017b).

A partir dos julgados acima analisados, percebe-se o reconhecimento
pelos tribunais do instituto do trade dress, para além apenas da tutela das

marcas, de modo que ocorrendo infracdo ao trade dress o Poder Judicidrio
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vém aplicando normas de repressdo a concorréncia desleal a fim de tutelar
o mercado e a clientela dos empresdrios que dispenderam esfor¢cos e
investimentos no desenvolvimento de seus produtos e respectivos sinais

distintivos.

3 CONCLUSAO

Com o mercado econdmico altamente competitivo, cada vez mais se
mostra essencial aos empresdrios investir em sinais distintivos para destacar
seus produtos e servicos, e se diferenciar de concorrentes, para assim
conquistar mercados e consumidores.

Ponderados os principais aspectos do trade dress, especificamente a
origem, conceituacdo e andlise dos principais elementos que envolvem o
instituto, e a relacdo entre o direito concorrencial e a propriedade
intelectual, verifica-se que as normas de protecdo a concorréncia desleal
sdo plenamente aplicdveis para reprimir os casos de imitacdo do conjunto-
imagem de produtos ou servicos compreendidos no conceito de frade dress.

As jurisprudéncias analisadas bem demonstram o reconhecimento e a
tutela do trade dress pelos tribunais brasileiros. Os casos apresentados
enfatizam a relevancia do frade dress e a sua protecdo confra a confusdo
indevida, mesmo em casos em que ndo hd registro de bens industriais junto
ao INPI.

O modelo ideal seria o reconhecimento do frade dress pelo sistema
juridico brasileiro a fim de proteger o instituto de forma expressa,
estabelecendo os requisitos e os limites de sua protecdo. Nesse ensejo, ficaria
estabelecido a possibilidade registro, os elementos passiveis de protecdo, os
direitos do fitular, as penas aplicadas aos infratores, preservando assim os
investimentos feitos pelos empresdrios no desenvolvimento de signos de
produtos e servicos além das marcas, de modo a evitar que a protecdo
figue restrita as normas de repressdo & concorréncia desleal. E como dito,

apesar do ndo reconhecimento legal do frade dress enquanto bem
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industrial, restou demonstrado na presente pesquisa a protecdo conferida

pela jurisprudéncia patria.
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