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RESUMO
Diante da atual 6tica mercadolégica existente, em que a realidade que se enfrenta é

a de uma oferta massificada de produtos e servicos e, por outro lado, de
consumidores cada vez mais exigentes, o instituto do conjunto-imagem ou trade
dress desponta como um instrumento apto a agregar valor a produtos e servigos,
merecendo, por essa razdo, especial relevancia. Assim, objetivo do presente
trabalho € investigar, a partir do tratamento dispensado pelo tribunal de justica do
estado de Séo Paulo, se a auséncia de legislacdo especifica sobre protecdo ao
trade dress, impede que se dé um tratamento apropriado as hipétese de imitacdo do
conjunto-imagem, coibindo tal conduta. adotou-se o método de abordagem dedutivo,
associado as técnicas de pesquisa documental e bibliogréafica. a guisa de conclusao
obteve-se que em que pese o0 ordenamento juridico nacional ndo contemplar um
instrumento de protecdo juridica especifico ao trade dress, a doutrina e a
jurisprudéncia o reconhecem a protecdo ao instituto em apreco, bastando a
comprovacao da possibilidade de confusédo e associacdo indevida entre produtos ou

servigcos de proveniéncia distinta.

Palavras-chave: Concorréncia desleal; Publicidade; Propriedade Industrial; Trade

Dress.
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that of a mass range of products and services and, on the other hand, increasingly
demanding consumers, trade dress institute or trade dress emerges as an instrument
able to add value to products and services, deserving, therefore, of particular
relevance. Thus, objective of this study is to investigate, from the treatment accorded
by the Court of Justice of S&o Paulo, the absence of specific legislation on protection
of trade dress, makes it impossible to give proper treatment to the imitation
hypothesis together- image, deterring such conduct. adopted the deductive method
of approach, associated with the documentary and bibliographic research
techniques. by way of conclusion it was found that in spite of the national legal
system does not contemplate a specific legal instrument to protect the trade dress,
the doctrine and jurisprudence recognize the protection of the institute in question,
just to prove the possibility of confusion and association misuse of goods or services

of different origin

Keywords: Unfair competition; Advertising; Industrial property; Trade Dress.

1 INTRODUGCAO

A busca pelo lucro em um mercado altamente competitivo implica em uma
crescente concorréncia entre 0S empresarios, que necessitam criar novas
estratégias a fim de convencerem o consumidor a preferir seu produto ou servico,
em oposicdo ao dos oferecidos pelos demais fornecedores. Surgem, desse modo,
as praticas de atos desonestos por concorrentes inescrupulosos, em desrespeito as
normas que regulam a boa convivéncia entre as empresas. Merece destaque, assim,
a vedacdo, pelo ordenamento juridico brasileiro, a concorréncia desleal,
notadamente aquela que se configura mediante a execucdo de condutas que visem
ao aproveitamento injusto do sucesso alheio, visando ao desvio de clientela das
empresas concorrentes.

Nessa perspectiva, 0 objetivo do presente trabalho é investigar, a partir do
tratamento dispensado pelo Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, se a

auséncia de legislacao especifica sobre protecdo ao Trade Dress, impede que se dé
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conduta.

No tocante a metodologia empregada, adotou-se o método de abordagem
dedutivo, associado as técnicas de pesquisa documental e bibliogréfica.

Ressalta-se que o tema ao qual se propde a pesquisa possui relevancia
contemporanea, tendo em vista a inexisténcia de regulamentacdo especifica do
instituto do trade dress no Brasil, aliada ao fato de sua imitagdo ter impacto na
esfera juridica e econémica, do ponto de vista do consumidor, que € confundido pela
similitude entre conjuntos-imagens, e da propriedade intelectual da empresa, que
sofre desvio de clientela.

Por fim, em relacdo a estruturacdo do trabalho, aponta-se que o presente foi
dividido em trés capitulos, quais sejam: “O papel da publicidade na sociedade de
consumo”, “Propriedade industrial e concorréncia desleal: a configuracdo da
imitacdo ao Trade Dress”, e “O tratamento dispensado pelo tribunal de justica do

estado de Sao Paulo”.

1 O PAPEL DA PUBLICIDADE NA SOCIEDADE DE CONSUMO

O presente estudo tem, dentre seus objetivos, o intuito de investigar 0s
conceitos de publicidade e propaganda e como elas se operam na sociedade
contemporanea, tendo em vista sua influéncia no consumo devido a concorréncia
entre as empresas.

Inicialmente, pode-se afirmar que € inegavel que a publicidade exerca um
papel importante na forma como o individuo comporta-se como consumidor na
sociedade contemporanea. Essa relevancia é particularmente notavel diante da
vasta quantidade de mercadorias e servicos em oferta no mercado, que vem
crescendo diariamente em virtude das constantes inovagbes e aprimoramentos
realizados pelas empresas.

Nesse sentido, aponta-se o raciocinio de Giacomini Filho (1991, p. 14), que
declara que “a publicidade nasceu com o claro propésito de fomentar a transacao

econdmica, principalmente diminuindo a resisténcia do consumidor”. Segundo este
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elaborados, de modo que pode alcancar, nos dias de hoje, uma multiddo de pessoas
ao mesmo tempo, por intermédio dos meios de comunicacdo de massa.
(GIACHOMINI FILHO, 1991, p. 14) Ademais, observa-se que, atualmente, além da
televisdo, do radio, dos jornais e das revistas, pioneiros na veiculacao publicitaria,
tem-se uma ferramenta que rapidamente se democratizou no mundo inteiro: a
internet.

No que se refere a definicdo de propaganda e de publicidade, Giacomini Filho
(1991, p. 15) explica que:

O termo tem recebido iniUmeros conceitos, talvez por ser uma area de muita
abrangéncia de fungfes. Uma das polémicas esta na diferenciagédo entre
“propaganda” e “publicidade”; outro ponto discutivel é o relativo a extensao
de sua atividade, ou seja, se seu uso € limitado aos meios de comunicacao
de massa ou néo, e se abrange formas de promocéo como o merchandising
e pecas de promocéo de vendas.

Desse modo, percebe-se que a divulgacdo de produtos e servigos por meio
da publicidade tem um importante papel no mercado de consumo, haja vista a
influéncia que esta possui no comportamento dos consumidores. Esse
comportamento pode ser estimulado por diversos pensamentos e emocoes,
negativos ou positivos, provocados pela propaganda, que apresenta as razdes pelas
quais o individuo deve consumir o bem apresentado, a fim de incentivar sua
aquisicao.

Assim, a publicidade vem ganhando cada vez mais espaco na atual
sociedade de consumo a fim de fomentar a pratica do consumo. Nessa ldgica, tendo
isso em vista o efeito potente que a publicidade tem sobre o ser humano, pode-se

apontar a reflexdo de Guareschi (1991, p. 17) acerca do conceito de consumidor:

Dado o contexto urbano em que a maior parte do consumo ocorre, este se
faz, em grande parte, com produtos industrializados quase sempre
identificados com marca; logo, ndo € por acaso que o termo “consumidor”
adquire a conotacdo de consumo supérfluo ou até efeito da atual
“consumocracia”. Também por isso o significado do termo mais preso ao
sentido individual, ligando-se por vezes a compra por impulso.

Desta forma, diante dos artificios utilizados pelas empresas em sua busca
pelo recrutamento de cada vez mais consumidores, pode-se deduzir que se
despertou, nas pessoas, o consumo desenfreado de bens e servicos, pois sdo

instigadas pela insatisfacdo inerente a condicdo humana e incitadas pela
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p. 144) indica que

O objetivo da publicidade é tornar o espectador ligeiramente insatisfeito com
seu atual modo de vida. Ndo com o modo de vida da sociedade, mas com
seu proprio, enquanto nela inserido. A publicidade sugere que se ele
comprar 0 que esta oferecendo, sua vida se tornar4 melhor. Oferece-lhe
uma alternativa melhorada do que ele é.

Alias, é de se lembrar que é notavel que um dos reflexos da globalizacéo para
o mercado de consumo foi 0 crescimento exponencial na oferta de produtos e
servigos, que se tornou ampla e variada, fundamentando o grande apelo que a
publicidade atualmente exerce na sociedade. E como forma de incentivar o consumo
destes bens, criaram-se “novas necessidades”, que, dia a dia, sdo projetadas aos
membros da sociedade capitalista como verdadeiros padrées a serem seguidos.

Portanto, verifica-se que as empresas buscam cada vez mais incutir novas
necessidades nos consumidores. Conforme Kotler (2003, p. 158), elas ndo agem
apenas de forma a satisfazer as necessidades do mercado, mas também o induzem,
utilizando-se da inovacdo dos produtos e servigos, a exemplo dos novos recursos
tecnolégicos que sdo adicionados a aparelhos como celulares e computadores. Para
o referido autor, a motivagdo da competicdo entre as empresas € maior em relacao a
meta de criacdo de novas demandas do que quanto a satisfacdo daquelas ja
existentes. (KOTLER, 2003, p. 158)

Entretanto, em que pese a majoracao do consumo causada pela publicidade,
as possibilidades de manufatura sdo demasiado diversificadas, haja vista a ousadia
do mercado em inovar e renovar ideias e tendéncias, como acima referido.
Consequentemente, a consumacao de bens ndo ocorre de forma proporcional a
oferta, uma vez que a farta quantidade de opc¢des a disposicdo dos consumidores
amplia-se a cada dia, com a criacédo e langamento de novas mercadorias.

Nesse mesmo sentido, Kotler (2003, p. 9) assinala que

O problema central com que se defrontam os negoécios hoje ndo é a
escassez de bens, mas escassez de clientes. A maioria dos setores de
atividade em todo o mundo é capaz de produzir muito mais bens e servi¢os
do que os consumidores em todo o mundo sao capazes de comprar. Esse
excesso de capacidade resulta de cada um dos competidores sem ser
projetado uma fatia de mercado maior do que a possivel. Se cada empresa
projetar crescimento de 10% em suas vendas e o mercado total crescer
apenas 3%, o resultado sera a superoferta.

Dessa forma, em decorréncia desse dito excesso de capacidade das

industrias e fornecedores a que alude o autor supracitado, tem-se uma alta
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de apresentarem seus bens e servicos como melhores e mais desejaveis que os de
seus concorrentes.

Conforme Kotler (2003, p. 9), a adocédo de certas estratégias pelas empresas
diante dessa grande competicdo pode ser financeiramente prejudicial a elas
mesmas, no que tange a pratica de reducdo de precos e, consequentemente, dos

lucros, na tentativa de atrair o consumidor. Tendo isso em vista, o autor releva que

O marketing é a resposta para como competir em outras bases que nao
apenas o preco. Por causa do excesso de capacidade, o marketing tornou-
se mais importante do que nunca. O marketing € o departamento de
fabricacéo de clientes da empresa. (KOTLER, 2003, p. 9)

Dai decorre, portanto, a disputa pelas empresas na captacdo da clientela,
fomentada pela necessidade de se destacarem no mercado, dentre tantas opcoes
existentes. Assim, revelou-se a necessidade de as empresas diferenciarem-se ao
olhar dos consumidores em potencial, seduzindo-os para que prefiram tal marca a
outra, em especial no que se trata de mercadorias similares em sua esséncia ou
embalagem.

Percebe-se, desse modo, que as empresas acabam por buscar a
incorporacao de elementos aos seus produtos e servicos que as tornem atrativas e
distintas ao publico. Seja pelo método publicitario que as empresas se utilizam para
divulgar suas mercadorias, evocando determinados sentimentos do consumidor,
seja pela prépria forma em que o bem ou servico € apresentado a ele no plano
fisico, a persecucdo do proposito de cativar o interesse individuo, induzindo-o ao
consumo dos produtos ou servicos daquela marca e ndo de outra, da-se mediante
uma ampla variedade de métodos.

Dentre essas técnicas de sedugdo do consumidor, alids, o chamado design
pode ser apontado como de grande relevancia no marketing, segundo Kotler (2003,

p. 45), que defende que

O estilo, ou aparéncia, realmente desempenha papel muito importante em
grande quantidade de produtos: computadores Apple, equipamentos
estéreo Bang & Olufsen, canetas Montblanc, a famosa garrafa da Coca-
Cola, e assim por diante. Na verdade, o estilo pode ser um fator
fundamental para a diferenciacdo de produtos.

Desse modo, é notavel que o aspecto visual diferenciado de um produto

exerce significativa influéncia na mente do consumidor. Alias, importa referir que a
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importancia do design ndo € exclusiva as mercadorias, conforme sabidamente
aponta Kotler (2003, p. 45):

O design aplica-se ndo s6 aos produtos, mas também a servicos. Basta
entrar numa loja Starbucks para tomar um café e avaliar a influéncia do
design ambiental. Balcdo de madeira escura, cores brilhantes, texturas
finas. Ou sentar-se no sagudo de um hotel Ritz-Carlton e apreciar o conforto
do ambiente.

Portanto, tendo em vista essa necessidade premente de as empresas
ostentarem tracos distintos entre si, além de chamativos, surgiram as inovagcdes nas
embalagens e demais formas de apresentacdo dos produtos e servicos, inclusive de
estabelecimentos comerciais, tornando-0os mais atraentes, e a0 mesmo tempo
consolidando na mente dos consumidores o reconhecimento quase imediato da
identidade das marcas e dos bens comercializados.

Assim, considerando-se 0s juizos explicitados nesse capitulo, contata-se a
relevancia do empenho das empresas nas variadas formas publicitarias e a
importancia das estratégias a serem adotadas a fim de que o consumidor prefira
adquirir um produto ou servico em detrimento dos pertencentes as marcas e aos
fornecedores concorrentes.

Nesse viés, outro instrumento capaz de agregar valor a produtos e servicos é
a protecdo ao direito da propriedade industrial, que se constitui em um direito
fundamental constitucionalmente garantido no Brasil, como se ver4 no proximo

capitulo do presente trabalho.

2 DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E CONCORRENCIA DESLEAL: a

configuracao da imitacao ao Trade Dress

Preliminarmente, a fim de compreender-se a conexdo entre a Propriedade
Industrial e a vedacédo a concorréncia desleal, faz-se necesséaria a conceituacao e
classificacdo do instituto da Propriedade Intelectual. Barbosa (2003, p. 1) explica
que, segundo a Convencdo da Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual
(OMPI), a Propriedade intelectual é

a soma dos direitos relativos as obras literarias, artisticas e cientificas, as
interpretacdes dos artistas intérpretes e as execucdes dos artistas
executantes, aos fonogramas e as emissdes de radiodifusdo, as invencdes
em todos os dominios da atividade humana, as descobertas cientificas, aos
desenhos e modelos industriais, as marcas industriais, comerciais e de
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servico, bem como as firmas comerciais e denominagdes comerciais, a
protecéo contra a concorréncia desleal e todos os outros direitos inerentes a
atividade intelectual nos dominios industrial, cientifico, literario e artistico.

Nesse sentido, convém destacar a definicAo dada por Ramos (2014, p.
399,6), que sucintamente esclarece que “o direito de propriedade intelectual é
género, do qual sédo espécies o direito do inventor (direito de propriedade industrial),
intrinsecamente ligado ao direito empresarial, e o direito do autor (direito autoral)”.

Em que pese essa similaridade entre o direito da propriedade industrial e o do
direito do autor, importa salientar que, no Brasil, a legislacdo a eles concernente &
distinta, em especial porque ao passo que o direito autoral objetiva preservar a
prépria obra, o direito de propriedade industrial destina-se a tutela de uma técnica
(RAMOS, 2014, p. 401,1).

Atualmente, a protecao do direito autoral e da propriedade industrial € prevista

na Constituicdo Federal de 1988, cujo artigo 5°, inciso XXIX, assim dispde:

Art. 5° Todos sé&o iguais perante a lei, sem distingdo de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a
inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranca e a
propriedade, nos termos seguintes:

XXIX - a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio
temporério para sua utilizacdo, bem como protecao as criagfes industriais,
a propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos
distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento
tecnolégico e econdmico do Pais. (BRASIL, 1988)

Neste capitulo, sera analisada tdo somente a protecdo dos direitos de
Propriedade Industrial, haja vista sua vinculacdo com o tema especifico do presente
trabalho, qual seja, a correlacdo entre a vedacdo da concorréncia desleal e o
instituto do conjunto-imagem ou trade dress.

A Lei de Propriedade Industrial determina, ainda, as infragbes contra a
propriedade industrial, tipificando, em seus artigos 183 a 194, os crimes contra as
patentes, os desenhos industriais, as marcas, indicacdes geograficas e outras

indicacdes. Por outro lado, o artigo 195° da referida lei apresenta o rol de crimes que

* Art. 195. Comete crime de concorréncia desleal quem:

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

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

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

IV - usa expressao ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusdo entre os
produtos ou estabelecimentos;

V - usa, indevidamente, nome comercial, titulo de estabelecimento ou insignia alheios ou vende,
expde ou oferece a venda ou tem em estoque produto com essas referéncias;
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podem ocorrer atos de concorréncia desleal ndo previstos expressamente nesse
diploma legal, mas ensejando, igualmente, o0 pagamento de perdas e danos em vista
dos prejuizos sofridos pelo outro concorrente.

Nessa perspectiva, a respeito da concorréncia, Martins (2014) assim
comenta:

O exercicio da atividade empresarial por profissionais conduz, naturalmente,
a concorréncia, que, se bem realizada, tem forma salutar. Essa se
manifesta de varios modos, seja na apresentagdo dos produtos, no sistema
de vendas, por meio de precos madicos, ou facilidades no pagamento.
Contudo, a competicdo comercial deve ser leal e sincera, transparente, eis
que a boa-fé é o simbolo fundamental mais destacado da relacdo
empresarial.

O autor supracitado explica que isso, todavia, nem sempre ocorre, haja vista
ser corriqueiro o uso, de forma ilegal, dos elementos que compdem a base do éxito
dos concorrentes, por parte de empresarios e industriais desonestos, a fim de se
obter vantagens, fenbmeno esse que se denomina concorréncia desleal. (MARTINS,
2014)

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

VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distingao que nédo obteve;

VIII - vende ou expbe ou oferece a venda, em recipiente ou invélucro de outrem, produto adulterado
ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora nao
adulterado ou falsificado, se o fato ndo constitui crime mais grave;

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

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

Xl - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizagdo, de conhecimentos, informacfes ou dados
confidenciais, utilizdveis na industria, comércio ou prestacdo de servi¢os, excluidos aqueles que
sejam de conhecimento publico ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve
acesso mediante relagdo contratual ou empregaticia, mesmo apés o término do contrato;

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

XIll - vende, expde ou oferece a venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou
concedida, ou de desenho industrial registrado, que néo o seja, ou menciona-o, em andncio ou papel
comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;

XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizagdo, de resultados de testes ou outros dados néo
divulgados, cuja elaboragdo envolva esforco consideravel e que tenham sido apresentados a
entidades governamentais como condi¢do para aprovar a comercializacdo de produtos.

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

§ 1° Inclui-se nas hipOteses a que se referem os incisos Xl e Xll o empregador, s6cio ou
administrador da empresa, que incorrer nas tipificacdes estabelecidas nos mencionados dispositivos.
§ 2° O disposto no inciso XIV ndo se aplica quanto a divulgagéo por 6rgao governamental competente
para autorizar a comercializacdo de produto, quando necessério para proteger o publico.
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concorréncia, Bittar Filho (2002, p. 116) explica que

[...] determinadas ag8es, quando incorretas, imorais ou contrarias as
normas que imperam no comércio, podem refletir-se negativamente na
esfera da concorréncia, turbando-lhe seus direitos.

Podem surgir em atividades procedimentos utilizados nos negocios,
resultando em prejuizos morais ou patrimoniais a outros comerciantes, ou
industriais, ou mesmo, aos consumidores.

Pode-se dizer, portanto, que o instituto da concorréncia desleal possui um
leque variado de possibilidades, e tem intima relacdo com a ideia de aproveitamento
injusto do esforco de outrem. (CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA, 2013,
p. 146)

Tém-se, nessa ldégica, os fundamentos para as normas que coibem a pratica
da concorréncia desleal, a exemplo daquelas estabelecidas pela Convencdo da
Unido de Paris e pela Lei da Propriedade Industrial, esta ultima sendo o principal
instrumento utilizado no combate dos ardis de concorrentes inescrupulosos, em
especial ao desvio de clientela provocado pela imitacdo do trade dress, tema do
presente trabalho.

Em que pese a lei e a doutrina brasileira discorrerem copiosamente em
relacdo aos direitos protegidos pelas normas concernentes a propriedade industrial,
tais como as marcas e os desenhos industriais, a producéo sobre o instituto do trade
dress € mais modesta.

O trade dress — no Brasil também denominado conjunto-imagem — nao
possui previsdo expressa no ordenamento juridico patrio. Dessa forma, a lei ndo
apresenta um conceito do que este vem a ser, necessitando-se, portanto, recorrer as
definicbes dadas pela doutrina e pela jurisprudéncia sobre essa matéria.

Nesse sentido, € oportuno apontar a interpretacdo de Soares (2004, p. 213,

apud Manara, 2008, p. 1-2) a respeito do tema, que consigna o trade dress como

[...] a imagem total do negdcio; num sentido bem geral, é o “look and feel”,
isto é, o ver e o sentir do negdcio; é o meio pelo qual o produto é
apresentado ao mercado; € o identificador de origem; o termo “trade
dress” significa a imagem total ou a aparéncia geral de um produto ou
servico, incluindo, mas ndo limitado a, desenho da embalagem, rotulos,
recipientes, mostruarios, a caracteristica do produto ou a combinacdo de
elementos ou figuras que séo ou se tornam associadas exclusivamente com
uma existéncia particular que permitem funcionar como sendo um indicador
de origem do produto; o “trade dress” compreende uma Unica selecédo de
elementos que imediatamente estabelecem que o produto se distancia dos

outros, por isso se torna inconfundivel.
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constata:

“Trade dress” elou “conjunto-imagem”, para nés é a exteriorizagdo do
objeto, do produto e/ou de sua embalagem, é a maneira peculiar pela qual
se apresenta e se torna conhecido. E pura e simplesmente a “vestimenta”,
e/ou ‘uniforme’, isto é, um trago peculiar, uma roupagem ou a maneira
particular de alguma coisa se apresentar ao mercado consumidor ou diante
dos usuarios com habitualidade.

Portanto, o conjunto-imagem é constituido por um complexo de elementos
distintivos, representando uma forma de identidade do produto ou do servico, bem

como do estabelecimento comercial. Nessa senda, Manara (2008, p. 1) expde que

essa “configuracdo” diferenciada contempla a reunido e combinacdo de
cores, formatos, desenhos, fontes, tamanhos e disposicéo de letras, rétulos,
embalagens, ambientes internos e externos de estabelecimentos
comerciais, propagandas, e demais elementos distintivos de produtos e
servicos que tragam individualizag&o junto ao mercado consumidor.

Pode-se inferir que, via de regra, o trade dress € mais facilmente percebido
nas embalagens de produtos, apesar de, como visto acima, ndo se restringir a elas.
A respeito das embalagens, Pinho (2001, p. 101) aponta que sua funcdo ndo pode
mais ser concebida como simplesmente a de proteger ou conservar as mercadorias
nelas acondicionadas, sob risco de se omitir o papel exercido pela embalagem no
marketing. Desse modo, para o autor, em geral, € necessario que a embalagem
atenda

as condi¢Bes necessarias para cumprir sua funcdo mercadoldgica: ser um
anuncio, atrair a atencdo do consumidor, destacar-se no ponto-de-venda,
identificar rapidamente o produto, propagar eficientemente a marca, ter
aspecto limpo e higiénico, ser de facil manuseio, gerar credibilidade e
acrescer um novo valor ao produto. (PINHO, 2001, p. 103)

Evidentemente, algumas dessas caracteristicas indicadas s&do também
necessérias a apresentacdo de servicos e de estabelecimentos comerciais. Estas
peculiaridades estdo agregadas a eles com o mesmo propésito: o de provocar o
interesse do consumidor e incentiva-lo a aquisicdo do bem ou servico da empresa
que se utiliza dos mecanismos atinentes ao conjunto-imagem na criacdo de sua
identidade.

Assim, nota-se que essa identidade fixada pelos elementos distintivos que
compdéem um trade dress é, em geral, delineada visualmente, podendo ser
projetada, também, por meio de sons, sabores e cheiros, em que pese a auséncia
de previsao legislativa para estes ultimos. (CARVALHO, 2001, p. 45-46)
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encontrado em variados ramos, como alimentos, cosméticos, combustiveis e
medicamentos, além de no padrao de elementos utilizado pelas franquias. Segundo
a autora, a identificacdo de um produto ou de um servico meramente pela aparéncia
visual do estabelecimento em que séo comercializados € algo corriqueiro, a exemplo

do que se vé nas lojas da franquia McDonald’s. Nessa légica:

A combinacdo de cores, mdveis, a forma de disposicdo dos objetos, a
concepgdo arquitetbnica e todos os demais elementos de decoragao,
aliados a proépria configuracdo operacional da loja ndo deixam duvidas de
gual estabelecimento se trata. (MANARA, 2008, p. 4)

Portanto, é nessa perspectiva que se aponta a importancia desse instituto do
conjunto-imagem ou trade dress, cuja estratégia mercadoldgica, apesar de nao ser
costumeiramente percebida pela populagdo em geral como tal, € bastante explorada
quando da fabricagcdo da embalagem de mercadorias, apresentacdo de servigos e
organizacao de estabelecimentos comerciais.

Lamentavelmente, entretanto, essa ferramenta peculiar aqui tratada é
comumente apropriada de forma desonesta por concorrentes que, visando ao
aproveitamento, inclusive parasitario, do sucesso de uma marca ou produto, imitam
a forma de apresentacdo dos produtos a tal ponto que um consumidor comum ou
desatento poderia facilmente confundir as mercadorias ou servicos de marcas
distintas. Essa reproducao, ainda que parcial, do trade dress pode implicar violacao
da propriedade industrial da marca ou, ainda, acarretar no delito de concorréncia
desleal.

As razBes da importancia de se garantir a devida tutela ao instituto do
conjunto-imagem séo alvo de discussdo na doutrina. H4 quem entenda que o
interesse a se proteger € tdo somente o do empreséario, mas ha os que julgam que a
ha também que se conceber a relevancia da repressdo contra a imitacdo entre
concorrentes também se justifica em beneficio do consumidor.

Para Requido (2005, p. 209), por exemplo, o intuito da repressdo a
concorréncia desleal é a protecdo da clientela, que ndo deve ser entendida como o
individuo consumidor em si, mas sim como um dos fatores de aviamento da
empresa. Na mesma linha de pensamento, Ramos (2014, p. 609,7), afirma que se
posiciona ao contrario da corrente majoritaria da doutrina, entendendo que as

decisOes judiciais a respeito da violagdo do trade dress na realidade ndo protegem
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impedimento da imitacdo, ndo traz beneficios aos consumidores, mas apenas 0S
prejudica.

Por outro lado, Filomeno (2007, p. 104) compreende que o objetivo indireto da
legislacdo, ao proibir, entre outros, a concorréncia desleal, a contrafacdo e o abuso
de poder econdémico, €, na realidade, a defesa e protecdo do proprio consumidor,

por ser este o destinatario final daquilo que é inserido no mercado de consumo.

3 O TRATAMENTO DISPENSADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
DE SAO PAULO

Assim, a fim de alcancar o objetivo proposto, que busca investigar se a
auséncia de legislacdo especifica sobre a protecédo a imitacdo ao conjunto-imagem
impede a efetiva protecdo contra a imitacdo do trade dress ou conjunto-imagem da
marca, elegeu-se o sitio eletrénico do Tribunal de Justica do Estado de Sdo Paulo
em razao de ser o centro industrial do pais, 0 que justifica um grande numero de
casos envolvendo a tematica em apreco.

Realizou-se na segunda quinzena do més de maio de 2016 a busca de
julgados, a partir da digitacdo dos termos “trade dress” e “concorréncia desleal”,
concomitantemente. Foram obtidos, nessas consultas, 341 resultados no sitio do
TJ/SP, dos quais, haja vista sua pertinéncia para com o presente estudo, foram
eleitos dois julgados de recursos de apelacao civel, dos processos de n° 1034267-
84.2014.8.26.0100, 0182286-59.2008.8.26.0100.

Assim, o primeiro julgado extraido do sitio eletrénico do Tribunal de Justica de
Séo Paulo, do processo n°® 1034267-84.2014.8.26.0100 diz respeito a disputa entre a
empresa autora Alpargatas S.A. e a empresa ré Pimpolho Produtos Infantis Ltda.,

cuja ementa é aqui apresentada:

CONCORRENCIA DESLEAL - Utilizacdo do trade dress das sandalias
HAVAIANAS, de reconhecimento notério e cujas pecas que formam o
conjunto-imagem encontram-se devidamente registradas junto ao INPI.
Requerida que importou calgados absolutamente semelhantes aos da
autora. Produtos que certamente seriam vendidos nas mesmas lojas.
Demonstracdo da possibilidade de confusdo e concorréncia desleal.
Imagem das HAVAIANAS que é utilizada ha décadas, caracterizando o
conjunto distintivo - Violagcdo de direitos da propriedade industrial e
usurpacdo que tem finalidade de aproveitamento - Sentenca de
procedéncia. Apelo para reforma. N&o provimento. (BRASIL, 2016)
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estaria praticando concorréncia desleal, pois as mercadorias importadas pela ré
estariam violando a marca figurativa utilizada nas tiras e a marca mista empregada
na palmilha das sandalias Havaianas, produzidas pela autora, em contraste a
alegacdo da ré, que argumentava pela coexisténcia pacifica entre os produtos de
ambas as empresas, ante 0 desinteresse da ré em concorrer com a autora e a
distin¢céo das clientelas de ambas.

Tendo em vista o julgamento pela procedéncia da acdo — em que a ré foi
condenada a abster-se do uso da expressao descrita na peticao inicial, bem como
de qualquer outra que cause confusdo com ela, além de dever promover as
alteracdes necessérias nos 0rgdos competentes, e pagar indenizacdo por danos
materiais causados a autora — a requerida insurgiu-se contra a decisdo da juiza
monocratica, argumentando que houve cerceamento de defesa ao ndo se permitir
gue o perito respondesse aos esclarecimentos desejados.

Preliminarmente, a decisdo de segunda instancia afastou a alegacdo de
nulidade da sentenca por auséncia de esclarecimentos do perito, diante da previsao
do artigo 131 do Cddigo de Processo Civil de 1973; nesse sentido, resolveu-se que
as provas presentes eram suficientes para a analise detalhada do caso pela juiza
que proferiu a sentenca.

Para os desembargadores, evidenciada ficou a reprodugédo dos principais
elementos das sandalias Havaianas — como as tiras com estampas em V, a
palmilha com o padrédo de graos de arroz e o solado com ranhuras peculiares — nas
mercadorias importadas pela ré. Assim, compreendem que tamanha semelhanca
entre os produtos € suficiente para causar confusdo aos consumidores e prejuizos a
autora, independentemente de a ré ter acrescentado a expressdo “Pimpolho”,
designativa da propria marca, as tiras dos chinelos. Aqui, portanto, apesar das
diferencas em alguns detalhes entre os produtos, levou-se em conta que o objetivo
visado pela Lei de Propriedade Industrial € de reprimir a similitude que possa causar
confusdo ou aproveitamento parasitario.

Portanto, avaliaram os julgadores que ao imitar sua forma, a ré atuou com
deslealdade e tentou obter proveito da notoriedade da imagem dos calcados da
autora, e que o desvio de clientela ndo pode ser desconsiderado pelo simples fato
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autora também possui mercadorias destinadas ao mesmo.

Tendo em vista os argumentos elencados, foi negado provimento a apelagéo
da ré, mantendo-se a decisdo monocratica de primeira instancia, inclusive quanto a
condenacéo da ré ao pagamento de 10% sobre o valor das mercadorias importadas,
pois apesar de ndo terem sido efetivamente comercializadas, ante a sua apreensao
pela alfandega, tal indenizacdo € satisfatoria para a compensacao da autora pelas
providéncias por ela tomadas e do laudo elaborado para a constatacdo das
transgressdes cometidas pela ré.

Ja o segundo julgado eleito para analise consiste no Recurso de Apelacéo,
autuado sob o n° 0182286-59.2008.8.26.0100, extraido do sitio eletrénico do
Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, que diz respeito a disputa entre a
empresas autoras Compagnie Gervais Danone e Danone Ltda. e as rés Adria
Alimentos do Brasil Ltda. e M. Dias Branco S/A Indastria e Comércio de Alimentos.

Aponta-se, assim, a ementa do acorddo em estudo:

Agravos retidos — Impugnacdo de laudo pericial — Andlise atenta e
detalhada de embalagens apresentadas na inicial apta a afastar a alegacao
de que o laudo teria sido elaborado de forma superficial e desprovido de
rigor técnico — Laudo se apresentou adequado e suficientemente
fundamentado para a elucidacdo das questfes controvertidas nos autos,
bem como para a formag&o do convencimento do julgador — Agravos
retidos improvidos.

Apelacéo Civel — Violagdo de marca — Concorréncia desleal entre as
marcas corretamente reconhecida pela sentenca — Possibilidade de
colidéncia entre marcas ndo concorrentes entre si — Publico consumidor
que, ainda que de modo subliminar, poderia associar a marca da apelante
as propriedades benéficas a saude alimentar contidas nas substancias
presentes no produto da apelada — Produtos que, embora pertencam a
diferentes categorias alimenticias, séo direcionados ao mesmo publico alvo,
notadamente em razdo da proposta de salde alimentar de ambas as
marcas — Concorréncia parasitaria configurada — Alcance da decisao —
Sentenca corretamente determinou a abstencdo do uso da expressao
"Activita", ndo se justificando a utilizagdo da submarca "Adria Activita" —
Prazo para cumprimento da obrigacdo — Aumento de prazo injustificado —
Prazo de 30 dias fixado na senten¢a que ndo se mostra exiguo, porquanto
suficiente para que a apelante adote providéncias para cessar a fabricacéo,
comercializagdo e utilizacdo da expressdo "Activita" em seus produtos —
Recurso, nesta parte, improvido.

Multa diaria — Valor fixado em R$ 50.000,00 se reveste de excesso — Multa
gue constitui estimulo para a néo utilizacdo da marca e para apresentacao
de providéncias necessarias para se fazer cessar o uso irregular —
Observancia da realidade da cominacao e de sua finalidade — Reducéo do
valor da multa para R$ 5.000,00 diarios — Recurso, nesta parte, provido.
Recurso adesivo — Perdas e danos — Associacdo parasitaria configurada —
Pratica de atos de concorréncia desleal justifica o acolhimento de pretenséo



=

, DEMANDAS SOCIAIS E POLITICAS _
PUBLICAS NA SOCIEDADE CONTEMPORANEA

& IX MOSTRA INTERNACIONAL DE TRABALHOS CIENTIFICOS

’

XI I SEMINARIO INTERNACIONAL

010£-85£T NSSI
9102

YA\ raperes  {RICNPq

indenizatéria — Valor da indenizagcao correspondente aos valores seriam
auferidos pelas recorrentes em caso de cessdo de seus direitos de
propriedade intelectual, a serem apurados em sede liquidagdo de sentenga
— Calculo da indenizacéo a ser efetuado conforme o disposto no art. 210,
alinea "c" da L. 9.279/96 — Inadmissivel a inclus@o de valores referentes
aos lucros auferidos pelas recorridas com a comercializacdo do produto
"Activita" - Indenizacdo pelos investimentos despendidos no
desenvolvimento de embalagens, publicidade e divulgacdo do produto
"Activia" das recorrentes — Valores ja incluidos no calculo do valor
correspondente a cessao dos direitos de propriedade intelectual -
Concessdo que implicaria "bis in idem" — Recurso adesivo parcialmente
provido. (BRASIL, 2015)

No caso em tela, a discusséo dizia respeito a acédo ajuizada pelas empresas
detentoras da marca de iogurtes e bebidas lacteas Activia, contra as fabricantes da
massa alimenticia de marca Activita, sob alegacdo de confusédo entre as referidas
marcas, devido a forma da embalagem e ao modo de divulgacao do produto das rés,
posto que os fabricantes da marca tradicional Activia foram surpreendidas pela
suposta imitacao de elementos marcarios.

Desse modo, tendo em vista ao exame pericial técnico realizado, o juizo de
primeiro grau reputou como sendo grande a possibilidade de confusdo pelo
consumidor entre os referidos produtos, ainda que sendo de categorias alimenticias
diferentes, apontando-se a comprovada semelhanca entre os rotulos dos produtos
das autoras e das rés, o que poderia conduzir o consumidor a supor que ambas as
mercadorias fossem do mesmo fabricante.

Em sede de recurso, as rés argumentaram que, haja visto o principio da
especificidade, ndo seria possivel estender-se a protecdo do registro das autoras
para alimentos laticinios a variedade de massas alimenticias, além de sustentarem
que nao estariam incorrendo em violagdo do trade dress das embalagens de
logurtes da marca Activia pelo fato de o padrdo de embalagem e as cores dos
produtos das partes consistirem em tendéncia atual, ndo se podendo conferir
monopolio a um fabricante apenas sobre eles. Alegaram as rés, ainda, que nao
haveria que se falar em concorréncia desleal as autoras, uma vez que seus produtos
pertencem a classes alimenticias diversas.

As autoras, que apelaram adesivamente, pretendiam que as rés fossem
condenadas a pagamento indenizatério, considerando-se 0s prejuizos por aquelas
suportados devido a confusdo causada no publico consumidor pela existéncia
concomitante, no mesmo segmento de mercado, de produtos semelhantes com

diferentes fabricantes.
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concluiu que houve concorréncia desleal, mesmo que sem confirmacdo de
concorréncia direta contra o produto das autoras, pois ficou evidenciada a
associacdo parasitaria, devido a identidade do publico consumidor das marcas de
ambas as partes, em especial no tocante a sua procura pelos nutrientes funcionais
caracteristicos dos referidos produtos. Por outro lado, os desembargadores
reconheceram o excesso do valor da multa diaria cominada, reduzindo-a para R$
5.000,00.

Quanto ao apelo recursal das autoras, o Tribunal acolheu seu pleito
indenizatério, a fim de condenar as rés ao pagamento de perdas e danos
patrimoniais derivados da pratica de concorréncia desleal; entretanto, o0s
desembargadores decidiram que ndo era cabivel a apuracdo dos valores devidos
por meio de dois critérios diferentes do artigo 210 da LPI, como pretendiam autoras,
por ser necessario que se opte por apenas um deles. Desse modo, foram

parcialmente acolhidos ambos os recursos de apelacao das partes.

CONCLUSAO

Os sinais distintivos da empresa ganham especial relevancia diante da atual
Otica mercadologica existente, em que a realidade que se enfrenta é a de uma oferta
massificada de produtos e servicos e, por outro lado, de consumidores cada vez
mais exigentes.

Assim o instituto do conjunto-imagem ou trade dress desponta como um
instrumento apto a agregar valor a produtos e servigos, merecendo, por essa razao,
especial relevancia. No entanto, consoante restou consignado, o trade dress nao
possui previsdo expressa no ordenamento juridico patrio, razdo pela qual é
necessario recorrer as definicbes dadas pela doutrina e pela jurisprudéncia sobre
essa matéria.

Em que pese a relevancia da ferramenta em questdo, esta vem sendo
comumente apropriada de forma desonesta por concorrentes que, visando o
aproveitamento parasitario do sucesso de uma marca ou produto, imitam a forma de
apresentacao dos produtos favorecendo que se opere a confusdo de uma marca de

produto ou servico por parte de um consumidor comum ou desatento. Tal



Patracinio:

VA rareres  {QICNPg

, DEMANDAS SOCIAIS E POLITICAS _
PUBLICAS NA SOCIEDADE CONTEMPORANEA

& IX MOSTRA INTERNACIONAL DE TRABALHOS CIENTIFICOS

% é

reproducéo, ainda que parcial do trade dress, pode implicar violacdo da propriedade
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industrial da marca ou, ainda, acarretar no delito de concorréncia desleal.

Assim, a partir do estudo desenvolvido, obteve-se que em que pese 0
ordenamento juridico nacional ndo contemplar um instrumento de protecado juridica
especifico ao trade dress, a doutrina e a jurisprudéncia o reconhecem a protecéo ao
instituto em apreco. Prova disso € o fato de que diante da configuracdo da imitacéao
do conjunto-imagem, o Tribunal de Justica do Estado de Sdo Paulo reconheceu a
pratica em apreco como uma das hipoteses de concorréncia desleal.

Desta forma, levando em conta que o objetivo visado pela Lei de Propriedade
Industrial € reprimir a similitude que possa causar confusdo ou aproveitamento
parasitario, o trade dress encontra protecdo acessivel no ordenamento juridico
patrio, bastando a comprovacdo da possibilidade de confuséo e associa¢ao indevida

entre produtos ou servi¢os de proveniéncia distinta.
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