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RESUMO

7

O escopo do presente trabalho é apresentar o trade dress e como ele esta
intimamente ligado a disciplina da concorréncia desleal. Esta avaliacdo devera
esclarecer o conceito de trade dress, seus requisitos, sua importancia, onde ele se
encaixa na matéria de Propriedade Industrial e como o ordenamento juridico e a
jurisprudéncia vém tratando da questdo. Por meio do exame de casos recentes e
doutrinas, o trabalho tem a intencdo de verificar como a violagdo ao trade dress é
prejudicial ao mercado e a concorréncia e também demonstrar como se da a
repressao a esta violacdo no Brasil. Portanto, o trabalho deve conhecer e analisar o
panorama atual da concorréncia desleal, notadamente a partir da violagédo ao trade
dress e quais as consequéncias para aqueles que a praticam. Desta forma, sera
realizado um levantamento de informacdes sobre o tema, para assim delimitar como
se d& a violacdo ao trade dress e como a mesma é solucionada pelo ordenamento

juridico brasileiro.

Palavras-chave: Propriedade Industrial. Livre concorréncia. Concorréncia desleal.

Trade dress.



ABSTRACT

The scope of the present study is to present trade dress and how it is intimately linked
to the discipline of unfair competition. This evaluation should clarify the concept of trade
dress, its requirements, its importance, where it fits into Industrial Property matter and
how brazilian legal order and jurisprudence deals with the issue. Through the
examination of recent cases and doctrine, this work intends to verify how the violation
of trade dress is detrimental to the market and competition, and also to demonstrate
how the repression of this violation happens in Brazil. Therefore, the study should know
and analyze the current panorama of the unfair competition, mostly by the violation of
trade tress, and what are the consequences to those who practice it. In this way, na
information gathering will bem ade upon the theme to delimit how violation of trade

dress occurs e how it is solved by the brazilian legal order.

Key-Words: Industrial Property. Free competition. Unfair competition. Trade dress.
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INTRODUCAO

Ao estudar o ramo do Direito denominado Propriedade Intelectual, verifica-se
gue o mesmo abrange tanto o Direito Autoral quanto o Direito Industrial, sendo este
altimo um complexo de leis e regulamentos que tratam dos direitos e deveres de

proprietarios de bens, invencdes e marcas utilizadas no mercado industrial.

Dentro desse mercado industrial, por sua vez, a concorréncia € algo inerente,
de forma que sua protecdo se faz tdo necessaria que é mencionada inclusive pela

Constituicdo Federal como principio da ordem econdmica (art. 170).

Infelizmente, apesar dessa protecdo, muitas vezes se observam praticas de
concorréncia desleal nesse meio, motivo pelo qual a violac&o a livre concorréncia deve

ser duramente combatida.

Uma das violagbes que se tem observado no meio empresarial cada vez mais
€ a violacdo do trade dress, que se caracteriza por ser o “conjunto-imagem” de um
produto ou servico e que os fazem se diferenciar de quaisquer outros produtos ou

servicos existentes no mercado. Este, portanto, € o tema do presente trabalho.

O primeiro capitulo apresenta um panorama geral da Propriedade Industrial,
demonstrando seus objetos de protecdo, formas de exploracdo, registro e extincao

dessa protecéo, tudo conforme a legislagao brasileira.

O segundo capitulo abrange o tema da Disciplina da Concorréncia, tracando os
principios constitucionais que a envolvem, bem como quais sdo suas formas de

violagao e repressédo por nosso ordenamento juridico.

O terceiro capitulo adentra especificamente no tema do trade dress,
conceituando-o, demonstrando suas caracteristicas e esclarecendo como sua

violagéo é uma forma de concorréncia desleal que deve ser combatida.
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Por fim o dltimo capitulo analisa casos concretos de como o Poder Judiciario

tem decidido atualmente a questdo da violacdo ao trade dress.

Assim, se mostra essencial o esclarecimento dos direitos conferidos aos
proprietarios de produtos e servi¢os colocados no mercado, bem como seus deveres,
da mesma forma que é essencial demonstrar como a concorréncia desleal é algo a
ser rechacado no meio empresarial, por respeito aos empresarios, consumidores e a

prépria Constituicdo Federal Brasileira.
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CAPITULO | - PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A fim de que se torne possivel uma analise aprofundada do objeto da presente
monografia, qual seja, a violagao do trade dress como forma de concorréncia desleal,

€ preciso que antes sejam tracados alguns panoramas.

O primeiro tema a ser tratado é a propriedade industrial, sendo esta um ramo
da Propriedade Intelectual, juntamente com o Direito Autoral, que protege e confere

direitos as

criacdes intelectuais voltadas as atividades industriais, abrangendo,
por exemplo, o autor de determinado processo, invengédo, modelo,
desenho ou produto, também chamado de obras utilitarias, que séo
protegidas por meio de patentes e registros. Outra funcdo da

propriedade industrial € reprimir a concorréncia desleal.!

Segundo Fabio Ulhoa Coelho, o “direito industrial € a divisdo do direito
comercial que protege os interesses dos inventores, designers e empresarios em

relacédo as invencdes, modelo de utilidade, desenho industrial e marcas .”.2

A partir desses conceitos, cabe analisar de forma simples os bens que integram

a propriedade industrial.

1 ANONIMO. CNJ Servico: O que ¢é direito autoral e propriedade industrial?. Disponivel em: <
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/83832-cnj-servico-o0-que-e-direito-autoral-e-propriedade-industrial>
Acesso em: 26-12-2018

2 COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. p. 198.
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I.1. Bens

Os bens protegidos pela Propriedade Industrial sdo: a invencdo, o modelo de

utilidade, o desenho industrial e a marca.

[.1.1. Invencgéo

A inveng&o ndo possui um conceito definido pela lei ou doutrina, motivo pelo
qual o legislador optou pelo critério da exclusao, apresentando, no artigo 10 da Lei da
Propriedade Industrial (Lei n°® 9.279/96), uma lista do que n&o é considerado invencgao
ou modelo de utilidade, como programas de computador, regras de jogo, obras

literarias, dentre outros.

Interessante, ainda, diferenciar “inveng¢ao” de” inovagao”:

Joseph Schumpeter — ao analisar a fungdo do empreendedorismo nos
mercados, listando como uma das caracteristicas deste a habilidade
de combinar os recursos existentes de maneira criativa — diferencia
“invencao” de “inovacao”. Para ele, “invencao” é a descoberta de um
novo conhecimento técnico e sua aplicacdo industrial pratica;
enquanto “inovagao” é a introdugéo de um novo processo tecnolégico,
produto, fonte de recurso e formas de organizacao industrial. E a partir
da distincdo entre estes dois conceitos que se torna possivel identificar

as alteracGes econdmicas geradas pela inovacéo e quem as gerou.®

3 Confederagdo Nacional da Industria. Publicacdo: “Propriedade industrial aplicada: reflexdes para o
magistrado”. Disponivel em:
<https://www.tjrs.jus.br/export/poder_judiciario/tribunal_de_justica/centro_de_estudos/doutrina/doc/Pl_par
a_Juizes_CNI_2013_Brasilia.pdf> Acesso em: 26.12.2018
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1.1.2. Modelo de Utilidade

O modelo de utilidade tem sua definicdo prevista no artigo 9°, da LPI, in verbis:

Art. 9° E patenteavel como modelo de utilidade o objeto de uso pratico,
ou parte deste, suscetivel de aplicacdo industrial, que apresente nova
forma ou disposi¢ao, envolvendo ato inventivo, que resulte em

melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricacao.

Em outras palavras, o modelo de utilidade é um aperfeicoamento de certa

invencao, uma melhoria que venha trazer um novo uso a algo ja inventado.

Tanto a invengdo, quanto o modelo de utilidade sdo bens industriais

patentedveis, como serd melhor visto posteriormente.

1.1.3. Desenho Industrial

A Lei da Propriedade Industrial definiu o desenho industrial em seu artigo 95 e

sua principal funcéo é

dar nova forma a determinado produto, seja para diferencia-lo dos
demais disponiveis no mercado ou ainda para dar um visual mais
moderno e atraente. A principal diferenca entre o desenho industrial e
o modelo de utilidade é que o primeiro ndo traz uma melhoria em seu
processo de fabricacdo, mas sim um resultado visual novo e original a
um produto ja anteriormente existente. Mas nado basta simplesmente

aplicar uma alteracéo no resultado visual de determinado produto, esta
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deve ser considerada como original em relacdo a produto similar

anterior ao alterado®.

[.1.4. Marca

Por fim, o Gltimo bem industrial € a marca, que, segundo o artigo 122 da Lei da
Propriedade Industrial, € o sinal distintivo visualmente perceptivel que nao esteja

proibido pela legislagéao.

O artigo 123 disp8e sobre trés tipos de marcas: de produto ou servi¢co, a qual
distingue determinado produto ou servi¢o de outro; de certificacdo, que demonstra que
um produto ou servi¢co esta de acordo com regras e normas reguladoras; coletiva, pela

qual os produtos ou servicos demonstram ser parte de alguma entidade.

Como bem ensina Fabio Ulhoa Coelho, a doutrina ainda classifica as marcas

de trés formas: nominativas, figurativas ou mistas.

No primeiro grupo, estariam as marcas compostas exclusivamente por
palavras, que ndo apresentam uma particular forma de letras (por
exemplo, Revista Direito de Empresa); no segundo, as marcas
consistentes de desenhos ou logotipos (por exemplo, a famosa
gravatinha da Chevrolet); no Udltimo, as marcas seriam palavras
escritas com letras revestidas de uma particular forma ou inseridas em

logotipos (por exemplo, Coca-cola)®.

4 PINHEIRO, Patricia Peck (Coord.). Manual de Propriedade Intelectual. Disponivel em:
<http://www.foar.unesp.br/Home/Biblioteca/unesp_nead_manual_propriedade_intelectual.pdf> Acesso
em: 01-01-2019

> COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. p. 200.
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Quanto as fungBes das marcas, € possivel citar quatro: identificacao - identificar
determinado produto ou servigo de seus semelhantes no mercado; origem - certificar
gue os produtos ou os servicos advém da mesma origem; qualidade - assinalar que
0s produtos possuem o mesmo padrdo de qualidade; e publicidade - funcionar como

um instrumento de publicidade.

.2. Patentes

Conforme mencionado anteriormente, 0os bens patenteaveis sédo a invencao e
o modelo de utilidade. A patente é o documento que concede o direito industrial a tais

bens, caso atendidos certos requisitos, permitindo-lhes exploracéo exclusiva.

O site do Instituto Nacional de Propriedade Industrial apresenta a seguinte

definicdo para patentes:

Patente € um titulo de propriedade temporaria sobre uma invengéo ou
modelo de utilidade, outorgado pelo Estado aos inventores ou autores
ou outras pessoas fisicas ou juridicas detentoras de direitos sobre a
criagdo. Com este direito, o inventor ou o detentor da patente tem o
direito de impedir terceiros, sem o0 seu consentimento, de produzir,
usar, colocar a venda, vender ou importar produto objeto de sua
patente e/ ou processo ou produto obtido diretamente por processo
por ele patenteado. Em contrapartida, o inventor se obriga a revelar
detalhadamente todo o conteldo técnico da matéria protegida pela

patente.®.

& Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Perguntas Frequentes - Patentes. Disponivel em: <
http://www.inpi.gov.br/servicos/perguntas-frequentes-paginas-internas/perguntas-frequentes-
patente#patente> Acesso em: 03-01-2019
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Assim, quando a invencdo ou modelo de utilidade recebem a patente, a seu
detentor sdo conferidos direitos e deveres sobre os bens, a fim de protegé-los e de

garantir a regularizacéo do produto.

Os requisitos exigidos para concessao da patente sdo: novidade, atividade

inventiva, industriabilidade e desimpedimento.

A novidade, como o préprio nome ja traduz, implica em algo novo, nao
conhecido pela comunidade cientifica ou por pesquisadores especializados no
assunto. De acordo com o artigo 11 da LPI, a novidade exige que a invencdo nao

esteja no estado da técnica.

Considera-se estado da técnica, segundo Fabio Ulhoa Coelho,
todos 0s conhecimentos a que pode ter acesso qualquer pessoa,
especialmente os estudiosos de um assunto em particular, no Brasil
ou exterior. S&o alcangados pelo conceito 0os conhecimentos
divulgados por qualquer meio, inclusive o oral e o eletronico, na data
em que o inventor submete sua invencédo ao INPI (depdsito do pedido
de patente). (...). Também se consideram integrantes do estado da
técnica alguns conhecimentos ndo divulgados. Sao os descritos em

patente depositada, ainda n&o publicada.’

Seguindo para o segundo requisito para concessao da patente, a atividade
inventiva se relaciona com a originalidade ou engenhosidade da invencéo e esta

prevista pelos artigos 13 e 14 da Lei da Propriedade Industrial. A titulo de exemplo,

7 |bidem, p. 211
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tem-se a invencao da lampada elétrica, idealizada por Thomas Edison, invencao esta

gue nédo era imaginada pela comunidade cientifica ou pesquisadores da época.

O terceiro requisito € a industriabilidade, o qual é alcangado quando “possam
ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de industria”, nos termos do artigo da

LPI. Portanto, conforme ensinamento de Ricardo Negréao,

se a invencdo depender, para seu funcionamento, de mecanismo,
peca ou combustivel ainda ndo existente ou ndo puder ter aplicagéo
industrial, ndo havera possibilidade de concessdo do privilégio, por
auséncia do requisito da industriabilidade. A prépria lei estabelece,
para reforcar esse conceito, serem insuscetiveis de concessao as
concepgdes puramente tedricas, como se assinalou acima, na andlise

dos incisos do art. 10 do Cédigo da Propriedade Industrial.®

Por fim, o Ultimo requisito que se exige para concessdo de uma patente é o
desimpedimento, ou seja, sO é patentedvel a invencao ou modelo de utilidade que nédo

estao proibidas por lei. O artigo 18, da LPI, apresenta tais proibicdes em trés incisos:

| — o que for contrario a moral, aos bons costumes e a segurancga, a
ordem e a saude publicas;

Il — as substéncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de
gualquer espécie, bem como a modificacdo de suas propriedades
fisico-quimicas e o0s respectivos processos de obtengdo ou

modificagdo, quando resultantes de transformagéo do nucleo atdémico;

¢ NEGRAO, Ricardo. Curso de Direito Comercial e de Empresa. p. 149.



18

Il — o todo ou parte dos seres vivos, exceto 0S microorganismos
transgénicos que atendam aos trés requisitos de patenteabilidade —
novidade, atividade inventiva e aplicacao industrial — previstos no art.

8° e que ndo sejam mera descoberta.

Como é possivel notar, os impedimentos definidos por lei encontram seu

fundamento em principios éticos e valores morais.

No mais, o artigo 10, da LPI, também aponta, em seus nove incisos, 0 que nao
deve ser considerado como invencdo e modelo de utilidade e, portanto, ndo séo

passiveis de obterem patentes.

[.3. Registro

Se, por um lado, as invencdes e modelos de utilidade sdo protegidos pelas
patentes, de outro, os desenhos industriais e as marcas, para adquirirem protecao,
necessitam de um registro, concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade

Industrial.

Para o desenho industrial ser registrado sdo necessarios 0s requisitos da
novidade, originalidade e desimpedimento, entretanto, o INPI apenas verifica este

altimo requisito para fins de concesséo do certificado do registro.

Ja o registro da marca depende da novidade relativa, da nédo colidéncia com

notoriamente conhecida e do desimpedimento.
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A novidade relativa ndo exige que a marca seja uma criacado nova, mas sim,
gue seja dada uma nova utilidade ao sinal ja existente. Por ser relativa, a protecao
dessa marca se restringe a categoria de produtos ou servigcos que a marca pertence,
atendendo ao denominado “principio da especificidade”. Isto, a fim de que ndo haja

confusdo entre as marcas para 0os consumidores.

O principio da especificidade encontra sua excecao nas chamadas marcas de

alto renome (LPI, art. 125). Conforme ensinamento de Fabio Ulhoa,

Trata-se de uma situacdo especial, em que se encontram certas
marcas, amplamente conhecidas pelos consumidores (por exemplo,
Coca-cola, Natura, Fiat, Pirelli). Nenhum consumidor poderia pensar
gue um movel de escritério com a marca Coca-cola teria sido fabricada
pelo mesmo empresario que fornece os refrigerantes. Mas, como se
trata de marca de alto renome, o fabricante de roupas néo tem direito
de emprega-la em seus produtos, a despeito da impossibilidade de

confuséo.®

O segundo requisito para concesséao do registro da marca é a nao colidéncia
com marca notoriamente conhecida. Esta, possui protecdo especial e independe de
registro no INPI. Caso alguém tente se apropriar de uma dessas marcas, seu pedido

de registro provavelmente sera indeferido pelo 6rgdo responsavel (art. 126, LPI).

% |bidem, p. 221
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Por fim, o artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial relaciona diversos signos
gue ndo sao registraveis como marca, tornando, portanto, o dltimo requisito do

desimpedimento um critério de exclusao.

I.4. Exploracéo

A exploracdo do direito industrial pode ser realizada pelo proéprio titular da
patente ou registro, ou por meio de um empresario que recebera uma licenca ou

cessao de uso.

Por meio do contrato de licenca, o licenciado explora o objeto patenteado ou
registrado pelo licenciador, mas ndo ha a transferéncia da propriedade intelectual.
Pode ou ndo haver exclusividade na exploracdo, bem como certas restricoes
geograficas ou temporais.

Apesar de, na maioria dos casos, a licenca ser voluntaria, ha casos definidos
pela lei em que essa licenga deve ser obrigatoria, como o exercicio abusivo de direito,
0 abuso do poder econdmico ou mesmo em casos de emergéncia nacional ou

interesse publico (arts. 68 a 71, LPI).

Ja na cessao de direito industrial ha transferéncia de propriedade, podendo ser
uma cessao total ou parcial, limitando-se esta, na licdo de Fabio Ulhoa, “(...) quanto
ao objeto (cede-se parte das reivindicacbes depositadas ou patenteadas, por

exemplo) ou quanto a area de atuagdo do cessionario (transfere-se o direito de

exploracdo econémica com exclusividade dentro de certo pais, por exemplo) "19.

10 lbidem, p.234
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I.5. Extingcé&o

As hipoteses de extingdo da patente e registro encontram-se previstas pelo

artigo 78 da Lei n® 9.729/96:

Art. 78. A patente extingue-se:
| - pela expiracdo do prazo de vigéncia;
Il - pela rentncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;
Il - pela caducidade;
IV - pela falta de pagamento da retribuicdo anual, nos prazos
previstos no § 2° do art. 84 e no art. 87; e
V - pela inobservéancia do disposto no art. 217.
Paragrafo Unico. Extinta a patente, 0 seu objeto cai em dominio
publico.
Quanto a primeira hipotese de extincédo, tem-se que a patente de invencéao vige
pelo prazo de 20 anos e a patente de modelo de utilidade, 15 anos, contados da data
do depdsito, nos termos do artigo 40 da LPI, sem prorrogacdo. Entretanto, o prazo

minimo de vigéncia para a primeira € de 10 anos e 7 anos para a segunda, a contar

da concesséo, conforme paragrafo unico do artigo mencionado.

Em relacdo aos registros, o de desenho industrial vigora por 10 anos, desde a
data do depdsito, e o registro de marca vigora por 10 anos, contados da data da sua
concessdo. E possivel prorrogacdo dos prazos nos dois casos, porém no caso do
desenho industrial, s6 sdo possiveis trés prorrogacdes por periodo de 5 anos cada,

enguanto que a prorrogacédo da marca pode ser realizada sempre.



22

A segunda hipotese de extincdo decorre da vontade do proprio titular, que
renuncia a seu direito. Tal rendncia, no entanto, ndo podera ser aceita pelo INPI caso

haja prejuizo a terceiros, motivo pelo qual exige-se a concordancia dos mesmos.

A caducidade, por sua vez, “é fator extintivo decorrente do abuso ou desuso no
exercicio do direito industrial”’.''. Pode ocorrer, conforme artigo 80 da LPI, de oficio,
quando o proprio INPI declara a caducidade, ou por requerimento de pessoa com

legitimo interesse. Ricardo Negrdo expde esta segunda hip6tese da seguinte forma:

Para definir o legitimo interesse deve-se atentar a causa do pedido de
caducidade. O artigo refere-se a patente cuja licenga foi concedida a
terceiros compulsoriamente por abuso ou por desuso do titular original,
se, apOs o decurso do prazo de dois anos, tais ocorréncias, sem
motivo justo, ndo forem sanadas. Legitimado, entéo, é todo aquele que
tem interesse no saneamento dessas ocorréncias: a industria, o
consumidor ou o fornecedor de produto que dependa da distribuicédo

do produto no mercado.*?

A caducidade do registro de marca se da pelo decorrer do prazo de 5 anos sem
exploracdo econdmica e no caso de registro de desenho industrial, ndo ha

caducidade.

A proxima hipotese de extingdo é a falta de pagamento da retribuicdo anual,

prevista e regulada pelos artigos 84 a 86, da LPI.

11 COELHO, Fabio Ulhoa, op. cit., p.239
12 NEGRAO, Ricardo. op. cit. p. 161
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A ultima forma de extingédo € a inobservancia do artigo 217, da LPI, que exige
que o detentor do direito industrial que nao resida no Brasil constitua e mantenha

procurador qualificado e domiciliado no Pais.

Visto, portanto, um panorama geral sobre a disciplina da propriedade industrial,
cabe, neste momento, avancar para um tema que esta intimamente ligado a pratica
da atividade empresarial que envolve o direito industrial, qual seja, o tema da

concorréncia.
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CAPITULO Il — DISCIPLINA DA CONCORRENCIA

II. 1. Principios Constitucionais

A Constituicdo Federal, em seu artigo 170, traz dois importantes principios para
o direito concorrencial e que sdo essenciais para o estudo do mesmo, quais sejam, a

livre iniciativa e a livre concorréncia.

Embora parecidos, tais principios ndo se confundem. Conforme bem explica

Caio Mario da Silva Pereira Neto,

O principio da livre-iniciativa determina que individuos e pessoas
juridicas podem desenvolver qualquer atividade econémica, desde
gue atendidos, quando existentes, requisitos legais especificos (art.
170, paragrafo unico). Estes requisitos legais, por sua vez, nao podem
ser desarrazoados, a ponto de subtrair completamente a liberdade de
iniciativa e tornar inécua a garantia constitucional.

Por sua vez, o principio da livre concorréncia visa a resguardar a
disputa entre agentes econdmicos no mercado, a qual s6 pode
acontecer se nao for indevidamente impedida pelo Estado (por meio
de regras injustificadamente restritivas) ou pelos proprios agentes
econdmicos, seja por meio de acordos anticompetitivos entre si
(principalmente cartéis), por préaticas abusivas dos detentores de

poder econdmico, ou por operacdes de concentracdo econdmica.*?

13 AGUILLAR, Fernando Herren (Coord.). Colecdo Direito Econdmico: Direito Concorrencial —
Doutrina, Jurisprudéncia e Legislacdo. Sdo Paulo: Saraiva, 2016
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A partir dessa definicdo, portanto, tem-se que, apesar de o Direito Brasileiro
prezar pela livre iniciativa, esta precisa de certos limites, afim de que nao haja abuso
no exercicio do direito. Da mesma forma, a livre concorréncia que, caso ndo sejam

colocados certos impedimentos para seu exercicio, ndo atingira sua real funcéo.

A violacdo desses principios constitucionais desencadeia duas formas de
concorréncia que necessitam ser coibidas e que serdo estudadas nos préximos

tdpicos: a concorréncia desleal e a infracdo a ordem econdémica.

Il. 2. Concorréncia Desleal

Como ja visto, o exercicio da atividade econdmica é protegido pela Constituicao

Federal, baseado, entre outros principios, na livre iniciativa e livre concorréncia.

Entretanto, ndo s&o poucas as vezes em que se verificam ilicitudes no tocante

as préticas concorrenciais, sendo uma delas conhecida como concorréncia desleal.

Ao pensar em concorréncia, tem-se que o principal objetivo de um empresario
€ obter uma maior clientela, em detrimento de outro empreséario que atue no mesmo
segmento de mercado. O que diferencia a simples concorréncia da concorréncia

desleal é o meio empregado para se alcancar esse objetivo.

Nos termos de Fabio Ulhoa Coelho, “(...) h4 meios idoneos e meios inidoneos

de ganhar consumidores, em detrimento dos concorrentes. Sera assim, pela analise
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dos recursos utilizados pelo empresario, que se podera identificar a deslealdade

competitiva”.14

N&o obstante, tal doutrinador classifica a concorréncia desleal em especifica e
geneérica, sendo a primeira caracterizada pela tipificacdo penal localizada no artigo
195 da Lei da Propriedade Industrial, ao contrario da segunda, que ndo possui

tipificacdo penal, gerando apenas indenizacdo no ambito civil.

Em relacdo a concorréncia desleal especifica, Fabio Ulhoa menciona duas
formas que viabilizam sua pratica, quais sejam, a violacdo do segredo de empresa e

a inducdo do consumidor a erro.

Na primeira modalidade (...) o agente ativo do ilicito tem acesso a
informagdes que a vitima tinha interesse em manter reservadas, fora
do alcance de concorrentes; tal acesso, porém, ndo se da por acaso
ou por descuido da empresa vitima, e sim por invasdo a banco de
dados, infiltracdo de empregados ou colaboradores do agente ativo no
corpo funcional da concorrente, ou aliciamento de membros desta.
(...). Na segunda modalidade de concorréncia desleal (...) o agente
ativo da conduta ilicita faz chegar ao conhecimento os consumidores
uma informacdo falsa no conteddo ou na forma, capaz de os

enganar.®

14 COELHO, Fabio Ulhoa, op. cit., p.254
15 |bidem, p. 256-257
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Com o fim de reprimir tais praticas, a Lei n® 9.279/96 estabeleceu em seu artigo
209 a responsabilizacao por perdas e danos para a vitima que sofreu prejuizo em

decorréncia da concorréncia desleal.

Ja o artigo 195 tipifica os atos de concorréncia desleal que sédo passiveis de

responsabilizacdo penal. Sao eles:

Art. 195. Comete crime de concorréncia desleal quem:

| - publica, por qualquer meio, falsa afirmag&do, em detrimento de
concorrente, com o fim de obter vantagem;

Il - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informagéo, com o
fim de obter vantagem;

lIl - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito préprio ou
alheio, clientela de outrem;

IV - usa expressédo ou sinal de propaganda alheios, ou 0s imita, de
modo a criar confusao entre os produtos ou estabelecimentos;

V - usa, indevidamente, nome comercial, titulo de estabelecimento ou
insignia alheios ou vende, expde ou oferece a venda ou tem em
estoque produto com essas referéncias;

VI - substitui, pelo seu préprio nome ou razado social, em produto de
outrem, o nome ou razéo social deste, sem 0 seu consentimento;

VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distingéo
gue néo obteve;

VIII - vende ou expbe ou oferece a venda, em recipiente ou invélucro
de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para
negociar com produto da mesma espécie, embora nao adulterado ou

falsificado, se o fato ndo constitui crime mais grave;



28

IX - da ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de
concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego,
Ihe proporcione vantagem;

X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou
recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar
vantagem a concorrente do empregador;

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizacdo, de conhecimentos,
informacdes ou dados confidenciais, utilizaveis na indastria, comércio
ou prestacdo de servicos, excluidos aqueles que sejam de
conhecimento publico ou que sejam evidentes para um técnico no
assunto, a que teve acesso mediante relagdo contratual ou
empregaticia, mesmo apds o término do contrato;

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizagéo, de conhecimentos
ou informagdes a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios
ilicitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou

XIll - vende, expde ou oferece a venda produto, declarando ser objeto
de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial
registrado, que ndo 0 seja, ou menciona-o, em anuncio ou papel
comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;
X1V - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizagéo, de resultados de
testes ou outros dados ndo divulgados, cuja elaboracdo envolva
esfor¢co consideravel e que tenham sido apresentados a entidades
governamentais como condi¢cdo para aprovar a comercializacdo de
produtos.

Pena - detencéo, de 3 (trés) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Visto que a concorréncia desleal é, portanto, reprimida tanto na esfera civil

como na esfera penal, resta seguir a segunda forma de concorréncia, na qual também
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ha repressao na esfera administrativa, por comprometer diretamente as estruturas do

livre mercado.

[1.3. Infracdo a Ordem Econdmica

A Constituicdo Federal é expressa ao dispor que o abuso do poder econémico

que vise a dominacdo dos mercados, a eliminacdo da concorréncia e ao aumento

arbitrario dos lucros sera reprimida por lei (art. 173, 84°).

De acordo com Maria Eugénia Finkelstein,

Devemos entender por abuso de poder econdmico a violagédo as leis
de mercado e a ordem juridica vigente. Pode advir tanto da prética
ilegal de uma Unica empresa, como da conjuncado de varias para fins
de obtencdo de posicdo dominante. No primeiro caso, tem-se a
repressdo a formacao dos monopalios, caracterizados pela préatica de
um Unico agente atuando no mercado, sem concorrentes. O segundo
caso é caracterizado pelos cartéis e pelo abuso de posi¢cdo dominante.
Os cartéis sdo a composi¢cdo voluntaria de empresas rivais sobre
determinados aspectos do negdcio comum. O abuso de posicdo
dominante, por sua vez, caracteriza-se pela imposi¢cdo de certas
posturas das grandes empresas sobre as concorrentes de menor

expressdo.t®

16 FINKELSTEIN, Maria Eugénia. Manual de Direito Empresarial. p.468
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Esse combate se materializou na Lei de Defesa da Concorréncia — Lei n°
12.529/11 — a qual estruturou o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorréncia e dispos

sobre a prevencéo e repressao as infracdes contra a ordem econdmica.

Em seu artigo 36, a LDC apresenta uma lista de condutas caracterizadas como
infracbes a ordem econdmica, dentre elas a dominacdo mercado relevante de bens
ou servicos (inc. Il); exercer de forma abusiva posicdo dominante (inc. 1V); impedir o
acesso de concorrente as fontes de insumo, matérias-primas, equipamentos ou
tecnologia, bem como aos canais de distribuicdo (83°, inc. V); utilizar meios enganosos

para provocar a oscilacdo de precos de terceiros (83°, inc. VII).

As infracdes a ordem econbmica, nas palavras de Waldo Fazzio Junior,

(...) materializam a modalidade mais grave de agressao contra a
economia de mercado, porque atingem diretamente suas colunas
estruturais, repercutindo seus nocivos efeitos por toda a coletividade.
Por isso, nessa matéria os dispositivos da LDC ostentam carater

intimidativo e punitivo.’

O o6rgdo administrativo mais importante na repressao a tais praticas é o
Conselho Administrativo de Defesa Econémica (CADE), que além de ter como funcéo

a coibicdo dos atos infracionais, também atua de forma preventiva e educativa.

17 FAZZI0 JUNIOR, Waldo. Manual de Direito Comercial. p. 716
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Com a breve nocéo dos principais elementos da Propriedade Industrial e do
Direito Concorrencial, pode-se adentrar em um tema que vem ganhado relevancia no
meio juridico e empresarial: a violagdo do trade-dress como forma de concorréncia

desleal.
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. A VIOLACAO DO TRADE-DRESS COMO FORMA DE
CONCORRENCIA DESLEAL

I11.1. Conceito e caracteristicas do trade-dress

A expressdao trade-dress foi criada por norte-americanos e € traduzida no Brasil

por “conjunto imagem”.

O doutrinador José Carlos Tinoco Soares assim o define:

(...) o termo ‘trade dress’ significa a imagem total ou aparéncia geral

de um produto ou servico, incluindo, mas nao limitado a, desenho

da embalagem, rétulos, recipientes, mostruarios, a caracteristica do
produto ou a combinagdo de elementos ou figuras que sdo ou se
tornam associadas exclusivamente com uma existéncia particular que
permitem funcionar como sendo um indicador de origem do produto; o
‘trade dress’ compreende um Uunica selecdo de elementos que
imediatamente estabelecem que o produto se distancia dos outros, por
isso se torna inconfundivel. ‘Trade dress’ e/ou ‘Conjunto-Imagen?’,
para nos € a exteriorizacao do objeto, do produto ou sua embalagem,
é a maneira peculiar pela qual se apresenta e se torna conhecido. E
pura e simplesmente a ‘vestimenta’, e/ou o ‘uniforme’, isto €, um traco
peculiar, uma roupagem ou a maneira particular de alguma coisa se
apresentar ao mercado consumidor ou diante dos usuérios com

habitualidade. (...) Por todos esses e muitos outros elementos e
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componentes, o ‘trade dress’ nada mais € do que aquilo que ja

denominamos, desde h& muito, ou seja, 0 CONJUNTO-IMAGEM.8

Cristiane Manzueto acrescenta que

Trata-se de um valioso ativo na angariacéo de clientela, pois além de
agregar aspecto decorativo o trade dress passa a desempenhar papel
identificador, permitindo ao consumidor apontar, de imediato e
precisamente, para o fabricante e o produto/servico que deseja,
identificando as suas qualidades, caracteristicas, antes mesmo de

avistar a prépria marca nele aposta.®

A partir disso, entende-se que o trade dress € a unido de elementos de um
produto ou servico que resultam em sua forma de apresentacdo ao consumidor, de tal

maneira que se torna inconfundivel com outro produto ou servico.

A titulo de exemplificacéo, temos a Coca-Cola:

18 SOARES, José Carlos Tinoco. “Concorréncia desleal” vs. “trade dress” e/ou conjunto imagem.
p. 213

19 MANZUETO, Cristiane. “Poderoso ativo trade dress — “dress up to the market”. Disponivel em:
< https://www.embalagemmarca.com.br/2018/02/poderoso-ativo-trade-dress-dress-up-to-the-market/>
Acesso em 19-01-2019
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Figura 1 — Conjunto imagem da Coca-Cola®

A Coca-Cola é o tipo de produto que possui um “conjunto imagem” tao forte que

nao ha meios de o consumidor confundi-lo com outro produto da mesma categoria.

Atualmente, entretanto, o conceito de trade-dress vem sendo ampliado para
ndo somente abranger produtos e servicos, mas também estabelecimentos
empresariais. Como se vera mais adiante, um estabelecimento empresarial, como um
restaurante ou posto de gasolina, também possui seu conjunto imagem que deve ser

preservado no mercado.

Veja-se, a titulo de exemplo, o seguinte julgado do Tribunal de Justica do

Estado de Sao Paulo:

CONCORRENCIA DESLEAL. Utilizac&do do trade dress de marca de

distribuidora de combustiveis, com utilizagdo de fachada do posto de

20 Disponivel em: < https://br.pinterest.com/cocacola/> Acesso em 19-01-2019
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gasolina com as cores que caracterizam 0 conjunto de imagens
distintivo. Violac&o de direitos da propriedade industrial e usurpacéo
gue tem finalidade de aproveitamento da bandeira para captacdo de
clientela. Sentenca de procedéncia. Apelo para reconhecimento de
auséncia de interesse de agir, ou julgamento de improcedéncia, bem

como redugdo dos honorarios. Ndo provimento.?

O Des. ENIO ZULIANI destaca em seu voto que

as caracteristicas inseridas na fachada do estabelecimento comercial
da ré sao suficientes para causar prejuizos a da autora, bem como
causar confusdo na massa consumidora, ja que a similitude das cores
e simbolos poderiam facilmente atrair o comprador para a aquisicdo
dos produtos e servicos da requerida pensando tratar-se daqueles

fornecidos pela autora, dada a imitacdo levada a efeito.

Portanto, resta evidente que o conceito de trade dress inclui tanto produtos e

servigos, como também estabelecimentos empresariais.

Em relacdo as caracteristicas e elementos que compdem o trade-dress, 0s
mesmos sao variados, podendo incluir combinacdo de cores, tamanho, textura,
graficos, enfeites, desenhos, embalagens, formato de letras, caracteristicas

particulares de vendas, aspectos sensoriais, dentre outros.

21 Ap. 0203428-85.2009.8.26.0100, 12 Camara Reservada de Direito Empresarial.
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Ressalta-se que, apesar de parecidos, o trade-dress ndo se confunde com o
conceito de marca, sendo este o sinal distintivo, passivel de registro, que designa a
origem de determinado produto ou servi¢o, enquanto que o trade-dress é o conjunto
de elementos que constituem um produto, servigco ou estabelecimento empresarial e
que formam sua imagem externa, que farA com que o consumidor identifique

imediatamente a que se refere.

José Roberto Gusmao e Laetitia Pablo d’Hanens observam que o instituto
“configura um vinculo entre o empresario e o consumidor, levando este ultimo a
optar pelo produto ou servico baseado na memoaria da aparéncia ou da roupagem

que os identificava em experiéncia satisfatéria passada”??

A partir disso, nota-se que o trade dress passa uma certa confianca ao consumidor,
gue determina seu poder de escolha do produto, servico ou estabelecimento

através exatamente desse conjunto de caracteristicas apresentadas.

[ll. 2. A violag&o do trade-dress como forma de concorréncia desleal

Infelizmente, o tema do trade dress tem cada vez mais ganhado relevancia
juridicamente por conta das diversas tentativas, no meio empresarial, de violagcdo ao

“conjunto imagem” de produtos, servigcos e estabelecimentos empresariais.

Essa violacao ocorre, in verbis,

guando uma empresa imita sutiimente diversas caracteristicas da

marca concorrente (normalmente a lider do mercado) com o objetivo

22 GUSMAO, José Roberto; D’HANENS, Laetitia Pablo. Breves comentéarios sobre a protegéo ao
trade dress no Brasil. In: Revista dos Tribunais - RT 919, maio de 2012, p. 591.
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de confundir o pablico e angariar vendas com base na fama da marca

copiada.?

Nos Estados Unidos da América, um caso que ficou conhecido e que gerou a
a primeira agéo por violagdo ao trade dress foi 0 das empresas de fast food “Two

Pesos Inc X Taco Cabana Inc”, em 1922.

Em tal ocasido, a rede Taco Cabana ingressou com a a¢ao contra a Two Pesos
alegando copia de sua identidade visual, de forma que a corte norte-americana
reconheceu a violacdo e condenou a empresa Two Pesos a indenizar a Taco Cabana,

bem como a reformular seu layout.

Assim, em 1946, foi promulgada a “The Lanham Act’,

com o intuito de fornecer, em ambito federal, ampla protecéo contra a
concorréncia desleal, oferecendo protegao contra “deceptive marking,
packaging, and advertising of goods", ou seja, “marketing enganoso,
embalagem e publicidade de mercadorias”, que, segundo a lei,
“poderiam induzir em erro o consumidor no que diz respeito a
verdadeira origem de um produto”. (...) Desta maneira, em ambito
norte-americano, tradicionalmente a lei que protege o trade dress
abrange quaisquer embalagens e rétulos usados em qualquer produto

e/ou servico. Em adicdo, nos anos 80, os tribunais criaram o

23 ANONIMO. Em que consiste o ‘trade dress’? Para analisar sua eventual violacdo exige-se
prova pericial?. Disponivel em: < https://www.dizerodireito.com.br/2017/12/em-que-consiste-o-trade-
dress-para.html> Acesso em 19-01-2019.
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entendimento de que tal lei abrange “qualquer forma ou design do

produto em si"?*

Em solo brasileiro, conforme ja visto no presente trabalho, a livre concorréncia
e a livre iniciativa sdo principios constitucionais positivados que visam um mercado

justo, entretanto, ndo é o que se observa muitas vezes na pratica.

Como nao ha, no ordenamento juridico atual, a expressa protecdo ao trade

dress, sua protecdo se da através da repressao aos atos de concorréncia desleal.

A respeito do tema, Rubens Requido afirma:

a represséao da concorréncia desleal visa proteger a clientela contra a
acdo usurpadora e denegridora de um concorrente. E preciso que se
compreenda que, quando se fala em defesa da clientela, ndo se alude
ao direito da clientela como consumidor, da clientela em si, mas da
clientela como um fator do aviamento ou do fundo de comércio; ou,

mais claramente, a clientela do empresario.?®

A Lei da Propriedade Industrial também coloca o combate a concorréncia
desleal como um dos meios para garantia da protecdo dos direitos relativos a

propriedade industrial (art. 2°, V), bem como elenca condutas que caracterizam essa

24 DOS SANTOS; NATHALIA OLIVEIRA NUNES. A Protecdo Do Trade Dress Como Forma De
Expresséo Na Economia Da Livre Concorréncia. Disponivel em:
<https://app.uff.br/riuff/bitstream/1/3186/1/MONOGRAFIA%20-
%20NATHALIA%200LIVEIRA%20NUNES%20D0OS%20SANTOS.pdf> Acesso em 22-03-2019

25 REQUIAO, Rubens. Curso de Direito Comercial — Volume 1, p. 316
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concorréncia desleal (art. 195) e prevé pagamento de indenizag¢do por quem cometeu

o crime (art. 209).

Denis Borges Barbosa ensina que:

(...) a protecdo do trade dress se da, indiretamente, através dos seus
elementos protegidos por marca registrada, inclusive tridimensional,
se for o caso (art. 122 e seg. do Cdadigo da Propriedade Industrial de
1996); pelo nome de empresa, protegido pelo Cdédigo Civil; pelo
desenho industrial, se registro houver (art. 94 e seg. da mesma lei); e
pela lei Autoral (Lei 9.610/98), no que couber. Mas, no sistema
brasileiro, o trade dress é protegido diretamente (embora ndo por um
direito  exclusivo) pelas regras de concorréncia desleal,
especificamente consagradas no pertinente no art. 195, lll do Cédigo
da Propriedade Industrial vigente. Assim, como ocorre em todos
objetos de prote¢éo da concorréncia desleal, o trade dress é protegido
no espago geografico onde a concorréncia ocorre de fato, material e

positivamente.2®

Ressalta-se que o trade dress pode ser objeto de protecdo em juizo mesmo

sem registro, pois as normas que serdo aplicadas ao tema serdo as normas relativas

a concorréncia. Assim decidiu o Des. Relator Ramon Mateo Junior, do Tribunal de

Justica de S&o Paulo, na Apelacdo n® 0011981-66.2013.8.26.0100:

26 BARBOSA, Denis Borges Barbosa. Parecer sobre apelagédo n° 0191736-89.2009.8.26.0100. Tribunal
de Justica do Estado de Sao Paulo. 32 Camara Civel.
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PROPRIEDADE INTELECTUAL. Concorréncia desleal - Pleito
fundado em violacdo da 'trade-dress' da autora - Improcedéncia
da acéo, pelo fato de a autora apenas haver requerido o registro
da marcamista, ainda néo obtido - Reforma que se imp0e - Protecéo
ao conjunto-imagem que deve ser feita com base na concorréncia
desleal - O simples depdsito do pedido de registro ja autoriza a
salvaguarda do trade-dress - Caracterizagdo, outrossim, de
concorréncia desleal, ante a semelhanca dos aspectos externos
dos produtos, destinados ao mesmo mercado de consumo -
Utilizacdo das mesmas cores, na mesma disposicdo, apta a
confundir o consumidor - Perdas e danos devidos, a serem
aferidos no ambito de liquidacdo de sentenca — Danos morais
caracterizados, fixados em R$ 15.000,00 Apelo da ré, que objetivava
a majoracao dos honorarios advocaticios, prejudicado Apelo da autora

provido.?” (grifos nossos)

Ainda assim, é importante que, quando possivel, 0 empresario providencie o

registro do trade dress, a fim de que a protecéo seja maior.

A fim de identificar se determinado trade dress é passivel ou ndo de protecao
pelo ordenamento juridico brasileiro, sdo necessarios dois requisitos: a distintividade

do trade dress e a possibilidade de confuséo ou associacao indevida do trade dress.

27 Ap. 0011981-66.2013.8.26.0100. 12 Camara Reservada de Direito Empresarial.
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Em relacéo a distintividade, o trade dress deve identificar determinado produto,
servico ou estabelecimento de forma que se destaque dos outros produtos ou servigos

ja existentes no mercado.

Ou seja, o trade dress ndo pode apresentar uma configuracao
ordindria e trivial com a qual o consumidor j& esteja acostumado, sob
pena de ndo exercer sua funcdo precipua de sinal distintivo e,

consequentemente, ndo gozar de protecdo pela legislacdo brasileira.?®

Gustavo Piva de Andrade expde que “o escopo de protecao conferido ao trade
dress é diretamente proporcional ao seu grau de disntintividade. Trade dresses unicos

e absolutamente distintitvos sdo merecedores de um amplo escopo de protegao”.?°

Luciana Yumi Hiane Minada exemplifica:

Se um café tem o trade dress de seu estabelecimento composto por
elementos tradicionais, como um balcdo com cadeiras altas na frente,
mesas comuns dispostas de maneira regular no espaco do
estabelecimento, o consumidor que adentrar esse café provavelmente
nao ira distingui-lo dos demais ja existentes, sendo aquele para este
apenas mais um local que vende cafés, outras bebidas e alimentos em
geral. Contudo, caso o café seja organizado de uma maneira peculiar,

com moveis que se assemelham a um ambiente caseiro, funcionarios

28 MINADA, Luciana Yumi Hiane. O instituto do trade dress no Brasil — a eficacia da represséo a
concorréncia  desleal enquanto mecanismo de protecéo. Disponivel em:<
https://www.kasznarleonardos.com.br/files/artluciana-trade%20dress.pdf> Acesso em 26-01-2019

29 ANDRADE; Gustavo Piva de. O trade dress e a protecdo da identidade visual de produtos e
servi¢os. In: Revista da ABPI, n° 112, mai/jun 2011, p. 4.
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uniformizados e um balcdo de atendimento estilizado e peculiar, esse
estabelecimento sera dotado de uma identidade visual distintiva, que
possibilitard ao consumidor a associd-la a empresa detentora do

estabelecimento.%

O segundo requisito ndo deixa de ser uma extensdo do primeiro, pois se

relaciona com o fato de um consumidor ser induzido a adquirir algum produto ou

servico por sua semelhanca a um trade dress original, gerando assim confusdo ou

associacao indevida.

No caso, mesmo que ndo haja a aquisicdo errbnea do produto, j& houve um

“aproveitamento parasitario” pelo concorrente, que prejudica o empresario criador do

trade dress.

Verifica-se, portanto, que a possibilidade de confusdo ou associacao
indevida do trade dress deve ser analisada com base no consumidor
médio, que na maioria das vezes ndo se apega as minucias e aos
detalhes, seja por uma limitag&o social (auséncia de oportunidades e
acesso satisfatorio a informacgéo), ou mesmo por um simples habito
cotidiano. Ademais, a forma de exposi¢céo dos produtos, a localizagéo
ou mesmo a finalidade do estabelecimento também podem contribuir

para essa percepcao global do consumidor.3!

30 MINADA, Luciana Yumi Hiane. Op. cit.

31 |bidem.
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Portanto, com a verificacdo do crime de concorréncia desleal relativo a
violagdo do trade dress, o judiciario deve ser acionado para que sejam tomadas as

devidas providéncias contra o infrator.
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IV — ANALISE DE CASOS PRATICOS

Apbés realizado estudo tedrico acerca da violagao do trade dress, cumpre, por
fim, apresentar alguns casos na jurisprudéncia brasileira dessa espécie de

concorréncia desleal.

Mr. Cat x Mr. Foot

O caso das marcas de calcado Mr. Cat e Mr. Foot ocorreu quando o fundador
da Mr. Cat percebeu que o estabelecimento comercial da Mr. Foot imitava
praticamente todos os detalhes do conjunto-imagem de sua marca, de forma que

entrou na justica a fim de que tal ato pudesse ser reprimido.

A questéo foi julgada procedente pela 42 Vara Civel da Comarca de Goiania

(Processo n° 1101/1997), na qual o juiz entendeu:

Segundo o que consta dos pareceres dos especialistas, 0s
estabelecimentos se confundem pela caracteristica da decoracao feita
com mobiliario em madeira, saquinhos em algoddo ou malha, com
logotipo impresso e expostas (sic) no interior das lojas, prateleiras em
arquibancadas, balc@es abertos, caixas recuados ao fundo das lojas e
as portas de acesso em estilo boutique, com passagem individual para
clientes.

E assim se concluiu:

Assim, do complexo probatério, tenho que as principais caracteristicas

das lojas Mr. Cat foram reproduzidas e imitadas pelas lojas Mr. Foot,



Assim, restou
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deflagrando intuito desleal de obter desvio de clientela decorrente da
associacdo equivocada por parte dos consumidores. AO TEOR DO
EXPOSTO, sopesando as provas coligidas e tudo o que mais dos
autos consta, considerando que os fundamentos expostos mostram-
se suscetiveis de amparar a pretensdo deduzida em juizo, JULGO
PROCEDENTE o pedido constante na exordial e determino que as
RES se abstenham das praticas que se assemelham as
caracteristicas comerciais, devendo, por conseguinte, em prazo de
trinta (30) dias, alterar a decoragéo externa e interna das suas lojas,
de modo a terem caracteristicas préprias e que ndo se assemelhem
ou confundam com aquelas utilizadas pela AUTORA, sob pensa de
pagar multa diaria no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por
desobediéncia ou transgressao a ordem judicial. De consectério, por
pertinente e comportavel, condeno as RES, solidariamente, no
pagamento de indenizacdo por perdas e danos pelos prejuizos
causados a AUTORA, cujo montante dever4d ser apurado,

oportunamente, em liquidacdo de sentenca por arbitramento.*

reconhecida a atitude desleal da Mr. Foot para com a Mr. Cat,

sendo determinado prazo para que fosse alterado o layout das lojas, bem como houve

condenacdo em pagamento de indenizacdo por perdas e danos pelo prejuizo

causado.

Spoleto Franchising Ltda. e Gepetto Pizzaria Ltda. X Gepetto Comércio Ltda.

82 PEREIRA ALVES.

Eduardo Jorge. “Protecdo ao Trade Dress”. Disponivel em:

<http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,protecao-ao-trade-dress,590711.html> Acesso em 01-02-

2019
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Outro caso de violagao a trade dress em estabelecimentos comerciais que foi

a justica tratou das franquias Spoleto e Gepetto Pizzaria contra a Gepetto Comércio,

sendo esta ultima condenada ao pagamento de indenizacao e cessacao imediata das

praticas de concorréncia desleal as primeiras, tendo em vista que

a ré estaria exercendo as suas atividades no mesmo segmento de
mercado das demandantes, disponibilizando o mesmo tipo de
produtos e servi¢os, adotando o mesmo método de atendimento e o
mesmo visual padronizado desenvolvido em seus estabelecimentos,
absorvendo, assim, para si, toda a fama e a notoriedade conquistadas

pelas autoras.®®

Camardes Restaurante x Coco Bambu

A rede de restaurantes Coco Bambu foi também condenada por violagdo ao

trade dress da rede Camarfes Restaurante, por decisédo do Tribunal de Justica do Rio

Grande do Norte.

Em julgamento na ultima quinta-feira, 14, a 1% camara Civel, por
maioria de votos, concluiu que ha “flagrante semelhanga de
formatagdo, diagramacdo e layout de cardapios, vestimentas de
garcons, refeicbes oferecidas e estrutura arquitetdnica entre os
restaurantes pertencentes aos litigantes, gerando confusdo entre os

consumidores”.

33 |bidem.
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O desembargador Claudio Santos, relator da apelagéo, apontou que o0
Coco Bambu “envidou esforgos” para reproduzir o modelo de negdécios
da concorréncia, “tentando valer-se da bem alicercada situacdo no
mercado desta para promover e garantir boa reputacdo de seu

empreendimento”.®*

Assim, além de ndo poder se utilizar mais do layout e demais configuracdes
semelhantes as usadas pelo Camardes Restaurante, sob pena de multa, a rede Coco
Bambu também foi condenada ao pagamento de indenizacdo por perdas e danos,

bem como indenizagéo por danos morais em R$ 50.000,00.

Chinain Box x Uai in Box

No caso das marcas China in box e Uai in box, a violagédo do trade dress ocorreu
por parte desta Ultima em relacé@o a primeira. Ficou constatado que a Uai in box copiou
nao apenas o termo “in box”, mas também todo o conjunto imagem da embalagem do

produto, como se observa da imagem a sequir:

34 ANONIMO. “Coco Bambu é condenado por imitar Camardes Restaurante”. Disponivel em:
<https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI271422,21048-
Coco+Bambu+e+condenado+por+imitar+Camaroes+Restaurante> Acesso em 10-02-2019.



48

Figura 2 — Embalagens das marcas China in box e Uai in box**

De acordo com a sentenca proferida pelo juiz da 32 Vara Civel do Foro Regional
de Santo Amaro, a Uai in box foi condenada a ndo mais utilizar a expressao “in box”
em sua apresentacao, além de “encerrar a utilizacdo de caixas plasticas semelhantes

aos que a autora obteve o registro do desenho industrial. "36

Queensberry x Ritter

Semelhantemente ao caso acima mencionado, a empresa produtora de geleias

Queensberry moveu acéo contra a empresa Ritter alegando violacdo o trade dress:

35 Disponivel em: <https://www.portalintelectual.com.br/traduzindo-o-trade-dress/> Acesso em 10-02-
2019

36 32 Vara Civel do Foro Regional de Santo Amaro. Processo n°® 0038734-97.2012.8.26.0002. Sentenca
publicada em 13/02/2015
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Figura 3 — Conjunto imagem da Ritter e Queensberry®’

Restou reconhecido pela 12 Camara Reservada de Direito Empresarial do
TJ/SP que houve violagdo por parte da Ritter, tendo em vista que poderia causar

confusao entre os consumidores.

Em seu voto, o magistrado ainda destacou que é importante enfatizar
gue a forma visual do vidro utilizado por empresas que comercializam
esse género alimenticio ndo é mais um elemento neutro no marketing
préprio da mercadoria, constituindo, sim, um diferenciador. "Embora
nao se va ao ponto de dizer que a moldura diferencia um quadro a
6leo, nos potes de geleia o formato distingue o produto, integrando um
todo (trade drass), como na embalagem da autora e de outras

fabricantes de geleias conceituadas."®

Posto Petrobras x Posto Pérola Negra

87 Disponivel em: <https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,M1202350,91041-
Ritter+e+condenada+por+usar+pote+de+geleia+semelhante+ao+da>

38 ANONIMO. “Ritter é condenada por usar pote de geleia semelhante ao da Queensberry”.
Disponivel em: <https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,M1202350,91041-
Ritter+e+condenada+por+usar+pote+de+geleia+semelhante+ao+da> Acesso em 10-02-2019
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Figura 4 — Violacdo do simbolo da Petrobras (esquerda) pelo Pérola Negra (direita)

Pela imagem acima, fica nitida a violacdo ao trade dress da Petrobras pela
empresa Comércio de Combustiveis e Lubrificantes Pérola Negra LTDA, que imitou o

simbolo “BR” de tal forma que, ao consumidor, é facil haver confusao.

O Tribunal de Justica de S&o Paulo condenou a empresa a indenizar a
Petrobras em 20% de seus rendimentos liquidos e mais R$ 20.000,00 a titulo de danos

morais.

De acordo com o Relator Des. Mauricio Pessoa,

A ré nao se limitou a utilizar as cores da bandeira nacional, conforme
alega; ela copiou o padrao visual dos estabelecimentos da autora, com
0 USO na testeira de faixas nas cores verde e amarelo, com uma faixa
branca no meio, e nas mesmas proporcdes padronizadas nos postos

de combustiveis da autora.

(..
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Caracterizada, portanto, a conduta desleal da ré, por facilitar a
confusdo do consumidor e o desvio da clientela da autora, sua
concorrente, de rigor sua condenacdo a reparacdo por perdas e

danos.*®

Esses séo alguns casos de destaque na Justica Brasileira sobre o tema do
trade dress, entretanto, ao consultar a jurisprudéncia nos tribunais, verificam-se
diversos casos ja julgados e em tramite a respeito do assunto (REsp n. 1.306.690/SP,
Rel. Min. Luis Felipe Saloméao, Quarta Turma, DJe 23/4/2012; REsp n. 1.284.971/SP,
Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 4/2/2013; AgRg no REsp n.
1.391.517/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 2/3/2015;
AgRg no AREsp n. 523.706/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, de 16/12/2016; AREsp n.
969.085/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, de 20/9/2016; dentre outros), o que
demonstra que 0s empresarios tém se atentado cada vez mais a esse tipo de violacéo,

bem como o judiciério tem crescido no entendimento da matéria em questao.

3922 Cam. Reservada de Dir. Empr. do TJ/SP. Apela¢io n2 1019888-10.2015.8.26.0002. Rel. Des. Mauricio Pessoa.
Julg.em 09/11/2017.
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CONSIDERACOES FINAIS

A Constituicdo Federal indica, em seu artigo 170, principios que regem a ordem

econdmica no Pais, sendo um deles a livre concorréncia.

Infelizmente, muitas vezes se observa esse principio sendo violado, seja por
praticas de concorréncia desleal ou infracdo a ordem econdmica, praticas estas que
a legislacéo e jurisprudéncia brasileira condenam e que séo passiveis de indenizacdes

e até penas mais severas.

Mais recentemente, tem aparecido uma forma de concorréncia desleal que,
embora ainda ndo haja uma previséo legal expressa a respeito, ja tem sido combatida
pelo Poder Judiciario, qual seja, a violacdo do trade-dress. Este, sendo o conjunto-
imagem de determinado produto ou servico que o diferencia dos demais, como bem
definiu José Carlos Tinoco Soares, quando copiado por outrem, caracteriza nitida

forma de concorréncia desleal, e como tal, tem sido tratado pela Justica brasileira.

Dessa forma, o empresario que verifica estar sendo alvo dessa conduta ilicita,
deve buscar a solucéo por meio de medidas juridicas, a fim de que, ndo apenas possa
recuperar seu negocio, mas também possa reprimir tais atitudes que prejudicam o
mercado e a economia do Pais em geral, preservando, portanto, 0s principios

estabelecidos pela Constituicdo Federal Brasileira.
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