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RESUMO

O presente trabalho objetiva verificar o papel das estratégias mercadoldgicas como
prevencdo ao trade dress. A pesquisa € definida como cientifica e basica, sendo
categorizada quanto aos objetivos por ser exploratéria. Os dados foram coletados
através de pesquisa bibliografica e documental. A analise e interpretacdo das
informagdes receberam um tratamento qualitativo. Os resultados obtidos permitem
verificar que o trade dress é definido como o conjunto visual dos produtos, servicos e
estabelecimentos, sendo formado por elementos distintivos que s&o criados pelos
profissionais de marketing para atrair a atencao dos consumidores. Mesmo nao sendo
regulamentado pela legislacéo brasileira como bem industrial, os tribunais patrios vém
reconhecendo a necessidade da protecdo do trade dress como forma de tutelar os
interesses e investimentos realizados pelos empresarios. O instituto em questdo vem
sendo reconhecido através da constatacdo da distintividade do signo original e da
possibilidade de confusdo ou associacéo indevida de produtos e servigos promovida
por concorrentes, com fundamento no direito concorrencial. O trabalho oportuniza
discussdo sobre uma temética pouco conhecida e debatida no ramo empresarial,
porém de suma importancia para a garantia de protecdo dos empresarios.

Palavras-chave: Trade dress. Marketing. Concorréncia desleal.



ABSTRACT

The present study intends to verify the paper of marketing strategies in preventing
trade dress. The research is defined as scientific and basic, being categorized
according to the objectives for being exploratory. The data were collected through
bibliographic and documentary research. The analysis and interpretation of the
information received a qualitative treatment. The results obtained allow to verify that
the trade dress is defined as the visual set of products, services and establishments,
being formed by distinctive elements that are created by marketers to attract the
attention of consumers. Even though it is not regulated by Brazilian legislation as an
industrial good, the national courts have recognized the necessity to protect the trade
dress as a way of protecting the interests and investments made by businessmen. The
institute in question has been recognized through demonstration the distinctiveness of
the original sign and the possibility of confusion or improper association of products
and services promoted by competitors, based on competition law. The study provides
an opportunity to discuss a topic little known and debated in the business world, but of
great importance to ensure the protection of businessmen.

Keywords: Trade Dress. Marketing. Unfair competition.
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1 INTRODUCAO

Diariamente somos bombardeados por uma infinidade de marcas que
necessitam estimular os desejos dos consumidores para se tornarem lideres do
mercado ou, simplesmente, continuarem vendendo. Mas porque estimular os desejos
dos consumidores? Bom, grande parte das escolhas dos produtos e servicos séo
realizadas pelos clientes através das emocfes. Pois é, ndo pense que nossas
escolhas séo feitas sempre de modo racional.

Reflita em quantas marcas fazem parte de sua vida, desde o nascimento até
hoje. Quais sado as preferidas pelos seus familiares e amigos. Com certeza sdo varias
que borbulham em nossa mente a todo instante. Mas qual é a justificativa para a
escolha delas? Porqué da escolha do refrigerante vermelho? Do celular da maga? Da
joia azul turquesa?

Muitas das escolhas, preferéncias e decisbes de compras sao efetuadas
através do emocional, por desejo, de forma irracional e instintiva. Os consumidores
adquirem as marcas com as quais se identifica, se conecta e que consiga transmitir
seu estilo de vida. Cada marca deve ser criada de forma que leve essas sensacoes e
impressdes aos clientes.

A identidade de uma marca atua como um chamariz para o consumidor, visto
ser o primeiro contato entre a marca e o publico. Ela deve ser minuciosamente criada
e desenvolvida com caracteristicas proprias. Essas caracteristicas sao reconhecidas
pelo publico por intermédio da publicidade, agcdes de comunicacdo de seu design e
comportamento social.

O marketing visual de uma marca deve transmitir toda sua esséncia e estilo,
de modo a atrair o publico-alvo com sinais distintivos que identifiguem o seu dia a dia
e estilo de vida, ou que desejaria de ter. Contudo, quando uma marca esta com o
conjunto de acbes de posicionamento alinhado com o publico-alvo e comega a

estabelecer conexdo com os consumidores, esta passa a ser alvo de imitagao.

1.1 EXPOSICAO DO TEMA E DO PROBLEMA

Com o objetivo de encarar o mercado econdémico global altamente

competitivo, 0S empresarios necessitam constantemente buscar novas estratégias
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gue objetivem a diferenciacdo de seus produtos e servicos como ferramenta para se
destacar em relacdo aos concorrentes. Para alcancar esse diferencial de mercado,
sd0 necessarios investimentos em pesquisa e desenvolvimento, em marketing, na
organizacdo empresarial, investimentos em propriedade intelectual e na producéo de
sinais distintivos do estabelecimento empresarial.

Acontece que, infelizmente, ndo é incomum que empresas concorrentes se
utilizem de estratégias desonestas para se manterem na preferéncia do consumidor,
Ou mesmo para conquistar novos mercados, apropriando-se indevidamente de ideias,
bem intelectuais ou sinais distintivos desenvolvidos pela concorréncia.

Os atos que desrespeitam as normas que regulam a concorréncia entre as
empresas sao caracterizados como comportamentos fora dos padrdes de lealdade e
de boa-fé exigiveis na atuacdo dos agentes econdmicos. Promovendo duavida ao
consumidor, tais atos resultam na desvalorizacdo do crédito que determinado
empresario possui na praca, incluido nesse aspecto, seu prestigio perante seus
fornecedores, bem como tendem a levar confusdo aos consumidores.

Portanto, vale destacar que o ordenamento juridico brasileiro veda a
concorréncia desleal, especialmente condutas anticoncorrenciais que se utilizem de
métodos voltados a ampliacdo do mercado e a captacao ilicita de clientela alheia.

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

Em relacdo a concorréncia desleal no ambito dos sinais distintivos, campo
empresarial, € destacdvel o reconhecimento e a protecdo do trade dress engquanto
conjunto de sinais desenvolvidos para definir a identidade visual do empresario em
seu estabelecimento empresarial no intuito de diferenciar os produtos e servicos de
empresas concorrentes. Ocorre que, diferentemente de outros institutos, a legislagéo
patria ndo define especificamente a prote¢do do conjunto-imagem do trade dress.

Através de julgados e do debate juridico e académico, aspectos relacionados
ao trade dress estdo sendo incorporados na literatura e, dessa forma, gera-se cada
vez mais conhecimento a respeito do referido instituto no Brasil. E essencial esclarecer
gque cada pais possui seu entendimento sobre o instituto em questdo, sendo

fundamental um estudo para entender a realidade brasileira.
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Diante dessa conjuntura, importa perguntar: qual o papel das estratégias

mercadoldgicas como prevencao ao trade dress?

1.2 OBJETIVOS

Possuindo como base o problema de pesquisa, apresentam-se, a seguir, 0S

objetivos a serem alcancados no presente trabalho de curso.

1.2.1 Objetivo Geral

O objetivo geral é demonstrar o papel das estratégias mercadoldgicas como

prevencao ao trade dress.

1.2.2 Objetivos Especificos

Com a finalidade de alcancar e acrescentar o objetivo geral, expde-se 0s
objetivos especificos a serem atingidos:

a) Caracterizar o instituto do trade dress.

b) Estabelecer relacao entre trade dress e concorréncia desleal.

c) Estabelecer relacdo entre as estratégias mercadoldgicas e o trade dress.

d) Apresentar casos de configuracao de trade dress na realidade brasileira.

1.3 JUSTIFICATIVA

No mercado de produtos e servi¢cos a livre concorréncia €, de certa forma,
uma das caracteristicas basicas para o bom funcionamento do capitalismo. A l6gica é
de que quando empresas concorrentes competem entre si, acabam estimulando uma
reducdo nos precos e uma melhora do que é fornecido, visto que os consumidores
acabam optando pelos bens de consumo que possuem a melhor qualidade pelo
menor preco possivel. Dessa forma, os empresarios precisam planejar e implementar
estratégias comerciais agressivas para se manterem competitivas e permanecerem
na preferéncia do consumidor, além de criar uma identidade visual propria que 0s

diferencie de seus concorrentes.
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Nessa busca incansavel pela diferenciacdo no mercado, a identidade visual
de uma marca merece destaque, pois é ela o grande fator de impulso aquisitivo,
influenciando os consumidores na aquisicdo de um bem de consumo. Nessa
perspectiva, Xavier (2015, p. 249) aponta que “O marketing se insere no
desenvolvimento do projeto visual de embalagens, nas pecas de merchandising e até
mesmo na arquitetura corporativa, configurando o estabelecimento comercial.” Essa
identidade visual criada para diferenciar determinado produto ou servigo é conhecido
por trade dress, ou também conjunto-imagem.

Diante dessa conjuntura, o tema apresentado possui grande relevancia no
meio empresarial, tornando imprescindivel uma vasta e apropriada discusséo, visto
ser necessario uma garantia de protecdo aos empresdarios de seus elementos
caracteristicos de seus produtos e servicos.

Com vistas no interesse social e no desenvolvimento tecnoldgico, o art. 5° da
Constituicdo Federal instituiu aos autores de inventos industriais o privilégio
temporéario para a sua utilizacdo, bem como a protecdo as criagcdes industriais, a
propriedade das marcas e a outros signos distintivos.

Por ser uma area das quais muitas normas decorrem de acordos e tratados
internacionais, a esfera da Propriedade Intelectual possui varios institutos que ainda
sao relativamente novos para nossa bibliografia — o trade dress € uma delas.

Oriundo dos Estados Unidos da América, o trade dress ndo foi incluido na
legislacéo que trata da matéria da Propriedade Industrial. Ndo obstante, 0os nossos
tribunais ja vém empregando a sua aplicacdo como meio de protecao dos interesses
dos empresarios.

A discussao sobre o tema tende a oportunizar os elementos necessarios para
definir a protecéo juridica do trade dress, para a protecdo do consumidor de eventuais

confus@es e, em especial, a seguranca juridica dos empresarios.



17

2 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

Considerando a necessidade de se manter uma continuidade na exposicao e
inter-relagdo entre os temas destacados nos objetivos especificos do trabalho e,
considerando se tratar de uma pesquisa com base em dados secundarios, o capitulo
dos procedimentos metodologicos esta disposto antes dos resultados da pesquisa.

Conforme apresentado por Silva e Menezes (2005, p. 22), a “Pesquisa é a
construcdo de conhecimento original de acordo com certas exigéncias cientificas.
Para que seu estudo seja considerado cientifico vocé deve obedecer aos critérios de
coeréncia, consisténcia, originalidade e objetivacéo.”

Nessa logica, o presente trabalho é definido como uma pesquisa cientifica,
sendo delimitados, a seguir, os métodos cientificos empregados e selecionados pelos
critérios correspondentes a abordagem do problema, a natureza, aos objetivos e aos
procedimentos.

Com relagcédo aos procedimentos, o presente estudo é caracterizado como
pesquisa bibliografica. Segundo Rodrigues (2011, p. 53), a pesquisa bibliografica é
“[...] realizada a partir de fontes secundarias, ou seja, a pesquisa € desenvolvida
através de material ja elaborado: livros e artigos cientificos”.

Nessa perspectiva, Marconi e Lakatos (2003, p. 158) complementam
explicando que:

A pesquisa bibliografica é um apanhado geral sobre os principais trabalhos ja
realizados, revestidos de importancia, por serem capazes de fornecer dados
atuais e relevantes relacionados com o tema. O estudo da literatura pertinente
pode ajudar a planificacdo do trabalho, evitar publicacdes e certos erros, e

representa uma fonte indispensavel de informag6es, podendo até orientar as
indagacdes.

O presente estudo desenvolvera os principais conceitos relacionados ao trade
dress, sua origem, definicdo, pressupostos, consequéncias, formas de protecao, bem
como as principais ideias de marketing, fazendo uma conexao entre os institutos. Por
fim, serdo analisados casos brasileiros em que foram constatados a violagao do trade
dress.

Nesse contexto, a pesquisa é classificada como bibliografica porque, para
definir e desenvolver as questdes acima elencadas, foram utilizados livros, doutrinas,

artigos, revistas e leis.
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Além de pesquisa bibliografica, o trabalho pode ser classificado como
pesquisa documental, visto que ambas em muito se assemelham. Para Rodrigues
(2011, p. 53), na pesquisa documental “[...] s&o utilizados documentos que ainda nao
receberam tratamento analitico, ou seja, quando a pesquisa é realizada a partir de
fontes primarias”. Ja Gil (2008) esclarece que o avanco da pesquisa documental
segue as mesmas etapas da pesquisa bibliografica, tendo que deve ser levado em
consideracéo a andlise do grande numero de fontes documentais. H4 os documentos
de primeira mao, que abrangem os documentos oficias, cartas, contratos,
reportagens, entre outros, bem como os documentos de segunda mao, que ja foram
anteriormente analisados, compreendendo tabelas estatisticas e os relatorios de
pesquisas e de empresas.

Dessa forma, para apresentar e desenvolver os casos brasileiros em que
foram apurados a transgressédo do trade dress, foram usadas fontes de pesquisa
documental, baseando-se essencialmente em jurisprudéncia e decisdes judiciais.

Quanto a abordagem do problema, o estudo é definido como pesquisa
qualitativa. Conforme Rodrigues (2011), a pesquisa qualitativa € empregada quando
n&o héa procedimentos estatisticos na pesquisa. E aplicada para apurar o problema de
pesquisa nos quais os procedimentos estatisticos ndo podem ser atingidos por conta
da complexidade do tema como: comportamentos, opinides e atitudes.

O estudo em comento é definido como pesquisa qualitativa, por ndo envolver
valores ou quantidades, mas sim questdes que envolvem a vida real e cotidiana,
possibilitando que se analise de forma profunda temas e problemas que realmente
ocorrem na vida das pessoas. Vale destacar que o instituto que sera descrito e
estudado é considerado relativamente novo no contexto da realidade juridica e
empresarial brasileira. Desse modo, serdo coletados dados, analisados, apresentados
e depois feita uma concluséo a respeito.

No que se refere a natureza, esse estudo € categorizado como pesquisa
basica. A pesquisa basica, também conhecida como pesquisa pura, procura o
desenvolvimento da ciéncia, objetiva o desenvolvimento dos conhecimentos
cientificos sem o cuidado direto com as consequéncias e aplicacbes praticas. A
elaboracao propende a ser bem formalizada e intenta a generalizac&o, objetivando a

construcéo de teorias e leis (GIL, 2008).
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Nessa perspectiva, o trabalho busca compreender a importancia das
estratégias mercadoldgicas na prevencéo da configuracdo do trade dress diante da
realidade brasileira. Posto isso, 0 autor deseja aprofundar seus conhecimentos no
campo de estudo escolhido, aumentando a base de conhecimento cientifico, o que
caracteriza o trabalho como uma pesquisa basica.

Em relacdo aos objetivos, o trabalho é caracterizado como exploratoria. Nesse
sentido, Gil (2008, p. 27) coloca que:

As pesquisas exploratorias tém como principal finalidade desenvolver,
esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulacdo de
problemas mais precisos ou hipOteses pesquisaveis para estudos

posteriores. De todos os tipos de pesquisa, estas sdo as que apresentam
menor rigidez no planejamento.

Normalmente, a pesquisa exploratéria € empregada quando o tema a ser
abordado € pouco explorado, 0 que conseqguentemente torna mais complexo a
elaboracdo de teses precisas e operacionalizaveis. Dessa forma, a pesquisa
exploratoria possibilita uma visdo aproximada acerca de determinado tema (GIL,
2008).

Tais particularidades podem ser conferidas ao presente estudo, dado que o
tema relativo ao trade dress € pouco abordado em trabalhos de concluséo de curso,
ndo é protegido pela legislacdo e é pouco discutido nas publicacdes de marketing
nacional.

Como ja mencionado, o trabalho apresenta casos praticos para alcancar o
objetivo proposto. Foram escolhidos precedentes brasileiros para verificar se a falta
de legislacdo especifica no pais impede a efetiva protecao contra a cépia do trade
dress.

Dessa forma, escolheu-se cinco julgados que demonstrassem o como o trade
dress foi protegido através de diferentes elementos distintivos, sdo eles: grafismo,
cores, estabelecimento, embalagem e formato. Dos cinco julgados analisados, quatro
foram retirados do site do Tribunal de Justica do Estado de S&o Paulo, um importante
centro industrial do pais, com inUmeros casos envolvendo o instituto em apreco, e um
caso retirado do Tribunal de Justica do Estado do Rio Grande do Norte, escolhido por
envolver uma famosa rede de restaurantes brasileira. Os acérdaos foram escolhidos
a partir da busca simultanea dos termos “trade dress” e “concorréncia desleal” no

campo de pesquisa de jurisprudéncia nos respectivos tribunais. Todos os casos
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envolvem empresas conhecidas pelos brasileiros e foram analisados nos meses de
outubro e novembro de 2020.

O primeiro caso, que tem como elemento principal o grafismo, envolve as
empresas de iogurtes Danone e Vigor. teve seu julgamento realizado no dia 13 de
fevereiro de 2017.

O segundo precedente, que possui como elemento as cores, diz respeito ao
litigio envolvendo a rede de postos Petrobras e a Petromont. O julgamento do caso foi
realizado no dia 12 de junho de 2017.

O terceiro acordao analisado, julgado em 14 de dezembro de 2017, possui
como elemento o estabelecimento e retrata a lide que envolve as redes de restaurante
Camardes e Coco Bambu.

O quarto litigio apresentado possui como partes a tradicional marca de amido
de milho Maizena e a marca de shampoo Alisena. O elemento do trade dress
evidenciado no caso € a embalagem e seu julgamento foi concluido no dia 10 de
setembro de 2018.

Ja a quinta demanda, julgada em 29 de maio de 2014, é entre as geleias Ritter
e Queensberry. A forma dos potes das empresas envolvidas € o elemento que

culminou no litigio envolvendo as duas empresas.
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3 FUNDAMENTACAO TEORICA

Ao fazer uma andlise do mercado, € comum encontrar marcas de produtos e
servigos, muito parecidas, com nomes e cores muito semelhantes, o que implica,
muitas vezes, em uma confusdo nos consumidores. Os profissionais de marketing,
administradores, gestores e publicitarios possuem o dever de prevenir essa confusao
nos consumidores, que perante a lei de propriedade intelectual e da concorréncia
desleal podem caracterizar a imitagéo do trade dress.

3.1 O INSTITUTO DO TRADE DRESS

Antes apresentar a origem, definicdo, pressupostos e consequéncias
relacionadas ao trade dress, serdo apresentadas algumas premissas acerca do tema

em questao.

3.1.1 Aspectos preliminares

O homem, desde os tempos mais remotos, utiliza sinais distintivos para
identificar e diferenciar seus bens. Na China, os sinais eram empregados para indicar
a origem das mercadorias, enquanto que na Grécia e Roma antigas, havia o habito
de apor sinais em anforas e vasos para indicar a procedéncia do azeite e do vinho que
continham (DI BLASI, 2005).

Contudo, para alguns autores, essas utilizacdes nédo sdo consideradas como
0 marco inicial do uso das marcas, uma vez que nao possuiam o cunho econdémico
que as caracterizam hoje em dia, e nem protecdo legal contra sua usurpacao
(INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL, 2005).

Com o passar do tempo, 0 uso de sinais e marcas em bens materiais passou
a ser empregado em todas as partes do mundo, passando a ser uma condi¢cao
fundamental para a comercializagéo de determinado produto (DI BLASI, 2005).

Atualmente, amplamente utilizadas, as marcas possuem a capacidade de
diferenciar bens e servigos, conferindo seguranca e garantia de origem como estimulo

para as pessoas consumirem determinados produtos em detrimento de outros. Essa
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capacidade de diferenciacdo de produtos e servigos por seus sinais distintivos atrai
clientes e facilita os negécios (MAMEDE, 2015).

Dessa forma, as pessoas identificam 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 0s
critérios e principios pensados para a sua concepcéo (VASQUEZ, 2007).

Para Kotler e Keller (2006), existem trés elementos que constroem a marca,
sdo eles: ser memoravel, significativa e desejavel. O primeiro elemento, ser
memoravel, esta relacionado com a facilidade de as pessoas lembrarem da marca. O
segundo elemento, ser significativa, relaciona-se com o poder se satisfazer as
necessidades do consumidor. J& o terceiro elemento, ser desejavel, diz respeito a
estética do produto, que precisa ser desejado pelo consumidor visualmente,
oralmente, entre outros aspectos.

Quanto ao conjunto de condutas relacionadas a administracao das empresas
€ conhecido como branding. Essas condutas, quando realizadas com competéncia e
conhecimento, levam as marcas a fazer parte da vida das pessoas, intervindo na
cultura e influenciando nas escolhas dos individuos (MARTINS, 2006).

Quando o branding torna a marca notoria e reconhecida por milhares de
pessoas, esta pode passar a ser alvo de imitacdo. Conforme mencionado por Martins
(2009), a apropriagdo indevida de bens intangiveis ocorre porque muitos empresarios
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 prote¢éo pela
Lei da Propriedade Industrial (Lei n°® 9.279/96):

Art. 2° A protecéo dos direitos relativos a propriedade industrial, considerado
0 seu interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e econémico do Pais,
efetua-se mediante: | - concesséo de patentes de invencdo e de modelo de
utilidade; Il - concesséao de registro de desenho industrial; 1l - concessao de

registro de marca; IV - repressédo as falsas indicacbes geogréficas; e V -
repressao a concorréncia desleal. (BRASIL, 1996).

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

protecao legal, o titular precisa requerer o registro no Instituto Nacional da Propriedade
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Industrial (INPI). No entanto, € importante destacar que, além das marcas e desenhos
industriais, esses expressamente previstos na LPI, o legislador patrio reconhece
protecdo “a outros signos distintivos” que possam consistir em elementos de
identidade visual dos empresarios e estabelecimentos. E a previséo do art. 5°, inciso
XXIX, da Constituicdo Federal:
XXIX - a lei assegurard aos autores de inventos industriais privilégio
temporario para sua utilizacao, bem como protecao as criaces 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 econ6mico do Pais [...] (BRASIL, 1988).

Tal como ser4 demonstrado a seguir, os demais signos distintivos néo
expressos na LPI como bens industriais e que constituem a identidade visual dos
empresarios, sao tutelados de forma residual pelo regime juridico da repressao a
concorréncia desleal. Esses signos, enguanto elementos capazes de identificar e
diferenciar produtos de determinada empresa, podem ser conhecidos como trade

dress ou conjunto-imagem.

3.1.2 Origem do trade dress

A origem do trade dress remonta ao julgamento nos Estados Unidos da
América, 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).

No ano de 1978, na cidade de San Antonio nos Estados Unidos, Taco Cabana
abriu seu primeiro restaurante mexicano e posteriormente, em 1985, outras cinco. A
rede de restaurantes, todos com as mesmas caracteristicas visuais, possuia areas
internas e externas, decoradas com um mesmo padrao por meio de quadros e murais,
cores vivas e de néon no perimetro de sua fachada. A parte externa era formada por
areas cobertas e descobertas separadas por meio de portas suspensas que conferiam
um padréo diferenciado e Unico para a época (ANDRADE, 2016; CORNELL
UNIVERSITY, [20--?]).

Em 1985, o Two Pesos abriu um restaurante em Houston, Texas, com

caracteristicas semelhantes as da rede Taco Cabana. A rede Two Pesos comecou a
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abrir rapidamente novos restaurantes dentro e fora do Texas, conquistando cada vez
mais clientes. No ano de 1986, o concorrente Taco Cabana expandiu sua rede para
outras cidades que possuiam restaurantes do Two Pesos. Verificada a concorréncia
entre ambas empresas, Taco Cabana decidiu processar a Two Pesos por infragao a
seu trade dress, ou seja, entendeu que a sua concorrente havia se apropriado de
forma indevida da sua identidade visual para conquistar mercado (ANDRADE, 2016;
CORNELL UNIVERSITY, [20--?]).

Figura 1 — Semelhanca entre as fachadas do Taco Cabana (a esquerda) e do Two Pesos (a direita).
—

Fonte: Cornell University ([20--?]).

No caso, conforme Pereira (2009), o juiz em sentenca entendeu pela
ocorréncia de imitacdo da imagem comercial, impondo a Two Pesos a obrigacéo de
alterar a aparéncia de todos os seus restaurantes para evitar confusdes entre as
empresas, além de condenar ao pagamento em indeniza¢do de aproximadamente
dois milhBes de dolares ao Taco Cabana. A rede Two Pesos foi ainda obrigada a
colocar em todos os estabelecimentos o seguinte aviso: “Taco Cabana originou um
conceito de restaurante, Two Pesos foi condenado por ter copiado esse conceito.”

A rede Two Pesos recorreu da deciséo, contudo, no ano de 1992, a Suprema
Corte dos Estados Unidos confirmou a sentenca, entendendo que as caracteristicas
visuais do Taco Cabana eram originais, e assim concedeu uma protecao especial a
exclusividade de seu uso. Esta protecao levava em conta aimagem global do negdcio,
indo além de suas caracteristicas especificadas isoladamente (XAVIER, 2015).

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
vestuario infantil, apés descobrir que a rede varejista Wal-Mart Stores estava
vendendo uma linha de roupas inspiradas na sua colecéo, ajuizou acao alegando a

violacdo do trade dress de suas pecas. O juri deu ganho de causa a Samara Brothers,
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cuja decisdo restou confirmada em segunda instancia (UNITED STATES OF
AMERICA, 2000).

Figura 2 — Semelhanca entre os vestidos da Samara Brothers (a esquerda) e do Wal-Mart Stores (a
direita).

Samara Brothers Wal-Mart

Fonte: Federal Bar Association (2019).

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. J4 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).

Neste contexto, a Corte norte-americana afirmou:

Design, like color, is not inherently distinctive. The attribution of inherent
distinctiveness to certain categories of word marks and product packaging
derives from the fact that the very purpose of attaching a particular word to a
product, or encasing it in a distinctive package, is most often to identify the
product's source. Where it is not reasonable to assume consumer
predisposition to take an affixed word or packaging as indication of source,
inherent distinctiveness will not be found. With product design, as with color,
consumers are aware of the reality that, almost invariably, that feature is
intended not to identify the source, but to render the product itself more useful
or more appealing. (UNITED STATES OF AMERICA, 2000).*

Ademais, outro julgado que merece destaque refere-se ao julgado Qualitex

Co. vs. Jacobson Products Co. Inc.. Nesse caso, a empresa Qualitex Co., prop6s a¢éo

1 Tradug&o nossa: “O design, como as cores, ndo € inerentemente distintivo. A atribuicdo de inerente
distintividade para certas categorias de marcas nominativas e embalagens de produtos deriva do fato
de que o proprio proposito de anexar uma palavra em particular a um produto, ou envolvé-lo numa
embalagem distinta, € na maior parte das vezes para identificar a origem do produto. Quando néo é
razoavel presumir a capacidade do consumidor em reconhecer uma palavra fixada ou embalagem
como indicac¢é@o de origem, a distintividade inerente ndo sera encontrada. Com o design do produto,
CcOmo ocorre com as cores, 0s consumidores estéo cientes da realidade de que, quase invariavelmente,
essa caracteristica ndo se destina para identificar a origem, mas para tornar o préprio produto mais util
ou atraente.”
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em desfavor de Jacobson Products Co. Inc., por ter copiado o mesmo tom de verde-
dourado em seus produtos concorrentes (UNITED STATES OF AMERICA, 1995).

No ano de 1950, Qualitex Co. comecou a produzir e vender almofadas para
prensa de limpeza a seco em um tom especial de verde-dourado. Em 1989, o rival
Jacobson Products Co. Inc. comecgou a comercializar suas proprias almofadas para
prensa de limpeza a seco em um tom bastante similar. Dessa forma, em 1991,
Qualitex Co. registrou essa cor como uma marca, processando posteriormente o
concorrente por violagdo de marca registrada e concorréncia desleal (UNITED
STATES OF AMERICA, 1995).

Figura 3 — AlImofada para prensa a seco da Qualitex Co. na cor verde-dourado.

Fonte: Qualitex Company ([20--7]).

Qualitex Co. ganhou no Tribunal Distrital, contudo a 92 Corte de Apelagéao
anulou a sentenga alegando que a Lei de Marcas de 1946 (Lanham Act) ndo permitia
o registro de cor como uma marca. Em marco de 1995, a Suprema Corte dos Estados
Unidos fixou o entendimento de que seria possivel o registro de uma marca que
consiste simplesmente em uma cor, desde que ficasse comprovado que a mesma
adquiriu o secondary meaning, isto é, um significado secundario (UNITED STATES
OF AMERICA, 1995).

3.1.3 Conceito de trade dress

Apresentada a origem recente do reconhecimento da protec¢éo do trade dress,
passa-se agora ao conceito do instituto.

O trade dress € a identidade visual do objeto, do produto ou da embalagem
de determinada empresa, sua finalidade € apresentar a organizacdo para o mercado.
Barbosa (2011, p. 9) conceitua que o trade dress é um “[...] conjunto de cores, a forma

estética, os elementos que compdem a aparéncia externa, como o formato ou
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apresentacdo de um produto, estabelecimento ou servico, suscetivel de criar a
imagem-de-marca de um produto em seu aspecto sensivel.”

Desse modo, o trade dress € composto por varios elementos distintivos que
formam a identidade do produto ou do servico, assim como do estabelecimento. Nesse
viés, Daniel (2006, p. 1) expde:

Consiste num conjunto de caracteristicas, que podem incluir, entre outras,
uma cor ou um esquema de cores, forma, embalagem, configuracdo do
produto, sinais, frases, disposicao, estilizacdo e tamanho de letras, gréaficos,
desenhos, emblemas, brasdes, texturas e enfeites ou ornamentos em geral,
capazes de identificar determinado produto e diferencia-lo dos demais.

Para Gusméo e Hanens (2012, p. 591), o instituto “[...] configura um vinculo
entre o empresario e o consumidor, levando este Ultimo a optar pelo produto ou servigo
baseado na memoria da aparéncia ou da roupagem que os identificava em
experiéncia satisfatéria passada.”

Diferente néo é a definicdo dada pela jurisprudéncia do Superior Tribunal de
Justica. O entendimento ja consagrado no Tribunal da Cidadania € no sentido de que
0 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 trade dress (BRASIL, 2018).

3.1.4 Pressupostos para a protecao do trade dress

Conforme j& apresentado, a legislacdo brasileira ndo protege o instituto do
trade dress de maneira expressa. Dessa forma, o conjunto-imagem néo é suscetivel
de registro, podendo apenas alguns de seus elementos serem registrados, como por
exemplo a marca e o desenho industrial. Nao obstante a jurisprudéncia brasileira
reconhecer a necessidade de protecdo do trade dress de produtos, servicos e
estabelecimentos, ndo ha um entendimento consolidado nos tribunais sobre os
requisitos necessarios para a protecédo do conjunto-imagem, por meio da repressao a
concorréncia desleal. Contudo, no Brasil, a jurisprudéncia majoritaria elenca a
necessidade de dois requisitos para que se possa exercer os direitos sobre
determinado trade dress, quais sejam, a distintividade e a possibilidade de confuséo
ou associagéao indevida (MINADA, 2014).
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3.1.4.1 Distintividade

A distintividade € um elemento essencial em qualquer conflito desta espécie,
uma vez que é ela quem confere ao trade dress a capacidade de diferenciar
determinado produto, servico ou estabelecimento de outro analogo existente no
mercado (ANDRADE, 2011).

Seguindo essa linha de raciocinio, Teixeira (2009, p. 8) coloca que:

O primeiro ponto da avaliagdo do conceito de trade dress seria 0 aspecto
inerentemente distintivo que se resume justamente a habilidade do trade
dress servir como funcéo para identificar e distinguir a fonte dos produtos e

servigos, sendo adquirida ao longo do uso extensivo da “aparéncia”, ou como
fica registrado o produto ou servigo em ambito geral.

Quando o trade dress possui uma caracteristica comum, sendo empregue por
varias organizacdes, ndo apresenta a distintividade, deixando de ser reconhecido
pelos consumidores como um sinal distintivo e identificador de origem. Dessa forma,
acaba sendo uma vestimenta comercial que nada transmite. Para que seus direitos
possam ser resguardados, o trade dress precisa ser distintivo e de fato conseguir
distinguir e individualizar os produtos, servi¢cos ou estabelecimentos dos empresarios
dos seus similares no mercado (ANDRADE, 2011).

Em outras palavras, o trade dress ndo pode apresentar uma aparéncia comum
e corriqueira no qual o publico jA esteja acostumado, sujeitando-se a néo
desempenhar sua funcao basica de sinal distintivo e, portanto, ndo possuir tutela na
legislag&o brasileira (MINADA, 2014).

Em algumas situacdes, a associacdo entre o trade dress e o produto € tao
involuntaria e intrinseca que é dificil desassociar um do outro. Nesses casos, €
desnecessaria a presenca da marca nominativa no rotulo ou embalagem, bastando
ver o trade dress para associa-lo ao produto correspondente (ANDRADE, 2011).

O mesmo argumento também pode ser utilizado nos estabelecimentos
comerciais. Se a instalacdo de uma cafeteria é constituida com um trade dress que
emprega elementos frequentemente utilizados, com mesas organizadas de forma
regular e com um balcdo com cadeiras altas tipicas desse tipo de estabelecimento,
certamente os consumidores ndo acabardo distinguindo esta cafeteria das demais
existentes no mercado, tornando-se mais um estabelecimento que vende cafés,

outras bebidas e comidas. Entretanto, se a cafeteria for constituida com uma
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caracteristica uUnica, com uma mobilia que remete a um ambiente caseiro, com 0s
funcionarios vestidos de maneira propria e com um balcdo de atendimento organizada
de forma especifica, essa cafeteria serd composta por um trade dress distintivo, que
proporcionara aos clientes associar o estabelecimento & empresa detentora (MINADA,
2014).

Isso comprova o quanto a identidade visual de um produto, servico ou
estabelecimento poder ser distintiva, constituindo nesses casos, um importante
simbolo do fundo do comércio da empresa e um bem de grande valor de seu detentor
(ANDRADE, 2011).

Dentro deste contexto, Andrade (2011, p. 11-12) conclui explicando que:

[...] o escopo de protecéo conferido ao trade dress € diretamente proporcional
ao seu grau de distintividade. Trade dresses Unicos e absolutamente
distintivos sdo merecedores de um amplo escopo de protecdo. Trade dresses
néo téo distintivos, por sua vez, fazem jus a um limitado escopo de protecéo,

0 que certamente influenciara o exercicio de direitos exclusivos em face de
terceiros.

Dessa forma, é necessaria haja a distintividade para que o trade dress possa
ser protegido pelo ordenamento juridico brasileiro, sendo necessario ainda o
cumprimento de mais um requisito, ou seja, que semelhanca entre 0os conjuntos-
imagem possam causar confusdo ou associacdo entre produtos, servigcos ou

estabelecimentos.

3.1.4.2 Possibilidade de confusao ou associagao

Depois de estabelecido que a vestimenta comercial é distintiva, o detentor do
trade dress deve comprovar que, devido a semelhanca entre as impressdes visuais,
h&4 a possibilidade de confusdo ou associacdo entre 0s conjuntos-imagens
(ANDRADE, 2011).

E necessario salientar que a lei ndo protege somente quando héa de fato uma
confusdo entre os trade dresses, tendo como objetivo também proteger nos casos de
possibilidade de confusdo. Dessa forma, ndo obstante provas concretas serem
importantes para configurar a violagdo, o ato criminoso se concretiza com a
possibilidade de confuséo entre produtos, servicos ou estabelecimentos (ANDRADE,
2011).
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Nessa perspectiva, Minada (2014, p. 93) esclarece que:

E extremamente importante delimitar o que deve ser verificado para que se
determine se ha possibilidade de confusdo ou associacdo indevida. Nesse
sentido, dois aspectos principais devem ser levados em consideracao: (i) o
trade dress analisado de forma conjunta, e ndo elemento a elemento, e (ii) o
nivel de atencéo e discernimento do consumidor.

Levando em consideracao que o trade dress é representado pelo conjunto de
elementos de formam a identidade visual de determinado produto ou estabelecimento,
sua apreciagao também precisa ser realizada com base no “todo”, abrangendo a
associacdo das cores, desenhos, formas, marcas e demais elementos. Tendo em
vista a pluralidade de elementos que podem ser englobados, diferente é a forma que
cada uma delas pode ser protegida. A marca, por exemplo, pode ser registrada. Ja
uma cor por si s6, que compde a identidade visual do produto ou estabelecimento,
mas que nao esta disposta ou combinada de modo peculiar e distintiva, ndo pode ser
registrada (MINADA, 2014).

Dessa forma, elementos do trade dress ndo podem ser analisados de forma
isolada, visto que o consumidor, ao se deparar com certo produto, ndo observa cada
elemento da embalagem do produto de forma individual ou separa de maneira mental
cada elemento gréafico. O consumidor analisa o trade dress como um todo (ANDRADE,
2011).

Em qualquer conflito dessa espécie, o ponto principal estd na impresséo do
conjunto decorrente da unido de todos os elementos que integram o trade dress.
Portanto, o ato infringente decorre do rol de elementos colidentes, que reunidos,
fazem com que a roupagem comercial do produto que esta entrando no mercado nao
seja suficientemente diferente do produto original (ANDRADE, 2011).

A forma mais corriqueira de confuséo é quando o cliente compra determinado
produto pensando ser outro. Tal fato € verificado, por exemplo, quando o consumidor
vai ao supermercado com o intuito de comprar determinado produto, mas devido a
colidéncia entre as embalagens, € estimulado ao erro e compra o produto semelhante,
guando na realidade desejava comprar o produto original. Conforme a doutrina e a
jurisprudéncia, o contexto apresentado aborda a forma em que o desvio de clientela
se concretiza na sua mais pura compreensao, sendo claro que o ato gerado é ilegal
(ANDRADE, 2011).
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Além da confusdo, deve-se levar em consideracdo também a associacao
indevida que pode ser caracterizada como desvio fraudulento de clientela. Resultante
do aproveitamento parasitario, a associacdo indevida decorre da conquista de
vantagem, pelo empresario transgressor, a partir do uso indevido do trade dress
original ou ja conhecido no mercado (PIVA, 2015).

Nessas situacbes, mesmo que o consumidor ndo tenha adquirido o produto
de forma equivocada, o infrator se beneficia dos esforgos realizados pelo criador do
conjunto-imagem reproduzido, principalmente de marketing, com o intuito de favorecer
a recognicao e facilitar a venda de seus produtos no mercado (PIVA, 2015).

Outra caracteristica que deve ser examinada tem relacdo ao grau de instrucéo
e discernimento dos consumidores. Tal fato € importante porque, com a finalidade de
tentar descaracterizar a defraudacdo, varios empresarios argumentam que 0S
consumidores possuem a capacidade de constatar diferencas entre os produtos e,
desse modo, ndo sdo guiados ao erro levantado (ANDRADE, 2011).

Em qualquer litigio do tipo, o juiz devera considerar o grau de critério e
conhecimento do consumidor médio que geralmente compra o produto. Vale ressaltar
gue a lei visa resguardar o consumidor desatento ou incapaz de reparar (ANDRADE,
2011).

A questdo levantada ja foi discutida pelo STJ (Superior Tribunal de Justica),
sendo expresso a seguinte ideia:

O fundamento utilizado pelo Tribunal 'a quo', de que as marcas do autor e do
réu para o sabao em pedra controvertido sdo parecidas mas ndo a ponto de
confundir o consumidor atento ndo pode prosperar. O consumidor atento
jamais confundiria embalagens de produtos, por mais parecidas que sejam.
O que a lei visa a proteger em relacdo a imitagbes é a possibilidade de o
produto concorrente ser adquirido, por engano, justamente pelo consumidor

desatento ou incapaz de reparar nos detalhes da embalagem, seja por falta
de instrucéo, por problemas de visdo ou por pressa. (BRASIL, 2008).

7

Em contrapartida, a comprovacado da possibilidade de confusédo é maior
guando os produtos sdo adquiridos por pessoas juridicas ou por clientes
especializados, uma vez que o publico-alvo € mais primoroso e desempenha um maior
discernimento no momento da compra (ANDRADE, 2011).

Resumidamente, é fundamental que os dois elementos apresentados,

distintividade e possibilidade de confusdo ou associacdo, estejam presentes para se
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identifique o direito de protecdo do trade dress originario e se reconheca o direito de

indenizar.

3.1.5 Consequéncias decorrentes do trade dress

Além da necessidade de abstencdo do uso do trade dress do concorrente
inovador, a principal consequéncia imposta para quem viola o instituto € o dever de
indenizar. A reparacéao civil para esses casos possui respaldo no art. 209 da LPI, que

assim preconiza:

Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em
ressarcimento de prejuizos causados por atos de violacdo de direitos de
propriedade industrial e atos de concorréncia desleal ndo previstos nesta Lei,
tendentes a prejudicar a reputagdo ou os negdcios alheios, a criar confusdo
entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de servico, ou
entre os produtos e servigos postos no comércio. (BRASIL, 1996).

Barbosa (2011) complementa informando que “Sem prejuizo dos artigos da
LPI que protegem e possibilitam a tutela civil e o ressarcimento por perdas e danos,
ainda é possivel se valer dos artigos 186 e 927 do cdadigo civil de 2002.”

A pratica de um ato ilicito ja basta para que exista a obrigacdo de reparacéao.
Nesse sentido, em consequéncia do dano patrimonial presumido, vem se

posicionando Superior Tribunal de Justica, reiteradas vezes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.DANOS MORAIS. CONTRAFRACAO.
NECESSIDADE DE COMPROVACAO. PRECEDENTES. 1. Conforme a
jurisprudéncia desta Corte, em se tratando de direito de marcas, o dano
material pode ser presumido, pois a violacdo do direito € capaz de gerar
lesdo a atividade empresarial do titular, tais como, o desvio de clientela e a
confusdo entre as empresas. Por outro lado, hd a necessidade de
comprovacao do efetivo dano moral suportado pela empresa prejudicada
pela contrafacdo, uma vez que, a indeniza¢éo extrapatrimonial esta ligada
a pessoa do titular do direito. 2. Agravo regimental a que se nhega
provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 51913 SP 2011/0145821-5, Relator:
Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, Data de Julgamento: 15/12/2011, T4 -
QUARTA TURMA, Data de Publicacdo: DJe 01/02/2012).

Ainda nessa perspectiva, Gama Cerqueira (apud TOMAZETTE, 2020)
confirma o entendimento de que a simples violagdo do direito impde a reparacdo do
dano, ndo sendo necessario que o autor faca prova dos prejuizos no decorrer do

processo. A demanda deve ser julgada procedente, quando averiguado a infracéo,
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impondo ao réu a obrigacao de indenizar os danos emergentes e 0s lucros cessantes

gue serdo apurados na execucao.

3.2 CONCORRENCIA DESLEAL

Inicialmente, para entender como a concorréncia desleal € utilizado para
proteger do trade dress no Brasil, € imprescindivel fazer uma conceituacdo e
classificagdo da propriedade intelectual, seara do direito que protege o instituto no
Brasil, bem como esclarecer a abrangéncia do direito concorrencial.

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 literarios.”

Nesse sentido, Barbosa (2010) expbe que, conforme a Convencdo da
Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), a propriedade intelectual
pode ser definida como a unido de direitos inerentes as obras literarias, artisticas e
cientificas, aos institutos juridicos protegidos pela propriedade industrial, bem como a
protecdo contra a concorréncia desleal e todos os outros direitos relativos a atividade
intelectual nos dominios industrial, cientifico, literario e artistico.

Bastante internacionalizada, a propriedade intelectual € um contetdo que
abrange os direitos de propriedade industrial (patentes, modelos de utilidade,
desenhos industriais e marcas) e direitos autorais (direitos de autor, direitos conexos
e a protecdo dos programas de computador), bem como outros sobre bens imateriais
de vérios géneros (BARBOSA, 2010; LILLA, 2014).

N&o obstante o direito do autor e o direito do inventor estarem reunidos no
capitulo direito da propriedade intelectual, é importante evidenciar que a legislacéo
aplicada a eles é distinta, isso porque o direito autoral protege a obra em si, ao passo

que o direito industrial protege uma técnica com aplicacdo industrial (RAMOS, 2013).

3.2.1 Propriedade Industrial

O direito industrial € a area juridica que cuida da atividade criativa humana

com aplicabilidade industrial. Garante a uma pessoa fisica ou juridica a ampla
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utilizacdo de seus meios industriais e comerciais, conferindo uma protecéo contra a
intervencao de terceiros por meio da falsificacéo e atos ilicitos (ROSSIGNOLI, 2016).

Conforme Coelho (2011, p. 159), os institutos que estéo sujeitos a protecao
juridica sob a concepgao de “propriedade industrial” integram o estabelecimento
empresarial e, desse modo, sdo considerados os bens imateriais de propriedade do
empresario.

Fazzio Junior (2015) preceitua que a tutela dos direitos pertinentes a
propriedade industrial materializa-se através da concesséo de registro de desenho
industrial e de marca, licenca de patentes de invencao e de modelo de utilidade, e da
repressao as falsas indicacdes geograficas e a concorréncia desleal. Dessa forma, a
protecdo propriedade industrial é formada por um conjunto de normas e principios
voltados a inviolabilidade da producéo autoral e & conservacdo de sua utilidade e
exploracdo exclusivas. Para garantir essa protecéo foi criado o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial — INPI, 6rgdo da Administracdo Publica.

Dessa forma, o conjunto de normas e principios definidos pelo direito de
propriedade intelectual esta direcionado “[...] @ manutencédo da inviolabilidade da
producdo autoral e, sob a perspectiva econémica, dedicados a preservacao de sua
utilidade e exploracéo exclusivas.” (FAZZIO JUNIOR, 2016, p. 767-768).

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

Ao contrario dos outros trés bens industriais, a Lei da Propriedade Industrial
nao define o conceito de invencdo. A Lei n® 9.279/96 limitou-se em estabelecer os
elementos da invencéo, nos termos do art. 8°: “E patenteavel a invencdo que atenda
aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicacao industrial.” (BRASIL, 1996).

Bertoldi e Ribeiro (2011) definem a invencdo como o produto original da
inteligéncia humana suscetivel de aplicacdo industrial. Complementa Martins (2009,
p. 437), definindo a invengdo como sendo “[...] a criacdo ou a concep¢ao de um
processo, produto, instrumento ou meio novo que possa ser aplicado a indastria, com
a finalidade de melhora-la.” Conclui Ramos (2013), informando que a protecdo da
invencao é por meio da concesséao de patente, documentado pela carta-patente.

O segundo bem é o modelo de utilidade, definido no art. 9° da Lei n°® 9.279/96

como sendo “[...] o objeto de uso pratico, ou parte deste, suscetivel de aplicagao
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industrial, que apresente nova forma ou disposicéo, envolvendo ato inventivo, que
resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricagédo.” (BRASIL, 1996). Nas
palavras de Bertoldi e Ribeiro (2011, p. 111), o modelo de utilidade é “[...] o
instrumento, utensilio ou objeto destinado ao aperfeicoamento ou melhoria de uma
invengao preexistente.”

Martins (2009) esclarece que a invencdo e o modelo de utilidade diferem
quanto as condi¢des essenciais. O primeiro bem possui como requisito a atividade
inventiva, conforme j& apontado, j& o0 segundo € dotado de ato inventivo, consoante o
art. 14 da LPIl. Da mesma forma que a invencao, o inventor do modelo de utilidade
poderd solicitar a patenteabilidade como forma de protecdo (RAMOS, 2013).

Ja o desenho industrial, é por sua vez, definido pelo art. 95 da Lei da
Propriedade Industrial como sendo “[...] a forma plastica ornamental de um objeto ou
o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto,
proporcionando resultado visual novo e original na sua configuragdo externa e que
possa servir de tipo de fabricacao industrial” (BRASIL, 1996). Coelho (2012, p. 154)
conceitua, de forma sucinta, o desenho industrial como “a alteracdo da forma dos
objetos.”

A diferenca entre o desenho industrial e 0 modelo de utilidade esta no carater
exclusivamente estético e sem participacdo com a aplicacdo do bem onde é utilizado.
Dessa forma, o autor de um desenho industrial procura apenas adicionar
caracteristicas Opticas particulares ao bem, de modo a diferenciar seu produto dos
demais disponiveis no mercado e promover sua comercializacdo (BERTOLDI,;
RIBEIRO, 2011).

Finaliza Ramos (2016), esclarecendo que a protecdo do desenho industrial &
feita através da concessao do registro, instrumentalizada pelo certificado de registro.

O guarto bem industrial € a marca. Definida pela Lei da Propriedade Industrial,
nos termos do art. 122, como “[...] os sinais distintivos visualmente perceptiveis, nao
compreendidos nas proibi¢coes legais.” (BRASIL, 1996).

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

Conforme apontado por Ramos (2016), a finalidade da marca é identificar e

diferenciar produtos e servigos de forma eficiente. Caso néo alcance esse proposito,
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ela pode ndo ser classificada como marca e, por conseguinte, ndo ser registrada. E
por esse motivo que nao se aceita o0 registro como marca de expressfes comuns e
genéricas, que ndo conseguem individualizar o produto ou servico e se diferenciar dos
demais.

Conclui Coelho (2011), evidenciando que os sinais sonoros, ndo obstante
serem originais e exclusivos que caracterizem produtos e servi¢cos, ndo estao sujeitos
de registro como marca. As caracteristicas de cheiro, gosto ou tato que individualizam
produtos e servigos também nédo sdo consideradas marcas. Os sinais distintivos ndo
visuais, que sdo utilizados para enganar e desviar a clientela, sdo protegidos pela

disciplina juridica da concorréncia.

3.2.2 Direito de Concorréncia

Em relacéo ao direito concorrencial, Bertoldi e Ribeiro (2011, p. 129) explicam
que “[...] a ordem econémica brasileira esta assentada no regime capitalista, na livre
iniciativa e nos principios da propriedade privada e livre concorréncia.” O Estado atua
no ambito financeiro com a finalidade de proteger o interesse da coletividade, impondo
assim, limites aos empresarios quando estdo em busca do lucro.

Conforme Barbosa (2011, p.7),

Ha concorréncia quando distintos agentes econémicos disputam a entrada,
manutenc¢do ou predominio num mercado, definido por servigos ou produtos
gue sejam iguais ou — do ponto de vista do consumidor - substituiveis entre

si; definido ainda pela efetividade dessa disputa num espaco geografico e
temporal determinado.

A livre concorréncia, segundo Ramos (2013), é um dos principios basilares do
direito empresarial. Esta prevista no artigo 170 da Constituicdo Federal de 1988 como
principio constitucional da ordem econdmica: “A ordem econfmica, fundada na
valorizacédo 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).

Destarte, Grau (2008) esclarece que a expressao ordem econdmica, ainda
que contrarie a ordem juridica, € utilizada para mencionar uma parcela da ordem
juridica, que integra um sistema de principios e regras, compreendendo uma ordem

publica, uma ordem privada, uma ordem econdmica e uma ordem social.
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As duas formas de praticas concorrenciais ilicitas que o direito concorrencial
reprime sdo: a concorréncia desleal e a infracdo da ordem econdmica. As duas
ilegalidades competitivas se diferenciam pelo fato de que os danos gerados pela
concorréncia desleal ndo atingem outros objetivos além dos do empresario
prejudicado pela prética ilicita (COELHO, 2011).

O conceito do instituto juridico da concorréncia desleal ainda esta em
formacéo, visto que a palavra concorréncia possui significado definido e o adjetivo
desleal é confuso, dependendo do ambiguo entendimento de deslealdade. Muitos
autores propdem sem sucesso a denominagao concorréncia ilicita, visto que induz ao
entendimento de concorréncia proibida pela lei (REQUIAO, 2015).

Contudo, Barbosa (2010, p. 477-478) conceitua o instituto como sendo a
conduta inesperada “[...] do agente econdmico, segundo o parametro das informagdes
de acesso comum a todos 0s agentes, excetuando o exercicio normal da atricdo
concorrencial, e as mutagdées do contexto concorrencial resultantes da inovagao.”

Em concordancia com Fazzio Junior (2016, p. 787), “[...] entende-se como
concorréncia desleal o conjunto de condutas do empreséario que, fraudulenta ou
desonestamente, busca afastar a freguesia do concorrente.”

De acordo com Forgioni (2008) na esfera da repressédo a concorréncia desleal
existe uma dupla finalidade: a tutela dos concorrentes contra a concorréncia desleal e
a protecéo da coletividade contra os exageros da concorréncia. Dessa forma, no caso
de protecéo da concorréncia leal, realizada pela Lei da Propriedade Industrial, o bem
favorecido € a protecéo do concorrente, do proveito fraudulento do agente econémico,
e ndo a protecdo do interesse coletivo ou da concorréncia no ambiente comercial,
como acontece no Direito Antitruste.

A proibicdo da concorréncia desleal possui como objetivo proteger a clientela
contra a atuag&o 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 empreséario (REQUIAO, 2015).

A concorréncia desleal pode ser classificada em: 1) especifica, caraterizada
pela tipificacdo penal de atividades lesivas aos direitos de propriedade intelectual; e
2) genérica, tipificada pela responsabilidade extracontratual (CERQUEIRA, 1982 apud
COELHO, 2011).
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Em relacdo a classificacdo, Coelho (2011) esclarece que € definido como
concorréncia desleal especifica as praticas empresariais positivadas como
concorréncia desleal (art. 195 da LPI), e concorréncia desleal genérica as praticas que
possibilitam a indenizacdo por perdas e danos (art. 209 da LPI). Dessa maneira, a
forma especifica se perfectibiliza essencialmente através do abuso do segredo da
organizacdo ou pela inducdo do consumidor ao erro e a forma genérica quando
empregado meio imoral, desonesto ou condenado pelas praticas usuais dos
empresarios.

Na visdo de Hungria (apud FAZZIO JUNIOR, 2016), a concorréncia desleal
abrange seis modalidades delitivas genéricas: denigracdo do concorrente, desvio de
clientela, confusdo entre estabelecimento ou produto, propaganda com falsa
atribuicdo de mérito especialmente reconhecido, corrup¢do para obtencdo de
vantagem indevida e violacdo de segredo com abuso de confianca.

Ademais, o artigo 209 da LPI assegura o direito do empresério lesado ser
indenizado pelos danos causados pelos atos de violagédo de direitos de propriedade
industrial e préticas de concorréncia desleal que prejudiqguem a reputacdo ou 0s
negocios dos concorrentes, criem confusdo entre os estabelecimentos comerciais, ou
entre produtos e servi¢cos colocados no mercado, até mesmo quando ndo ha previsao
expressa em lei (MAMEDE, 2015).

Ja a infracdo contra a ordem econdmica, considerada a forma mais grave de
agressao contra a economia de livre mercado, alcanca todas as bases fundamentais
do mercado, refletindo suas consequéncias em toda a coletividade. Ou seja, atinge
diretamente todas as estruturas do sistema de livre iniciativa, e, portanto, alcanca um
ambiente bem maior de interesses juridicamente relevantes (FAZZIO JUNIOR, 2016;
COELHO, 2011).

O cartel é um exemplo de prética ilicita que atinge o ambiente concorrencial
e, dessa forma, é punida pelo Estado através da Lei 12.529/2011. Ademais, 0s
dispositivos da Lei de Defesa da Concorréncia, também conhecida como a Lei
Antitruste, possuem carater intimidativo e punitivo (RAMOS, 2013; FAZZIO JUNIOR,
2016).

Deve ser enfatizado que, além das pessoas fisicas ou juridicas de direito
publico ou privado, o artigo 31 da Lei 12.529/2011 elenca como possiveis destinatarios

de suas sangdes “[...] quaisquer associacdes de entidades ou pessoas, constituidas
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de fato ou de direito, ainda que temporariamente, com ou sem personalidade juridica,
mesmo que exercam atividade sob regime de monopdlio legal.” (BRASIL, 2011).
Para promover o bem-estar econémico e social, a politica da concorréncia tem
como intengao principal a proteg&o da livre competi¢cao entre os agentes econdmicos
mediante a punicdo do abuso do poder econémico. Nesse sentido, a finalidade do
direito antitruste é regularizar as atividades dos agentes econémicos, considerando a

protecdo da concorréncia e a liberdade de escolha dos consumidores (LILLA, 2014).

3.2.3 A relacéao entre a Propriedade Intelectual e o direito concorrencial

Grau-Kuntz (2011) esclarece que a importancia da propriedade intelectual
esta intimamente associada ao ambiente comercial. Em sua visao, é no mercado que
0 empresario consegue tirar proveito econémico de seu titulo exclusivo garantido pela
propriedade intelectual.

A propriedade intelectual desenvolve as atividades de criagdo e
desenvolvimento de novas invencgdes, tecnologias e expressdes do conhecimento ao
assegurar aos empresarios o poder de exclusividade sobre suas criacdes intelectuais.
Promovendo assim, o desenvolvimento econémico e tecnolégico do pais (LILLA,
2014; GRAU-KUNTZ, 2011).

Por depender das relagdes comerciais, o direito de propriedade intelectual s
podera ser desempenhado de acordo com as normas de preservacdo e com os fins
politicos das transacfes comerciais. Dessa forma, a relacdo entre o instituto da
propriedade intelectual e o direito concorrencial € entendida como de
complementariedade (GRAU-KUNTZ, 2011).

Essa complementariedade estre os dois institutos juridicos pode ser apontada
como “a limitagdo na concorréncia vinculada ao direito de propriedade intelectual é
restrita a concorréncia de imitacdo, sem jamais poder ser estendida a concorréncia de
superagao, posto ser esta que realiza o incentivo da concorréncia.” (GRAU-KUNTZ,
2011, p. 3).

Preconiza Lilla (2014) que, com base no exposto, a propriedade intelectual
encontra absoluta afinidade com o direito concorrencial, visto que os dois institutos
procuram a eficiéncia econdmica das transacdes comerciais através da novidade e da

individualizacéo de produtos e servicos.
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Do mesmo modo que o possuidor do direito de propriedade intelectual precisa
das relacbes comerciais para tirar proveito econémico do titulo exclusivo, esse
aproveitamento necessita que relagdes promovam a concorréncia de superagao. Nos
mercados que ndo estimulam a superagdo, a exclusividade do titulo econémico é
causa de estagnacado (GRAU-KUNTZ, 2011).

Tanto a propriedade intelectual quanto o direito antitruste estimulam a
inovacdo e o bem-estar econébmico, contudo a relagédo € conflituosa “nos casos de
exploracdo abusiva de direitos de propriedade intelectual capaz de restringir a
concorréncia em determinado mercado relevante.” E nesses casos de conflito que
originam as caracteristicas especificas entre os dois institutos no que se refere aos
meios pelos quais ambos estimulam a inovagéo (LILLA, 2014, p. 66).

Ao passo que o direito concorrencial incentiva a inovacado ao desenvolver a
concorréncia, impedindo a atuacéo abusiva de um agente econdémico, a propriedade
intelectual incentiva a inovacado limitando a concorréncia, visto que o privilégio de
exclusividade pode permitir que o seu detentor cobre precos bem competitivos para
alcancar o retorno de seu investimento na criagao intelectual (LILLA, 2014).

Dessa forma, a propriedade intelectual convivera de forma harmoniosa com o
direito concorrencial enquanto for empregada em conformidade com as normas de
protecdo da concorréncia e programas politicos de estimulo da concorréncia, caso
contrario o direito concorrencial sera evocado como mecanismo corretivo do abuso
(GRAU-KUNTZ, 2011).

3.3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS DO MARKETING

Atualmente, o marketing esta presente em quase todas as acdes do ser
humano e exerce uma funcao significativa para a associagéo das relagdes sociais e
de troca. Permeia nas atividades lucrativas, desde os servi¢os e produtos de consumo,
até as relacdes de saude e politica, entre outros (BORGMANN, 2000).

O marketing nédo pode ser compreendido como algo que ndo muda. O mundo
modernizou-se, desenvolveu a comunicagdo, informatizou as organizagdes e
estabeleceu-se um dinamismo no mercado como nunca visto antes. Estamos
convertendo uma sociedade industrial em massa em uma comunidade fundada na

informacéao e prestacao de servicos. (BORGMANN, 2000).
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3.3.1 Defini¢cdo de marketing

Nao ha uma definicdo exata para marketing. Market, em inglés, significa
mercado. Dessa forma, indica-se que marketing significa agcdo no mercado.
Habitualmente a palavra marketing € traduzida por mercadologia, isto €, estudos de
mercado (CAMAROTTO, 2009).

De acordo com Kotler e Keller (2012, p. 3), o marketing compreende a “[...]
identificacdo e a satisfagdo das necessidades humanas e sociais”. Dessa forma,
complementa que a melhor definicdo concisa de marketing € a de “[...] suprir
necessidades gerando lucro”.

Definindo em um contexto geral, Kotler e Armstrong (2015, p. 4) explicam que:

[...] o marketing € um processo administrativo e social pelo qual individuos e
organizacdes obtém o que necessitam e desejam por meio da criacdo e troca
de valor com os outros. Em um contexto mais especifico dos negécios, o
marketing implica construir relacionamentos lucrativos e de valor com os
clientes. Assim, definimos marketing como o processo pelo qual as empresas

criam valor para os clientes e constroem fortes relacionamentos com eles
para capturar valor deles em troca.

Ja a definicdo de marketing para a American Marketing Association (AMA) é
a seguinte: “Marketing € o processo de planejar e executar a concepgao, a
determinacao do preco, a promocéo e a distribuicdo de ideias, bens e servicos para
criar trocas que satisfacam metas individuais e organizacionais”. (AMA, 2004, apud
CAMAROTTO, 2009, p.13).

De acordo com Cobra (2009, p. 3), “A esséncia do marketing € um estado de
mente. Em marketing os profissionais de negocios adotam o ponto de vista do
consumidor. E essas decisOes séo apoiadas com base no que o cliente necessita e
deseja”.

Segundo Maso (2010), a atribuicdo basica do marketing € a identificacdo das
necessidades dos consumidores e o desenvolvimento de produtos que possam
satisfazé-los. Dessa forma, o papel do marketing dentro de uma empresa néao é o de
apenas identificar as necessidades do consumidor, definir os mercados-alvos que
determinada empresa possa melhor satisfazer, projetar produtos, servigos e
programas que melhor atenda esses mercados, mas que igualmente possa convidar

todos os participantes da empresa para pensar e servir 0s consumidores.
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Por mais perfeito que seja o marketing de certa corporacéo, € muito dificil que
0S usuarios e clientes sejam instigados a consumir algo ofertado que nao seja de seu
interesse e que ndo esteja de acordo com seus desejos e necessidades proprias.
Dessa forma, marketing possui como fungdo gerenciar a procura de bens e servigos
incentivando a aquisicao de bens e servigos que atendam as necessidades e desejos
de determinadas pessoas (COBRA, 2009).

Hoje em dia, as organiza¢des que procuram tornar-se lider de mercado ou
queiram estar na preferéncia do consumidor, precisam entender os desejos dos
consumidores e descobrir solugdes que saciem tais desejos, por meio da inovacao,
da qualidade dos produtos e servicos prestados, bem como no atendimento ao
consumidor. Consequentemente, o marketing € conhecido como a soma das
fardamentas e técnicas, no qual a incumbéncia é limitada a determinado grupo que

seja experiente com essas técnicas e know-how (MASO, 2010).

3.3.2 Composto de marketing

O composto de marketing, também conhecido como marketing mix, versa
sobre a soma de elementos de relevancia para os quais as empresas devem olhar
com atencao caso pretendem alcancar seus objetivos de marketing. Desse modo, o
composto de marketing se fragmenta em 4 sec¢des que sdo conhecidos como o0s
“‘quatros pés”: Produto, Preco, Praca e Promocgado. Elas simbolizam a visdo da
empresa e estéo inter-relacionados, de modo que as decisdes de determinada area
afetam as condutas de outra (RODRIGES, 2014).

De acordo com Kotler e Armstrong (2015, p. 57), “Apos determinar sua
estratégia de marketing geral, a empresa esta pronta para comecar a planejar os
detalhes do seu mix de marketing, um dos principais conceitos do marketing
moderno”.

O composto de marketing € a juncéo de ferramentas taticas de marketing em
gue a organizagdo convenciona para produzir o resultado que seu publico-alvo
espera. Ela representa tudo o que a organizacao faz para influenciar a procura de
seus produtos (KOTLER; ARMSTRONG, 2015).

Essas variaveis sédo usadas pelos profissionais de marketing para instituir um

plano de marketing. Portanto, para que o plano de marketing seja exitoso, faz-se
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necessario que a estratégia projetada para os compostos de marketing reflita a melhor
proposicdo de valor para os consumidores de um mercado-alvo especifico
(RODRIGUES, 2014).

3.3.2.1 Produto

O produto € a associacao de bens e servi¢cos que determinada organizacao
oferece para seu mercado-alvo. Um exemplo seria determinado carro, composto por
porcas, parafusos, velas, pistdes e varias outras pecas. A montadora deste carro
oferece outras versbes do veiculo, bem como varios opcionais. O veiculo é
inteiramente completo e possui uma garantia extensiva que faz parte do produto,
assim como o escapamento (KOTLER; ARMSTRONG, 2015).

3.3.2.2 Preco

O preco é o montante de dinheiro que os consumidores necessitam pagar
para obterem o produto. Uma montadora sugere para as suas concessionarias o preco
de cada tipo de veiculo. Contudo, cada concessionaria dificilmente vende para seus
clientes os carros pelo preco sugerido. Para cada cliente é feito uma negociacéo
diferenciada, ofertando descontos, admitindo trocas por carros usados, estipulando
formas de pagamento. Esses procedimentos adequam 0s precos as situacfes
econbmicas e competitivas para a atualidade e ajusta a concepcédo que o cliente tem
do valor do veiculo (KOTLER; ARMSTRONG, 2015).

3.3.2.3 Praca

A praga abrange as atividades da organiza¢ao que oferecem o produto para
0s consumidores-alvo. Aqui no Brasil, determinada montadora possui uma enorme
rede de concessionarias independentes que vendem varios de seus modelos de
veiculos. A montadora escolhe as concessionarias com cautela e proporciona apoio.
As concessionarias possuem o estoque dos veiculos, apresentam os carros para 0s
potenciais consumidores, negociam o0 valor e ofertam o servico de pds venda
(KOTLER; ARMSTRONG, 2015).
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3.3.2.4 Promocgéao

A promocgéo compreende as acdes que propagam 0S pontos positivos do
produto e instigam o publico-alvo para compra-lo. E comum vermos véarias montadoras
gastando milh6es em propaganda, para abordar aos consumidores informacdes sobre
a organizacao e seus produtos. Na concessionaria, os vendedores possuem o papel
de apoiar eventuais compradores e induzem os consumidores a pensarem que seus
veiculos sdo os melhores. As concessionarias normalmente ofertam promoc¢des
especiais (desconto a vista, liquidacdo e taxas de juros diferenciadas para
financiamento) como um estimulo para compras adicionais (KOTLER; ARMSTRONG,
2015).

3.3.3 A relevancia da propriedade intelectual na estratégia de marketing

A propriedade intelectual possui uma atribuicdo de extrema importancia nas
estratégias de marketing das empresas. As organizagbes, ao langcarem um novo
produto no mercado, investem pesado em campanhas de marketing, contudo deve-
se antes verificar se foi assegurada uma protecao efetiva e apropriada dos direitos de
propriedade intelectual e se ndo existe violacdo de direitos de terceiros (ZERAIK,
2019).

Por ndo possuirem o conhecimento apropriado das leis, muitas vezes as
organizacbes tornam-se um mecanismo de reproducdo de ilegalidade ao
posicionarem no mercado produtos que copiam a criacdo de outros empresarios, em
detrimento aos verdadeiros donos do direito. Dessa forma, € fundamental que as
estratégias de marketing sejam adequadas juridicamente aos direitos de propriedade
intelectual, para que qualquer indicio de violagdo seja identificado e mitigado. H&
parametros e meios aptos a garantir os direitos provenientes de uma criagdo, que nao
conflitaram com direitos de propriedade intelectual de terceiros, como por exemplo por
meio das marcas, direitos autorais, desenhos industriais (ZERAIK, 2019).

Outra perspectiva que intensifica a importancia da propriedade intelectual nas
campanhas de comunicacgao € que a publicidade de algum produto ou servi¢go contém
elementos que necessitam ser tutelados. Entre esses elementos que precisam da

protecdo da propriedade intelectual e que fazem parte do processo de criacdo de uma
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campanha de marketing estdo as imagens, textos comerciais, logotipos, nomes de
dominio e dos produtos, flyers ou brochuras. Os tramites percorridos ao longo do
desenvolvimento de uma campanha publicitaria, com inicio na invencgéao intelectual até
o consumidor final, abrangem direitos de propriedade intelectual que necessitam ser
registrados como uma tatica da estratégia global de uma organizacéo (ZERAIK, 2019).

A solucdo para minimizar os riscos de colidéncia entre marcas e reduzir as
chances de perder altos investimentos, por ndo perceber no tempo certo que 0s
direitos de propriedade intelectual de terceiros estdo sendo desrespeitados, estd em
uma maior cooperacao entre 0s setores, seja interno ou terceirizado, de marketing e
juridico das organizacdes (ZERAIK, 2019).

Dessa forma, quando os departamentos de marketing e de propriedade
intelectual criam de forma associada as téticas e ferramentas para vender produtos e
servicos, impedem possiveis violagbes de direito, consequentemente problemas
legais, e evitam maiores prejuizos para as marcas. Nesse ambito, para uma maior
integrac&o organizacional, compensa investir e aplicar um processo de transformacéo
nas organizagdes (ZERAIK, 2019).

A tatica de associar a instru¢do de advogados especialistas em propriedade
intelectual nas estratégias de marketing institui o costume de aplicacdo de medidas
preventivas na gestéo, o que representa uma reducao de custos e pode até gerar uma
melhora nas vendas. Nesse sentido, Zeraik (2019) ainda coloca que:

Para adaptar-se as novas realidades de um mundo em grandes
transformagdes e inovagBes culturais, econémicas, politicas e tecnoldgicas,
as organizacbes precisam ser adaptativas e inovadoras, interagindo
totalmente com o mundo exterior e com 0s seus departamentos entre si.
Buscar esse modelo de organizagdo implica na introdugdo de novos
paradigmas na gestdo empresarial, como por exemplo, a criagdo de um
processo de comunicagéo altamente integrativo e participativo nas relacbes

entre Marketing e Propriedade Intelectual, gerando cooperacéo, harmonia e
confianca entre as pessoa e areas dessas atividades.

3.3.4 Conexao entre marketing e o trade dress

Atualmente, um dos grandes obstaculos dos empreendedores é o de lancar
produtos, servigcos, embalagens e estabelecimentos com um trade dress, totalmente
novo e diferente de tudo o que ja esta presente no mercado, mas que

simultaneamente seja adequado ao seu publico-alvo e que se conecte aos
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consumidores. Isso engloba as cores, forma estética, desenho, elementos gréficos,
enfeites, emblemas e tudo que possa individualizar a experiéncia e percepcao do
consumidor. Dessa forma, os empresarios, gestores, publicitarios, profissionais do
marketing e designers graficos precisam superar essas dificuldades e idealizar um
conjunto-imagem que seja Unico, inovador e diferente (ARAUJO, 2013).

Ao analisarmos o mercado, vemos com facilidade uma série de organizacfes
que ofertam produtos e servicos que muito se assemelham com os do lider de
mercado, seja de qualquer forma (nome, cor, embalagem). Neste mundo altamente
globalizado e competitivo, com tantos produtos e servicos sendo ofertados, é uma
tarefa ardua ser criativo o suficiente para obter algo totalmente novo e diferente.
Contudo, é fato que muitos empresarios encontram nessa dificuldade a oportunidade
para induzir o consumidor a confusdo e angariar uma parcela dos clientes das
empresas bem-sucedidas. No ambito da propriedade intelectual e do direito
concorrencial, o cenario perfeito é o das empresas ostentarem um trade dress sempre
distinto em relacdo aos concorrentes e ndo lembrarem outras marcas (ARAUJO,
2013).

Mesmo que a semelhanca ndo tenha sido gerada de forma intencional, o
empresario que se sentir prejudicado podera alegar a concorréncia desleal, em virtude
de haver normativas legais que protegem os consumidores e presumem que existe o
desvio de clientela gerado pelo estimulo a confusdo. Dessa forma, a organizacéo que
esta lesando a concorrente podera ser processada judicialmente para ser compelida
a alterar sua identidade visual, sendo necessario hovos investimentos em publicidade,
midia e demais recursos empregados nas campanhas de marketing, além de poder
acarretar uma indenizacéo por perdas e danos (ARAUJO, 2013).

Em contrapartida, a organizacdo que foi prejudicada pela similaridade de seu
trade dress necessita ter registrado seus elementos junto ao Instituto Nacional da
Propriedade Industrial para assegurar a sua adequada protecdo e exclusividade de
mercado (ARAUJO, 2013).

Para impossibilitar que essas adversidades acontecam, € essencial que haja
um trabalho bem realizado de marketing e design, auxiliado por uma consultoria
juridica, com um estudo prévio da concorréncia para tomar conhecimento do que ja
existe no mercado (ARAUJO, 2013).



a7

O mercado é dividido essencialmente em trés tipos de organiza¢cdes. De um
lado estdo os empreendedores que apostam na criagdo de empresas unicas,
inovadoras e diferenciadas, que possuam um trade dress que consiga individualizar a
experiéncia e percepcgdo do consumidor. Este tipo de empresario investe na anélise
dos concorrentes de mercado e em profissionais apropriados para a tarefa de
marketing e design. Em contra partida, ha os empresarios que estdo do outro lado,
que ja entram no mercado com o intuito de se espelhar no lider ou de acompanhar
algum movimento no mercado, copiando as caracteristicas distintivas e possuindo a
intencdo de conquistar uma fracdo dos consumidores dos concorrentes. Por fim, ha
0s empresarios desinformados, que sem o objetivo de causar danos ou de conquistar
clientes do outro, acaba entrando no mercado ou ofertando algum produto ou servico
com caracteristicas semelhantes da de um concorrente. Muitas vezes, a ultima classe
de empreendedor acaba ndo conseguindo se manter no mercado pela desinformacao
(ARAUJO, 2013).

Como visto anteriormente, alguns elementos do trade dress das organizacoes
sao tutelados especificamente pela LPI (a invencdo, o modelo de utilidade, o desenho
industrial e a marca), no entanto os demais signos distintivos capazes de diferenciar
e identificar determinada empresa séo protegidos através da repressao a concorréncia
desleal, o qual é categorizada em seis espécies: denigracdo do concorrente, desvio
de clientela, confusdo entre estabelecimento ou produto, propaganda com falsa
atribuicdo de mérito especialmente reconhecido, corrupcdo para obtencdo de
vantagem indevida e violac&o de segredo com abuso de confianca (ARAUJO, 2013).

A modalidade de confuséo entre estabelecimento ou produto mais conhecido
no mercado brasileiro é a pirataria. Esse tipo de préatica de concorréncia desleal é
facilmente visualizado em nossas ruas, onde uma ha uma imensidao de produtos
falsificados que buscam se aproveitar da reputacdo e da notoriedade de marcas
famosas para confundir o consumidor na hora da compra e, assim, auferir lucro. A
imitacdo pode ser alegada com a coOpia da marca, nome, ou simplesmente com a
semelhanca fonética, visual ou ortogréafica (ARAUJO, 2013).

O empresério que toma o devido cuidado e protege os sinais distintivos que
compdem o seu trade dress, resguarda seu patriménio e garante seus lucros. No
mesmo viés, acaba protegendo e fidelizando seus consumidores, uma vez que 0O

cliente pode levar a marca errada quando estd em duvida entre dois produtos ou
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servicos. Esta duvida pode até ultrapassar questdes de mera estética e envolver
questdes de qualidade, onde o consumidor faz a comparagdo entre os produtos e
acaba se engando da avaliacdo, presumindo que os produtos sdao os mesmos. A
empresa que oferta o produto original e perde a venda por um falsificado, tem sua
imagem depreciada, o que desvaloriza o crédito que o0 mesmo possui ho mercado, e
ainda sofre o prejuizo pela inexisténcia da venda (ARAUJO, 2013).

Dessa forma, refor¢a-se a necessidade do responsavel pela administracao do
marketing ou do branding da organizacao uma atencéo especial para o tema do trade
dress. Os empresarios, gestores, publicitarios, profissionais do marketing e designers
gréaficos precisam criar nomes inéditos e terem criatividade durante o posicionamento
de marca e do produto. Os programadores visuais e 0s projetistas do produto devem
conceber projetos graficos e embalagens diferenciadas, que possuam fontes,
grafismos, design e cores Unicas. Também deve haver o acompanhamento de uma
assessoria juridica especializada em propriedade industrial para colaborar na
identificacdo de possiveis irregularidades e promover o registro da marca e do
desenho industrial, obstando dessa forma possiveis semelhancas entre marcas e
outras ocorréncias inconvenientes para a empresa. Apos seguir todas essas medidas
preventivas evitaremos a imitacao do trade dress e consequentemente a concorréncia
desleal, podendo assim todas as organizacfes concorrerem no mercado em pé de
igualdade (ARAUJO, 2013).

3.4 CASOS BRASILEIROS DE TRADE DRESS

Apresentado os conceitos fundamentais do marketing, o instituto do trade
dress, o regime juridico da propriedade industrial e a relacdo entre esta e o direito
concorrencial, passa-se a analisar o reconhecimento e a protecao do trade dress pelos
tribunais.

Dessa forma, analisa-se se a falta de legislacéo especifica sobre a tutela do
trade dress impede a efetiva protecdo contra a imitacdo. No estudo apresenta-se
quatro acorddos do Tribunal de Justica do Estado de S&o Paulo e um do Tribunal de
Justica do Estado do Rio Grande do Norte, em razdo da peculiaridade e da
contribuicdo académica que referidos julgados apresentam para o desenvolvimento

da pesquisa.
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3.4.1 Caso Compagnie Gervais Danone e Danone Ltda. versus S/A Fabrica de

Produtos Alimenticios Vigor

O primeiro julgado, sob o n® 0077960-09.2012.8.26.0100, retrata a lide entre
as empresas Compagnie Gervais Danone e Danone Ltda, autora da acado, e a
empresa S/A Fabrica de Produtos Alimenticios Vigor.

Nesse sentido, transcreve-se a ementa do julgado:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL — Trade dress — logurtes Activia, Actimel e
Densia — Apresentacdo de produtos pela ré com mesmo padrdo visual
utilizado pela empresa que ja atuava no mercado dos chamados "iogurtes
funcionais" - Produtos que se destinam a mesma finalidade, apresentando-
se ao publico consumidor com denominacbes semelhantes, e conjunto-
imagens bastante proximos aos produtos oferecidos pelas recorrentes -
Ausente razao funcional que justifique a repeticdo dos padrdes utilizados
pelas agravantes — Possibilidade de confusdo do publico consumidor -
Inadmissibilidade — Inibitéria parcialmente procedente — Apelacdo provida
parcialmente para este fim PROPRIEDADE INDUSTRIAL — Marca - logurtes
funcionais Activia e Actimel — Lancamento pela ré dos também iogurtes
funcionais Lactive e Actilife — Situacdo em que embora haja aproximacdo
fonética e gramatical, ha suficiente margem admissivel de diferenciacdo entre
as marcas — Radical repetido (Acti) de uso comum ao contexto em que se
insere — Inibitoéria improcedente neste tocante — Apelacdo improvida neste
tocante RESPONSABILIDADE CIVIL — Lucros cessantes — Trade Dress —
Direito de exclusividade violado pela ré — Incontroversa producdo e
comercializag&o de iogurtes com semelhante conjunto-imagem — Nexo causal
evidenciado — Apuracdo do quantum debeatur na fase de liquidagdo da
sentenca, mediante exame dos livros contabeis e notas fiscais da ré (LPI, art.
210, II) — Indenizatéria procedente — Apelacdo da autora provida para este
fim Dispositivo: d&o parcial provimento. (SAO PAULO, 2017a).

No caso acima, a acao foi ajuizada pela Danone com a finalidade de reprimir
a concorréncia desleal promovida pela empresa Vigor no ramo de iogurtes funcionais.
As autoras comercializam o trio de iogurtes denominados Activia, Actimel e Densia,
devidamente registrados no INPI. Alegam que no fim de 2012 a Vigor lancou um trio
de iogurtes com a mesma finalidade, e com atributos que usurpariam sua identidade
visual, denominados Lactive, Actilife e Calcio+. Essa nomeacao, segundo as autoras,
possuia como propésito criar confusdo na sua clientela com a similaridade gréfica e
fonética das denominacées (SAO PAULO, 2017a).

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

a diagramacéo utilizada pela Vigor distingue seus iogurtes daqueles vendidos pela
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Danone, acrescentando ainda que a Danone nao teria comprovado O prejuizo
provocado pela introducéo do trio de iogurtes da Vigor no mercado e sua associacao

com a induc&o do consumidor em erro (SAO PAULO, 2017a).

Figura 4 — Semelhanca entre os iogurtes da Danone e da Vigor.

Produtos DANONE: PRODUTOS VIGOR:

Fonte: Marca Protegida ([entre 2017 e 2020]).

A Danone insurgiu-se contra a decisdo de primeiro, sustentando que houve
concorréncia desleal por parte da Vigor, visto que esta teria se apropriado
indevidamente da identidade visual dos produtos nas embalagens de seu trio de
iogurtes. Argumentaram, ainda, que o resultado da apropriacdo da identidade visual
promovida pela Vigor em relacdo as marcas da Danone promove uma verdadeira
confusado prejudicial aos consumidores, especialmente, no tocante ao trade dress,
caracterizado pela relacéo entre a marca e o conjunto visual das embalagens (SAO
PAULO, 2017a).

Quanto a prova dos prejuizos arcados pelas apelantes, alegam que a
existéncia de produtos da apelada no mercado com trade dress analogo 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 dao ensejo a condenacao da

apelada ao pagamento de indenizacdo por dano material (SAO PAULO, 2017a).
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No julgamento pelo TISP, os desembargadores entenderam que as partes
disponibilizam ao mercado consumidor um trio de produtos com a mesmo proposito
de consumo, denominacdes semelhantes e mesmas cores. Ademais, o tribunal
reconheceu a existéncia de imitacdo no tocante a estilizagdo das embalagens,
formatos, posicoes dos letreiros e, para o caso do iogurte Calcio+, identidade relativa
a reproducéo de arte grafica (SAO PAULO, 2017a).

Para os desembargadores, a razdo para que concorrentes promovam a
imitagdo de padrbes cores, marcas e demais sinais distintivos de produtos,
configurando a auséncia de originalidade, conforme feito Vigor, apresenta-se como
propésito de induzir em erro o consumidor, e, consequentemente, auferir a clientela e
o mercado do concorrente de maneira mais rapida (SAO PAULO, 2017a).

Conforme vem entendendo a jurisprudéncia brasileira, a questao concernente
ao trade dress de um produto precisa ser avaliada com base na caracterizacao,
inibicdo do aproveitamento parasitario e a confusdo gerada aos consumidores do
produto, em analise que antecipa qualquer demanda sobre registros marcérios e
exclusividade de exploracéo (SAO PAULO, 2017a).

Assim, a protecao normativa do trade dress possui duas vertentes: a primeira,
relativa a lealdade concorrencial, tutelada pelas normas de direito concorrencial, e a
segunda relacionada a questdes de propriedade intelectual e a protecdo dos bens
industriais. Em ambos o0s 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 intencao de
promover desvio da clientela e ganhos de capital (SAO PAULO, 2017a).

O prejuizo material foi reconhecido pela TJSP, pois incontestavel o fato da
imitacdo do trade dress da Danone pela Vigor com repercussao 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 violag&o do direito (SAO PAULO, 2017a).

Diante desse quadro, o tribunal deu parcial provimento a apelacao 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 I, da LPI, a ser

apurado na fase de liquidacéo de sentenca por arbitramento (SAO PAULO, 2017a).
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3.4.2 Caso Petrobras Distribuidora S.A. versus Centro Automotivo Monte Moriah
Ltda.

O segundo julgado, sob o n° 0113598-61.2007.8.26.0009, diz respeito a
disputa que envolve a empresa Petrobras Distribuidora S.A., autora, e a empresa
Centro Automotivo Monte Moriah Ltda (Petromont).

Assim, transcreve-se a ementa do julgado:

Propriedade Industrial. "Trade Dress". A¢do de obrigagdo de néo fazer c.c.
indenizacdo. Posto de combustiveis. Autora que comprovou ser titular das
marcas "BR" e "Petrobras"”, bem como do desenho industrial da estrutura
fisica dos postos de combustiveis credenciados. Demonstracdo fotografica
de que a ré se apropriou do "trade dress" da autora. Conduta ilicita.
Concorréncia desleal caracterizada. Dano material in re ipsa que prescinde
de demonstracdo especifica. Precedentes do E. STJ e das C. Camaras
Reservadas de Direito Empresarial do TJISP. Indenizacéo por dano material
mantida. Ndo comprovacao, pela ré, da completa descaracterizacdo de seu

estabelecimento comercial. Manutencao do termo final da indenizagao fixado
na sentenga. Recurso desprovido. (SAO PAULO, 2017b).

No presente caso, em que a Petrobras alegava que a empresa Petromont se
apropriou indevidamente de seu trade dress dos postos de combustiveis,
especialmente no tocante ao padrao de cores, verde, amarelo e branco. O magistrado
de primeiro grau julgou procedente a acdo de obrigacdo de nao fazer cumulada com
perdas e danos, mantendo a tutela antecipada que determinou a requerida promover
a descaracterizacao 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).

Em sede de recurso, a Petromont alegou que n&o usou indevidamente a
marca da empresa varejista de combustiveis, visto que apenas utilizava as cores
primarias da demandante e n&o utilizava os termos “BR” ou “Petrobras”, o que nao
caracteriza a concorréncia desleal ou a contrafacdo. Por fim, defendeu que cumpriu
toda a decisao interlocutoria, trocando os padrdes de cores das instalacdes e retirando
a expressao “Petromont”’, de modo que, caso mantida, a indenizacdo devera ser
calculada até a data de sua defesa (SAO PAULO, 2017b).

Para o Tribunal de Justica de S&o Paulo, ndo houve duvida de que a requerida
se apropriou indevidamente do trade dress da Petrobras, detentora das marcas “BR”

e “Petrobras”, e da parte superior das instalacbes nas cores amarela, verde e branca,
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todos devidamente registrados no INPI. O tribunal assim entendeu que a Petromont
mantinha um conjunto-imagem semelhante aos postos de abastecimento da
Petrobras, que possuem incontestavel notoriedade e reputacdo no mercado brasileiro
(SAO PAULO, 2017b).

Figura 5 — Padrdo de cores caracteristico da rede Petrobras.

Fonte: Petr6leo Hoje (2020).

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

Por fim, o Tribunal informou que, mesmo apds a intimacdo da decisdo que
concedeu a antecipacao da tutela, a ré manteve as principais caracteristicas do trade
dress da autora, com ressalva pela inclusdo de uma pequena linha azul e a cobertura
do termo “Petromont”, ndo descaracterizando completamente suas instalacées (SAO
PAULO, 2017b).

Tendo em vista as alegacdes expostas, negou-se provimento ao recurso de
apelagcdo da ré, fincando mantido o célculo da indenizacéo fixado na sentenca de
primeiro grau, salvo comprovacao de formal encerramento das atividades da empresa
demandada (SAO PAULO, 2017b).
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3.4.3 Caso Camardes Restaurante Ltda versus Coco Bambu Frutos do Mar

Comércio de Alimentos EPP

O terceiro julgado, sob o n° 2017.003523-2, expde o litigio envolvendo as
redes de restaurante Camardes Restaurante Ltda e Coco Bambu Frutos do Mar
Comércio de Alimentos EPP.

Dessa forma, transcreve-se a ementa do caso a ser apresentado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. APELACAO CIVEL. ACAO
CAUTELAR INOMINADA E ACAO ORDINARIA. JULGAMENTO
SIMULTANEO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENCA SUSCITADA
PELA APELANTE. REJEICAO. MERITO: ALEGACAO DE PRATICA DE
CONCORRENCIA DESLEAL E VIOLACAO DO CONJUNTO IMAGEM
(TRADE DRESS) DE ESTABELECIMENTO DA PARTE AUTORA.
FLAGRANTE SEMELHANCA DE FORMATACAO, DIAGRAMACAO E
LAYOUT DE CARDAPIOS, VESTIMENTAS DE GARCONS, REFEICOES
OFERECIDAS E ESTRUTURA ARQUITETONICA ENTRE OS
RESTAURANTES PERTENCENTES AOS LITIGANTES, GERANDO
CONFUSAO ENTRE OS CONSUMIDORES. ROBUSTEZ DO CONJUNTO
PROBATORIO JUNGIDO AOS AUTOS PELA PARTE DEMANDANTE.
EMAILS DE CONSUMIDORES E FORNECEDORES, BEM COMO PROVAS
TESTEMUNHAIS QUE DEMONSTRAM A CONTRAFACAO (IMITACAO) DO
MODELO DE NEGOCIO ADOTADO PELA PARTE AUTORA. DEVER DE
INDENIZAR QUE SE IMPOE. DANOS MORAIS E MATERIAIS
PRESUMIDOS. APLICACAO DO DISPOSTO NO ART. 209 DA LEI N°
9.279/96. LUCROS CESSANTES A SEREM ARBITRADOS EM
LIQUIDACAO DE SENTENCA. LESAO EXTRAPATRIMONIAL FIXADA EM
R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), EM ATENCAO AOS PRINCIPIOS
DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISAO SINGULAR
REFORMADA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO. (RIO
GRANDE DO NORTE, 2017).

Neste caso, a acao foi ajuizada pela Camarbes Restaurante com o objetivo
de impor a rede Coco Bambu a deixar de exercer a pratica de concorréncia desleal,
constituida na copia do trade dress de seus restaurantes, aliciamento de seus
colaboradores, atrapalhando o regular exercicio de suas atividades comerciais e
tornando ainda maior a possibilidade de confusdo por parte do publico consumidor
(RIO GRANDE DO NORTE, 2017).

O restaurante Camardes alegou ainda que a Coco Bambu reproduziu o seu
modelo de negdcio, logomarca, cardapios, uniformes dos colaboradores e o estilo
arquitetbnico, o que causava a seus consumidores habituais a conclusdo equivocada
de que a Coco Bambu fazia parte do conglomerado empresarial da Camardes,
incorrendo, dessa forma, em concorréncia desleal, sujeito a reparacdo (RIO GRANDE
DO NORTE, 2017).
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O Magistrado singular rejeitou todos os pedidos autorais dando total
improcedéncia a acdo, fundamentando que a marca Camardes era “fraca”, ndo tendo
direito & exclusividade, quanto ao trade dress reconheceu a identidade, mas alegou
que a falta de registro de exclusividade autorizaria a copia. Pontuou ainda que n&o
existiam quaisquer semelhancas entre as logomarcas (RIO GRANDE DO NORTE,
2017).

Figura 6 — Restaurante Camar6&es (superior) e Coco Bambu (inferior).

Fonte: Portal Intelectual (2018).

Em contrapartida, em sede de apelacdo, o Camardes defendeu que a marca
mista devidamente registrada no INPI € o que configura o ato ilicito, visto que quebra
a protecdo dada pela lei para a referida criacdo. Ainda defendeu que a logomarca
possuia a finalidade de disfarcar o ato ilicito, possuindo apenas uma pequena
diferenga, e que houve a imitacéo do trade dress do seu estabelecimento, com copia
dos elementos arquitetdnicos, posicionamento das mesas, iluminagc&o, uniformes,
cardapios e demais elementos decorativos (RIO GRANDE DO NORTE, 2017).

Para o Tribunal de Justica do Estado do Rio Grande do Norte, houve a pratica
de concorréncia desleal por parte do Coco Bambu, visto que se verifica uma grande
similaridade de padronagem de cardapios, pratos ofertados, uniformes e no aspecto
geral do estabelecimento pertencente ao Camardes, de forma a confundir os
consumidores e levando a acreditar que ambos restaurantes pertencem a mesma
rede comercial (RIO GRANDE DO NORTE, 2017).
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Dessa forma, ficou configurada a violacdo do trade dress, tendo em vista a
semelhanca entre os estabelecimentos, indo do cardapio até o projeto arquitetonico,
configurando prética de incontestavel cépia por parte do Coco Bambu, passivel de
reparacao (RIO GRANDE DO NORTE, 2017).

A reparacdo encontra-se respaldo no art. 209 da Lei n® 9.279/96. O
mencionado dispositivo legal ndo manifesta nenhuma obrigacdo de reparacéo a prova
do efetivo prejuizo, ndo sendo necessario a comprovacdo de danos suportados pela
parte lesada. A perda material € presumida, outorgando sua reparacdo e o seu valor,
especialmente no que diz respeito aos lucros cessantes (RIO GRANDE DO NORTE,
2017).

Diante dos fatos apresentados, julgou-se procedentes os pedidos do
Camardes, condenando-se o Coco Bambu a cessar as praticas de concorréncia
desleal, devendo parar de utilizar qualguer marca, configuracdo ou estrutura similar a
aparéncia da concorrente, sob pena de uma multa diaria de R$10.000,00 (dez mil
reais), bem como de comercializar ou utilizar qualquer atividade que possa dar a
impressdo de que 0s restaurantes pertencessem ao mesmo conglomerado
empresarial. Por fim, condenou o Coco Bambu ao pagamento de indenizagdo por
perdas e danos, que seriam liquidados, e ao pagamento de R$50.000,00 (cinquenta
mil reais) a titulo de danos morais (RIO GRANDE DO NORTE, 2017).

3.4.4 Caso Unilever Brasil Ltda versus GFG Cosméticos Ltda. (Muriel)

O quarto julgado, sob o n°® 1093251-56.2017.8.26.0100, possui como
demandantes a Unilever Brasil Ltda (Maizena), autora da acéo, e a GFG Cosméticos
Ltda (Alisena).

A ementa da lide é reproduzida a seguir:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL — Trade dress — Marca de amido de milho
"Maizena" e produto capilar "Alisena" — Apresentacdo de produtos pela ré
com mesmo padrdo visual utilizado por empresa que explora conjunto-
imagem bastante tradicional — Hipétese em que os produtos se destinam a
finalidades distintas, ndo estando descaracterizados, entretanto, o
parasitismo e a deslealdade concorrencial — Possibilidade de indevida
associacdo entre os produtos ndo descartada, e manifesta apropriacao
indevida da demandada sobre o investimento da empresa mais tradicional
na construgdo de sua marca — Inibitéria procedente — Apelacdo provida.
RESPONSABILIDADE CIVIL — Lucros cessantes — Trade Dress — Direito de
exclusividade violado pela ré — Incontroversa producéo e comercializagdo
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de produtos nas configuracdes consideradas violadoras — Nexo causal
evidenciado — Apuracdo do quantum debeatur na fase de liquidacdo da
sentenga, mediante exame dos livros contébeis e notas fiscais da ré (LPI,
art. 210, 1), e com fixa¢éo de valor correspondente a 20% do faturamento
com as vendas dos produtos irregulares — Indenizatéria procedente —
Apelacdo das autoras provida para este fim. DISPOSITIVO: Deram
provimento ao apelo. (SAO PAULO, 2018).

Na presente demanda, a Unilever ingressou com a a¢ao com a finalidade de
proteger o conjunto imagem do seu amido de milho “Maizena”, alegando expressa
violagao pela empresa Muriel, que comercializa shampoo sob a marca “Alisena” e um
trade dress bastante similar (SAO PAULO, 2018).

Figura 7 — Semelhanga entre a embalagem da Maizena e da Alisena.

=

Fonte: JOTA (2018).

O Juiz de primeiro grau julgou improcedente a demanda, sob o fundamento
de que os prejuizos apresentados ndo foram confirmados, dado que a Unilever
apenas detém a titularidade da marca “Maizena" e por ndo haver confuséo
consideravel entre os consumidores, uma vez que exploram segmentos comerciais
diferentes (SAO PAULO, 2018).

A sentenca destacou ainda que as duas partes possuem as marcas
registradas no INPI, o que ocasionaria na desconstituicdo do registro que venha a ser
julgado como violador (SAO PAULO, 2018).

A Unilever apelou da sentenca, sustentando que é visivel a reproducéao do
conjunto visual e é clara a similaridade fonética e grafica das marcas, bem como
alegou que, mesmo nao tendo confusdo de forma literal, existe associacao
inadmissivel, que afasta a Unilever do controle de qualidade dos produtos os quais
esta associada (SAO PAULO, 2018).
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Ja a Muriel, contrarrazoou sustentando que a marca “Alisena” € formada pela
juncao dos vocabulos “alise” e “natural”’, tendo o seu produto funcédo diversa do
explorado pela “Maizena", que também ndo pode se denominar como possuidora do
direito exclusivo da forma retangular amarela, visto ser amplamente utilizadas no
segmento de amido de milho e de cosméticos. Ainda afirma nao existir confusao entre
os consumidores considerando a distancia entre os dois segmentos no mercado (SAO
PAULO, 2018).

Para os desembargadores, a criagdo de uma marca forte e bem definida
necessita da dedicacéo do esfor¢co humano e da aplicagéo financeira que se estende
por muito tempo, justamente que acontece com a “Maizena", que extrapola a barreira
de um século. Existe muito trabalho e investimento para que um produto seja
profusamente reconhecido de forma visual no mercado altamente competitivo, de
forma que a copia quase completa desse conjunto imagem por outra empresa torna-
se uma inacreditavel usurpacéo (SAO PAULO, 2018).

A Muriel apropriou-se do trade dress construido por véarios anos pela
“Maisena”, tornando-se um caminho facilitado de forma desleal de reconhecimento
junto ao consumidor, situacdo vedada legislacdo concorrencial vigente. Nao existe
alegacdo que proteja a Muriel nesse quesito, ndo prosperando as alegacdes de
aglutinacdo de vocabulos e nem o discurso de falta de exclusividade no que diz
respeito a forma retangular amarela (SAO PAULO, 2018).

Diante das alegacdes expostas, deu-se provimento ao recurso, condenando-
se a Muriel abster-se do conjunto imagem pertencente a Unilever, bem como ao
pagamento de indenizacdo de 20% sobre o faturamento tido com a venda dos
produtos sob a marca “Alisena” (SAO PAULO, 2018).

3.4.5 Caso Ritter Alimentos S/A versus Kiviks Marknad IndUstrias Alimenticias
Ltda

O quinto julgado, sob o n° 0019026-91.2011.8.26.0068, expde a disputa
envolvendo as empresas de geleia Ritter Alimentos S/A e Kiviks Marknad Industrias
Alimenticias Ltda (Queensberry).

Dessa forma, transcreve-se a ementa do julgado:
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CONCORRENCIA DESLEAL Utilizacdo do trade dress de embalagens de
vidro que sdo usadas para acondicionar as geleias Queensberry. Marca
tridimensional devidamente registrada e em plena vigéncia. Requerida que
passou a usar potes absolutamente semelhantes aos da autora. Produtos
gue sdo vendidos lado a lado nos supermercados. Demonstracdo da
possibilidade de confusdo e concorréncia desleal. Pote de geleia utilizado
pela autora hd quase trinta anos, caracterizando o conjunto de imagens
distintivo Violacdo de direitos da propriedade industrial e usurpacéo que tem
finalidade de aproveitamento Sentenca de procedéncia. Apelo para reforma.
N&o provimento. (SAO PAULO, 2014).

No presente caso, a acao foi interposta pela Queensberry, sob a alegacao de
gue desde 1986 vende geleias com a marca registrada no INPI. Declara que € um
produto diferenciado, tendo criado uma embalagem quadrangular para se diferenciar
dos concorrentes, com um bocal circular com abertura ampla e de facil acesso ao
alimento, sendo a Unica a usar o modelo até o final de 2010. A autora esclarece que
a Ritter produz geleias desde 1919, tornando-se lider com uma embalagem cilindrica.
Contudo com o crescimento da Queensberry no mercado, a Ritter alterou o pote para
um formato quadrangular, mas que ainda ndo confundia. J& no final de 2010, a Ritter
altera novamente a embalagem, mas agora com um visual muito parecido com o da

Queensberry, causando confusdo ao consumidor (SAO PAULO, 2014).

Figura 8 — Semelhanca entre o formato do pote da Ritter e da Queensberry.

Fonte: MIGALHAS (2014).

A Queenberry declara ainda que a marca tridimensional esta registrada e que
a protecdo marcéaria estaria protegida pelo direito autoral. Dessa forma, requer
ressarcimento pelo uso indevido da sua marca tridimensional, bem como determinado
a abstenc&o do uso do pote atualmente usado pela Ritter (SAO PAULO, 2014).

Em sede de contestagéo, a Ritter menciona falta de interesse visto que néo

se protege direito autoral empregue a produto, bem como alega que ndo ha
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semelhancas entre os potes e que os consumidores ndo escolhem o produto pela
estética da embalagem. Por fim, afirma que ha ma-fé porque a acao busca eliminar a
concorréncia (SAO PAULO, 2014).

O Magistrado de primeiro grau julgou a agéo procedente, condenando a Ritter
a abster-se do pote similar da Queenberry, devendo retirar do mercado todos os
produtos com a referida embalagem em 30 dias, sob pena de multa diaria de
R$2.000,00. Além disso, condenou a Ritter ao pagamento de indenizacao por danos
morais a serem apurados (SAO PAULO, 2014).

Em sede de recurso, a Ritter requer a reforma da decisdo, defendendo a
nulidade da deciséo por falta de prova pericial, alteracédo da causa de pedir e por haver
decisao extra petita, ja que a sentenca determinou a retirada das geleias do mercado
no prazo de 30 dias. Esclarece que os potes possuem formatos diferentes e que o0s
lacres, cores e etiguetas ndo possuem a protecéo que judicialmente foi entregue. Por
fim, alega que ndo ha confusdo e que a retirada dos produtos é medida excessiva,
que prejudica a imagem da Ritter (SAO PAULO, 2014).

O Tribunal de Justica de S&o Paulo afastou as preliminares arguidas na
apelacdo. Para os desembargadores, a Ritter fez uso, sem autorizagdo, da marca
tridimensional de dominio da Queenberry, que esta devidamente registrada no INPI.
A nova embalagem adotada pela Ritter € suficiente para causar danos a Queenberry,
causando confusédo aos consumidores, visto que as geleias sdo vendidas lado a lado
nos supermercados. A confusdo na compra do produto, ndo ocorre pelo fato dos
produtos serem vendidos uma no lado do outro, mas sim quando héa
desabastecimento temporario, o que podera levar o consumidor desavisado a comprar
uma geleia pensando ser outra (SAO PAULO, 2014).

Foi enfatizado que a embalagem utilizada pelas empresas que comercializam
geleias ndo € mais um elemento neutro no marketing proprio do produto, constituindo,
dessa forma, um elemento diferenciador. A copia do involucro é considerada
deslealdade e objetiva tirar proveito da reputacdo, com evidente intencéo de desviar
a clientela desatenta (SAO PAULO, 2014).

Dessa forma, ficou mantida a condenacédo por danos patrimoniais. Uma vez
gue a Queensberry apresentou planilhas e graficos que demonstram a queda de

vendas de suas geleias depois que a Ritter comec¢ou a usar uma embalagem similar.
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A similaridade das embalagens e a possibilidade de confusdo foram demonstradas,
de maneira que as alegacdes da Ritter foram rechacadas (SAO PAULO, 2014).

Com base nos 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 infracéo ao trade dress o Poder Judiciario vém aplicando normas
de repressdo a concorréncia desleal a fim de tutelar o mercado e a clientela dos
empresarios que dispenderam esforcos e investimentos no desenvolvimento de seus

produtos e respectivos sinais distintivos.
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4 CONCLUSAO

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

O trade dress é conhecido como o conjunto visual do produto, servico ou
estabelecimento, possuindo como objetivo expor a empresa para 0 mercado
consumidor. E formado por um conjunto de elementos distintivos que formam a
roupagem externa, como por exemplo uma combinacédo de cores, a forma do desgin,
a diagramacdo, um desenho, um sinal, ou qualquer outro elemento que possa
identificar e diferenciar o produto em relacdo aos concorrentes.

No ordenamento juridico brasileiro ndo ha previsao legal do trade dress, sendo
sua protecéo realizada por meio da repressao a concorréncia desleal. Nota-se, que a
repressao a concorréncia desleal busca preservar a licitude do ambiente com que o0s
agentes econdmicos concorrem no mercado, sob a orientacdo do principio da livre
concorréncia (art. 170, IV, CF).

Atualmente a jurisprudéncia brasileira entende ser necessario a protecao do
trade dress, contudo ndo ha um entendimento pacificado quanto aos requisitos
necessarios para a tutela por meio da repressdo a concorréncia desleal. O
posicionamento majoritario dos tribunais especifica essencialmente dois requisitos, a
distintividade e a possibilidade de confusédo ou associacdo indevida.

O primeiro requisito sugere a necessidade de um elemento, do trade dress,
com capacidade de se diferenciar de outro semelhante no mercado. Quando os
elementos do trade dress sdo comuns, eles ndo possuem o poder de se diferenciar
perante a concorréncia, ndo apresentando, dessa forma, a distintividade. Apés
comprovada a distintividade, é necessario demonstrar que existe a possibilidade de
confusdo ou associacéo indevida por parte dos consumidores. A sua analise deve ser
realizada com fundamento no trade dress total e ndo de forma isolada.

Quando caracterizada 0s pressupostos para a configuragcdo da violagao do
trade dress através da repressao a concorréncia desleal, a lei garante ao agente
inovador direito de reparacao civil, além da abstencdo do uso do conjunto-imagem por

parte do concorrente usurpador.
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A concorréncia desleal é conhecida como o conjunto de comportamentos do
empresario que tenta afastar os clientes do concorrente de forma fraudulenta ou
desonesta, sendo classificada em seis modalidades delitivas genéricas: denigracéo
do concorrente, desvio de clientela, confusdo entre estabelecimento ou produto,
propaganda com falsa atribuicdo de mérito especialmente reconhecido, corrupgao
para obtencdo de vantagem indevida e violacédo de segredo com abuso de confianca.

O marketing é fundamental para identificar as necessidades dos consumidores
e assim, projetar produtos e servicos que melhor atendam determinado mercado.
Depois de ter planejado a estratégia geral de marketing, a organizacdo comeca a
planejar os detalhes do seu composto de marketing para alcancar o resultado que seu
publico alvo deseja.

Ao introduzir um produto novo no mercado, as empresas investem altas cifras
em campanhas de marketing, contudo deve ser assegurado que ndo haja a violacao
de direitos de terceiros, incluindo nesse aspecto o trade dress.

Dessa forma, é necessario que as estratégias de marketing estejam em
conformidade com os direitos de propriedade intelectual, para que caso aja alguma
evidéncia de transgressdo seja contatado e afastado. Dessa forma, os elementos
empregados nas campanhas de marketing (imagens, logotipos, nomes de dominio,
entre outros) precisam ser protegidos pela propriedade intelectual.

Uma das maiores dificuldades dos empreendedores € o de lan¢ar um produto
ou servico que seja diferente de tudo o que ja estd no mercado e que mesmo assim
se conecte com seu publico-alvo. Desse modo, os empresarios, publicitarios e
profissionais de marketing devem ultrapassar esses obstaculos e criar um trade dress
que seja Unico e inovador. Além disso, deve haver a assisténcia de uma assessoria
juridica especializada em propriedade intelectual para ajudar na identificacdo de
possiveis anormalidades e viabilizar o registro dos bens integrantes, dificultado
possiveis colidéncias. Depois de seguir as medidas apresentadas, sera evitado a
violacéo do trade dress, podendo os agentes econdmicos concorrerem no mercado
de forma igualitaria.

Ponderados os principais aspectos do trade dress, especificamente a origem,
conceituacdo e andlise dos principais elementos que envolvem o instituto, e a relagéo
entre o direito concorrencial e a propriedade intelectual, verifica-se que as normas de

protecdo a concorréncia desleal sdo plenamente aplicaveis para reprimir os casos de
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imitacdo do conjunto-imagem de produtos ou servigos compreendidos no conceito de
trade dress.

Os casos analisados bem demonstram o reconhecimento e a tutela do trade
dress pelos tribunais brasileiros. Os casos apresentados enfatizam a relevancia do
trade dress e a sua protecdo contra a confusdo indevida, mesmo em casos em que
nao ha registro de bens industriais junto ao INPI.

O modelo ideal seria o reconhecimento do trade 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 protecédo, os direitos do titular, as penas aplicadas
aos infratores, preservando assim o0s investimentos feitos pelos empresarios no
desenvolvimento de signos de produtos e servi¢os além das marcas, de modo a evitar
gue a protecdao fique restrita as normas de repressao a concorréncia desleal. E como
dito, apesar do ndo reconhecimento legal do trade dress enquanto bem industrial,
restou demonstrado na presente pesquisa a protecdo conferida pela jurisprudéncia

patria.
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