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RESUMO

Diante do desenvolvimento das marcas no ambito do Direito empresarial brasileiro,
considerando o atual panorama competitivo em que as empresas se encontram, é
importante que os empreendedores apliquem elementos visuais graficos, conhecidos
como trade dress, para distinguir-se dos demais, mesmo que nao esteja previsto
expressamente na legislacdo, se firmou pela propriedade industrial, cujo foi
reconhecido pela doutrina e pelas decisées do Superior Tribunal de Justica (STJ)
acerca da trade dress e sua utilizagao no brasil. Sendo assim, o objetivo geral desse
artigo € analisar a importancia e a protecao do Trade Dress e seus aspectos no que se
refere a concorréncia desleal.

PALAVRAS-CHAVE: Trade dress. STJ. Brasil. Analise. Regulamentagdo. Contexto atual.
Violagao. Concorréncia desleal. Propriedade industrial. Marcas.

ABSTRACT

Given the development of brands within the scope of Brazilian business law,
consideringthe current competitive landscape in which companies find themselves, it is
important that entrepreneurs apply graphic visual elements, known as trade dress, to
distinguish themselves from others, even if they are not expressly provided for in the
legislation, was established by industrialproperty, which was recognized by the doctrine
and by the decisions of the Superior Court of Justice (STJ) on commercial image and
its use in Brazil. Therefore, the general objective of this article is to analyze the
importance and protection of Trade Dress and its aspects with regard to unfair
competition.

KEYWORDS: Trade dress. STJ. Brazil. Analysis. Regulation. Current context. Violation. Unfair
competition. Industrial property. Brands.



ENTRE ABERTA Revista de Extensao

1. Introducgao

O trade dress surgiu nos Estados Unidos em 1946, com Lanham Act. No Brasil, a
doutrina o define como "conjunto-imagem" do produto ou bem. Caracteriza-se,
portanto, pela percepcao visual. Este tipo de impressdo torna o produto Unico e
diferenciado, incluindo diversos atributos como embalagem, cor, texturas, aparéncia e
afins.

Nas palavras de André Luiz Santa Cruz Ramos:

[...] Ocorre a violagdo ao chamado trade dress quando um concorrente
nao copiaexatamente a marca ou o desenho industrial de outrem, mas imita
sutiimente umasérie de caracteristicas do produto ou até mesmo o modus

operandi da prestagdo deum servigo. [...]

No Brasil existem 3 tipos de protecdo que sdo mais conhecidas que a trade dress,
sao elas: desenho industrial, patente e marca. O primeiro tem como foco a protecio a
parte estética (design), o segundo tem como foco as invengdes/inovagdes e o ultimo
tém como objetivo, ser algo visualmente perceptivel, diferenciando servigos e produtos
de outros idénticos.

Ademais, no Brasil, o trade dress n&do decorre de uma previséo legal expressa e
isso acaba gerando diversos conflitos. Para muitos, sua violagdo esta relacionada a
construgdes teoricas e juridicas. A protecdo mais proxima vem do Inciso XXIX do
Artigo 5° da Constituigao Federal de 1988.

De acordo com a posigdo doutrinaria, defendida por Cecilia Manara e Rodrigo

Moraes, em sua obra Propriedade intelectual em perspectiva:

[...] no Brasil, a protegao juridica do 'trade dress' situa-se no ambito da
Repressédo a Concorréncia Desleal, e insurge-se contra a pratica de atos de
natureza fraudulenta que venham a desviar clientela de outrem, notadamente
pela reprodugéo e/ou imitagdo desautorizada de caracteristicas distintivas de

produtos, servigos e estabelecimentos comerciais. [...].

2. Direito a Regulamentagao do Trade Dress
No Brasil, nos ultimos anos, os tribunais tém reconhecido a existéncia de trade
dress em suas decisdes judiciais. No entanto, ndo existe regulamentacéo legal

explicita sobre este tema. A transgressao dela envolve estruturas legais e doutrinarias
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Os estudos de caso sdo muito importantes e, mesmo na auséncia de leis
especificas sobre a aparéncia de bens e servicos no Brasil, existem varios aspectos
destinados a proteger elementos relacionados a imagem e identidade visual de
produtos e servicos.

Nesse ambito, a Constituicdo Federal, em seu artigo 5°, XXIX, preceitua os direitos

com relagao ao tema:

[...]°A lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio
temporario para sua utilizagdo, bem como protecéo 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 Pais™[...]

Outrossim, o direito a marca esta fundamentado no principio atributivo, o qual sua
propriedade € obtida pelo registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPIl). Com base no registro da marca sao concedidos os
poderes ao seu titular, equivalentes aos de propriedade.

A jurisprudéncia brasileira ja reconhece a existéncia de praticas comerciais e de
concorréncia desleal, assim reconhece a trade dress. Embora ainda ndo seja possivel
registrar trade dress, da mesma forma que o registro de uma marca no instituto
Nacional da propriedade Industrial (INPI), o que enfatiza a importancia de uma
regulamentacgao. Decisdes judiciais anteriores podem servir de precedente em casos
envolvendo trade dress. Disputas legais especificas relacionadas a aparéncia de um
produto ou servico ajudardo a determinar a interpretagdo e aplicagdo das
regulamentagdes vigentes.

Nesse ambito, a lei de Propriedade Industrial (lei n°® 9.279/1996) n&o trata
especificamente do trade dress e concentra-se em marcas e patentes e elementos
visuais distintivos quando registrados como marca serdo protegidos por lei. Além
disso, nesta mesma lei, € onde se encontra o crime de concorréncia desleal, em seu
artifo 195, inciso lll, "emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito proprio ou
alheio, clientela de outrem", contudo, ainda enseja a hipéte de reparagao civil.

Paralelo a isso, o Cddigo de Defesa do Cosumidor, pode ser utilizado em
situagcbes em que a identidade visual de um produto ou servigco seja enganosa ou
confusa para o consumidor. As questdes relacionadas a reproducdo néo autorizada de
elementos visuais distintivos poderdo ser resolvidas no ambito da concorréncia
desleal, conforme previsto na lei de Propriedade Industrial e na codificagcao Civil
Brasileira. A reprodugao nao autorizada de elementos que confundem o consumidor

pode ser considerada pratica desleal.
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3. Aspectos importantes no contexto atual

No mundo globalizado e envolvido por um mercado variado com um competitivo
cenario concorrencial em que se encontram as empresas, € fundamental que o
empresario utilize elementos grafico-visuais, conhecidos como trade dress, como
diferencial para atrair clientes e para se destacar em relagao aos seus concorrentes.

Qualquer marca esta sujeita a ter seu frade dress copiado, mas € Obvio que
guanto mais conhecida a marca mais visada sera na pratica, e essa confusao so traz
prejuizo e confusao entre os consumidor com marcas que comercializam o mesmo
produto ou servigo. Ndo se fala em risco de confusdo se uma farmacia possui
identidade visual semelhante a uma loja de roupas, por exemplo. A confuséo se da por
um conjunto de caracteristicas muito semelhantes de marcas que vendem o mesmo
tipo de produto.

Tais elementos como: cor, forma, embalagem, configuracdo do produto, sinais,
frases, disposi¢cdo de elementos, entre outros, consoante a forma com que aparecem
podem causar confusdo ao consumidor, caracterizando-se um ato de concorréncia
desleal.

A empresa que se sente prejudicada € quem deve comprovar sua anterioridade de
uso e a distingdo de seu conjunto de imagem, podendo, ainda, o detentor da marca
parasitada ingressar em juizo com agao para repressao da concorréncia desleal afim
de exercer seu jus prohibendi e cessar a conduta que Ihe prejudica além de, nos casos
cabiveis, requerer indenizacao e reparac¢ao de danos.

Segundo Fabio Ulhoa Coelho:

“A consequéncia imediata da definicao é clara: o direito de exclusividade
sera titularizado por quem pedir a patente ou o registro em primeiro lugar. Nao
interessa quem tenha sido realmente o primeiro a inventar o objeto, projetar o
desenho ou utilizar comercialmente a marca. O que interessa saber € quem foi
o primeiro a tomar a iniciativa de se dirigir ao INPI, para reivindicar o direito de

sua exploragao econémica exclusiva.”

Os direitos autorais, os direitos de propriedade industrial pressupdem registro
prévio no 6rgao competente para que se constitua. Isto é, o inventor s6 passa a ter
direito de exploragdo industrial de sua inveng¢ao apds o registro. No Brasil, 0 6rgéo
responsavel pelo registro de propriedade industrial é o Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (INPI).
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4. Violagao do Trade Dress

A violagdo do conceito visual é considerada como algo ilegal, desde que os
elementos distintivos do conjunto de imagem sejam sutiimentes semelhantes as
caracteristicas de uma marca ou produto. Portanto, a violagdo ndo se trata
necessariamente de uma copia da marca, mas sim baseia-se em dois principios: a
distintividade do conceito visual e a capacidade de causar confusdo ou associacao
indevida. Ou seja, basta se enquadrar como capaz de causar confusdo ao consumidor,
levando-o a cometer um erro ao adquirir o produto ou contratar o servico. A vista disso,

Maiquel Pavelecini, pontua da seguinte forma:
“Como ndo ha uma protecao registral do trade dress, em caso de violagao do
instituto, a Unica forma possivel de requerer direitos € através de agao judicial
que vise reparar os prejuizos acumulados. Apesar disso, a fundamentagéo
legal é concisa no sentido de assegurar o direito e acdo em caso de infragao.
Pode- se deduzir que a Constituigdo Federal de 1988 traz a hipotese de

protecao quando fala em “criagdes industriais (...) € outros signos distintivos”.

Desta forma, todos os elementos que compdem a aparéncia do produto
merecem prote¢cdo como conceito visual, inclusive aqueles que n&o possuem protecao
por direitos exclusivos, mesmo quando a lei ndo admite tal protecdo exclusiva.
Todavia, segundo o autor Alberto Camelier da Silva em seu livro, no que se refere a
reprodugdo ou imitagdo de desenhos industriais e marcas registradas, séao
consideradas crime de contrafagdo, ou seja, quando ocorre a violagao no registro da
marca de quem reproduz, sem autorizagcado do titular, por meio de uma imitagao que
possa causar confusdo ou em casos de alteragdo de marca registrada, diferente da
concorréncia desleal, que ndo depende do registro da marca, especialmente em
situacdes de reproducio ou imitacio.

Assim, esse mesmo autor, dar ciéncia do seguinte fato:

[...]“que os atos de concorré ncia desleal podem atingir inclusive empresas,
estabelecimentos, marcas e outros sinais distintivos ndo concorrentes com as
atividades do agente desleal, através de expedientes intencionais praticados
com o intuito de usurpar, indevida e parasitariamente, a fama e o prestigio
alheios, soerguendo os seus negd cios com muito menos esforco e energia do
que seriam naturalmente demandados em situaoc es nor- mais naquelas

atividades mercantis™[...]

5. Analise de casos e o posicionamento do STJ acerca do Trade Dress

No que tange aos casos que envolve a frade dress, podemos citar 0 processo
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movido no ano de 2011 pela Victoria’s Secret contra a Hypermarcas — na época, dona
da marca Monange, a Mega Models e a Rede Globo — por concorréncia desleal, na
qual alegaram que a ocorréncia do “Monange Dream Fashion Tour" foi no mesmo
padrao da "Victoria’s Secret Fashion Show". Logo, foram utilizados as asas de anjos —
com plumas e penas — da mesma aparéncia que as da Victoria’s Secret, assim como,
também as modelos contratadas para o desfile exatamente como as chamadas angels.
Diante disso, na sentenca foi concluido que “o sinal distintivo em questdao — 'asas de
anjo' —, portanto, merece a protecao legal, como forma de impedir a concorréncia
desleal, s6 assim evitando-se a possibilidade de confus&o passivel de acarretar desvio
de clientela e locupletamento com o esforgo alheio”.

No Recurso Especial N° 1.527.232 — SP (2015/0053558-7), a Associagao
Brasileira de Propriedade Intelectual - ABPI, como amicus curiae, opina no seguinte

sentido, in verbis:

Entre os diferentes atos desleais tratados no acorddo recorrido ha o
reconhecimento da violagdo a “trade dress” (conjunto-imagem) e imitagcao de
marca mista, no tocante a violacdo da marca “NATURA ERVA DOCE” pela
apresentacao visual nos produtos da marca mista “JEQUITI ERVA DOCE”.

[...] 32. Dessa forma, diferentemente do que acontece com o registro de
marca, a protegdo a concorréncia desleal e, consequentemente, ao trade dress
independe de qualquer registro perante o INPI, tratando-se de discussao
travada apenas entre particulares. Consequentemente, o Juiz Estadual tem
competéncia irrestrita para julgar agdo de abstengcdo que tenha por objeto a
violagao de trade dress.

[...] 33. Na pratica, supondo um produto cuja marca registrada viole marca de
terceiro, bem como o trade dress do produto viole o trade dressdo mesmo
terceiro, pode o Juiz Estadual determinar que o Réu se abstenha de violar o
trade dress do terceiro, mas nao pode determinar a abstengdo do uso da
marca enquanto os efeitos do registro ndo forem suspensos por um Juiz

Federal, nos autos de uma agao de nulidade de marca.

Dessarte, € da competéncia da Justica Estadual, para decidir sobre os casos
envolvendo concorréncia desleal por meio da violagdo de trade dress, cujo julga os
processos que visem a abstencado de uso de marcas, sobre o0 uso indevido de marcas
e de patentes, perdas e danos. Logo, compete a Justica Federal julgar acdes de
nulidade de registro de marca e patente com a participagdo do INPI (Instituto Nacional
da Propriedade Industrial).

Dessa maneira, produtos com as mesmas embalagens ou apresentando
elementos similares, como aconteceu com a China-In-Box, na qual foi movida uma

acao contra a empresa responsavel pela Uai-In-Box, se configura como utilizagao
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indevida de conjunto-imagem (trade dress), e possui fundamentagdo no entendimento

do Superior Tribunal de Justica:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ACAO COMINATORIA E INDENIZATORIA. ATOS DE
CONCORRENCIA DESLEAL. ALEGADA UTILIZACAO INDEVIDA DE
CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). RELACAO DE TRATO
CONTINUADO. PRETENSAO INIBITORIA. PRESCRICAO. INOCORRENCIA.
DANO RENOVADO E CONTINUADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. A utilizagdo indevida de conjunto-imagem (trade dress), com
embalagens semelhantes para produtos que exploram a mesma atividade
econdmica, configura ilicito continuado, que se renova periodicamente.

2. A prescricdo, tanto para a tutela reparatéria quanto para a inibitéria,
afeta apenas o periodo antecedente ao marco temporal prescricional, mas nao
as ocorréncias registradas em periodo mais recente e, portanto, ndo alcangado
pelo lapso prescricional.

3. A prescrigdo ndo tem o condao de tornar licita uma atuagéo, que se
repete no trato continuado, a qual a lei repudia.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao

recurso especial.

(AgIint no AREsp n. 2.107.167/SP, relator Ministro Jodo Otavio de Noronha,
relator para acérdao Ministro Raul Araljo, Quarta Turma, julgado em 7/3/2023,
DJe de 26/5/2023.)

N&o obstante, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiga (STJ) decidiu que
a simples comparagao de imagens feita pelo julgador n&o € capaz de definir se houve
ou nao a imitacdo de trade dress, que se categoriza a concorréncia desleal, a vista

disso, é fundamental que seja feito a pericia técnica, conforme ementa:

EMENTA RECURSO ESPECIAL. USO INDEVIDO DE MARCA.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS).
COMPARACAO NECESSIDADE DE PRODUGCAO DE PROVA TECNICA.
ACORDAO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM SIMPLES OBSERVACAO
DAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS EM CONFRONTO. DIREITO A
PRODUGCAO DE PROVA. 1. A fim de se concluir pela existéncia de
concorréncia desleal decorrente da utilizagdo indevida do conjunto-imagem de
produto da concorrente € necessaria a produgdo de prova técnica (CPC/73,
art. 145). O indeferimento de pericia oportunamente requerida para tal fim
caracteriza cerceamento de defesa 2. Recurso especial provido.

(REsp 1778910, 2016/0185736-0 de 19/12/2018).
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METODOLOGIA
Inicialmente realizado um estudo na doutrina e jurisprudéncias referente ao Trade
Dress no Direito empresarial brasileiro, objetivando o enriquecimento no embasamento
da pesquisa com fundamentagao tedrica. Posteriormente, a pesquisa bibliografica em
livros, além da internet como extensor para melhor compreensao sobre o assunto e

aprofundamento mais abundante.

Através de pesquisas listamos os pontos primordiais que remetem ao trade dress
ou conjunto-imagem do produto, com base nas decisbes do Superior Tribunal de
Justica. Desta forma, com essa analise iremos embasar o nosso estudo referente a
doutrina pesquisa sobre a concorréncia desleal e sera fundamento com bases de

dados de conhecimento publico, no que se refere a conjuntura atual.
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RESULTADOS E DISCUSSOES

Figura 1 - Divisdo da Propriedade Intelectual

—> MARCAS

INDUSTRIAL —
—> DESENHOS INDUSTRIAIS
——> INDICACOES GEOGRAFICAS
PROPRIEDADE — > DIREITOS DE AUTOR
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— > PROGRAMAS DE COMPUTADOR

—> CONHECIMENTOS TRADICIONAIS

— PROTECAO |  _ cuimivaRes
SUI GENERIS

TOPOGRAFIA
DE CIRCUITO INTEGRADO

Fonte: INPI, 2017

Fonte: Blog do Profisséo Biotec, 2021.

A propriedade Intelectual se caracteriza como género, no qual capitaliza a
propriedade industrial, os direitos autorais, as cultivares e a prote¢gao da Topografica
dos Circuitos Integrados. Portanto, para o direito da moda é importante seguir essa
conjectura da propriedade industrial, por obter protecdo juridica aos seus produtos.
(FIGURA 1).

Figura 2 - Vigor e Danone

Fonte: Migalhas, 2020.

Foi movido uma acgao pela Vigor contra a Danone por conta da embalegem de
iogurte grego. Dessa forma, a decisdo do Tribunal foi de que ndo existe concorréncia
desleal na disputa por marcas de iogurte. O desembargador Cesar Ciampolini enfatizou
que todas as empresas que vendem o "iogurte grego" atualmente utilizam o mesmo tipo

de embalagem, que se tornou um padrao no mercado, assim como varios outros
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produtos alimenticios. Portanto, deixou de ser um elemento controverso, ndo havendo
provas suficientes para comprovar a concorréncia desleal. “Pode-se falar, assim sendo,
emboran&o se trate aqui de marca propriamente dita, mas de trade dress dos produtos
conhecidos como ‘iogurtes gregos’, que se tenha dado o fenémeno, frequentemente em
direito de propriedade industrial, da vulgarizagdo, intimamente ligado a percepgdo do
consumidor”, pontuou. “Esses recipientes ndo tém mais funcgéo distintiva. O tradedress
tornou-se, para iogurtes, ‘usual na linguagem corrente’, vulgarizou-se, a impedir
eventual protegéo judicial.”
Participaram do julgamento os desembargadores Pereira Calgas, Alexandre
Lazzarini, Azuma Nishi e Fortes Barbosa. (FIGURA 2).

Apelagao n°® 1114879-72.2015.8.26.0100

Figura 3 - China-In-Box e Uai-In-Box

2 Pl

st

Fonte: Jusbrasil, 2023.

A China-in-box moveu uma agao contra a empresa proprietaria da marca “Uai-In-
Box”, por concorréncia desleal, por apresentar elementos similares no visual das
embalagens e coincidéncia entre as marcas, na qual foi julgado procedente, com a
seguinte fundamentagao: “Por outro, consta que a ré se utiliza do signo Mineiro in Box e
vale-se de padrdo visual similar ao da autora, conforme se infere dos documentos
juntados, situagcdo que, a despeito da diversidade da comida oferecida, podera levar o
consumidor a crer que se trata de uma ramificagcdo do china in box.” Dessa forma, houve
uma imitacdo de caracteristicas visuais do produto (trade dress) e goza de protegao

legal. (FIGURA 3).
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CONCLUSAO

Por fim, conclui-se que o trade dress refere-se a aparéncia geral de um produto
ou servigo, abrangendo sua forma, cor, textura, embalagem e outros elementos visuais
que o diferenciam dos demais oferecidos no mercado. Embora a legislagéo brasileira
nao disponha de uma previsao especifica para o trade dress, sua protegao é realizada
por meio de outras formas como reconhecimento doutrinario e obtengdo de medidas
de protecédo pela via judicial, principios do Direito Concorrencial, entre outros. Assim, o
Superior Tribunal de Justiga (STJ) tem entendido que a protegédo do trade dress deve
ser analisada caso a caso, por meio da realizacdo de pericia técnica para que seja
apurado o conjunto-imagem de um produto, estabelecimento ou servigo e deve seguir
0s seguintes requisitos: distintividade, nado-funcionalidade e confusao do consumidor.
Os riscos devem ser avaliados a partir de multiplos aspectos, como habitos de

consumo e caracteristicas do mercado.
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