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RESUMO
Este estudo investiga os desafios e as lacunas na protecao juridica do trade dress
no Brasil, com o objetivo de propor solu¢des legislativas alinhadas as demandas do
mercado e as normas de propriedade intelectual. A pesquisa foi conduzida por meio
de revisdo bibliografica sistematica e analise de jurisprudéncia nacional e
internacional, permitindo a identificacdo de requisitos essenciais para a protecao
eficaz do trade dress: distintividade, auséncia de funcionalidade e potencial de
confusdo ou associacdo indevida. Os resultados demonstram que a auséncia de
regulamentacao especifica no ordenamento juridico brasileiro gera inseguranca para
empresas e consumidores, dificultando o combate a concorréncia desleal e a
promocdo de um ambiente de negdécios competitivo e inovador. A andlise
comparativa com modelos internacionais revelou que a experiéncia estrangeira pode
subsidiar o aprimoramento normativo nacional, especialmente no que tange a
definicdo de critérios claros para reconhecimento e protecéo do trade dress. Conclui-
se que a adocdao de diretrizes legislativas mais precisas contribuira para a seguranga
juridica, o estimulo a inovacdo e a defesa dos interesses econdmicos e sociais
envolvidos. O estudo oferece propostas concretas para o fortalecimento do
arcabouco legal brasileiro, impactando positivamente tanto a teoria quanto a pratica

empresarial no campo da propriedade intelectual.

Palavras-chave: trade dress; concorréncia desleal; legislacdo, propriedade

intelectual, distintividade.



ABSTRACT
This study investigates the challenges and gaps in the legal protection of trade dress
in Brazil, aiming to propose legislative solutions aligned with market demands and
intellectual property standards. The research was conducted through systematic
bibliographic review and analysis of national and international jurisprudence,
identifying essential requirements for effective trade dress protection: distinctiveness,
absence of functionality, and potential for confusion or misassociation. The findings
demonstrate that the lack of specific regulation within the Brazilian legal framework
generates insecurity for businesses and consumers, hindering efforts against unfair
competition and promoting a competitive and innovative business environment. A
comparative analysis with international models revealed that foreign experience can
support national normative enhancement, particularly concerning the establishment
of clear criteria for the recognition and protection of trade dress. It concludes that the
adoption of more precise legislative guidelines will contribute to legal security,
encourage innovation, and safeguard the economic and social interests involved. The
study provides concrete proposals for strengthening the Brazilian legal framework,

positively impacting both theory and business practice in the field of intellectual

property.

Keywords: trade dress; unfair competition; legislation, intellectual property,

distinctiveness.
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1 INTRODUCAO

O termo Trade Dress € uma expressao utilizada no direito norte-americano
para denotar um aspecto da lei de marcas registradas relacionado ao conjunto de
cores, a forma estética, formato ou aparéncia externa de um produto,
estabelecimento ou servico, suscetivel de criar a imagem-de-marca de um produto
em seu aspecto sensivel (Barbosa, 2009).

O trade dress refere-se a aparéncia geral de um produto ou servigo, incluindo
elementos como design, embalagem, cores, disposi¢ao, rétulos, entre outros. Sua
protecdo busca garantir que consumidores possam identificar facilmente uma marca
ou produto no mercado.

E também uma parte importante do direito de propriedade intelectual, o trade
dress, que se concentra na protecdo da imagem e identidade visual de um produto
ou servico. Ele se refere a aparéncia geral de um produto ou servigo que pode incluir
caracteristicas como design, forma, embalagem, cores, layout ou qualquer elemento
distintivo que o torne facilmente identificavel pelos consumidores.

O trade dress, entendido como o conjunto visual de elementos distintivos que
compdem a identidade de produtos ou servicos, tem se tornado um tema central no
campo da propriedade intelectual, especialmente em mercados globais competitivos.
Sua protecdo juridica visa evitar a confusdo de consumidores e a concorréncia
desleal, promovendo um ambiente de negdcios mais justo e incentivando a inovagao
e a criatividade empresarial.

N&do se trata de uma marca, mas de um “conjunto-imagem”, ou seja, 0
conjunto de sinais distintivos que comp&em um produto, servigo, ou estabelecimento
empresarial, criados por profissionais do marketing contratados para diferencia-los
da concorréncia, com o intuito de chamar a aten¢édo do consumidor, através de sua
percep¢ao no mercado.

No Brasil, entretanto, o trade dress nao possui regulamentacdo legal
especifica. Sua protecao depende de interpretacdes doutrinarias e jurisprudenciais,
que frequentemente se baseiam em principios de concorréncia desleal e
distintividade, conforme estabelecido na Lei de Propriedade Industrial (Lei n°
9.279/96). Essa lacuna legislativa gera desafios significativos para empresas que
buscam proteger sua identidade visual e compete aos operadores do direito a tarefa
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de preencher essas lacunas por meio de interpretacdes sistematicas e decisbes
judiciais.

Nesse aspecto, Law Cornell (2022) afirma que o Trade dress € uma extensao
da protecdo de marca registrada para design e forma dos materiais em que um
produto € embalado, porque os elementos - 'Configuracdo do produto’, design,
forma, tipos de letras, emblemas, desenhos e outros acabam formando uma imagem
comercial.

As empresas, cada vez mais, Vvém investindo em pesquisa e
desenvolvimento, em marketing, no seu ativo intangivel de propriedade intelectual e
em sinais que venham a distinguir o seu negécio dos concorrentes, através de sinais
que caracteriza pela marca, pelas cores, pelas imagens de seus produtos/servicos,
pelo desenho, pela grafia, entre outros sinais que a identifica perante o publico em
geral que possa identifica-los, bem como, distingui-los de outros produtos e servicos
existentes no mercado (Silva, 2021).

A apropriagdo desse conjunto de elementos por parte de um concorrente
poderé levar os consumidores menos avisados a erro e confusdo quanto a origem
ou procedéncia do produto. E, quando isso ocorre, sé através de exame acurado e
comparativo poder-se-a distinguir o original da cépia. Eis porque o ato de
concorréncia desleal tem por finalidade criar confusdo, através de nomes,
denominacdes, siglas, emblemas, etiquetas, rétulos, envoltérios, embalagens e todo
e qualquer elemento que sirva para identificar os produtos ou 0s servicos no
mercado ou entre 0s usuarios (Soares, 1995).

Assim, pela expansao do conceito de trade dress, Soares (2004), conceitua o
Trade dress e/ou conjunto imagem como a exteriorizacdo do objeto, do produto ou
de sua embalagem, sendo a maneira peculiar pela qual se apresenta e se torna
conhecido. Ele afirma que é pura e simplesmente a “vestimenta”, e/ou o “uniforme”
isto é, um tragco peculiar, uma roupagem ou maneira particular de alguma coisa se
apresentar ao mercado consumidor ou diante dos usuarios com habitualidade”, com
uma forma de exteriorizacdo caracteristica, a toda e qualquer forma de produto ou
de sua embalagem, desde que constituida de caracteristicos particulares, a toda e
qualquer decoracéo interna ou externa de estabelecimentos, a toda e qualquer
publicidade desde que elaborada a apresentada com particularidades a torne

conhecida como procedente de uma determinada origem.
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Cabral (2002) trata que, para a caracterizacdo de violagdo de marca, nédo é
suficiente que se demonstre a semelhanca dos sinais e a sobreposi¢cao ou afinidade
das atividades, mas também que seja analisado o conjunto em que esses sinais
distintivos estéo inseridos.

Citando Cergueira (1980), Cabral (2002) aponta que este doutrinador propés
cinco parametros para a analise de confusdo, quais sejam, a apreciacdo da
impressao de conjunto deixada pelas marcas, examinadas sucessivamente, sem
apurar suas diferencas; o grau de atencdo do consumidor comum; as circunstancias
em que normalmente se adquire o produto; a natureza do produto; e o0 meio em que
0 consumo do produto é habitual.

O teste proposto por Cerqueira (2012), ainda se mostra atual no que concerne
a confusdo no ponto de venda, em especial, a compra de um produto por outro ou a
compra de uma mercadoria sob a falsa crenca de que se trata de uma fonte
conhecida. Todavia, diante de mercados globalizados e técnicas de “marketing” cada
vez mais sofisticadas, esses critérios podem ser insuficientes para alcancar outras
formas de confusédo que sao igualmente nocivas ao titular da marca original, embora
ocorram longe das situagdes triviais de confusao nas géndolas” (Cabral, 2015).

Além disso, a evolugcdo do Trade Dress estd intrinsecamente ligada a
prevencdo da concorréncia desleal e a protecdo da propriedade intelectual das
empresas. A busca pela distintividade no mercado, por meio de identificagdes
visuais com o publico, reflete a importancia do Trade Dress na preservacao da
identidade visual das marcas e na diferenciacdo dos produtos e servicos. A
harmonizacdo das legislacdes internacionais sobre o Trade Dress, inspirada em
principios de paises como Estados Unidos, Australia, Franca e Espanha, pode
contribuir para um ambiente regulatério mais favoravel a inovacdo e a competicdo
leal.

Porém, no Brasil, as empresas tém enfrentado problemas em relacdo ao
Trade Dress porque a legislacéo patria ndo traz a definicdo especifica quanto a sua
protecdo, quanto ao conjunto-imagem do Trade Dress, ou seja, ndo tem uma
regulamentacéo especifica. Por isso, o Poder Judiciario, quando acionado, enfrenta
a discussdo por meio da interpretacdo da repressdo da concorréncia desleal,

prevista no artigo 195 da Lei 9.279/961, acompanhados de julgados judiciais de

L LPI — Lei da Propriedade Industrial n° 9.279/96, que em seu artigo 195, define o que é concorréncia desleal, no
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forma subjetivamente, pelo debate juridico dos atores processuais envolvidos e nas
definicbes doutrinarias, sem uma definicdo clara e objetiva de uma legislacéo
especifica quanto ao tema. (Aquino, 2017; Xavier, 2015). Como resultados, o que se
tem sdo decisbes divergentes do Poder Judiciario quanto a violagdo ou nao do Trade
Dress, provocando inseguranca juridica.

Embora o Trade Dress seja reconhecido como um elemento diferenciador dos
produtos e servicos, a auséncia de uma regulamentacdo especifica e unificada,
aliada a persisténcia de decisdes judiciais contraditorias, gera incertezas tanto para
as empresas quanto para os consumidores. Essa indefinicdo contribui para que se
estabelecam critérios pouco uniformes quanto a distintividade, a funcionalidade e a
possibilidade de confusdo no mercado, o que impacta diretamente na eficicia da
protecdo conferida pelo ordenamento juridico.

Dessa forma, o problema de pesquisa pode ser formulado da seguinte
maneira: como a auséncia de regulamentacéo especifica do Trade Dress impacta a
protecdo juridica e a concorréncia no Brasil? E, assim sendo, a hipotese
apresentada € que, sem uma regulamentacao definida, hA margem para disputas
judiciais longas e decisfes inconsistentes, o que favorece a concorréncia desleal e
prejudica titulares legitimos de identidade visual. Aborda-se, portanto, a questao
sobre os meios para superar as dificuldades na definicdo e identificacdo do Trade
Dress a fim de assegurar uma protecao eficaz sob a égide da Lei da Propriedade
Industrial (Lei n° 9.279/96), considerando as divergéncias na jurisprudéncia e as
lacunas existentes na regulamentacdo. Essa problematica abrange a necessidade
de se compreender os limites e 0s requisitos para a protecdo do Trade Dress, bem
como de propor instrumentos que orientem peritos, juizes e 0s operadores do direito
na andlise adequada dos casos de concorréncia desleal.

Em sintese, o desafio central consiste em estabelecer critérios técnicos e
normativos que possam unificar a interpretagdo e aplicagdo dos conceitos
relacionados ao Trade Dress, promovendo maior seguranca juridica. Ao investigar os
pontos de conflito na doutrina e na pratica judicial, o estudo busca elaborar um
Relatorio Técnico Conclusivo que, além de diagnosticar as principais falhas do
sistema atual, proponha diretrizes capazes de fortalecer a prote¢éo da propriedade
intelectual e estimular a concorréncia leal no mercado.” e "A presente investigacao
surge da necessidade de esclarecer e operacionalizar os critérios para a definicdo e

identificacdo do Trade Dress no cenario da concorréncia desleal, conforme previsto
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na Lei n°® 9.279/96. Apesar do reconhecimento do Trade Dress como um elemento
fundamental para diferenciar produtos e servicos, a auséncia de uma
regulamentacdo especifica e a existéncia de decisdes judiciais contraditorias tém
gerado interpretacdes divergentes, impactando tanto a seguranca juridica quanto a
eficacia da protecao conferida a propriedade intelectual. Esse cenario evidencia uma
lacuna que compromete a consisténcia dos instrumentos de defesa e a
confiabilidade das praticas empresariais no mercado.

Diante disso, o problema de pesquisa a ser investigado pode ser formulado
da seguinte maneira: como superar as dificuldades na definicdo e identificacdo do
Trade Dress para assegurar uma protecdo eficaz e coerente, considerando as
limitacbes normativas e as divergéncias terminolégicas presentes na prética
juridica? Ao responder essa questdo, a presente pesquisa busca ndo apenas
contribuir para a consolidacdo tedrica no campo da propriedade intelectual, mas
também oferecer diretrizes objetivas e praticas que possam orientar peritos, juristas
e gestores empresariais na interpretacdo e aplicacdo dos critérios que garantam a
protecdo do conjunto-imagem e dos elementos distintivos do Trade Dress.

Nesse contexto, este estudo busca analisar a relevancia do Trade Dress na
protecdo da propriedade intelectual, na prevencdo da concorréncia desleal e na
promocdo da inovacdo, considerando as diferentes abordagens legais e
jurisprudenciais em ambito nacional e internacional. A compreenséo aprofundada do
Trade Dress e de sua aplicacdo pratica € importante para garantir a protecdo
adequada dos direitos de propriedade intelectual e fomentar um ambiente de
negocios justo e competitivo em escala global.

A protecdo do Trade Dress é um tema de grande relevancia no cenario
empresarial, visando resguardar a identidade visual das empresas, promover a
distintividade no mercado e coibir praticas de concorréncia desleal. No Brasil, a
analise do Trade Dress sob a 6tica da concorréncia desleal, embora prevista na Lei
da Propriedade Industrial, carece de dispositivos legais mais especificos, o que
resulta em interpretacdes diversas e, por vezes, contraditorias no ambito judicial.

Por meio de uma abordagem qualitativa, fundamentada em revisédo
bibliografica e andlise documental, este trabalho buscou ndo apenas identificar as
lacunas existentes na legislacdo brasileira em relacdo ao Trade Dress, mas também
propor solucdes e contribuicbes para aprimorar o arcabouco legal vigente. O

relatério técnico conclusivo de estudos sobre o trade dress desenvolvido neste
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estudo representa um passo importante na busca por uma estruturacdo mais eficaz
e alinhada com as demandas do mercado e as normas de protecdo da propriedade
intelectual.

Este trabalho tem como objetivo transformar os resultados apresentados no
Relatorio Técnico Conclusivo em uma discussdo académica aprofundada. Busca-se
analisar criticamente os achados relativos a protecdo do trade dress no Brasil,
conectando-os ao referencial te6rico, comparando com modelos internacionais e
propondo solucbes legislativas que possam fortalecer o sistema de protecdo a
propriedade intelectual.

Além de explorar os requisitos essenciais para a protecdo do trade dress,
como distintividade, auséncia de funcionalidade e possibilidade de confusdo, a
dissertacao investiga as implicacfes praticas da falta de regulamentacédo especifica
para as empresas e para os consumidores. Por meio de uma analise tedrica e
pratica, o estudo contribui para o debate sobre a necessidade de regulamentacéo

clara e eficaz no Brasil.
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Investigar os desafios e as dificuldades na definicdo e identificacdo do trade
dress sob a perspectiva da concorréncia desleal, analisando as principais violacdes
e decis@es judiciais contraditérias, com o intuito de elaborar um relatorio técnico
conclusivo. Este relatério deverd contemplar o0s requisitos essenciais para a
protecdo do trade dress, oferecendo orientacGes claras para preencher as lacunas

existentes na legislacéo brasileira sobre a matéria.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

a) Investigar as dificuldades predominantes na definicdo e identificacdo do
Trade Dress sob a perspectiva da concorréncia desleal, conforme
estipulado pela Lei da Propriedade Industrial (Lei n°® 9.279/96).

b) Compilar e analisar os principais pontos destacados pela jurisprudéncia e
pela doutrina que séo considerados violagdes ao Trade Dress.

c) Examinar as decisfGes judiciais contraditérias proferidas por juizes e
tribunais, relacionadas ao Trade Dress.

d) Desenvolver um Relatério Técnico Conclusivo que contemple os requisitos
fundamentais que influenciam a protecdo do Trade Dress, oferecendo

orientacdes para o aprimoramento do arcabouco legal vigente.
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3 JUSTIFICATIVA

Justifica-se tal tema, na medida em que as discussbes ainda vém
estabelecidas em face dos fundamentos constitucionais (artigo 5°, XXIX da CF/88) e
processuais (jurisprudenciais) frente a formalizacdo dos procedimentos no campo
pratico. Assim dispde a Constituicdo Federal de 1988 (CF/88), em seu artigo 5°,
inciso XXIX:

A lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario
para sua utilizagdo, bem como protecdo as criagBes industriais, a
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos

distintivos, tendo em vista o0 interesse social e o0 desenvolvimento
tecnolégico e econdmico do Pais.

Com a finalidade de resolver o problema da protecéo legal sobre o Trade
Dress, com uma clara definicho do tema previsto em lei, ele devera ser
regulamentado e devem ser estabelecidos critérios de forma a ampliar a sua
protecdo e garantir a sua devida aplicacao, analisando sob o ponto de vista da prova
técnica sobre o Trade Dress, para facilitar a compreensao e identificacdo de pontos
especificos para a protecdo do conjunto-imagem dos elementos distintivos por parte
de cada empresa.

O Trade Dress diante de todas as problematicas que o envolve, possui grande
relevancia entre o mercado empresarial, como forma de garantia de protecdo dos
elementos caracteristicos e dos produtos e servicos de uma determinada empresa,
da identidade visual estabelecida para diferenciar um produto e um servico de outro,
Conjur (2023).

O Trade Dress € usado no Brasil de forma interpretativa quando levado ao
crivo do Poder Judiciario sobre determinada discussdo quanto a usurpacgdo alheia
por um concorrente. A grande maioria da jurisprudéncia de nossos tribunais, pela
auséncia de regulamento que identifique os elementos caracterizadores de violagédo
do Trade Dress, seja pela construcéo jurisprudencial e pela doutrina, tem utilizado da
producdo da prova técnica, através do conhecimento de um expert no assunto, para
uma analise e avaliacdo detalhada sobre todo o conjunto-imagem de uma empresa,
com andlise sobre ocorréncia da concorréncia desleal, sobre 0 uso e violagdo do
Trade Dress por um concorrente, Migalhas (2019).

A prova técnica nos casos envolvendo a violagdo do Trade Dress, tem sido

cada vez mais necessaria e utilizada no Poder Judiciario Brasileiro, para
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identificacdo e caracterizacdo da violacdo do conjunto-imagem de uma empresa por
outra, prova esta, que analisa todos os detalhes e atos ilicitos para definir a protecéo
e o direito da empresa no seu “conjunto-imagem” de seus produtos e ou servigos
langcados no mercado, Portilho (2024).

E diante dessa necessidade de melhor definicdo dos requisitos e elementos
que compdem o Trade Dress, busca-se com esse trabalho, a construcdo de um
relatério técnico que venha a definir os requisitos e elementos componentes para
identificacdo e definicdo do Trade Dress a fim de que os profissionais e o publico em
geral possam acompanhar e seguir.

Com base nessa comparacédo, pretende-se descobrir se esses julgamentos
contrariam a doutrina, pois na mesma etapa, vislumbra-se determinar se a teoria e a
legislacdo seriam suficientes para garantir a protecdo do instituto. Portanto, para
receber a protecdo pelo Ordenamento Juridico Brasileiro através da concorréncia
desleal, pelo contexto exposto, a jurisprudéncia dos tribunais nacionais, assim
identificou que € necessério existir dois requisitos basilares, quais sejam a propria
distintividade do Trade Dress, e a existéncia ou ndo de confusdo ou associacao
indevida do Trade Dress, abordados nas decisfes judiciais, sendo necessaria na
grande maioria das vezes, a producéo da prova pericial por um técnico no assunto.

E necessaria uma compreensdo abrangente do Trade Dress em diferentes
jurisdicdes, pois a globalizacéo e a internacionalizacdo dos negdcios aumentaram a
necessidade de compreender as diferencas e semelhancas nas legislacbes de
propriedade intelectual, incluindo o trade dress. Uma andlise abrangente permitira
uma compreensdo mais profunda dos desafios e oportunidades enfrentados por
empresas que atuam em diferentes jurisdigdes.

Tendo em vista que cada pais pode ter interpretacdes e definicdes especificas
para o trade dress, compreender essas nuances € importante para garantir que as
empresas estejam alinhadas com os requisitos legais especificos de cada jurisdigdo
ao desenvolver e proteger sua identidade visual.

Deste modo, entender como o trade dress é abordado no contexto mais
amplo da propriedade intelectual é importante para posicionar adequadamente a
protecdo legal. Isso influencia as estratégias de negodcios relacionadas a inovagao,
design e concorréncia.

Também objetiva compreender os limites da protecdo do trade dress para

evitar litigios desnecesséarios e garantir uma aplicagdo eficaz da lei. Identificar
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elementos que podem nao ser protegidos ajuda as empresas a adaptarem suas
estratégias de design e marketing.

O requisito de distintividade esta diretamente ligado a capacidade do trade
dress de se destacar no mercado. Compreender essas exigéncias € importante para
empresas que buscam garantir uma protecdo soélida e duradoura para sua
identidade visual.

A analise de casos judiciais anteriores fornece insights valiosos sobre como
as leis sao interpretadas e aplicadas na prética. Isso ajuda empresas a antecipar
possiveis desafios legais e a adaptar suas estratégias de acordo com as decisdes
judiciais recentes.

E importante que uma compreensdo profunda de como as legislacdes
abordam a concorréncia desleal relacionada ao trade dress € importante para
proteger 0s interesses comerciais. Isso auxilia na identificacdo de praticas
comerciais antiéticas e na busca por medidas legais apropriadas.

Ora, conhecer os métodos de resolucdo de disputas disponiveis em cada
jurisdicdo se torna importante para as empresas que buscam uma abordagem
eficiente e eficaz na resolucéo de litigios relacionados ao trade dress.

Diante da evolucéo legislativa e tendéncias recentes, a analise das mudancas
legislativas recentes e das tendéncias ajuda a manter as empresas atualizadas e a
ajustar suas estratégias conforme necessario, sendo importante entender como as
diferencas nas legislacbes afetam as estratégias de negdcios permitem que as
empresas se adaptem proativamente, otimizando a protecdo de sua identidade
visual e minimizando riscos legais.

No Brasil, a justificativa principal é prevenir praticas de concorréncia desleal,
assegurando que empresas nao possam se apropriar indevidamente da identidade
visual de outras, o que poderia confundir os consumidores e prejudicar a reputacéo
comercial, Denis (2011).

A falta de regulamentacédo especifica para o trade dress no Brasil pode ser
atribuida a um vacuo legal que ndo acompanhou completamente o desenvolvimento
da protecdo a elementos visuais distintivos. O foco pode ter sido mais centrado em
aspectos tradicionais de propriedade intelectual, como marcas registradas e
patentes, relegando a regulamentacéo do trade dress a um segundo plano.

Deste modo, a protecdo do Trade Dress € um tema importante no contexto

empresarial, pois esta diretamente relacionada a identidade visual das empresas, a
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inovacdo e a concorréncia leal. No entanto, no Brasil, a falta de regulamentacéo
especifica para o Trade Dress resulta em interpretacfes divergentes e lacunas na
legislacdo, o que pode comprometer a protecdo da propriedade industrial e a
promoc¢do de um ambiente de negdcios justo e competitivo.

Este estudo se justifica pela importancia de preencher a lacuna deixada pela
auséncia de legislacdo clara e especifica sobre o Trade Dress no Brasil. Ao propor
um relatério técnico que visa abordar o conceito, requisitos e andlises comparativas
do instituto do Trade Dress, busca-se contribuir ndo apenas para a teoria juridica,
mas também para a pratica empresarial, fornecendo diretrizes claras e eficazes para
a protecdo da propriedade intelectual.

A contribuicdo deste trabalho para a teoria juridica se da ao abordar uma
qguestao atual e relevante no campo da propriedade intelectual, trazendo reflexdes e
propostas concretas para aprimorar o arcabouco legal brasileiro. Além disso, ao
promover a discussdo sobre a importancia do Trade Dress na sociedade
contemporanea, busca-se fomentar a inovagdo, a concorréncia leal e o
desenvolvimento econémico sustentavel.

Este estudo esta alinhado com a linha de pesquisa do PROFNIT (Programa
de Po6s-Graduacao em Propriedade Intelectual e Transferéncia de Tecnologia para a
Inovacgao), que visa promover a inovacao e a transferéncia de tecnologia para a
sociedade. Ao analisar a protecdo do Trade Dress no contexto brasileiro, este
trabalho busca contribuir para a constru¢cdo de um ambiente juridico mais adequado

as demandas do mercado e as necessidades das empresas inovadoras.
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4 REFERENCIAL TEORICO

Wachowicz e Kretschmann (2023) afirmam que a propriedade intelectual,
especialmente no contexto da propriedade industrial, tem se mostrado um pilar
fundamental para o desenvolvimento econdmico e social no século XXI. Eles
destacam que, apesar das incertezas trazidas pela revolucdo tecnoldgica, a
protecdo conferida por normas de propriedade intelectual se fortalece, criando um
ambiente propicio para a inovacao e o crescimento das sociedades.

O trade dress € definido como "o conjunto de caracteristicas visuais e
sensoriais de determinado produto ou estabelecimento comercial, o qual permite que
0os consumidores sejam capazes de identificar sua origem, distinguindo-os dos
demais existentes no mercado" (Barbosa, 2010). Essa definicdo destaca a
relevancia do trade dress na identificacdo de produtos e servicos em um mercado
saturado. A capacidade de distinguir um produto por meio de suas caracteristicas
visuais e sensoriais € crucial para a construcdo de uma marca forte e para a
lealdade do consumidor. Assim, a protecao do trade dress ndo apenas salvaguarda
0s interesses de uma empresa, mas também garante que os consumidores nao
sejam enganados por produtos que tentam se passar por outros, preservando a
integridade do consumo no mercado.

Assim, a protecdo do trade dress vai além da mera aparéncia de um produto;
ela se relaciona a identidade comercial que pode influenciar a decisdo de compra do
consumidor. A protecdo a esse aspecto visual é fundamental para garantir a
competitividade no mercado (Barbosa, 2007).

Barbosa (2015) argumenta que a distintividade de elementos visuais e de
apresentacdo de produtos ou servicos é fundamental para a protecdo do trade
dress. A capacidade de um trade dress de diferenciar produtos de diferentes
empresas pode levar a sua protecado legal, desde que atenda aos critérios de
originalidade e ndo confusdo no mercado.

Segundo Wachowicz e Kretschmann (2023), a protecao do trade dress no
Brasil enfrenta desafios significativos, especialmente em um ambiente comercial
marcado por rapidas mudancas tecnologicas. Eles ressaltam que a falta de clareza
nas legislagbes e a dificuldade de aplicacdo das normas existentes dificultam a

protecdo adequada das caracteristicas visuais de produtos e embalagens,
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permitindo praticas de concorréncia desleal. A revolucao tecnoldgica atual demanda
uma reavaliacdo das estruturas tradicionais de protecdo de propriedade intelectual,
incluindo o trade dress. Eles argumentam que a digitalizacéo e a inovacéo constante
exigem uma abordagem mais dindmica e adaptével, a fim de garantir a protecdo dos
direitos dos criadores e inovadores no mercado global (Wachowicz; Kretschmann,
2023).

Destarte, Barbosa (2010) argumenta que o trade dress € essencial para a
diferenciagdo de produtos no mercado, permitindo que o0s consumidores
reconhecam e identifiquem marcas através de sua apresentacao visual Unica. Essa
forma de protecdo é fundamental para prevenir praticas de concorréncia desleal,
pois garante que a aparéncia de um produto ndo seja imitada de maneira a induzir
em erro os consumidores. A protecao do trade dress, portanto, ndo apenas preserva
a identidade da marca, mas também promove a lealdade do consumidor e a
competicdo saudavel no mercado. Barbosa (2015) destaca que a apropriacdo
indevida de trade dress por concorrentes, especialmente em contextos de venda ou
marketing, pode configurar praticas de concorréncia desleal. A utilizacdo de
apresentacdes visuais que induzam o consumidor a erro sobre a origem dos
produtos € vista como uma forma de violacdo das normas de lealdade concorrencial.

Barbosa (2015) menciona que a protecdo do trade dress € crucial para a
manutencao da identidade de produtos e servicos no mercado. A definicdo clara de
quais caracteristicas visuais constituem o trade dress de um produto pode prevenir
gue concorrentes se aproveitem da reputacdo estabelecida pela marca, garantindo
assim um ambiente de concorréncia leal. No contexto brasileiro, essa protecao se
torna ainda mais relevante em um cendrio onde a inovacao e a distingcao visual sao
fundamentais para a competitividade das empresas. A legislacdo deve, portanto,
evoluir de maneira a assegurar que o trade dress seja reconhecido ndo apenas
como um aspecto estético, mas também como um fator distintivo que contribui para
a percepcao do consumidor.

Além disso, "a protecdo do trade dress no Brasil € efetivada através da
repressdo aos atos de concorréncia desleal, uma vez que ndo h4 mengéo expressa
ao trade dress na legislagdo brasileira" (Minada, 2014). A auséncia de uma
legislagéo especifica sobre trade dress no Brasil torna a repressao a concorréncia
desleal um aspecto fundamental para a protecédo deste instituto. Essa protecdo é

vital, pois sem ela, as empresas correm o risco de que suas inovagdes visuais sejam
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copiadas, o que pode levar a confusdo do consumidor e a diluicdo da marca. O uso
de mecanismos de concorréncia desleal para proteger o trade dress reforca a
necessidade de um ambiente juridico mais robusto que reconheca explicitamente
este conceito, proporcionando, assim, maior seguranca juridica para as empresas.

Wachowicz e Kretschmann (2023) afirmam que essa protecao € essencial hdo
apenas para a defesa contra a concorréncia desleal, mas também para a
manutencao da identidade do produto. A apresentacéo visual de um produto pode
influenciar significativamente as decisbes de compra dos consumidores, tornando
essa protecdo uma parte crucial da estratégia de negécios de qualquer empresa.

Barbosa (2015) argumenta que a falta de protecéo ao trade dress pode abrir
brechas para praticas de concorréncia desleal, onde empresas imitam
caracteristicas de produtos, aproveitando-se da reputacdo alheia e adotando
elementos de trade dress que possam confundir os consumidores, gerando injustas
vantagens competitivas. Essa pratica ndo apenas prejudica o titular da marca, mas
também engana o consumidor, levando-o ao erro (Barbosa, 2007), o que nao
apenas prejudica a marca original, mas também compromete a integridade do
mercado. A concorréncia desleal, neste contexto, ndo se limita a uma questao legal,
mas reflete uma ética comercial que deve ser defendida por todos os players do
mercado. Estratégias legislativas que assegurem a protecdo do trade dress sao,
portanto, essenciais para garantir que a competicdo seja pautada pela inovacao e
pela originalidade, ao invés de copias e imitagdes.

Barbosa (2010) também observa que o trade dress estd intrinsecamente
ligado as estratégias de marketing das empresas. A apresentacdo visual de um
produto é frequentemente utilizada como uma ferramenta de marketing para atrair
consumidores e diferenciar produtos em um mercado saturado. A protecao do trade
dress, portanto, ndo € apenas uma questado legal, mas uma estratégia vital para a
sobrevivéncia e o sucesso das marcas no mercado contemporaneo.

Conforme ressaltado por Barbosa (2010), a concorréncia desleal, que inclui a
imitacdo de trade dress, pode ter efeitos devastadores para empresas estabelecidas
e suas marcas. O autor argumenta que a concorréncia desleal ndo s6 prejudica a
identidade das marcas, mas também desencoraja a inovagdo, uma vez que
empresas podem hesitar em investir em design e branding se suas inovag¢des nao
forem adequadamente protegidas. ISso representa um risco nao apenas econémico,

mas também cultural, ja que a diversidade de produtos pode ser comprometida.
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Barbosa (2022) menciona que a teoria da concorréncia desleal tem se
expandido para setores que nao sdo tipicamente comerciais, influenciada pelo
liberalismo que trata relacdes juridicas como se fossem commodities. Ele discute
como a distingdo entre sociedades empresariais e nao-empresariais se manifesta
nas relacdes de propriedade e uso, destacando que as primeiras valorizam a troca
enguanto as segundas enfatizam o valor de uso.

A protecdo do trade dress € essencial para garantir que os consumidores
possam fazer distingbes entre diferentes produtos e marcas, evitando confusdes que
podem resultar em praticas de concorréncia desleal (Barbosa; Grau-Kuntz; Nunes
Barbosa, 2009). Assim, ressalta-se a importancia do trade dress como um
mecanismo de protecdo que vai além da simples identificacdo de marcas. A protecédo
do trade dress oferece aos consumidores a seguranca de que estdo adquirindo um
produto de determinada origem, o que é fundamental em um mercado saturado. Isso
implica que, sem essa protecdo, empresas podem se beneficiar indevidamente do
reconhecimento estabelecido de outra marca, comprometendo a integridade do
mercado.

Essa € uma questdo relevante para o debate tedrico, pois de acordo com
Barbosa (2010), um dos principais desafios enfrentados no reconhecimento legal do
trade dress € a dificuldade em estabelecer distintividade. O autor aponta que, para
que um trade dress seja protegido, é necessario demonstrar que sua aparéncia nao
é funcional e que possui um caréater distintivo que o diferencia de outras marcas.
Isso implica um 6nus probatdrio significativo para os empresarios, que devem
investir tempo e recursos substanciais para proteger suas inovacdes visuais.

Ademais, a andlise do trade dress deve considerar nao apenas a aparéncia
visual dos produtos, mas também as associacdes que os consumidores fazem com
marcas e sua reputacao (Barbosa; Grau-Kuntz; Nunes Barbosa, 2009). Os autores
enfatizam que o trade dress envolve um componente psicoldgico significativo. A
percepcado que os consumidores tém sobre uma marca influencia suas escolhas de
compra. Quando um produto imita o trade dress de outro, corre-se o risco de diluir a
marca original e prejudicar sua reputagdo, o que pode, por sua vez, afetar a
confianca do consumidor e a dindmica competitiva do setor.

A busca pela preferéncia do consumidor faz com que as corporacdes invistam
em estratégias agressivas para se manterem competitivas, exigindo acdes que as

diferenciem de seus concorrentes; e, como forma de sobrevivéncia em um mercado



27

sempre exigente, a inovacdo passa a ser fator decisivo no sucesso de uma
empresa, e o trade dress, ou conjunto-imagem, constitui-se em um grande aliado na
busca da tdo desejada distintividade no mundo dos negdcios (Xavier, 2015).

O termo Trade Dress refere-se a aparéncia geral e a imagem de um produto
ou empreendimento comercial no mercado. Ele engloba elementos visuais como
cores, formas, embalagens e outros aspectos que compdem a identidade visual de
um produto ou servigo, Barbosa (2011).

Para Barbosa (2011), jurista brasileiro, define o trade dress como o conjunto
de cores, forma estética e elementos que compdem a aparéncia externa de um
produto, estabelecimento ou servico. Esses elementos sdo capazes de criar a
imagem de marca do produto em seu aspecto sensivel, diferenciando-o da
concorréncia e atraindo a atencdo do consumidor. J& Sherry (2018), define o trade
dress como “a aparéncia visual geral e a sensagdo de uma linha de produtos,
embalagem ou negécio”.

De acordo com Barbosa (2014), a protecdo do trade dress ndo é uma
preocupacao exclusiva do Brasil, mas é um tema amplamente discutido em varias
jurisdicdes internacionais, refletindo a importancia desse conceito para a seguranca
juridica e a inovacdo no mercado global. A harmonizacdo das legislacdes sobre
propriedade intelectual, especialmente no que tange ao trade dress, € vital para que
empresas brasileiras possam competir em um cenario global sem o temor de perder
sua identidade. A interacao entre as legislacdes de diferentes paises pode facilitar a
protecdo do trade dress em transacdes internacionais. Portanto, é imperativo que o
Brasil adote praticas que estejam alinhadas com os tratados internacionais sobre
propriedade intelectual, assegurando assim que os direitos dos detentores de trade
dress sejam respeitados em qualquer parte do mundo.

Barbosa (2010) destaca que, no contexto internacional, a protecdo do trade
dress varia significativamente entre diferentes jurisdicoes, refletindo a diversidade
nas abordagens para proteger a concorréncia leal e a propriedade intelectual. Em
alguns paises, a protecdo € mais rigorosa, enquanto em outros, como o Brasil, a
aplicacao ainda enfrenta lacunas e desafios. Essa variabilidade pode gerar desafios
para empresas que operam em mercados globais, onde a protecédo de trade dress
pode nédo ser uniforme (Barbosa, 2014-2015). O autor sugere que o alinhamento das

praticas brasileiras com as normas internacionais pode fortalecer a protecdo do
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trade dress, beneficiando tanto os detentores de direitos quanto os consumidores,
gue se beneficiam de um mercado mais transparente e justo.

Assim, no contexto internacional, a protecdo do trade dress é desafiada por
diferentes padrbes regulatérios e pela necessidade de harmonizacdo entre as
legislacdes (Barbosa; Grau-Kuntz; Nunes Barbosa, 2009). Deste modo, verifica-se a
complexidade da protecdo do trade dress em um cenario global, onde as empresas
operam em jurisdicdes com legislagdes distintas. A falta de uma abordagem
uniforme pode resultar em incertezas legais e em dificuldades para as empresas que
desejam expandir suas operacfes internacionalmente. Discussdes sobre tratados
internacionais e a necessidade de padrbes harmbnicos sdo cruciais para entender
como as empresas podem proteger eficazmente seus direitos de trade dress em
diferentes paises.

Segundo Andrade (2011), o termo trade dress tem origem nos Estados Unidos
e, historicamente, se referia a forma que um produto era dressed up to go to market,
ou seja, "vestido para ir ao mercado”. Se traduzido para o portugués, portanto, o
termo pode ser definido para algo como "vestimenta comercial".

Andrade (op. cit.) ainda esclarece que, inicialmente, o instituto abrangia
apenas embalagens e rétulos de produtos, mas, com o passar do tempo, 0 conceito
foi ampliado e passou a compreender também a configuracdo de produtos e a
impresséo visual de estabelecimentos; e, hoje, o trade dress refere-se a aparéncia
global de determinado produto ou servico e abrange roétulos, embalagens,
configuracdes, recipientes, assim como a aparéncia visual dos mais diversos
estabelecimentos comerciais.

Gambino e Bartow (2012), também explicam que, nos Estados Unidos, trade
dress se refere a “aparéncia geral e a imagem no mercado de um produto ou
empreendimento comercial” e afirmam que essa protecdo € similar a das marcas
registradas, mas nao idéntica.

De acordo com Xavier (2015), a previsdo protetiva ao trade dress nao se
apresenta de forma explicita, contudo, dada a amplitude de protecdo a propriedade
intelectual apresentada na Convencgao da Unido de Paris, de 20 de marco de 1883,
da qual o Brasil figura como signatario, e nos demais Tratados e Convencoes, a
tutela se fundamenta na repressdo ou combate a pratica de concorréncia desleal. E

sobre a represséo aos atos concorrenciais desonestos, o art. 10 exemplifica:
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Art. 10.

1 — Os paises da Unido obrigam-se a assegurar aos nacionais dos paises
da Uniéo protecéo efetiva contra a concorréncia desleal.

2 — Constitui ato de concorréncia desleal qualquer ato de concorréncia
contrario aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.

3 — Deveréo proibir-se especialmente:

1° Todos os atos suscetiveis de, por qualquer meio, estabelecer confusao
com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial
de um concorrente.

2° As falsas afirmacBes no exercicio do comércio, suscetiveis de
desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou
comercial de um concorrente.

3° As indicacgdes ou afirmag8es cuja utilizacdo no exercicio do comércio seja
suscetivel de induzir o publico em erro sobre a natureza, modo de fabrico,
caracteristicas, possibilidades de utilizagédo ou quantidade das mercadorias.

Xavier (op. cit.) aponta ainda que, na legislagdo brasileira inexiste uma
protecdo especifica ao trade dress, ou conjunto-imagem, principalmente pela
auséncia de qualquer dispositivo na Lei da Propriedade Intelectual e na Lei que trata
sobre o Direito do Autor. Nosso sistema ndo reconhece a protecdo exclusiva ao
‘conjunto-imagem”, mas a apenas alguns elementos individualmente registraveis
(como nome, marca e desenho tridimensional) que compdem o agrupamento visual
no todo.

Assim, o instituto do trade dress é considerado produto jurisprudencial e
doutrinario. Minada (2014) afirma que, uma vez que ndo ha mencdo expressa ao
trade dress no ordenamento juridico brasileiro, nem mesmo na Lei da Propriedade
Industrial (Lei 9.279/96), a protecdo do trade dress tem sido -efetivada,
principalmente, através da repressao aos atos de concorréncia desleal.

Assmann (2015) afirma que a protecéo ocorre quando um agente faz uso de
conjunto-imagem semelhante ao de um concorrente. E que essa utilizagcdo pode
referir-se tanto a aparéncia total de um produto ou servico, como de um
estabelecimento, e é capaz de criar confusdo entre os consumidores e/ou usuarios e
gerar, consequentemente, um desvio de clientela.

De acordo com Assmann (2015), especificamente quanto a concorréncia
desleal, pode-se encontrar previsbes na Lei de Propriedade Industrial (Lei
9279/1996). “A matéria objeto desta Lei encontra base na Constituicdo Federal de 05
de outubro de 1988 que, no seu art. 5° inciso XXIX, estabelece o direito a
propriedade industrial, mediante privilégio temporario concedido pelo Estado. Assim,
em consonancia com a Convencdo de Paris, a Lei n. 9.279/96 (LPI), em seu art.

195, descreve a conduta de concorréncia desleal como criminosa.
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Ademais, "os atos de concorréncia desleal incluem praticas que podem gerar
confusdo entre produtos, servicos ou estabelecimentos comerciais, ou ainda levar a
uma associacao indevida por parte do consumidor" (Minada, 2014). Essa citacao
evidencia como a concorréncia desleal se manifesta na pratica e a sua relevancia
para a protecao do trade dress. A confusdo entre produtos similares pode prejudicar
nao apenas a reputacdo da marca original, mas também a confianca do consumidor
em geral. A andlise de tais atos € essencial, pois a protecdo do trade dress deve
considerar a percepcdo do consumidor médio, que muitas vezes pode ndo estar
atento a nuances que diferenciam os produtos. Portanto, a legislacdo deve ser
sensivel a necessidade de proteger o consumidor e a marca contra esses atos
desleais.

Por fim, "para que o trade dress possa ser protegido, deve haver a
possibilidade de confusdo ou associacdo indevida entre os estabelecimentos e
produtos” (Minada, 2014). As disputas envolvendo trade dress frequentemente giram
em torno da questdo da confusdo do consumidor e do potencial de desvio de
clientes, sendo este um dos principais focos das disputas legais sobre trade dress
(Barbosa; Grau-Kuntz; Nunes Barbosa, 2009). O conceito de confusdo do
consumidor é central para as alegacdes de concorréncia desleal, e a analise de
como um produto pode ser confundido com outro é frequentemente a base para
litigios. Isso demonstra a necessidade de uma avaliacdo cuidadosa de como 0s
consumidores percebem os produtos, o que pode requerer pesquisas de mercado e
evidéncias empiricas.

Este ponto é crucial para entender a eficacia da protecdo do trade dress. A
possibilidade de confusdo ndo apenas coloca em risco a identidade da marca, mas
também afeta a dindmica competitiva do mercado. Uma protecao eficaz do trade
dress deve, portanto, levar em conta como 0s consumidores percebem e memoriza
marcas e embalagens. Isso requer um entendimento profundo das praticas de
marketing e da psicologia do consumidor, além de uma analise cuidadosa dos
elementos que compdem a identidade visual das marcas.

Verifica-se assim, que a protecdo do trade dress no Brasil é importante para
promover a inovacao e a concorréncia no mercado, garantindo que os consumidores
possam identificar facilmente os produtos e servicos oferecidos pelas empresas
(Dias, 2019).
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Barbosa (2015) enfatiza a importancia da protecao do trade dress ndo apenas
para a preservacdo dos direitos dos titulares, mas também para o fomento a
concorréncia saudavel. A protecdo adequada pode estimular a inovacdo e a
criatividade no mercado, favorecendo tanto os consumidores quanto os produtores.

Adicionalmente, "a jurisprudéncia brasileira tem reconhecido o trade dress
como um sinal distintivo que pode ser protegido pela Constituicdo Federal e pela Lei
da Propriedade Industrial” (Minada, p. 97). O reconhecimento do trade dress pela
jurisprudéncia é um passo importante para a sua protecao legal, mesmo na auséncia
de uma regulamentacdo especifica. Este reconhecimento indica uma evolucdo na
compreensao da propriedade industrial no Brasil, onde a protecdo vai além de
marcas registradas e inclui também a identidade visual dos produtos. Esse
reconhecimento judicial € um sinal positivo para os titulares de trade dress, que
podem buscar reparacdo em casos de violagdo, mas também levanta questdes
sobre a necessidade de uma legislacdo mais clara para facilitar a protecdo deste
instituto.

A protecdo do trade dress no Brasil € um tema em constante evolugéo, que
requer uma andlise critica e aprofundada dos principios do Direito da Propriedade
Industrial e da Concorréncia. A necessidade de uma regulamentacdo especifica para
o trade dress tem sido discutida por diversos doutrinadores e especialistas que
trabalham com propriedade intelectual, que apontam a importancia de garantir uma
protecado eficaz e uniforme desse elemento distintivo das marcas.

Assim, partindo dos autores citados, que constituiram a estrutura basilar deste
trabalho, buscou-se expandir as fontes para incluir uma ampla variedade de autores,

a fim de aprofundar as tematicas e analises apresentadas aqui.



32

4 METODOLOGIA

A presente dissertacdo adota uma abordagem metodoldgica abrangente e
integrada, combinando métodos qualitativos e comparativos para investigar a
protecao juridica do Trade Dress no Brasil. A pesquisa foi estruturada com o objetivo
de abordar as lacunas identificadas na literatura e oferecer uma analise critica e
pratica do tema. A metodologia foi centrada na elaboracdo de um relatorio técnico
conclusivo, com base em uma revisdo bibliografica sistemética e andlise
documental, visando compreender o contexto tedrico e pratico do Trade Dress. Essa
revisdo explorou conceitos, legislacdes e jurisprudéncias relevantes tanto no ambito
nacional quanto internacional, permitindo uma compreensao aprofundada do estado
atual do conhecimento sobre o tema.

A analise documental focou em documentos legais, casos judiciais e relatorios
técnicos relevantes para a protecdo do Trade Dress. A selecdo desses documentos
foi baseada em sua pertinéncia e capacidade de ilustrar praticas e desafios
enfrentados em diferentes contextos juridicos. A analise critica e interpretativa
desses documentos permitiu identificar padrdes e discrepancias nas abordagens
juridicas adotadas, oferecendo insights valiosos para a pesquisa. Para
complementar os dados teoricos e documentais, a abordagem adotada envolveu a
leitura minuciosa do conteudo disponivel, identificacdo de trechos relevantes e
extracdo de citacBes e referéncias pertinentes. Esta abordagem sistematica foi
essencial para embasar a construcdo do relatério, considerando as lacunas
existentes na legislacdo nacional e as melhores préticas internacionais em relacao
ao Trade Dress.

A elaboracédo do relatdrio técnico conclusivo seguiu um processo estruturado,
gue envolveu a identificacdo dos principais elementos e requisitos que afetam o
Trade Dress, a andlise das legislacbes de outros paises j4 estabelecidas sobre o
tema e a consideracdo das necessidades e desafios especificos do contexto
brasileiro. A pesquisa bibliografica e documental foi necesséaria para embasar as
propostas contidas no relatorio, garantindo sua consisténcia e adequacdo as
demandas do mercado e as normas de protecdo da propriedade intelectual. A
triangulacdo de fontes e a analise critica das informacgfes coletadas contribuiram

para a construcdo de um embasamento solido e abrangente sobre o tema do Trade
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Dress e sua protecao legal, assim como para um instrumento legislativo sélido e
alinhado com as necessidades do cenario juridico e empresarial brasileiro.

Por meio da elaboracéo do relatério técnico conclusivo, esta pesquisa buscou
ndo apenas preencher uma lacuna na legislacao brasileira em relacdo a protecdo do
Trade Dress, mas também fornecer um instrumento pratico e eficaz para orientar
peritos, juizes e partes envolvidas em processos judiciais relacionados ao tema. A
metodologia adotada neste estudo visou, portanto, contribuir para o aprimoramento
do arcabouco legal brasileiro no que diz respeito a protecdo da propriedade

intelectual e a promocéo de um ambiente de negdcios mais justo e competitivo.

4.1. Abordagem do Estudo

O trabalho se fundamentou em trés etapas principais:

1. Revisdo Bibliografica: Exploracdo de artigos, livros e legislacfes
relacionadas ao tema, visando construir um referencial tedrico robusto.

2. Andlise Documental: Estudo de casos jurisprudenciais emblematicos no
Brasil e em outros paises, como os EUA, Australia e Espanha, com foco nos
critérios de distintividade, funcionalidade e confuséo.

3. Comparacgéo Legislativa: Avaliagdo das semelhangas e diferengas entre o
tratamento juridico do trade dress em diversos contextos, destacando as

lacunas da legislacao brasileira.

4.2. Casos Selecionados

Os casos analisados foram selecionados com base em sua relevancia para
ilustrar os critérios de protecdo do trade dress. Exemplos incluem os casos Two
Pesos Inc. vs Taco Cabana nos EUA e Maizena x Alisena no Brasil. Cada caso foi
estudado quanto aos requisitos de distintividade, ndo funcionalidade e confusdo. O
estudo de casos praticos ajudou a entender como o tema é abordado no Judiciario e

guais os principais desafios enfrentados pelas empresas.
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4.3. Procedimentos de Analise

Os dados foram organizados de forma a identificar padrdes e discrepancias
no tratamento do trade dress em diferentes jurisdicdes. As conclusbes foram

baseadas em uma triangulacéo entre teoria, jurisprudéncia e praticas empresariais.
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5 DEFINICAO, IMPORTANCIA, CARACTERISTICAS E TEORIAS DO TRADE
DRESS

A definicdo do Trade Dress dentro da Propriedade Intelectual do Direito
Brasileiro, conhecido como uma “vestimenta” de um produto ou de um servigo, a sua
roupagem, ou seja, 0 Seu conjunto-imagem (conjunto-visual), sdo elementos
perceptiveis no mercado e é, portanto, como um produto ou servi¢co é apresentado
ao publico em geral e por ele percebido e individualizado frente aos demais
concorrentes (Barbosa, 2009)

Corroborando o entendimento de Barbosa e Silva (2021), que trazem o
conceito do Trade Dress, como sendo um conjunto-imagem que pertence a uma
determinada organizacdo empresarial, que pode ser sua marca, 0o seu desenho
industrial, as cores que envolvem seu negécio, as embalagens de seus produtos,
gue se trata do conjunto-imagem da organizacdo empresaria que sdo considerados
como protegidos pelo Trade Dress (Silva, 2021).

A protecéo do trade dress nos EUA visa incentivar a inovagéo e criatividade
no design, proporcionando as empresas uma maneira de proteger elementos visuais
distintivos, o que, por sua vez, promove a concorréncia saudavel no mercado.

Na Australia, o trade dress refere-se a protecao legal concedida a aparéncia e
a apresentacédo visual de um produto ou servi¢co. Assim como em outras jurisdi¢des,
o trade dress australiano é uma forma de propriedade intelectual que visa proteger
elementos nado funcionais e distintivos que identificam e diferenciam produtos ou
servicos no mercado. A protecdo do trade dress na Australia € principalmente
regulamentada pela Lei de Marcas de 1995 (Trade Marks Act, 1995).
Na Espanha, a protecdo do trade dress é abordada principalmente pela Lei de
Marcas e pelo Cédigo de Comércio, refletindo a importancia da propriedade
intelectual e da concorréncia leal no ambiente empresarial. A jurisprudéncia
espanhola tem sido ativa na aplicacdo de critérios como distintividade, nao
funcionalidade e capacidade de identificacdo da origem dos produtos ou servi¢os
para determinar violacbes do trade dress e impor sangbes contra infratores. A
clareza e consisténcia das decisdes judiciais na Espanha tém estabelecido padrbes
sélidos para a interpretacédo e aplicacdo da legislacéo relacionada ao trade dress,
proporcionando seguranca juridica e orientacdo para empresas e empreendedores

gue buscam proteger seus elementos visuais distintivos.
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Nos Estados Unidos, o trade dress € protegido pelo Lanham Act, que abrange
tanto as marcas registradas quanto a protecdo do trade dress como uma parte da
propriedade intelectual. A protecdo do trade dress nos EUA requer uma
comprovacéao de distingdo adquirida pelo uso, ou seja, a capacidade de um design
ou aparéncia de identificar a fonte de um produto ou servi¢o para 0s consumidores.

Quanto a legislacdo americana, pode-se analisar o Trademark Act, datado
originalmente de 1946, atualizado até 25 de novembro de 2013. Nessa legislacao,
em seu title X — Construction and Definitions, 8 45 (15 U.S.C. § 1127).

Trademark. The term “trademark” includes any word, name, symbol, or device,
or any combination thereof— (1) used by a person, or (2) which a person has a bona
fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register
established by this chapter, to identify and distinguish his or her goods, including a
unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source
of the goods, even if that source is unknown.

Dessa maneira, a legislacdo americana, assim como aquelas ja
apresentadas, traz também o critério de distintividade. De acordo com a doutrina
norte-americana, as marcas seriam divididas em cinco categorias, que variam do
grau mais forte de distintividade ao mais fraco: fantasiosas, arbitrarias, sugestivas ou
evocativas, descritivas e genéricas.

Além disso, pode-se evidenciar, no 37 CFR 82.52(e), a possibilidade de
depositar marcas sonoras no Escritério de Marcas e Patentes dos Estados Unidos
(USPTO), as quais ensejam uma relacdo entre o produto ou servico com o som
registrado (USPTO, 2023)

Outros tipos de marcas sensoriais sao admitidos a registro como marcas
olfativas, devendo a sua descricdo ser extremamente detalhada e vinculada ao
produto que serd comercializado. Ja as marcas de sabor, apesar do seu registro nao
ser proibido, ainda sao extremamente problematicas no ambito americano, tendo em
vista que ndo ha deciséo judicial que negue o registro, mas ainda ha debates sobre
a quéao distintiva € a marca de sabor, por ser o sabor uma qualidade do produto.

Pode-se evidenciar uma diferenca relacionada a questdo da vinculacdo a
representacéo visual ao conceito de marca, ndo mais presente de forma exclusiva
nos conceitos de marca de legislacGes estrangeiras.

O assunto nos Estados Unidos € bastante conhecido, tanto que ja tem lei

especifica sobre o tema, o Lanham Act, também conhecido como Trademark Act, foi
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aprovado pelo Congresso norte-americano em 05 de julho de 1946 e vigendo a partir
de 05 de julho de 1947. De acordo com a secdo 43 (1) do Lanham Act (U.S.C. §
1125) que vigora atualmente nos Estados Unidos, diz que “o titular de uma marca
famosa e que é distintiva, inerentemente ou por carater distintivo adquirido, tera
direito a uma injuncdo contra outrem que, a qualquer momento apd6s a marca do
titular ter se tornado famosa, inicie uso da marca ou home empresarial no comércio
que é suscetivel de causar diluicdo por ofuscacdo ou por maculagdo da marca
famosa, independente da ocorréncia ou ndo do risco de confusdo, relagéo
concorrencial ou dano econémico real”:
(Texto completo e original da se¢éo 43 (c) (1) do Lanham Act (15 U.S.C. §
1125 c, 1). “Subject to the principles of equity, the owner of a famous mark
that is distinctive, inherently or through acquired distinctiveness, shall be
entitled to an injunction against another person who, at any time after the
owner’s mark has become famous, commences use of a mark or trade
name in commerce that is likely to cause dilution by blurring or dilution by

tarnishment of the famous mark, regardless of the presence or absence of
actual or likely confusion, of competition, or of actual economic injury”)

Destaca-se a relevancia que uma marca possui junto ao consumidor, bem
como, o seu valor (brand equity) para o consumidor, em que as organizacdes
mostram suas diferencas, com agregacao de valores aos seus produtos e servicos,
com a finalidade de obter vantagem competitiva (Caraiola, Goncalves Filho, Souki,
Goncales, 2009).

O trade dress é um conceito importante em propriedade intelectual,
especialmente nos Estados Unidos, onde € considerado uma ferramenta importante
para proteger a identidade visual de empresas. Este artigo explora a origem do trade
dress nos EUA, destacando um caso emblematico que influenciou sua defini¢édo, a
protecdo legal fornecida e as formas de resguarda-lo.

O termo "trade dress" refere-se a aparéncia geral de um produto ou servico,
englobando elementos como cores, formas, layouts, embalagens e texturas. Nos
EUA, sua origem remonta ao direito da concorréncia desleal, visando proteger os
interesses comerciais contra praticas fraudulentas no mercado, Barbosa (2009).

O caso paradigmatico Two Pesos, Inc. vs Taco Cabana, Inc., de 1992, foi
importante na definicdo da protecéo do trade dress. Nele, a Suprema Corte dos EUA
estabeleceu um teste de dois passos para determinar sua protegibilidade:

distintividade e probabilidade de confusao entre consumidores. A decisao eliminou a
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necessidade de significado secundario, reforcando a protecdo do trade dress sob a
lei de marcas registradas.

A protecéo do trade dress nos EUA ocorre principalmente pelo Lanham Act,
que proibe a falsa indicacdo de origem ou associacdo de produtos. A Lei Americana
de Marcas também considera a apropriacdo indevida da imagem comercial de
terceiros. A avaliacdo da protecdo leva em conta a distintividade e a néo
funcionalidade dos elementos em questéo.

O caso Adidas America, Inc. vs. Skechers USA, Inc. exemplifica uma disputa
de marca registrada e trade dress entre empresas de calcados esportivos. A Adidas
alegou que a Skechers copiou seu trade dress, incluindo o logotipo de trés linhas e a
configuracéo de cores. Este caso destaca a importancia da protecdo do trade dress
na industria, especialmente quando ha suspeitas de aproveitamento indevido da
popularidade de um produto.

Em resumo, o trade dress nos EUA é uma mecanismo legal para proteger a
identidade visual de produtos e servigos. Sua evolucao, especialmente a partir do
caso Two Pesos, Inc. vs. Taco Cabana, Inc., destaca a importancia continua do
trade dress na propriedade intelectual e seu papel na preservacdo da concorréncia
justa e da inovac¢ao no mercado.

A partir do conceito de marca no Brasil e nas legislacbes analisadas, bem
como a partir da necessidade de atendimento ao registro internacional e da atual
vinculagdo da marca aos parametros de representacdo visual e distintividade,
analisa-se a incapacidade da representacao visual como critério, em especial diante

da iminéncia de fenbmenos como degenerescéncia e secondary meaning.
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5.1 CASO ENVOLVENDO AS EMPRESAS YVES SAINT LAURENT VS CHRISTIAN
LOUBOUTIN — DESDE 2011

FIGURA 06 - YSL vs. Louboutin

O modelo de sapato da esquerda, que é o meio-pata da YSL que gerou
polémica com o da direita 0 modelo peep-toe de Louboutin.

O caso foi iniciado na justica de Nova York em 2011, pela empresa Louboutin
contra a Yves Saint Lourentn por uso do famoso solado vermelho pela YSL, que
passou a fabricar o modelo meio-pata vermelho, que tem o solado da mesma cor.

No primeiro julgamento americano, teve deciséo favoravel para a Yves Saint
Laurent, porém, a Louboutin recorreu, e, em setembro de 2012, ela ganhou a
exclusividade do solado vermelho de seu sapato.

A Corte americana ap0s inUmeros recursos apresentados entendeu que a cor
do solado vermelho da marca Louboutin representava muito mais que uma cor,
representava um legado e uma historia.

No entanto, o que ficou definido € que o solado vermelho pertence a
Louboutin, no entanto, se o calgcado ndo for monocromatico, podera ser usado o
vermelho, desde que ndo seja especificamente com o solado vermelho, mas em
todo o sapato, ou seja, de modo monocromatico, por exemplo, que é em cor Unica,
como no caso da YSL, a qual podera fazer o uso.

Ficou definido, portanto, que a Louboutin é detentora do registro da marca do
solado vermelho, contanto que o0 seu uso seja original e 0 uso por outras empresas

fossem de todo monocromatico (Migalhas, 2014).
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5. 2 CASO ENVOLVENDO AS EMPRESAS TACO CABANA VS TWO PESOS, INC.
— DESDE 1987

TACO CABANA TWO PESOS

FIGURA 07 - Taxa Cabana vs. Two Pesos

A empresa Taco Cabana, iniciou uma disputa judicial contra a empresa Two
Pesos em 1987, perante o Tribunal Distrital dos Estados Unidos com base na
violagdo de imagem comercial que teve como fundamento o 8§ 43 (a) da Lei
Lanham. E com base na Lei Lanham, se teria violagdo ao trade dress por parte da
Two Pesos, o que foi em primeira decisdo, concedida indenizacdo para a Taco
Cabana.

Assim, o Tribunal de primeira instancia, considerou que a Two Pesos teria
infringido intencionalmente a imagem comercial da Taco Cabana.

No entanto, o Tribunal de ApelagcBes veio a decidir que foram provas e a lei
aplicada, sustentavam a decisao de primeira instancia e indicou ter havido a “copia”
da imagem comercial da Taco Cabana pela Two Pesos (Law, 1992).

A disputa entre Two Pesos, Inc. vs. Taco Cabana, Inc., perante a Suprema
Corte Americana, foi uma das decisdes mais emblematicas sobre trade dress nos
Estados Unidos.

A Taco Cabana iniciou suas atividades em 1978 na cidade de San Antonio
(Texas), quando se expandiu para outras regides dos Estados Unidos, enquanto a
Two Pesos iniciou suas atividades em 1985, porém, utilizou-se da aparéncia da

descricéo da Taco Cabana, conforme disposto na figura acima indicada.

2 Disponivel em: https://pt.slideshare.net/mikeatkins/alicante-presentation-7504041
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Assim sendo, no referido julgamento, ficou reconhecida a possibilidade de
protecdo da apresentacdo visual de estabelecimentos através do trade dress, que
afirmou:

“[TIrade dress' is the total image of the business. Taco Cabana's trade dress
may include the shape and general appearance of the exterior of the
restaurant, the identifying sign, the interior kitchen floor plan, the decor, the
menu, the equipment used to serve food, the servers' uniforms and other
features reflecting on the total image of the restaurant. 1 App. 83-84. The
Court of Appeals accepted this definition and quoted from Blue Bell Bio
Medical v. Cin Bad, Inc., 864 F. 2d 1253, 1256 (CA5 1989): "The “trade
dress' of a product is essentially its total image and overall appearance." See
932 F. 2d 1113, 1118 (CA5 1991). It "involves the total image of a product
and may include features such as size, shape, color or color combinations,
texture, graphics, or even particular sales techniques." John H. Harland Co.

v. Clarke Checks, Inc., 711 F. 2d 966, 980 (CA11 1983). Restatement (Third)
of Unfair Competition § 16, Comment a (Tent. Draft No. 2, Mar. 23, 1990) 3

Essa decisédo foi a pioneira nos Estados Unidos sobre trade dress.

A Australia também possui formas de protecdo ao Trade Dress parecidas com
a dos Estados Unidos. Na Australia, o trade dress é reconhecido e protegido como
um subconjunto da lei de marcas comerciais. Para ser elegivel a protecéo, o trade
dress deve ser distinto e capaz de identificar a origem do produto ou servigo. A Lei
de Marcas Comerciais de 1995 e a jurisprudéncia australiana tém disposi¢cdes que
permitem a protecdo do trade dress desde que atenda aos critérios de distintividade
e ndo seja funcional.

De acordo com o Escritorio de Propriedade Intelectual da Australia, o INPI do
pais, existem diferentes tipos de marcas que podem ser registradas, incluindo
palavras, formas, imagens, sons, cores, imagens em movimento, aspectos da
embalagem e combinacdes destes. As empresas australianas buscam proteger suas
criacoes através das formas permitidas pela legislacdo local, visando proteger todo o
conjunto marcario, que abrange nome, cores, formas, embalagens, entre outros

aspectos, conhecido como trade dress.

8 Traducéo livre: Trade dress é a imagem total do negécio. O trade dress da Taco Cabana pode incluir
a forma e aparéncia geral do exterior do restaurante, o sinal identificador, a planta da cozinha, a
decoracao, o0 menu, 0 equipamento usado para servir a comida, o uniforme dos atendentes, e outros
itens que refletem a imagem total do restaurante. (...) O trade dress de um produto € essencialmente
a imagem total e a aparéncia geral. (...) envolve a imagem total do produto e pode incluir
caracteristicas como tamanho, forma, cor ou combinacgéo de cores, textura, graficos os ainda técnicas
particulares de venda.
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Comparando as legisla¢gdes do Brasil, Estados Unidos e Australia sobre trade dress,
observa-se que todos os paises possuem critérios semelhantes, exigindo que o
trade dress seja distintivo, ndo funcional e que identifique a origem do produto ou
servigco. No Brasil e nos EUA, é necesséario demonstrar a distintividade do trade
dress, enquanto na Australia, além de ser distintivo, deve atender a critérios
especificos para protecao.

A amplitude da protecdo pode variar entre os paises, dependendo da
interpretacéo das leis e da jurisprudéncia. Nos EUA, a protecédo do trade dress pode
ser mais abrangente, incluindo desde a embalagem até elementos decorativos de
um produto. Todos os trés paises reconhecem a possibilidade de protecdo do trade
dress em relacdo a embalagem, design ou aparéncia de um produto, desde que
atendam aos critérios estabelecidos. Embora compartilhem principios semelhantes,
cada pais possui suas proprias leis, préaticas jurisprudenciais e exigéncias
especificas para a protecao do trade dress.

As leis de propriedade intelectual estdo em constante evolugdo, e a
interpretacédo dessas leis pode variar dependendo do caso e das decisdes judiciais
especificas de cada pais.

As leis de protecdo ao trade dress nos Estados Unidos e na Austrélia
compartilham principios fundamentais, mas também apresentam diferencas em
termos de aplicacéo e critérios especificos. Nos Estados Unidos, a protecao ao trade
dress é regulada principalmente pelo Lanham Act, enquanto na Australia, ela é
reconhecida sob a Lei de Marcas Comerciais de 1995. Em relacdo aos critérios de
protecdo, a legislacdo americana exige que o trade dress tenha adquirido
distintividade secundaria, ou seja, que seja amplamente reconhecido pelo publico
consumidor como indicativo da fonte do produto ou servico. JA a Lei de Marcas
Comerciais australiana requer que o trade dress seja distinto e capaz de identificar a
origem do produto ou servico, sem necessariamente exigir o mesmo nivel de
distintividade secundaria.

A distincdo adquirida do trade dress € um requisito importante para a protecao
nos EUA, significando que o trade dress deve ser reconhecido pelo publico como
identificador da fonte do produto ou servico. Embora a distintividade também seja
um requisito na Australia, a exigéncia de distintividade secundaria pode nao ser tao
rigorosa quanto nos EUA. A protecdo do trade dress nos EUA pode ser bastante

ampla, abrangendo desde a embalagem de um produto até elementos decorativos,
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desde que tenham adquirido distintividade secundaria. Na Australia, a protecao é
mais restrita, exigindo que o trade dress seja distintivo e identifigue claramente a
origem do produto ou servico.

Ambos o0s paises visam proteger o consumidor e evitar a concorréncia
desleal, garantindo que a identidade visual de um produto ou servico nao seja
copiada ou utilizada de maneira enganosa. Nos EUA, € necessario fornecer
evidéncias substanciais de distintividade secundaria, como pesquisas de mercado,
tempo de uso e investimento publicitéario, para provar a distingdo adquirida do trade
dress. A exigéncia de prova pode ser menos rigorosa na Australia, embora ainda
seja necessario demonstrar que o trade dress é distintivo e identifica a origem do
produto ou servico. Essas diferencgas refletem nuances na interpretacéo e aplicacao
das leis de propriedade intelectual em ambos os paises, ressaltando a importancia
de compreender os requisitos especificos de cada jurisdicdo ao buscar protecao

para o trade dress.
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5.3 CASO ENVOLVENDO AS EMPRESAS RED BULL VS ALTANEA NAAUSTRALIA

1Bl
&..‘

FIGURA 08 - Red Bull vs. Altaneared
Fonte: Australasian Legal Information Institute. Disponivel em: Acesso em: 16 de

fevereiro de 2024

Esse caso foi iniciado em 2012, na Australia pela empresa Red Bull que
ajuizou acao contra a empresa Altanea Gida Anonim Sirketi, com base na “Trade
Marks Act 1995”, que ¢é a lei australiana que visa a protegao as marcas. Nesta acgao,
a Red Bull demonstrou que ela era uma das lideres no mercado de energéticos na
Australia que ja tinha conquistado uma grande notoriedade quando veio a criacdo do
energético Replay.

A Red Bull nesta acdo conseguiu ser vitoriosa por demonstrar que houve a
cOpia de seu Trade Dress, que as disposicdes das cores e dos elementos das latas
eram extremamente parecidas (Australian Trade Marks Office, 2012)

Sendo assim, a serem comparadas as imagens das da foto, o energético Red
Bull e Replay, possuem as cores e as disposi¢cdes dos elementos extremamente
parecidos, o que ficou demonstrado que certamente poderia vir a causar a confusao
entre os seus consumidores, bem como, até mesmo que 0 energético Replay
poderia vir a ganhar a simpatia do publico, com base na notoriedade e reputacao da
marca Red Bull. Esse foi justamente o motivo que a Red Bull buscou proteger o
Trade Dress de seu conjunto-imagem, o que foi necessario juridicamente importante
buscar essa protecao na justica australiana.

Assim, esse conjunto de imagem que envolveu as marcas em questao, foi

exatamente o que buscou a Red Bull para que fosse identificados todos os
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elementos caracterizadores de sua marca ou mesmo do produto que ja estava
registrado na mente de seus consumidores. Neste sentido, a Replay ao copia-lo,
seja no todo ou em parte, traria confus@o e que essa conduta, ensejaria uma pratica
desleal e indevida, o que nao poderia continuar, e que deve ser combatida nos
meios legais, que no caso, foi na via judicial com base na lei australiana, a “Trade
Marks Act 1995”.

Assim, na Australia, como também nos Estados Unidos que possuem leis
especificas de protecdo ao Trade Dress, traz elementos de uma protecdo mais
objetiva do que no Brasil, por ndo ter uma regulamentacéo especifica para o tema.

No Brasil, quando se busca a protecdo por violacdo ao trade dress, vem
através do instituto da concorréncia desleal, porém, esse se mostra muito
abrangente, que ndo é especificamente somente para o trade dress, sendo utilizado
também para diversos outros assuntos, o que faz com que no Brasil, a protecédo ao
Trade Dress venha a se tornar subjetiva e que fica dependente da interpretacdo do
magistrado.

Contudo, o Trade Dress nao se encontra totalmente desprotegido em nosso
ordenamento juridico, com inimeras decisfes judiciais e interpretacdes doutrinarias
sobre o tema, porém, também esta pacificado por diversos doutrinadores que por se
tratar de um elemento distintivo, 0 mesmo é merecedor de protecdo, o que se torna
importante, que fosse criada uma lei que fosse especifica, trazendo as diretrizes e
definicbes para que a protecdo ao trade dress viesse revestido de objetividade e
clareza.

Na Espanha, a protecéo do trade dress € abordada principalmente pela Lei de
Marcas e pelo Codigo de Comércio, refletindo a importancia da propriedade
intelectual e da concorréncia leal no ambiente empresarial.

A Lei de Marcas Espanhola (Ley 17/2001) estabelece o regime juridico para a
protecdo de marcas, incluindo aspectos que podem ser aplicados ao trade dress.
Segundo esta lei, uma marca pode consistir em qualquer sinal distintivo capaz de
ser representado graficamente, incluindo palavras, desenhos, letras, niumeros, a
forma do produto ou da sua embalagem, desde que tais sinais sejam capazes de
distinguir os produtos ou servigos de uma empresa dos de outras empresas.

A protecdo do trade dress, portanto, pode ser enquadrada na categoria de
marcas tridimensionais ou de embalagem, desde que o conjunto visual do produto

ou servico possua distintividade suficiente para cumprir a fungdo de uma marca. Isso


https://www.jusbrasil.com.br/artigos/trade-dress-e-a-protecao-atraves-do-instituto-da-concorrencia-desleal/1862550506
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significa que o trade dress pode ser protegido como marca, desde que ndo seja
meramente descritivo ou genérico e que seja capaz de indicar a origem empresarial
do produto ou servigco ao consumidor.

A Lei 17/2001, de Marcas, estabelece um quadro juridico abrangente para a
protecdo de signos distintivos, como marcas, no ambito da propriedade industrial.
Esta legislacdo visa harmonizar o sistema espanhol com as normativas
internacionais e comunitarias, garantindo a conformidade com 0s compromissos
assumidos pelo Estado espanhol.

Um dos pontos destacados da Lei é a modernizacdo dos procedimentos de
registro de marcas, adaptando-os as exigéncias da Sociedade da Informacdo. A
possibilidade de notificagbes por meios eletrdnicos e consultas teleméticas de
expedientes reflete a preocupacdo em agilizar e simplificar os processos, atendendo
as demandas das empresas na era digital.

Além disso, a Lei 17/2001 introduz mudancas significativas nas taxas
cobradas pelos servigos prestados pela Oficina Espanhola de Patentes e Marcas,
alinhando-as com padrdes internacionais e eliminando algumas para simplificar a
relacdo entre os interessados e a instituicao.

Outro aspecto relevante é a transicao dos rotulos de estabelecimento inscritos
sob legislacdes anteriores para o novo regime de protecdo estabelecido pela Lei,
demonstrando a preocupacdo em garantir a seguranca juridica dos titulares de
marcas ja registradas.

A Lei 17/2001 de Marcas representa um avancgo na legislacdo espanhola ao
promover a modernizacdo dos procedimentos de registro, a harmonizacdo com
normativas internacionais e comunitarias, e a simplificacdo das taxas, tudo isso
visando atender as necessidades das empresas em um contexto de crescente
digitalizacao e globalizacéao.

O Real Decreto 687/2002, que aprova o Regulamento para a execucédo da Lei
17/2001, de Marcas, representa um marco importante no contexto da legislacéao
sobre propriedade industrial na Espanha. Este decreto estabelece as diretrizes e
procedimentos para a aplicacdo efetiva da Lei de Marcas, visando garantir a
protecdo adequada dos direitos de propriedade intelectual relacionados a marcas
comerciais.

Uma das principais caracteristicas do Real Decreto 687/2002 é a sua

abordagem abrangente em relacdo aos processos de registro, consulta e gestao de


https://www.jusbrasil.com.br/artigos/trade-dress-e-a-protecao-atraves-do-instituto-da-concorrencia-desleal/1862550506
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marcas. Este Decreto define os requisitos para a apresentacdo de solicitacdes de
registro, estabelece os procedimentos para a consulta publica de expedientes e
regula a conservacdo de documentos e provas relacionadas a marcas e nomes
comerciais.

Além disso, o decreto prevé a possibilidade de apresentacdo de solicitacfes
de registro por meios eletrénicos, refletindo a importancia da tecnologia na
modernizacdo e agilizagdo dos processos administrativos. Isso demonstra o
compromisso das autoridades espanholas em acompanhar as tendéncias digitais e
facilitar o acesso dos cidadéos aos servicos relacionados a propriedade industrial.

Outro ponto relevante é a énfase na transparéncia e na protecao dos direitos
dos titulares de marcas, estabelecendo procedimentos especificos para o exame de
solicitacdes de nulidade ou caducidade, bem como para a apresentacdo de
documentos e provas durante esses processos. Isso contribui para a seguranca
juridica e a equidade nas decisdes relacionadas a marcas comerciais.

O Real Decreto 687/2002 desempenha um papel necessario na
regulamentacgao e na aplicagéo eficaz da Lei de Marcas na Espanha. Ao estabelecer
normas claras e procedimentos bem definidos, ele promove a protecdo dos direitos
de propriedade intelectual, a modernizacdo dos processos administrativos e a
seguranca juridica para todos os envolvidos no registro e na gestdo de marcas
comerciais no pais.

O Cdbdigo de Comércio Espanhol (Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por
el gue se publica el Cédigo de Comercio), por sua vez, ndo aborda o trade dress
diretamente, mas estabelece principios gerais sobre praticas comerciais e a
protecdo contra a concorréncia desleal. A protecao do trade dress pode ser invocada
sob o principio de que as praticas comerciais devem ser conduzidas de acordo com
a boa fé e os usos honestos no comércio industrial e comercial.

A concorréncia desleal relacionada ao trade dress pode ocorrer quando uma
empresa imita o conjunto visual de outra de forma a causar confuséo ou a diluir a
distintividade do trade dress original. Nesses casos, a empresa prejudicada pode
buscar reparacdo com base nos principios de concorréncia leal e de protecdo a
reputacdo comercial estabelecidos no Codigo de Comércio.

A legislacdo espanhola oferece mecanismos para a protecdo do trade dress,
principalmente através da Lei de Marcas, que permite o registro de sinais distintivos

gue incluem elementos do trade dress. Além disso, o Codigo de Comércio fornece
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um quadro geral para a protecao contra praticas de concorréncia desleal que afetam
o trade dress. Juntos, esses instrumentos legais formam um sistema robusto para a
protecdo da imagem de marca e da propriedade intelectual na Espanha.

A jurisprudéncia espanhola desempenha um papel importante na protecao do
Trade Dress, um conceito importante no campo da propriedade intelectual que se
refere a totalidade da imagem visual de um produto ou servi¢o. Atraves de decisdes
judiciais e interpretacdes legais, a Espanha estabeleceu precedentes para garantir a
identificacdo e distincdo de produtos e servicos no mercado, bem como para
prevenir a concorréncia desleal e promover a inovacao.

A protecdo do Trade Dress na jurisprudéncia espanhola baseia-se em
principios fundamentais, como a distintividade, a ndo funcionalidade e a capacidade
de identificar a origem dos produtos ou servi¢cos. Os tribunais espanhdis tém sido
ativos na aplicacdo desses critérios para determinar a violacdo do Trade Dress e
impor sancbes contra infratores. A jurisprudéncia espanhola tem sido objetiva na
definicdo de limites claros para a protecdo do Trade Dress, garantindo que apenas
elementos visuais distintivos e ndo funcionais sejam protegidos.

Além disso, a jurisprudéncia espanhola tem contribuido para a evolucédo do
entendimento do Trade Dress como uma forma de propriedade intelectual que
desempenha um mecanismo importante na promocdo da concorréncia leal e na
protecdo dos consumidores contra confusdo ou engano. As decisdes judiciais na
Espanha tém estabelecido padrdes consistentes para a interpretacao e aplicacao da
legislacdo relacionada ao Trade Dress, proporcionando seguranca juridica e
orientacdo para empresas e empreendedores que buscam proteger seus elementos
visuais distintivos.

Conforme site oficial da Unido Européia, o e-justice european, na Espanha, “a
jurisprudéncia ndo é considerada fonte de direito, ja que o artigo 1.1 do Cadigo Civil
estabelece como fontes de direito a lei, o costume e o0s principios gerais de direito
(artigo 1.1 do Cddigo Civil). No entanto, o artigo 1.6 do Cadigo Civil estipula que a
jurisprudéncia complementara o ordenamento juridico com a doutrina que, de modo
reiterado, for estabelecida pelo Supremo Tribunal ao interpretar e aplicar a lei, o
costume e o0s principios gerais de direito. Por outro lado, o direito de acesso a
informacé&o publica tem o seu reconhecimento especifico no artigo 105, alinea b), da
Constituicdo Espanhola”.
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Deste modo, a jurisprudéncia espanhola sobre a protecdo do Trade Dress
representa um marco no desenvolvimento do direito de propriedade intelectual no
pais. Através de decisBes judiciais fundamentadas e consistentes, os tribunais
espanhdis tém contribuido para a consolidacdo de um ambiente juridico favoravel a
inovacdo, a concorréncia leal e a protecdo eficaz dos direitos de propriedade
intelectual relacionados a identidade visual de produtos e servicos.

A protecdo do Trade Dress é um tema de grande relevancia no campo da
propriedade intelectual, e as legisla¢gbes internacionais desempenham um papel
importante na definicdo e aplicacdo desse conceito. Além disso, 0s estudos
comparativos entre diferentes paises permitem uma analise aprofundada das
abordagens adotadas em relagdo ao Trade Dress, contribuindo para o
desenvolvimento de melhores préticas e diretrizes globais.

As legislacdes internacionais sobre o Trade Dress variam de acordo com cada
pais, refletindo diferencas culturais, econémicas e juridicas. Paises como os Estados
Unidos, Australia, Espanha e outros possuem regulamentagdes especificas que
abordam a protecdo do Trade Dress, estabelecendo critérios para a distintividade,
nao funcionalidade e capacidade de identificacdo da origem dos produtos ou
servicos (Antoniazzi, 2010). Essas legislacBes fornecem um arcabouco legal para a
protecdo do Trade Dress e orientam a atuacdo dos tribunais na resolucdo de
disputas relacionadas a esse tema (Linhares; Nasar, 2023).

Por conseguinte, outros paises, como o Brasil e a Fran¢a, ndo possuem uma
previsao legal especifica para o Trade Dress, 0 conceito € amplamente reconhecido
e aceito na doutrina e na jurisprudéncia, sendo sua protecdo fundamentada pela
coibicdo a concorréncia desleal, além de ter sua protecdo podendo ser inferida de
varias leis existentes relacionadas a propriedade intelectual e a concorréncia
desleal.

Os estudos comparativos entre as legislagbes internacionais sobre o Trade
Dress permitem identificar semelhancas e diferencas nas abordagens adotadas por
diferentes paises. Essa analise comparativa € importante para compreender as
tendéncias globais em relagéo a protecédo do Trade Dress, bem como para identificar
lacunas ou areas de melhoria nas legislagfes existentes. A troca de experiéncias e
conhecimentos entre 0s paises contribui para o aprimoramento das praticas de

protecdo da propriedade intelectual em escala internacional (Rodrigues, 2019).



50

A partir dos estudos comparativos sobre o Trade Dress, € possivel identificar
boas préticas e diretrizes que podem ser adotadas por outros paises para fortalecer
a protecao do Trade Dress e promover a inovagéo e a concorréncia leal no mercado
global. A harmonizagdo das legislagcbes internacionais sobre o Trade Dress pode
facilitar o comércio internacional, proteger os direitos dos titulares de propriedade
intelectual e estimular o desenvolvimento de novas tecnologias e produtos (Teixeira,
2022).

As legislagdes internacionais e 0s estudos comparativos sobre o Trade Dress
desempenham um mecanismo importante na definicdo e aplicacdo desse conceito
em escala global. Ao analisar as abordagens adotadas por diferentes paises e
promover a troca de conhecimentos e experiéncias, é possivel fortalecer a protecéo
do Trade Dress e garantir um ambiente propicio a inovacao, a concorréncia leal e ao

desenvolvimento econdmico sustentavel em nivel internacional.
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O TRADE DRESS NA LEGISLACAO BRASILEIRA E SEUS CASOS
EMBLEMATICOS

O conceito do Trade Dress, termo em inglés definido pela cépia de uma marca
ou um desenho industrial por uma empresa, bem como de outras caracteristicas de
um produto/servico ou até mesmo a estrutura do modelo de negocio de outrem,
como a disposicédo dos produtos/servigos para venda, cores, disposicdo do conjunto
negocial, que faz sutiimente ou ndo a copia desse produto/servico, e que é utilizado
com base na ocorréncia da concorréncia desleal (Barbosa, 2015; Silva, 2021).

No Brasil, a protecédo do trade dress é principalmente assegurada através da
Lei da Propriedade Industrial (Lei n°® 9.279/96). O Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI) € o 6rgdo responsavel por registrar e proteger os direitos de
propriedade industrial no pais. Embora ndo haja uma legislacao especifica para o
trade dress, o instituto considera a sua protecdo sob o enfoque de concorréncia
desleal e pode conceder direitos de propriedade intelectual para elementos visuais
distintivos que identificam produtos ou servicos.

De acordo com o artigo 195 da Lei 9.279/96, a Concorréncia Desleal é
reconhecida como um crime contra algum sinal distintivo utilizado indevidamente de
uma empresa, como preconiza a referida Lei, no Capitulo VI, “DOS CRIMES
CONTRAA CONCORRENCIA DESLEAL, em seu artigo 195"

Art. 195. Comete crime de concorréncia desleal quem:

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

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

lll - 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;

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

VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distingdo que
néo obteve;

VIl - vende ou expde ou oferece a venda, em recipiente ou involucro de
outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar
com produto da mesma espécie, embora nédo 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;
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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,
informacdes ou dados confidenciais, utilizaveis na indlstria, comércio ou
prestacdo de servicos, excluidos aqueles que sejam de conhecimento
publico ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve
acesso mediante relacdo contratual ou empregaticia, mesmo apds o término
do contrato;

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

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

X1V - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizacéo, de resultados de testes
ou outros dados ndo divulgados, cuja elaboracdo envolva esforgo
consideravel e que tenham sido apresentados a entidades governamentais
como condi¢céo para aprovar a comercializa¢do de produtos.

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

A auséncia de regulamentacdo do Trade Dress faz como que a demanda
sempre seja levada ao crivo do Poder Judiciario para discussdo, com demonstracao
dos pontos de discordancias, para que seja apreciado e analisado subjetivamente
pelos entes judiciais, que a jurisprudéncia ndo define um consenso dos requisitos
que sao necessarios para a violacdo do trade dress, sendo para essa definicdo, na
grande maioria das vezes, a producdo de prova pericial com andlise técnica sobre a
violagcédo do Trade Dress para apontar referida violagéo, conforme se pode notar nos
julgados do Recurso Especial REsp 1778910 / SP e REsp 1353451 / MG ambos do
STJ — Superior Tribunal de Justica.

A “copia” de uma marca, de um desenho industrial, ou de sinais distintivos de
uma empresa por outra, viola o Trade Dress, que tem como base a concorréncia
desleal prevista na Lei 9.279/96, e tem como importancia, a garantia do conjunto
imagem de uma organizacdo empresarial, sendo necessaria para a sua solidez,
confianga e distingdo perante o publico consumidor, evitando assim, a concorréncia
desleal e o desvio de clientela (Barbosa, 2009).

Para se destacarem e se diferenciarem no mercado, através dos seus
produtos e servi¢os colocados no mercado de forma a serem conhecidos através de
sinais distintivos criados e idealizados pelas empresas, com o objetivo de diferenciar
junto ao seu publico consumidor, sendo assim, as empresas investem cada vez mais
em pesquisa e desenvolvimento, em marketing, no seu ativo intangivel de

propriedade intelectual e em sinais que venham a distinguir o seu negdcio
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empresarial, através de elementos que abarcam a marca, as cores, as imagens de
seus produtos/servi¢cos, o desenho, a grafia, entre outros elementos que fazem com
que o0 publico em geral possa identifica-los, bem como, distingui-los de outros
produtos e servigcos existentes no mercado (Barbosa, 2015; Silva, 2021).

Ao passo que, empresas concorrentes ao perceberem a boa fama e solidez
conquistada por uma determinada organizacao empresarial, acabam se utilizando de
elementos e estratégias da estrutura de modelo de negdécio desta empresa, com o
Unico objetivo de conquistar novos mercados, mas apropriando-se indevidamente de
ideias, bens intelectuais ou elementos distintivos que foram desenvolvidos por outra
empresa, que assim agem de maneira desleal na sua concorréncia, o que nao é
permitido pelo ordenamento juridico brasileiro, especialmente condutas
anticoncorrenciais e captacao ilicita de clientela alheia, através de usurpacédo dessas
ideias (Soares, 2004).

Como forma de afastar a apropriacao ilicita de sinais distintivos alheios, que
podem ser identificados como marcas, desenho industrial, embalagens de um
produto, formato de negécio e as cores utilizadas pela empresa, dentre outros, que
incorre em concorréncia desleal que tem previsdo na LPI - Lei 9.279/96, em seu
artigo 195. O uso indevido dos sinais distintivos e do conjunto imagem de uma
organizacdo empresarial, é afastado através do Trade Dress, que busca com base
na concorréncia desleal, demonstrar a apropriacdo indevida por outra empresa
desses sinais, impedindo que se apropriem de criacdes e ideias que nao foram
criadas por estas.

O ponto de dificuldade enfrentado pelas empresas, para que possam
comprovar e utilizar o Trade Dress como ferramenta para afastar o uso indevido e
cOpia por parte de outras empresas de sinais distintivos e do conjunto imagem de
uma determinada organizacdo empresarial que se destaca no mercado, esta em
relacdo a falta de uma definicdo e identificacdo clara e objetivo relativa ao Trade
Dress. Para se caracterizar esse comportamento ilicito por parte de empresas que
usurpam esses elementos, ou seja, que uma organizagao tenha “copiado” algum de
seus elementos, deve-se essencialmente buscar via justica a demonstracao dessa
usurpacao com base na concorréncia desleal, que ficard ao critério do entendimento
subjetivo judicial, das decisdes judiciais, das conceituacdes doutrinarias e dos atores

envolvidos nessa demanda, sem que tenha uma definicdo e identificacdo mais
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detalhada para embasar o que € e 0 que pode ser considerado como elemento
distintivo protegido pelo Trade Dress (Aquino, 2017; Xavier, 2015).

Tendo por base decisao jurisprudencial de tribunais superiores se faz
necessaria a producdo de prova pericial técnica, com a finalidade de ser avaliada a
questao por parte de um expert no assunto, para identificar e apontar a violacdo ou
nao do Trade Dress, conforme julgados dos Recursos Especiais REsp 1778910/SP e
REsp 1353451/MG, ambos do STJ — Superior Tribunal de Justica.

Os tribunais brasileiros tém se posicionado a respeito desse assunto, exigindo
gue sejam observados, no conjunto de simbolos, determinados requisitos como a
funcionalidade, a instintividade e a possibilidade de confusdo ou associacéo
indevida.

(...) 4 — A aparéncia extrinseca identificadora de determinado bem ou
servico ndo confere direitos absolutos a seu titular sobre o respectivo
conjunto-imagem, sendo necessaria a definicdo de determinados
requisitos a serem observados para garantia da protecdo juridica,
como os que dizem respeito a funcionalidade, a distintividade e a
possibilidade de confusédo ou associacédo indevida. (REsp 1677787/SC,

Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
26092017, DJe 02102017)

Tem-se, portanto, que para receber a protecdo pelo Ordenamento Juridico
Brasileiro através da concorréncia desleal, pelo contexto exposto, a jurisprudéncia
dos tribunais nacionais condiciona que existam dois requisitos basilares: a) a prépria
distintividade do Trade Dress, e b) a existéncia ou ndo de confusdo ou associacao
indevida do Trade Dress, abordados nas decisdes judiciais. Por isso, ha maioria das
vezes, € exigida a producao da prova pericial por um técnico no assunto.

Percebe-se entdo que a auséncia de regulamento que identifigue os
elementos caracterizadores de violacdo do Trade Dress, associada ao entendimento
dos tribunais brasileiros, tem exigido, na maioria das vezes, a produgédo de prova
pericial, por meio de analises técnicas emitidas por peritos a respeito de haver ou
ndo ocorréncia da concorréncia desleal.

Dessa forma, importante que se tenha uma regulamentacédo do Trade Dress
no Brasil, como ocorre nos Estados Unidos, de maneira que possa ser sustentada a
argumentacdo dos que tiveram os seus direitos violados devido a concorréncia
desleal de outrem.

O termo "conjunto imagem,"” equivalente ao trade dress em inglés, representa,

de acordo com a doutrina e jurisprudéncia brasileiras, os elementos distintivos que
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compdem a identidade visual de um produto ou servi¢co. No Brasil, a protecdo desse
conjunto, quando distintivo, é respaldada pela compreenséo juridica e doutrinaria de
gue a reproducao nao autorizada de um conjunto imagem distintivo pode configurar
concorréncia desleal, sujeita as disposi¢cfes legais, como o art. 195, inciso lll, da Lei
n. 9.279/1996, que trata do desvio fraudulento de clientela.

A violacdo do conjunto imagem distintivo pode resultar em confusdo ou
associacao indevida por parte dos consumidores, caracterizando desvio fraudulento
de clientela e sujeitando o infrator a reparacéo nos termos do art. 209 da mesma Lei.
Contudo, para que a protecdo seja aplicada, € necessario que o conjunto imagem
seja distintivo como um todo, excluindo elementos isolados ou funcionais.

A funcionalidade pode advir de diversos fatores, como a expiracdo de
patentes ou desenhos industriais, a auséncia de alternativas de execucéo, ou a
vinculacdo de forma ou elemento a um efeito técnico. Essa funcionalidade néo é
protegida pelo conjunto imagem para evitar restricdes a concorréncia. O principio da
nao-funcionalidade é essencial para preservar a livre concorréncia e compatibilizar a
proteg&o de sinais distintivos, incluindo o trade dress, com os sistemas de patentes e
desenhos industriais.

Apesar de o ordenamento juridico brasileiro reconhecer a protecdo ao
conjunto imagem, ndo ha legislacdo especifica sobre o tema. O Supremo Tribunal de
Justica (STJ) ja reconheceu essa protecdo, mas as caracteristicas funcionais sao
excluidas do escopo de exclusividade para preservar a livre concorréncia, conforme
fundamentado no principio constitucional dela.

Em comparacdo com outras jurisdicbes, como os Estados Unidos e a
Austrélia, a exclusdo de caracteristicas funcionais € uma pratica comum. Além de
salvaguardar a concorréncia, essa exigéncia de nao-funcionalidade harmoniza a
protecdo de sinais distintivos, incluindo o trade dress com os sistemas de patentes e
desenhos industriais. Isso garante que a protecao de sinais distintivos nao resulte na
restricdo da concorréncia e esteja alinhada com a finalidade de evitar confusdo ou
associacdo indevida por parte dos consumidores, preservando a reputacao
comercial.

O conjunto imagem de uma empresa € utilizado para se destacar no seu
ramo de atuacdo, bem como a forma de identificar e diferenciar das demais
empresas, tendo como objetivo se destacar em seus produtos ou servicos no

mercado em que atua, sendo caracterizado tanto pelas cores utilizadas em seu
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negocio, como em seu site, nas suas embalagens, pela disposicdo da grafia do seu
nome, dos desenhos utilizados, das imagens que identificam o seu negadcio, pelas
marcas, entre outros pontos que diferenciam seus produtos ou servicos no mercado
em que atuam (Barbosa, 2015; Silva, 2021).

Para resguardar suas criacoes, as empresas buscam através do Trade Dress,
com base na concorréncia desleal, a protecéo e repressdo do uso indevido de suas
criagbes por outras empresas, com a finalidade de preservar os seus produtos ou
servigos, sem que seja indevidamente "copiado" por concorrentes sem a devida
autorizacado, prevalecendo o seu direito quanto a sua criacdo de toda a sua estrutura
comercial junto ao publico em geral (Aquino, 2017).

A distintividade do trade dress para Vinicius de Almeida Xavier, destaca que:

Na busca pela distintividade no mercado, as empresas trabalham
fortemente em acfes no sentido de se estabelecer identificacdes visuais
com o publico em geral. O marketing se insere no desenvolvimento do
projeto visual de embalagens, nas pec¢as de merchandising e até mesmo na
arquitetura corporativa, configurando o estabelecimento comercial.
Atualmente ndo sédo raras as roupagens de produtos que influenciam na sua
aquisicdo, tornando-se estimulantes do impulso aquisitivo. A esse conjunto
visual que tem por funcdo distinguir produtos e servigos, a doutrina da
propriedade intelectual5 e o Poder Judiciario denominam como trade dress,
ou também tratado sobre a denominag¢do de conjunto-imagem. (Xavier,
2015, p. 248)

Entende-se, portanto, que a distintividade é um requisito importante para
caracterizar o Trade Dress, uma vez gque se trata da capacidade para diferenciar um
produto ou servico do empresario de outros produtos ou servigos existentes no seu
mercado de atuacao.

E sendo assim, na busca pela distintividade no mercado, as empresas
buscam trabalhar e estabelecer ac6es que visam criar identificacdes visuais com o
publico, como a sua marca, embalagens etc.

No caso da definicdo do conjunto-imagem do Trade Dress, certos casos nao
seriam suficientes apenas distinguir somente a marca, sendo necessario a analise
desse conjunto-imagem de uma organizacdo empresarial, para compor o0 seu

conjunto distintivo, que € a prote¢cdo do Trade Dress. Em consonancia, Barbosa

esclarece que:

Mesmo quando uma palavra ou imagem € incapaz, a principio, de ser
distintiva, tal propriedade pode ser adquirida pelo fato de que seu uso ou a
divulgacdo ocorra com tal intensidade ou por tanto tempo que o publico
tenha se habituado a associar o simbolo a uma origem de produtos ou
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servicos, mesmo em condicdes que vedariam seu registro por falta de
distinguibilidade (Barbosa, 2015, p.49)

A auséncia de regulamentacdo especifica em relacdo ao Trade Dress, traz
diversos entendimentos e interpretacdes quanto ao conceito préprio para
distintividade, no entanto, o que € utilizado pelos Tribunais e pelo Superior Tribunal
de Justica em suas decisOes para amparar os pleitos sobre este instituto.

A possibilidade de confus&o ou associagéo indevida do Trade Dress, dentro
do cenario mercadoldgico existente, onde sdo disponibilizados uma oferta em massa
de produtos e servicos, e que, por outro lado, a exigéncia dos consumidores se torna
a cada dia mais robusta, o instituto do conjunto-imagem, ou Trade Dress merece
especial relevancia que sirva de instrumento apto a agregar valor aos produtos e/ou
Servicos.

E assim, a possibilidade de confusdo ou até mesmo de associacdo indevida
do instituto em questéo é rotineira, onde essa situacdo merece protecdo como um
todo, para evitar a concorréncia desleal e o desvio de clientela nessa possibilidade
de confusdo que possa ser gerada.

Andrade (2011) aborda sobre este ponto, o seguinte:

A esse respeito, cumpre primeiramente destacar que a lei ndo visa prevenir
somente a confusdo real entre Trade Dresses. Ela também visa evitar a
possibilidade de confusdo entre eles. Logo, embora provas materiais de
confusdo sejam interessantes para caracterizar a infracdo, o ato fraudulento
se consuma com a possibilidade de confusdo entre os produtos ou
estabelecimentos. (Andrade, 2011, p. 15).

Sendo assim, a jurisprudéncia vem avancando quanto a este ponto, mas
principalmente no conjunto imagem de toda a criacdo de uma empresa, sob a
perspectiva da associacao indevida e das mais variadas situacées que resultam no
desvio fraudulento de clientela.

A jurisprudéncia quando é levado em consideragdo a distintividade e a
possiblidade de confusdo, no ordenamento juridico brasileiro. E como ja
mencionado, a falta de regulamentacéo especifica para caracterizar o Trade Dress,
traz uma indicagdo de que ndo ha um consenso em relacdo aos requisitos
definidores para caracterizar a violagdo do conjunto de imagem.

Os requisitos utilizados pela grande maioria da jurisprudéncia, como a

distintividade e a possibilidade de confusédo indevida pelo Trade Dress, traz a
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concepcao que o conjunto-imagem deve ser avaliado sob a 6ética desses dois
requisitos como foi definido e explicado acima.

E essa falta de uma denominacdo especifica na legislacdo brasileira sobre
Trade Dress, traz uma subjetividade interpretativa dos atores juridicos envolvidos em
alguma discussao quando revelados pela concorréncia desleal de alguma empresa,
sendo levado ao Poder Judiciario, que julgara através das interpretacdes levadas a
sua analise, através de processos judiciais que irdo discutir e demonstrar em quais
pontos estdo ocorrendo a usurpacdo e a concorréncia desleal com os produtos ou
servicos de uma determinada empresa. A doutrina também debate o tema do Trade
Dress, que tenta identificar e definir contextualmente como poderia se dar a
ocorréncia desse Trade Dress.

O instituto € analisado sob a ética da concorréncia desleal que tem previsao
na Lei da Propriedade Industrial (LPI) n°® 9.279/96, buscando discutir a questao
perante o Poder Judiciario, com demonstracdes acerca de usurpacao por parte de
alguma empresa que deslealmente utiliza de elementos distintivos de outra
empresa, seja através de uso de uma embalagem parecida, um desenho, uma
marca, cores que é muito utilizada no formato de seus produtos ou servicos, entre
outros pontos, sem existir especificamente uma regulacdo legislativa sobre o tema
de forma direta, sempre sendo analisada no Poder Judiciario através de sua
interpretacgédo judicial e constru¢édo doutrinaria.

Quando levadas a discusséo judicial, o Trade Dress nem sempre é possivel
ser definido somente pelas partes envolvidas na determinada demanda,
necessitando muitas das vezes, da realizacdo de pericia acerca da suposta
ocorréncia de violacdo do Trade Dress.

Assim, pelo julgamento do Recurso Especial - REsp 1778910/SP, tem o
Superior Tribunal de Justica entendido que, no caso de ocorrer a concorréncia
desleal em relagcdo ao uso indevido do conjunto-imagem de um produto de uma
empresa, necessaria se fara, a realizacdo da producdo da prova técnica, com o
objetivo de determinar em quais pontos e elementos, esta havendo a confusao e uso
indevido, ou seja, a pericia técnica € fundamental para uma andlise técnica dos
produtos ou servi¢cos que estdo em discussdo perante a justica, onde sera apontada
e analisada se a suposta violagdo Trade Dress serd capaz de confundir o
consumidor comum ou nao. A jurisprudéncia assim identifica a necessidade da

realizac&o da prova pericial:
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EMENTA

RECURSO ESPECIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. PROPRIEDADE
INDUSTRIAL.

CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). COMPARAGCAO NECESSIDADE
DE PRODUGCAO DE PROVA TECNICA. ACORDAO RECORRIDO
FUNDAMENTADO EM SIMPLES OBSERVAGAO DAS EMBALAGENS DOS
PRODUTOS EM CONFRONTO. DIREITO A PRODUCAO DE PROVA.
1. Afim de se concluir pela existéncia de concorréncia desleal decorrente da
utilizacdo indevida do conjunto-imagem de produto da concorrente é
necessaria a producao de prova técnica (CPC/73, art. 145). O indeferimento
de pericia oportunamente requerida para tal fim caracteriza cerceamento de
defesa 2. Recurso especial provido. (REsp 1778910 / SP, RECURSO
ESPECIAL 2016/0185736-0, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
(1145), ORGAO JULGADOR T4 - QUARTA TURMA, DATA DO
JULGAMENTO 06/12/2018, DJe 19/12/2018)

Nesta decisdo, o voto da relatora do Resp 1591294, a ministra Maria Isabel
Gallotti, definiu e esclareceu que é fundamental “para tal fim ndo era suficiente a
mera comparacdo de imagens, pois se trata de prova de fato que depende de
conhecimento técnico” e a pericia técnica a fim de se atestar se ocorreu ou ndo a

violacdo do Trade Dress, nos termos abaixo:

O conjunto-imagem € complexo e formado por diversos elementos. Dados a
auséncia de tipificacdo legal e o fato de ndo ser passivel de registro, a
ocorréncia de imitacdo e a conclusédo pela concorréncia desleal deve ser
feita caso a caso. Imprescindivel, para tanto, o auxilio de perito que possa
avaliar aspectos de mercado, habitos de consumo, técnicas de propaganda
e marketing, o grau de atengdo do consumidor comum ou tipico do produto
em questdo, a época em que o produto foi langado no mercado, bem como
outros elementos que confiram identidade a apresentacdo do produto ou
servico. Em precedente sobre o assunto, no REsp 1591294/PR, DJe
13/03/2018, o relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, observando as
sutilezas que podem separar a concorréncia desleal da legitima pratica
competitiva, fez a seguinte observacdo no voto condutor: (...) para se
caracterizar uma atitude anticompetitiva e desleal é imprescindivel que a
situagdo concreta demonstre um comportamento imprevisivel aos olhos do
mercado, 0 que ndo se pode reconhecer quando se utiliza elementos
comuns, partilhados por uma multiplicidade de concorrentes no mesmo
nicho do mercado. Dai esta Terceira Turma ter sublinhado que, nos casos
de alegacdo de concorréncia desleal pela utilizagdo de conjunto-imagem
assemelhado apta, em tese, a causar confusdo nos consumidores, €&
imprescindivel uma analise técnica que tome em consideracdo o mercado
existente, o grau de distintividade entre os produtos concorrentes no meio
em que seu consumo € habitual e ainda o grau de atencdo do consumidor
comum.

E assim, continua a jurisprudéncia:

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. CONJUNTO-
IMAGEM (TRADE DRESS). COMERCIALIZACAO DE PRODUTO AFIM.
EMBALAGENS ASSEMELHADAS. CONCORRENCIA DESLEAL. ART. 209
DA LEI N. 9.279/1996 (LPI). PERICIA TECNICA REQUERIDA. DISPENSA
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INJUSTIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. O conjunto-imagem (trade dress) é a soma de elementos visuais e
sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva,
vinculando-se a sua identidade visual, de apresenta¢gédo do bem no mercado
consumidor. 2. Nao se confunde com a patente, o desenho industrial ou a
marca, apesar de poder ser constituido por elementos passiveis de registro,
a exemplo da composicdo de embalagens por marca e desenho industrial.
3. Embora néo disciplinado na Lei n. 9.279/1996, o conjunto-imagem de
bens e produtos é passivel de protecdo judicial quando a utilizacdo de
conjunto similar resulte em ato de concorréncia desleal, em razdo de
confusdo ou associacdo com bens e produtos concorrentes (art. 209 da
LPI). 4. No entanto, por ndo ser sujeito a registro - ato atributivo do direito
de exploragdo exclusiva - sua protecdo ndo pode servir para ampliar direito
que seria devido mediante registro, de modo que nao sera suficiente o
confronto de marca a marca para caracterizar a similaridade notéria e
presumir 0 risco de confuséo.
5. A confusdo que caracteriza concorréncia desleal é questao fatica, sujeita
a exame técnico, a fim de averiguar o mercado em que inserido o bem e
servico e o resultado da entrada de novo produto na competi¢cdo, de modo a
se alcancar a imprevisibilidade da conduta anticompetitiva aos olhos do
mercado. 6. O indeferimento de prova técnica, para utilizar-se de maximas
da experiéncia como substitutivo de prova, é conduta que cerceia o direito
de ampla defesa das partes. 7. Recurso especial conhecido e provido.
ACORDAO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira
Turma do Superior Tribunal de Justica, na conformidade dos votos e das
notas taquigraficas a seguir, por unanimidade, dar provimento ao recurso
especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Nancy Andrighi, Paulo de Tarso
Sanseverino e Ricardo Villas Bbas Cueva votaram com o Sr. Ministro
Relator.

INFORMACOES COMPLEMENTARES A EMENTA

"[...] no confronto de marca ha um registro formal com data especifica, que
marca o inicio da prote¢do e da utilizagcao exclusiva, de modo que em regra
é suficiente o confronto entre ambas a fim de verificar a existéncia de copia
ou similitude. Por sua vez, no caso de tutela da concorréncia, o exame
acaba sendo mais amplo, devendo se adentrar a situacao fatica do mercado
e a possibilidade real de confuséo, e ndo mais se fazendo suficiente o mero
potencial de confusdo em razdo da semelhanca que é atraido pela
presuncao 'iuris tantum' decorrente do registro perante o INPI e do sistema
atributivo adotado pela Lei n. 9.279/1996. Dai a necessidade de
conhecimento técnico para se avaliar o efeito real da entrada no mercado
de produto ou servi¢o visualmente assemelhado, o que configura o ato de
concorréncia desleal que da causa as pretensdes de protecdo do 'trade
dress™.

"[...] ndo é possivel ao julgador consultar Unica e exclusivamente o seu
intimo para concluir pela existéncia de confusdo de forma ampla e genérica,
guando ndo ha sequer o registro de embalagem em favor de alguma das
partes. Em sintese, a exclusiva violagdo da concorréncia nédo é fato dado a
presungdes atécnicas, mesmo porque sua tipificacao legal ndo é objetiva e
taxativa, dependendo do resultado concreto dessas acdes, o qual depende,
antes de mais nada, de uma andlise técnica de propaganda e marketing".
(PROCESSO REsp 1353451 / MG, RECURSO ESPECIAL 2012/0239555-2,
RELATOR Ministro MARCO AURELIO BELLIZZE (1150), ORGAO
JULGADOR T3 - TERCEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO
19/09/2017, DJe 28/09/2017)
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Assim, a necessidade de pericia se faz necessaria para que a analise nao se
limite somente ao conjunto imagem envolvidos na demanda judicial, mas sim em
todo o mercado, bem como o grau de distintividade entre os produtos concorrentes e
capacidade do consumidor comum distinguir os produtos. Além do mais, decisbes
contrarias e divergentes acerca do Trade Dress também podem ser encontradas nos

Tribunais brasileiros, como a seguir:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL E
CONCORRENCIA DESLEAL.

ACAO DE ABSTENCAO DE USO E INDENIZATORIA. PECAS DE
VESTUARIO INTIMO FEMININO. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE
INCIDENCIA DA LEI 9.610/98.

DIREITO AUTORAL. AUSENCIA DE VIOLAGAO. ORIGINALIDADE NAO
CONSTATADA.

CONCORRENCIA DESLEAL. VIOLACAO DE TRADE DRESS.
DISTINTIVIDADE.

AUSENCIA. CONFUSAO NO PUBLICO CONSUMIDOR NAO VERIFICADA.
SUMULA 211/STJ. SUMULA 284/STF. SUMULA 7/STJ.
1. Acdo ajuizada em 11/5/2017. Recurso especial interposto em 11/3/2021.
Autos conclusos ao gabinete da Relatora em  22/6/2021.
2. O propésito recursal consiste em definir se a recorrida deve se abster de
comercializar pegas de vestuario que se assemelham a linha de produtos
fabricada pelas recorrentes, bem como se tal pratica é causadora de danos
indenizaveis.

3. S&o passiveis de protecdo pela Lei 9.610/98 as criacdes que configurem
exteriorizacdo de determinada expresséo intelectual, com ideia e forma
concretizadas pelo autor de modo original.

4. O rol de obras intelectuais apresentado no art. 7° da Lei de Direitos
Autorais é meramente exemplificativo.

5. O direito de autor ndo toma em consideracéo a destinacdo da obra para a
outorga de tutela. Obras utilitarias sdo igualmente protegidas, desde que
nelas se possa encontrar a exteriorizacdo de uma "criacdo de espirito".
Doultrina.

6. Os arts. 95 e 96 da Lei 9.279/96 ndo foram objeto de deliberagéo pelo
Tribunal de origem, de modo que é defeso o pronunciamento desta Corte
Superior quanto a seus contetdos normativos (Sumula 211/STJ).

Ademais, as recorrentes sequer demonstraram de que modo teriam sido
eles violados pelo acérdao recorrido, 0 que atrai a incidéncia da Sumula
284/STF.

7. A despeito da auséncia de expressa previsdo no ordenamento juridico
patrio acerca da protecdo ao trade dress, é inegavel que o arcabouco legal
brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua
imitacdo encontra 6bice na represséo a concorréncia desleal. Precedentes.
8. Para configuracdo da pratica de atos de concorréncia desleal derivados
de imitacdo de trade dress, ndo basta que o titular, simplesmente, comprove
gue utiliza determinado conjunto-imagem, sendo necesséria a observancia
de alguns pressupostos para garantia da protecdo juridica (auséncia de
carater meramente funcional;

distintividade; confuséo ou associa¢éo indevida, anterioridade de uso).

9. Hipotese concreta em que o Tribunal de origem, soberano no exame do
conteddo probatorio, concluiu que (i) ha diferencas significativas entre as
pecas de vestuario comparadas; (ii) o uso de elementos que constam da
linha estilistica das recorrentes revela tdo somente uma tendéncia do
segmento da moda intima feminina; e (iii) ndo foi comprovada a prética de
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atos anticoncorrenciais que pudessem ensejar confusdo no publico
consumidor.

10. Ndo sendo cabivel o revolvimento do acervo fatico e das provas
produzidas nos autos em sede de recurso especial, a teor do entendimento
consagrado na Sumula 7/STJ, é de rigor o desacolhimento da pretenséo
recursal.

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NAO PROVIDO.
(REsp 1943690/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021)

E no julgamento do Recurso Especial 1.943.690 SP, do STJ

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL E
CONCORRENCIA DESLEAL. ACAO DE ABSTENGCAO DE USO E
INDENIZATORIA. PECAS DE VESTUARIO INTIMO FEMININO.
OSSIBILIDADE, EM TESE, DE INCIDENCIA DA LEI 9.610/98. DIREITO
AUTORAL. AUSENCIA DE VIOLACAO. ORIGINALIDADE NAO
CONSTATADA. CONCORRENCIA DESLEAL. VIOLACAO DE TRADE
DRESS. DISTINTIVIDADE. AUSENCIA. CONFUSAO NO PUBLICO
CONSUMIDOR NAO VERIFICADA. SUMULA 211/STJ. SUMULA 284/STF.
SUMULA 7/STJ. 1. Acdo ajuizada em 11/5/2017. Recurso especial
interposto em 11/3/2021. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em
22/6/2021.

2. O propésito recursal consiste em definir se a recorrida deve se abster de
comercializar pegas de vestuario que se assemelham a linha de produtos
fabricada pelas recorrentes, bem como se tal pratica € causadora de danos
indenizaveis. 3. Sao passiveis de protecdo pela Lei 9.610/98 as criagdes
gue configurem exteriorizagdo de determinada expresséo intelectual, com
ideia e forma concretizadas pelo autor de modo original. 4. O rol de obras
intelectuais apresentado no art. 7° da Lei de Direitos Autorais € meramente
exemplificativo. 5. O direito de autor ndo toma em consideracdo a
destinacéo da obra para a outorga de tutela. Obras utilitarias séo igualmente
protegidas, desde que nelas se possa encontrar a exteriorizagdo de uma
"criacdo de espirito". Doutrina. 6. Os arts. 95 e 96 da Lei 9.279/96 ndo foram
objeto de deliberacdo pelo Tribunal de origem, de modo que é defeso o
pronunciamento desta Corte Superior quanto a seus contelldos normativos
(Sumula 211/STY).
Ademais, as recorrentes sequer demonstraram de que modo teriam sido
eles violados pelo acérdao recorrido, 0 que atrai a incidéncia da Sumula
284/STF.

7. A despeito da auséncia de expressa previsdo no ordenamento juridico
patrio acerca da prote¢do ao trade dress, é inegavel que o arcabouco legal
brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua
imitacdo encontra Gbice na repressdo a concorréncia desleal. Precedentes.
8. Para configuracdo da pratica de atos de concorréncia desleal derivados
de imitacdo de trade dress, ndo basta que o titular, simplesmente, comprove
gue utiliza determinado conjunto-imagem, sendo necesséria a observancia
de alguns pressupostos para garantia da protecdo juridica (auséncia de
carater meramente funcional; distintividade; confusdo ou associacao
indevida, anterioridade de uso). 9. Hipotese concreta em que o Tribunal de
origem, soberano no exame do conteddo probatério, concluiu que (i) ha
diferencas significativas entre as pecas de vestuario comparadas; (ii) 0 uso
de elementos que constam da linha estilistica das recorrentes revela tdo
somente uma tendéncia do segmento da moda intima feminina; e (iii) n&o foi
comprovada a pratica de atos anticoncorrenciais que pudessem ensejar
confusé@o no publico consumidor. 10. Nao sendo cabivel o revolvimento do
acervo fatico e das provas produzidas nos autos em sede de recurso
especial, a teor do entendimento consagrado na Sumula 7/STJ, é de rigor o
desacolhimento da pretensdo recursa. RECURSO ESPECIAL


https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=2108748&num_registro=202101773295&data=20211022&peticao_numero=-1&formato=PDF
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PARCIALMENTE CONHECIDO E NAO PROVIDO. (REsp 1943690 / SP,
RECURSO ESPECIAL 2021/0177329-5, RELATORA Ministra NANCY
ANDRIGHI (1118), ORGAO JULGADOR T3 - TERCEIRA TURMA, DATA DO
JULGAMENTO 19/10/2021, DJe 22/10/2021)

Assim, o STJ entendeu que ndo houve a violagcdo a direitos autorais
questionado, e a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justica (STJ)
negou provimento ao recurso especial em que a Wacoal America Inc. e a Loungerie
S/A pretendiam que a Hope do Nordeste Ltda. fosse impedida de comercializar
pecas de vestuario intimo feminino que se assemelhariam a linha de produtos
fabricada pelas recorrentes.

O Tribunal de Justica de Sédo Paulo (TJSP), ao julgar a acdo contra a
comercializacdo de produtos que supostamente imitariam a linha de lingerie da
Wacoal/Loungerie, afastou a alegagcéo de reproducéo indevida por parte da Hope e
decidiu pela inaplicabilidade da Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/1998) a industria
da moda.

A empresa Wacoal e Loungerie, apresentaram recursos junto ao STJ,
requerendo a reforma do acérddo do TJSP, com a alegacdo de que o0s atos
praticados pela Hope violaram o conjunto-imagem de seus produtos (trade dress).
Sendo assim, de acordo com as Recorrentes, a comercializacdo de produtos
semelhantes pela Hope causaria confusdo perante o publico consumidor e assim
caracterizaria a concorréncia desleal, argumentacdo essa que nao foi aceita pelo
STJ ao negar provimento ao recurso das recorrentes.

Por isso a importancia de definir e identificar melhor os requisitos e elementos
gue compdem o trade dress para facilitar a compreenséao e aplicacdo da legislacdo a
repressao e violacdo ao trade dress, pela auséncia de regulamentacéo especifica,
preenchendo assim, essa lacuna existente quanto ao tema do Trade Dress.

Nos casos em que produtos ou servicos em um determinado mercado,
utilizam-se de inUmeros elementos em comum, somente isso ndo bastaria para a
configuracdo da concorréncia desleal por confusdo. Exatamente nesse sentido, a
analise por pericia técnica para que possa permitir identificar e verificar todos os
elementos e os aspectos em comum dos produtos concorrentes, para verificar a
possibilidade da ocorréncia da concorréncia desleal, sob o aspecto da utilizacdo do
conjunto-imagem de determinada empresa, se poderia causar confusdo nos

consumidores.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm
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Tais elementos devem ser analisados caso a caso pela pericia, para
verificacdo de violacdo do Trade Dress por uma empresa por outra, sendo
necessaria e importante a realizacdo dessa prova pericial, com a finalidade de
andlise por um expert no assunto para identificar a ocorréncia ou ndo da viola¢éo do
Trade Dress.

O instituto do Trade Dress, como conjunto imagem, € uma construcao
doutrinaria e também jurisprudencial acerca do tema e pela analise jurisprudencial,
que o instituto do Trade Dress, como conjunto imagem, é identificado e aplicado
guando da sua violacdo, sendo a prova pericial importante para que a justica
consiga apreciar a discussao posta para a sua analise, para resolver a questao,
sendo designado perito imparcial, para atestar se houve ou ndo a violagdo a algum
dos requisitos caracterizados do Trade Dress.

E diante da auséncia de regulamentacdo do Trade Dress, nas discussoes
envolvendo o tema, a justica e a jurisprudéncia ndo tem definido de forma
consensual os requisitos que sdo necessdarios para a violacdo do Trade Dress,
porém, a distintividade e a possibilidade de confusdo ou associacdo indevida do
Trade Dress é frequente nas decisdes judiciais, conforme demonstrado acima, o que
faz interpretarmos a sua indispensavel comprovacdo em um embate judicial.

Neste contexto, as discussdes que envolvem violacdo do conjunto-imagem do
Trade Dress, com a finalidade de identificar a concorréncia desleal de um
concorrente por uso indevido desse conjunto-imagem, os Tribunais nacionais,
inclusive os Tribunais Superiores, tem utilizado cada vez mais do uso da pericia
técnica para embasarem suas decisdes, com identificacdo dos pontos comuns de
produtos concorrentes que possam vir a causar confuséo junto aos consumidores.

No Brasil, o trade dress caracteriza-se por objetivar a protecao e preservacao
da identidade visual de produtos e servicos, promovendo a distingdo no mercado e
prevenindo praticas de concorréncia desleal. Adiciona-se o estimulo a inovagéo e o
design criativo ao fornecer um mecanismo legal para proteger elementos visuais
distintivos que contribuem para a identidade de produtos e servicos.

Além disso, também faz parte das caracteristicas vislumbradas proporcionar
um meio legal eficaz para a prote¢éo do conjunto imagem distintivo, reconhecendo a
violagdo como crime de concorréncia desleal nos termos da legislacéo brasileira. Do

mesmo modo, a garantia de reparacdo, como assegurar que empresas prejudicadas
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pela reproducdo ndo autorizada de seu conjunto imagem possam buscar reparacao
nos termos da lei.

Em contrapartida, nos Estados Unidos, objetiva-se assegurar uma concorréncia
justa no mercado, evitando a reproducdo ndo autorizada de elementos visuais
distintivos que poderiam levar a confusdo ou associacdo indevida por parte dos
consumidores. Além disso, visa-se a protecdo da propriedade Intelectual, servindo
como uma extensao do sistema de marcas registradas e proporcionando protecao
adicional para a imagem comercial de produtos e servi¢cos, além de promover a
inovacao e a criatividade.

Prima-se também pela distintividade e ndo Funcionalidade, ou seja, exigir que
o trade dress seja distintivo como um todo e nédo funcional, promovendo a protecao
de elementos visuais que ndo estejam vinculados a fung¢des técnicas. Do mesmo
modo, é objetivo evitar confusdo ou associacdo indevida no mercado consumidor,
protegendo a reputacédo comercial e incentivando a inovacéo visual.

Ja na Australia, considera-se avaliar a similaridade entre o trade dress
protegido e possiveis infratores, levando em consideracdo a probabilidade de
confusdo por parte dos consumidores, bem como a protecdo contratual, explorando
opc¢Oes contratuais para proteger o trade dress, como acordos de confidencialidade
e clausulas de ndo concorréncia.

Quanto a protecao contratual, tem-se alguns fatores a serem considerados,
como o0s requisitos de distincdo, que visam compreender 0s requisitos de
distintividade para garantir a validade da protecdo do trade dress, assim como a
resolucdo alternativa de disputas, pela exploragdo de meios alternativos para
resolver questdes relacionadas ao trade dress de forma eficiente.

Na Austrdlia, estabelecer um regime harmonizado de protecéo do trade dress
qgue seja aplicavel uniformemente em todos os estados membros, criando um
ambiente legal consistente & fundamental. H& igualmente uma maior flexibilidade
para a adaptacdo a evolucdo do mercado e das praticas comerciais, mantendo a
eficacia na protecdo da identidade visual.

No Brasil, como ja mencionado, ndo ha regulamentacdo especifica acerca do
Trade Dress, sendo que as decisdes sobre a violacdo de determinado conjunto
imagem, que caracteriza o Trade Dress, € realizada mediante decisbes dos
Tribunais, em que as decisdes sdo de cunho subjetivo pela interpretacdo de cada
julgador (Aquino, 2017; Xavier, 2015).
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Ademais, 0s prejuizos causados aos criadores através de copias de suas
criacoes, estes sdo obrigados a buscar o Judiciario para coibir referidas copias, 0
que gerara dinheiro e tempo, haja vista que o Judiciario além de ter custas caras, é
também muito moroso.

Dessa forma, o Trade Dress que é o conjunto imagem de determinada
composicdo grafica de uma empresa, que versa sobre o conjunto distintivo,
normalmente acompanhada de uma marca, porém, com todos os elementos que
compdem a imagem dessa empresa, como embalagens, cores, marcas, design, etc,
guando violados alguns desses itens, sdo necessarias para coibir tais praticas de
violacdes pelo Judiciario.

Entretanto, os Tribunais ao ser levada uma questéo envolvendo o trade dress,
devem pautar por uma resposta a essa acao que foi levada ao seu crivo, devendo o
julgador se valer da legislacdo concorrencial ou da prépria marca e seu alcance no
mercado.

E, diante dessa necessidade de resolucdo pelo Judiciario, a jurisprudéncia
sobre trade dress traca 0s principais requisitos que devem conter para caracterizar a
violacdo ao trade dress e, consequentemente, visar a aplicacdo das penalidades
previstas na legislacao da concorréncia desleal, as quais se pode citar como sendo:
1. A prépria distintividade; 2. A demonstracdo da possibilidade de confusdo entre os
produtos ou servicos; 3. Como também, a possibilidade de associacéo indevida pelo
consumidor.

Sendo assim, pela falta de regulamentacdo especifica, varios sdo 0s
processos que chegam até o Judiciario para serem analisados e dado uma solucéo
que envolvem a violacdo do trade dress por terceiros, por pratica de concorréncia
desleal.

Necessario se faz que sejam analisados alguns casos envolvendo o trade
dress que foram relevantes pela composicao do elemento de grande distintividade

gue estavam associados as marcas registradas tradicionalmente.
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6.1 CASOS DAS MARCAS MAIZENA X ALISENA

FIGURA 01 - Unilever vs. Muriel
Fonte: Processo 1093251-56-2017.8.26.0100

A Unilever, proprietaria da marca MAISENA, ajuizou acdo contra a empresa
Muriel Cosméticos, fabricante do produto Alisena, com base no uso do trade dress
de sua marca.

A Alisena foi condenada pelo Tribunal de Justica de Sdo Paulo (TJSP), a
indenizar a Maisena, por apropriacdo de trade dress de seu conjunto, ou seja, 0 que
no entendimento do TJSP promovia associagdo entre os produtos, resultando em
desvio de clientela e que os consumidores associariam serem produtos pertencentes

a mesma empresa.
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6.2 CASOS DAS MARCAS ENGOV X POSDRINK
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FIGURA 02 - Engov vs PosDrink
Fonte: Site Migalhas (2019)

O caso das marcas ENGOV e POSDRINK, ndo podem conviver no mercado
por violar o Trade Dress que no caso, foi da Engov.

A 32 Turma do STJ, em andlise do REsp 1.843.339, concluiu e manteve o
acordo do Tribunal de Justica de Sao Paulo (TJSP), que entenderam que as cores
sao idénticas e que isso poderia confundir os consumidores.

Neste caso, a relatora da 32 Turma do STJ entendeu que “ndo se trata de
simples utilizacdo das mesmas cores, mas sim da imitacdo de todo o aspecto visual,
original e distintivo, da embalagem criada pela recorrida”, ou seja, manteve a
decisdo de que Engov e PosDrink ndo poderia conviver no mercado por essa Ultima

ter violado o trade dress da primeira, a decisdo do REsp foi unanime.

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRENCIA
DESLEAL. VIOLACAO DE TRADE DRESS. ACAO COMINATORIA E DE
REPARACAO POR ATO ILICITO. PROTECAO DO CONJUNTO-IMAGEM.
LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E CODIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. FUNCIONALIDADE, DISTINTIVIDADE E CONFUSAO OU
ASSOCIACAO INDEVIDA. PRESSUPOSTOS. PREMISSAS FATICAS
ASSENTADAS PELOS JUiZOS DE ORIGEM. USO INDEVIDO
RECONHECIDO. CONCLUSOES DO ACORDAO RECORRIDO
MANTIDAS. ASTREINTES. REVISAO DO VALOR. SUMULA 7/STJ.
AUSENCIA DE MANIFESTA EXORBITANCIA.
1. Acéo ajuizada em 14/7/2010. Recurso especial interposto em 15/3/2019 e
encaminhado a Relatora em 30/10/2019. 2. O propdsito recursal é definir se
a utilizacdo da embalagem do medicamento POSDRINK, pela recorrente,
viola o trade dress do farmaco ENGOV, fabricado pela recorrida.
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3. A despeito da auséncia de expressa previsdo no ordenamento juridico
patrio acerca da protecdo ao trade dress, é inegavel que o arcabouco legal
brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua
usurpacdo encontra Obice na repressdo da concorréncia desleal. 4. As
premissas faticas assentadas pelos juizos de origem autorizam a conclusao
de que a embalagem do medicamento fabricado pela recorrente
(POSDRINK) viola o conjunto-imagem daquele produzido pela recorrida
(ENGOV). Os produtos competem no mesmo segmento especifico de
mercado, a comercializacao do farmaco da recorrida é anterior ao momento
em que o recorrente passou a fazer uso da embalagem impugnada e a
forma de sua apresentacdo € bastante reconhecida pelo publico
consumidor. Os elementos que imitam a embalagem da recorrida ndo estao
dispostos em virtude de exigéncias relacionadas a técnica ou a
funcionalidade do produto fabricado pela parte adversa. 5. Ndo se trata de
simples utilizacdo de cores semelhantes, mas de imita¢éo de todo o aspecto
visual (original e distintivo) da embalagem criada pela recorrida. 6. A
aposicdo das respectivas marcas nos produtos ndo € suficiente para
desnaturar o ato de concorréncia desleal caracterizado pela copia do trade
dress, mormente porque néo se trata de pretensdo fundada em contrafacéo
de marca, mas sim na imitagdo de elementos (tamanho, formas, cores,
disposi¢édo) que compdem a percep¢éo visual do invélucro do medicamento,
que goza de tutela juridica autbnoma.
7. O fato de o ENGOV ser um farmaco que goza de notoriedade em seu
segmento confere razoabilidade a conjectura de que, por se tratar de
produto mais antigo, ja consolidado e respeitado no mercado em que
inserido, seus consumidores estejam habituados a escolhé-lo com base na
aparéncia externa, relegando a marca estampada para um plano
secundario. E justamente nesse ponto que reside a deslealdade do ato
praticado, pois seu intuito é aproveitar-se da confianca previamente
depositada na qualidade e na origem comercial do produto que se busca
adquirir.

8. A alteracdo da conclusdo dos juizos de origem e 0 consequente
acolhimento da tese recursal que pleiteia a reducdo do montante das
astreintes demandariam o reexame dos fatos e das provas dos autos,
providéncia vedada na via estreita do recurso especial, ante o teor da
Sumula 7/STJ. Tal 6bice, conforme assentado por esta Corte Superior,
somente comporta temperamentos quando se trata de valor manifestamente
irrisério  ou exorbitante, o0 que ndo se verifica no particular.
RECURSO ESPECIAL NAO PROVIDO, COM MAJORACAO DE
HONORARIOS. (REsp  1.843.339, SP, RECURSO ESPECIAL
2019/0309317-8, RELATORA Ministra NANCY ANDRIGHI (1118), ORGAO
JULGADOR T3 - TERCEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO
03/12/2019, DJe 05/12/2019).
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6.3 CASOS SEM O RECONHECIMENTO DO TRADE DRESS

6.3.1 Caso das Marcas Neutrox e Tratex
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FIGURA 03 - Neutrox vs. Tratex
Fonte: site Migalhas, 2022.

Apesar de algumas caracteristicas semelhantes, a 32 Turma do STJ negou
provimento ao recurso da Neutrox, com a intencédo que a Tratex deixasse de utilizar
de materiais publicitarios com base na concorréncia desleal, pois, no entendimento
da 32 Turma, nao ficou comprovado que a coexisténcia das marcas fosse capaz de
causar confusdo no consumidor ou mesmo prejuizos para a Neutrox, uma vez que
as marcas ja coexistem a mais de 40 anos no mercado.

Além do lapso temporal de mais de 40 anos de existéncia sem qualquer
oposicao por parte da Neutrox, para o entendimento do STJ, outro ponto importante
a ser levado em consideracdo € que a Neutrox “ndo apresentava ineditistmo nem
carater distintivo da marca na época da criagao da Tratex”, uma vez que diversas
marcas ja usavam o tipo de embalagem cilindrica com o corpo ou contetudo amarelo.

Assim, conclui o relator do STJ, que aléem dos pontos acima, tendo a Neutrox
ficado por tanto tempo (40 anos) sem questionar 0 uso do conjunto-imagem da
Tratex, entendeu assim o STJ que “acabou por extinguir seu eventual direito de

apropriagao.

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO MANEJADO
SOBRE A EGIDE DO NCPC. ACAO INIBITORIA. VIOLACAO A DIREITO DE
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MARCA. IMITACAO DE TRADE DRESS. CONCORRENCIA DE DESLEAL.
INOCORRENCIA. AUSENCIA DE INEDITISMO, CONFUSAO AO CONSUMIDOR
OU DESVIO DE CLIENTELA. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL CARIOCA.
REVOLVIMENTO DA MATERIA FATICA. OBICE DA SUMULA 7, STJ.
SUPRESSIO. PERDA DO DIREITO DE APROPRIAR-SE DA ROUPAGEM, POR
CARENCIA DE ANIMUS. CONVIVENCIA HARMONICA ENTRE AS MARCAS, HA
MAIS DE QUARENTA ANOS. RECURSO IMPROVIDO. MAJORACAO DOS
HONORARIOS. ART. 85, § 11, NCPC. 1. Recurso interposto na vigéncia do
NCPC, razdo pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo n° 3
aprovado pelo Plenario do STJ na sessdo de 9/3/2016: Aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisGes publicadas a partir de 18 de
margo de 2016) serdo exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma
do novo CPC. 2. Para a caracterizagéo da infringéncia de marca, ndo é suficiente
gue se demonstrem a semelhanca dos sinais e a sobreposi¢do ou afinidade das
atividades. E necessario que a coexisténcia das marcas seja apta a causar
confusdo no consumidor ou prejuizo ao titular da marca anterior, configurando
concorréncia desleal. Precedentes. 3. A doutrina criou pardmetros para a
aplicagdo do 124, XIX, da Lei n® 9.279/96 ao caso concreto, listando critérios para
a avaliacdo da possibilidade de confusdo de marcas: a) grau de distintividade
intrinseca delas; b) grau de semelhanca entre elas; c) legitimidade e fama do
suposto infrator; d) tempo de convivéncia delas no mercado; e) espécie dos
produtos em cotejo; f) especializagdo do publicoalvo; e g) diluicdo. 4. Com base
nos elementos fatico-probatérios dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela
inocorréncia de concorréncia desleal pela marca TRATEX em relagdo a marca
NEUTROX, j& que convivem desde os anos 70. 5. Falta de
originalidade/pioneirismo e vulgarizacdo das roupagens utilizadas, que seguiram
as tendéncias de mercado, como outras tantas marcas do mesmo segmento, nao
havendo se falar em confusdo ou maassociacdo entre os consumidores. 5. A
revisdo do entendimento firmado na instancia ordinaria atrai a incidéncia da
SUmula n°® 7 do STJ. 6. Hipétese que se subsome a supressio, por caréncia de
animus na defesa do trade dress. Inércia que culminou na perda do préprio direito
de apropriacdo do conjunto-imagem. 7. Convivéncia harménica entre as marcas
ha mais de quarenta anos, sem noticias de litigio ou conflito, no periodo. Auséncia
de concorréncia real entre as marcas. 8. Nao provimento do recurso, com
majoracdo dos honorérios, nos termos do art. 85, § 11 do NCPC, ndo sendo
aplicadvel, no caso, o limite previsto no § 2° do mesmo artigo porque a verba
honoréaria foi fixada com base em equidade (art. 20, 4° do CPC/73). (STJ. Resp n°
1726804/RJ. Relator: Ministro MOURA RIBEIRO. Julgado em 27.09.2022)

6.3.2 Caso das Marcas Veja vs Assim Assolan

V)

FIGURA 04 - Veja vs. Assim Assolan
Fonte: Apelacdo Civel n°® 119476-4/188 (200705021143) TJGO. Parecer do
Prof. Denis Borges Barbosa constante desse recurso.
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No caso envolvendo as marcas VEJA e ASSIM ASSOLAN, o Tribunal de
Justica de Goias (TJGO), entendeu ndo existir concorréncia desleal entre elas, em
que pese as semelhancas serem inegaveis, porém, esse fato nado iria implicar
necessariamente em concorréncia desleal, quando tais produtos de um mesmo
seguimento fizessem uso das caracteristicas que passou a ser de toda a categoria,
nao sendo tdo somente mais do produto pioneiro, perdendo o trade dress sua
eficAcia e ndo havendo mais a aplicabilidade da repressdo a concorréncia desleal,

uma vez que a condicao essencial relativa a exclusividade ndo € mais cumprida.

Fonte: Site http://www.dportilho.com.br/trade-dress-conflitos-de-identidades-visuais-de-embalagens-e-
a-natureza-das-pericias-tecnicas/

6.3.3 Caso das Marcas Oreo x Futurinhos Black

FIGURA 05 - Oreo vs Futurinhos Black
Fonte: Processo 0008595-06-2019-8.16.0194 — 152 Vara Civel de Curitiba/PR.

O mesmo acontece aqui com as marcas OREO e FUTURINHOS BLACK, nao
existindo mais a condicdo de exclusividade do trade dress pelo seguimento em que

as marcas estao inseridas.

http://www.dportilho.com.br/trade-dress-conflitos-de-identidades-visuais-de-embalagens-e-a-
natureza-das-pericias-tecnicas/
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Ora, o conjunto imagem de uma empresa € utilizado para se destacar no seu
ramo de atuacdo, bem como a forma de identificar e diferenciar das demais
empresas, tendo como objetivo se destacar em seus produtos ou servicos no
mercado em que atua, sendo caracterizado tanto pelas cores utilizadas em seu
negocio, como em seu site, nas suas embalagens, pela disposicdo da grafia do seu
nome, dos desenhos utilizados, das imagens que identificam o seu negaocio, pelas
marcas, entre outros pontos que diferenciam seus produtos ou servicos no mercado
em que atuam (Barbosa, 2015; Silva, 2021).

Para resguardar suas criacdes, as empresas buscam através do Trade Dress,
com base na concorréncia desleal, a protecéo e repressao do uso indevido de suas
criagbes por outras empresas, com a finalidade de preservar os seus produtos ou
servicos, sem que seja indevidamente "copiado” por concorrentes sem a devida
autorizacado, prevalecendo o seu direito quanto a sua criacdo de toda a sua estrutura
comercial junto ao publico em geral (Aquino, 2017).

Xavier (2015) destaca sobre a distintividade do trade dress:

Na busca pela distintividade no mercado, as empresas trabalham
fortemente em acfes no sentido de se estabelecer identificacdes visuais
com o publico em geral. O marketing se insere no desenvolvimento do
projeto visual de embalagens, nas pec¢as de merchandising e até mesmo na
arquitetura corporativa, configurando o estabelecimento comercial.
Atualmente ndo sdo raras as roupagens de produtos que influenciam na sua
aquisicéo, tornando-se estimulantes do impulso aquisitivo.

A esse conjunto visual que tem por fungéo distinguir produtos e servicos, a
doutrina da propriedade intelectual e o Poder Judiciario denominam como
trade dress, ou também tratado sobre a denominagdo de conjunto-imagem.
(Xavier, 2015, p. 248)

Entende-se, portanto, que a distintividade é um elemento essencial para
caracterizar o Trade Dress, uma vez gque se trata da capacidade para diferenciar um
produto ou servico do empresario de outros produtos ou servigos existentes no seu
mercado de atuacdo. Sendo assim, na busca pela distintividade no mercado, as
empresas buscam trabalhar e estabelecer acdes que visam criar identificacbes
visuais com o publico, como a sua marca, embalagens etc.

No caso da definicdo do conjunto-imagem do Trade Dress, certos casos nao
seriam suficientes apenas distinguir somente a marca, sendo necessario a analise
desse conjunto-imagem de uma organizacdo empresarial, para compor 0 seu

conjunto distintivo, que € a protecdo do Trade Dress e, assim, Denis Borges

Barbosa, esclarece que:



74

Mesmo quando uma palavra ou imagem € incapaz, a principio, de ser
distintiva, tal propriedade pode ser adquirida pelo fato de que seu uso ou a
divulgacdo ocorra com tal intensidade ou por tanto tempo que o publico
tenha se habituado a associar o simbolo a uma origem de produtos ou
servicos, mesmo em condicdes que vedariam seu registro por falta de
distinguibilidade (Barbosa, 2015)

A auséncia de regulamentacdo especifica em relacdo ao Trade Dress, traz
diversos entendimentos e interpretacbes quanto ao conceito préprio para
distintividade, no entanto, o que € utilizado pelos Tribunais e pelo Superior Tribunal
de Justica em suas decisOes para amparar os pleitos sobre este instituto.

A possibilidade de confusédo ou associagéo indevida do Trade Dress, dentro
do cenario mercadoldgico existente, onde sdo disponibilizados uma oferta em massa
de produtos e servicos, e que, por outro lado, a exigéncia dos consumidores se torna
a cada dia mais robusta, o instituto do conjunto-imagem, ou Trade Dress merece
relevancia que sirva de instrumento apto a agregar valor aos produtos e/ou servicos.

E assim, a possibilidade de confusdo ou até mesmo de associacdo indevida
do instituto em questéo é rotineira, onde essa situacdo merece protecdo como um
todo, para evitar a concorréncia desleal e o desvio de clientela nessa possibilidade
de confusdo que possa ser gerada.

Andrade (2011) aborda sobre este ponto, 0 que segue:

A esse respeito, cumpre primeiramente destacar que a lei ndo visa prevenir
somente a confusdo real entre Trade Dresses. Ela também visa evitar a
possibilidade de confusdo entre eles. Logo, embora provas materiais de
confusdo sejam interessantes para caracterizar a infracdo, o ato fraudulento
se consuma com a possibilidade de confusdo entre os produtos ou
estabelecimentos. (Andrade, 2011, p. 15).

Por conseguinte, a jurisprudéncia vem avancando quanto a este ponto, mas
principalmente no conjunto imagem de toda a criacdo de uma empresa, sob a
perspectiva da associacao indevida e das mais variadas situa¢cdes que resultam no
desvio fraudulento de clientela.

A jurisprudéncia, quando é levada em consideragdo a distintividade e a
possiblidade de confusdo, no ordenamento juridico brasileiro e a falta de
regulamentacdo especifica para caracterizar o Trade Dress, traz uma indicacdo de
gue ndo ha um consenso em relacdo aos requisitos definidores para caracterizar a

violagdo do conjunto de imagem.
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Os requisitos utilizados pela grande maioria da jurisprudéncia, como a
distintividade e a possibilidade de confusdo indevida pelo Trade Dress, traz a
concepcdo que o conjunto-imagem deve ser avaliado sob a Otica desses dois
requisitos como foi definido e explicado acima.

E essa falta de uma denominacéo especifica na legislacdo brasileira sobre
Trade Dress, traz uma subjetividade interpretativa dos atores juridicos envolvidos em
alguma discussao quando revelados pela concorréncia desleal de alguma empresa,
sendo levado ao Poder Judiciario, que julgara através das interpretacdes levadas a
sua analise, através de processos judiciais que irdo discutir e demonstrar em quais
pontos estdo ocorrendo a usurpacao e a concorréncia desleal com os produtos ou
servigcos de uma determinada empresa. A doutrina também debate o tema do Trade
Dress, que tenta identificar e definir contextualmente como poderia se dar a
ocorréncia desse Trade Dress.

O Trade Dress € analisado sob a otica da concorréncia desleal que tem
previsdo na Lei da Propriedade Industrial (LPI) n® 9.279/96, buscando discutir a
questdo perante o Poder Judiciario, com demonstragfes acerca de usurpagdo por
parte de alguma empresa que deslealmente utiliza de elementos distintivos de outra
empresa, seja através de uso de uma embalagem parecida, um desenho, uma
marca, cores que é muito utilizada no formato de seus produtos ou servicos, entre
outros pontos, sem existir especificamente uma regulacdo legislativa sobre o tema
de forma direta, sempre sendo analisada no Poder Judiciario através de sua
interpretacéo judicial e construcdo doutrinéria.

Quando levado a discusséo judicial, o Trade Dress nem sempre € possivel ser
definido somente pelas partes envolvidas na demanda especifica, necessitando
muitas vezes da realizacao de pericia acerca da suposta ocorréncia de violacao do
Trade Dress.

Assim, pelo julgamento do Recurso Especial - REsp 1778910/SP, tem o
Superior Tribunal de Justica entendido que, no caso de ocorrer a concorréncia
desleal em relacdo ao uso indevido do conjunto-imagem de um produto de uma
empresa, necesséaria se fara, a realizacdo da producdo da prova técnica, com o
objetivo de determinar em quais pontos e elementos, esta havendo a confusao e uso
indevido, ou seja, a pericia técnica € fundamental para uma analise técnica dos
produtos ou servicos que estdo em discussdo perante a justica, onde sera apontada

e analisada se a suposta violagdo Trade Dress serd capaz de confundir o
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consumidor comum ou néo. A jurisprudéncia assim identifica a necessidade da

realizacdo da prova pericial:

RECURSO ESPECIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. PROPRIEDADE
INDUSTRIAL.

CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). COMPARACAO NECESSIDADE
DE PRODUCAO DE PROVA TECNICA. ACORDAO RECORRIDO
FUNDAMENTADO EM SIMPLES OBSERVACAO DAS EMBALAGENS DOS
PRODUTOS EM CONFRONTO. DIREITO A PRODUCAO DE PROVA.
1. Afim de se concluir pela existéncia de concorréncia desleal decorrente da
utilizacdo indevida do conjunto-imagem de produto da concorrente é
necessaria a producao de prova técnica (CPC/73, art. 145). O indeferimento
de pericia oportunamente requerida para tal fim caracteriza cerceamento de
defesa 2. Recurso especial provido.

ACORDAO

A Quarta Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Marco Buzzi e
Raul Aratjo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Luis Felipe Saloméo e Antonio
Carlos Ferreira (Presidente).
Dr. RICARDO ZAMARIOLA JUNIOR, pela parte RECORRENTE: RITTER
ALIMENTOS S/A (REsp 1778910 / SP, RECURSO ESPECIAL
2016/0185736-0, RELATORA Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (1145),
ORGAO JULGADOR T4 - QUARTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO
06/12/2018, DJe 19/12/2018)

Nesta decisdo, o voto da relatora do Resp 1591294, a ministra Maria Isabel
Gallotti, definiu e esclareceu que é fundamental ‘para tal fim ndo era suficiente a
mera comparacdo de imagens, pois se trata de prova de fato que depende de
conhecimento técnico” e a pericia técnica a fim de se atestar se ocorreu ou ndo a

violagéao do Trade Dress, nos termos abaixo:

O conjunto-imagem & complexo e formado por diversos elementos. Dados a
auséncia de tipificacdo legal e o fato de ndo ser passivel de registro, a
ocorréncia de imitacdo e a conclusdo pela concorréncia desleal deve ser
feita caso a caso. Imprescindivel, para tanto, o auxilio de perito que possa
avaliar aspectos de mercado, habitos de consumo, técnicas de propaganda
e marketing, o grau de aten¢do do consumidor comum ou tipico do produto
em questdo, a época em que o produto foi langado no mercado, bem como
outros elementos que confiram identidade a apresentacdo do produto ou
servico. Em precedente sobre o assunto, no REsp 1591294/PR, DJe
13/03/2018, o relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, observando as
sutilezas que podem separar a concorréncia desleal da legitima pratica
competitiva, fez a seguinte observacdo no voto condutor: (...) para se
caracterizar uma atitude anticompetitiva e desleal é imprescindivel que a
situacdo concreta demonstre um comportamento imprevisivel aos olhos do
mercado, o que ndo se pode reconhecer quando se utiliza elementos
comuns, partilhados por uma multiplicidade de concorrentes no mesmo
nicho do mercado. Dai esta Terceira Turma ter sublinhado que, nos casos
de alegacé@o de concorréncia desleal pela utilizagcdo de conjunto-imagem
assemelhado apta, em tese, a causar confusdo nos consumidores, €&
imprescindivel uma andlise técnica que tome em consideragdo o mercado
existente, o grau de distintividade entre os produtos concorrentes no meio
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em que seu consumo € habitual e ainda o grau de atencdo do consumidor
comum.

E assim, continua a jurisprudéncia:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. CONJUNTO-
IMAGEM (TRADE DRESS). COMERCIALIZACAO DE PRODUTO AFIM.
EMBALAGENS ASSEMELHADAS. CONCORRENCIA DESLEAL. ART. 209
DA LEI N. 9.279/1996 (LPI). PERICIA TECNICA REQUERIDA. DISPENSA
INJUSTIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. O conjunto-imagem (trade dress) é a soma de elementos visuais e
sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva,
vinculando-se a sua identidade visual, de apresenta¢do do bem no mercado
consumidor.

2. Néao se confunde com a patente, o desenho industrial ou a marca, apesar
de poder ser constituido por elementos passiveis de registro, a exemplo da
composicdo de embalagens por marca e desenho industrial. 3. Embora néo
disciplinado na Lei n. 9.279/1996, o conjunto-imagem de bens e produtos é
passivel de prote¢éo judicial quando a utilizagdo de conjunto similar resulte
em ato de concorréncia desleal, em razdo de confusdo ou associacdo com
bens e produtos concorrentes (art. 209 da LPI).

4. No entanto, por ndo ser sujeito a registro - ato atributivo do direito de
exploracdo exclusiva - sua protecdo ndo pode servir para ampliar direito que
seria devido mediante registro, de modo que n&o sera suficiente o confronto
de marca a marca para caracterizar a similaridade notéria e presumir o risco
de confuséo.
5. A confusdo que caracteriza concorréncia desleal é questéo fatica, sujeita
a exame técnico, a fim de averiguar o mercado em que inserido o bem e
servico e o resultado da entrada de novo produto na competi¢cdo, de modo a
se alcancar a imprevisibilidade da conduta anticompetitiva aos olhos do
mercado.

6. O indeferimento de prova técnica, para utlizar-se de méximas da
experiéncia como substitutivo de prova, é conduta que cerceia o direito de
ampla defesa das partes.

7. Recurso especial conhecido e provido.

ACORDAO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira
Turma do Superior Tribunal de Justi¢ca, na conformidade dos votos e das
notas taquigraficas a seguir, por unanimidade, dar provimento ao recurso
especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Nancy Andrighi, Paulo de Tarso
Sanseverino e Ricardo Villas Bbéas Cueva votaram com o Sr. Ministro
Relator.

INFORMACOES COMPLEMENTARES A EMENTA

"[...] no confronto de marca h& um registro formal com data especifica, que
marca o inicio da protecéo e da utilizacdo exclusiva, de modo que em regra
é suficiente o confronto entre ambas a fim de verificar a existéncia de copia
ou similitude. Por sua vez, no caso de tutela da concorréncia, o exame
acaba sendo mais amplo, devendo se adentrar a situagédo fatica do mercado
e a possibilidade real de confusédo, e ndo mais se fazendo suficiente 0 mero
potencial de confusdo em razdo da semelhanca que é atraido pela
presuncdo ‘iuris tantum' decorrente do registro perante o INPI e do sistema
atributivo adotado pela Lei n. 9.279/1996. Dai a necessidade de
conhecimento técnico para se avaliar o efeito real da entrada no mercado
de produto ou servico visualmente assemelhado, o que configura o ato de
concorréncia desleal que da causa as pretensGes de protecdo do 'trade

dress™.
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"[...] ndo é possivel ao julgador consultar Gnica e exclusivamente o seu
intimo para concluir pela existéncia de confusao de forma ampla e genérica,
guando nado ha sequer o registro de embalagem em favor de alguma das
partes. Em sintese, a exclusiva violagéo da concorréncia ndo é fato dado a
presuncdes atécnicas, mesmo porque sua tipificacdo legal ndo é objetiva e
taxativa, dependendo do resultado concreto dessas acdes, o qual depende,
antes de mais nada, de uma analise técnica de propaganda e marketing".
(REsp 1353451/ MG, RECURSO ESPECIAL 2012/0239555-2, RELATOR
Ministro MARCO AURELIO BELLIZZE (1150), ORGAO JULGADOR T3 -
TERCEIRATURMA, DATA DO JULGAMENTO 19/09/2017, DJe 28/09/2017)

Neste sentido, a necessidade de pericia se faz necessaria para que a analise
nao se limite somente ao conjunto imagem envolvidos na demanda judicial, mas sim
em todo o mercado, bem como o grau de distintividade entre os produtos
concorrentes e capacidade do consumidor comum distinguir os produtos. Além do
mais, decisfes contrarias e divergentes acerca do Trade Dress também podem ser

encontradas nos Tribunais brasileiros, como a seguir:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL E
CONCORRENCIA DESLEAL.

ACAO DE ABSTENCAO DE USO E INDENIZATORIA. PECAS DE
VESTUARIO INTIMO FEMININO. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE
INCIDENCIA DA LEI 9.610/98.

DIREITO AUTORAL. AUSENCIA DE VIOLACAO. ORIGINALIDADE NAO
CONSTATADA.

CONCORRENCIA DESLEAL. VIOLAQAO DE TRADE DRESS.
DISTINTIVIDADE.

AUSENCIA. CONFUSAO NO PUBLICO CONSUMIDOR NAO VERIFICADA.
SUMULA  211/STJ. SUMULA  284/STF. SUMULA  7/STJ.
1. Acao ajuizada em 11/5/2017. Recurso especial interposto em 11/3/2021.
Autos conclusos ao gabinete da Relatora em  22/6/2021.
2. O propésito recursal consiste em definir se a recorrida deve se abster de
comercializar pecas de vestuario que se assemelham a linha de produtos
fabricada pelas recorrentes, bem como se tal pratica é causadora de danos
indenizaveis.

3. Séo passiveis de protecao pela Lei 9.610/98 as criagfes que configurem
exteriorizacdo de determinada expresséo intelectual, com ideia e forma
concretizadas pelo autor de modo original.

4. O rol de obras intelectuais apresentado no art. 7° da Lei de Direitos
Autorais é meramente exemplificativo.

5. O direito de autor ndo toma em consideracao a destinacdo da obra para a
outorga de tutela. Obras utilitarias sdo igualmente protegidas, desde que
nelas se possa encontrar a exteriorizacdo de uma "criacdo de espirito".
Doutrina.

6. Os arts. 95 e 96 da Lei 9.279/96 ndo foram objeto de deliberagéo pelo
Tribunal de origem, de modo que é defeso o pronunciamento desta Corte
Superior quanto a seus contetdos normativos (Sumula 211/STJ).

Ademais, as recorrentes sequer demonstraram de que modo teriam sido
eles violados pelo acérd@o recorrido, o que atrai a incidéncia da Sumula
284/STF.

7. A despeito da auséncia de expressa previsdo no ordenamento juridico
patrio acerca da protecdo ao trade dress, é inegavel que o arcabouco legal
brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua
imitacdo encontra 6bice na represséo a concorréncia desleal. Precedentes.
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8. Para configuracdo da pratica de atos de concorréncia desleal derivados
de imitacéo de trade dress, ndo basta que o titular, simplesmente, comprove
que utiliza determinado conjunto-imagem, sendo necessaria a observancia
de alguns pressupostos para garantia da protecdo juridica (auséncia de
carater meramente funcional;

distintividade; confusé@o ou associa¢éo indevida, anterioridade de uso).

9. Hipotese concreta em que o Tribunal de origem, soberano no exame do
conteldo probatorio, concluiu que (i) ha diferencas significativas entre as
pecas de vestuario comparadas; (i) o0 uso de elementos que constam da
linha estilistica das recorrentes revela tdo somente uma tendéncia do
segmento da moda intima feminina; e (iii) ndo foi comprovada a pratica de
atos anticoncorrenciais que pudessem ensejar confusdo no publico
consumidor.

10. Ndo sendo cabivel o revolvimento do acervo fatico e das provas
produzidas nos autos em sede de recurso especial, a teor do entendimento
consagrado na Sumula 7/STJ, é de rigor o desacolhimento da pretensao
recursal.

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NAO PROVIDO.
(REsp 1943690/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021)

E no julgamento do Recurso Especial 1.943.690 SP, do STJ

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL E
CONCORRENCIA DESLEAL. ACAO DE ABSTENGCAO DE USO E
INDENIZATORIA. PEGCAS DE VESTUARIO iINTIMO FEMININO.
OSSIBILIDADE, EM TESE, DE INCIDENCIA DA LEI 9.610/98. DIREITO
AUTORAL. AUSENCIA DE VIOLACAO. ORIGINALIDADE NAO
CONSTATADA. CONCORRENCIA DESLEAL. VIOLACAO DE TRADE
DRESS. DISTINTIVIDADE. AUSENCIA. CONFUSAO NO PUBLICO
CONSUMIDOR NAO VERIFICADA. SUMULA 211/STJ. SUMULA 284/STF.
SUMULA 7/STJ.

1. Acao ajuizada em 11/5/2017. Recurso especial interposto em 11/3/2021.
Autos conclusos ao gabinete da Relatora em  22/6/2021.
2. O propésito recursal consiste em definir se a recorrida deve se abster de
comercializar pegas de vestuario que se assemelham a linha de produtos
fabricada pelas recorrentes, bem como se tal pratica € causadora de danos
indenizaveis.

3. Séo passiveis de protecao pela Lei 9.610/98 as criagfes que configurem
exteriorizacdo de determinada expresséo intelectual, com ideia e forma
concretizadas pelo autor de modo original.

4. O rol de obras intelectuais apresentado no art. 7° da Lei de Direitos
Autorais é meramente exemplificativo.

5. O direito de autor ndo toma em consideracéo a destinacdo da obra para a
outorga de tutela. Obras utilitarias sdo igualmente protegidas, desde que
nelas se possa encontrar a exteriorizacdo de uma "criacdo de espirito".
Doutrina.

6. Os arts. 95 e 96 da Lei 9.279/96 ndo foram objeto de deliberagédo pelo
Tribunal de origem, de modo que é defeso o pronunciamento desta Corte
Superior quanto a seus conteddos normativos (Sumula 211/STJ).
Ademais, as recorrentes sequer demonstraram de que modo teriam sido
eles violados pelo acérdéo recorrido, o que atrai a incidéncia da Sumula
284/STF.

7. A despeito da auséncia de expressa previsao no ordenamento juridico
patrio acerca da protecdo ao trade dress, é inegavel que o arcabouco legal
brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua
imitacdo encontra ébice na repressdo a concorréncia desleal. Precedentes.
8. Para configuracdo da pratica de atos de concorréncia desleal derivados
de imitacdo de trade dress, ndo basta que o titular, simplesmente, comprove
gue utiliza determinado conjunto-imagem, sendo necesséria a observancia


https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=2108748&num_registro=202101773295&data=20211022&peticao_numero=-1&formato=PDF
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de alguns pressupostos para garantia da protecdo juridica (auséncia de
carater meramente funcional;

distintividade; confusdo ou associacdo indevida, anterioridade de uso).
9. Hipotese concreta em que o Tribunal de origem, soberano no exame do
conteddo probatério, concluiu que (i) ha diferencas significativas entre as
pecas de vestuario comparadas; (ii) o uso de elementos que constam da
linha estilistica das recorrentes revela tdo somente uma tendéncia do
segmento da moda intima feminina; e (iii) ndo foi comprovada a pratica de
atos anticoncorrenciais que pudessem ensejar confusdo no publico
consumidor.

10. Nao sendo cabivel o revolvimento do acervo fatico e das provas
produzidas nos autos em sede de recurso especial, a teor do entendimento
consagrado na Sumula 7/STJ, é de rigor o desacolhimento da pretenséo
recursal.

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NAO PROVIDO.
(REsp 1943690 / SP, RECURSO ESPECIAL 2021/0177329-5, RELATORA
Ministra NANCY ANDRIGHI (1118), ORGAO JULGADOR T3 - TERCEIRA
TURMA, DATA DO JULGAMENTO 19/10/2021, DJe 22/10/2021)

Assim, o STJ entendeu que ndo houve a violacdo a direitos autorais
questionado, e a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justica (STJ)
negou provimento ao recurso especial em que a Wacoal America Inc. e a Loungerie
S/A pretendiam que a Hope do Nordeste Ltda. fosse impedida de comercializar
pecas de vestuario intimo feminino que se assemelhariam a linha de produtos
fabricada pelas recorrentes.

O Tribunal de Justica de Sao Paulo (TJSP), ao julgar a acdo contra a
comercializacdo de produtos que supostamente imitariam a linha de lingerie da
Wacoal/Loungerie, afastou a alegacéo de reproducédo indevida por parte da Hope e
decidiu pela inaplicabilidade da Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/1998) a industria
da moda.

A empresa Wacoal e Loungerie, apresentaram recursos junto ao STJ,
requerendo a reforma do acérddo do TIJSP, com a alegacdo de que os atos
praticados pela Hope violaram o conjunto-imagem de seus produtos (trade dress).
Sendo assim, de acordo com as Recorrentes, a comercializacdo de produtos
semelhantes pela Hope causaria confusdo perante o publico consumidor e assim
caracterizaria a concorréncia desleal, argumentacdo essa que ndo foi aceita pelo
STJ ao negar provimento ao recurso das recorrentes.

Por isso a importancia de definir e identificar melhor os requisitos e elementos
gue compdem o trade dress para facilitar a compreenséao e aplicagao da legislacao a
repressdo e violagdo ao trade dress, pela auséncia de regulamentacdo especifica,

preenchendo assim, essa lacuna existente quanto ao tema do Trade Dress.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm
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Nos casos em que produtos ou servicos em um determinado mercado,
utilizam-se de inUmeros elementos em comum, somente iSso ndo bastaria para a
configuracdo da concorréncia desleal por confusdo. Exatamente nesse sentido, €
importante a andlise por pericia técnica para que possa permitir identificar e verificar
todos os elementos e os aspectos em comum dos produtos concorrentes, para
verificar a possibilidade da ocorréncia da concorréncia desleal, sob o aspecto da
utilizacdo do conjunto-imagem de determinada empresa, se poderia causar confusao
nos consumidores.

Tais elementos devem ser analisados caso a caso pela pericia, para
verificacdo de violacdo do Trade Dress por uma empresa por outra, sendo
necessaria e importante a realizacdo dessa prova pericial, com a finalidade de
andlise por um expert no assunto para identificar a ocorréncia ou ndo da viola¢éo do
Trade Dress.

O instituto do Trade Dress, como conjunto imagem, € uma construcao
doutrinaria e também jurisprudencial acerca do tema e pela analise jurisprudencial,
que o instituto do Trade Dress, como conjunto imagem, é identificado e aplicado
guando da sua violacdo, sendo a prova pericial de fundamental importancia para que
a justica consiga apreciar a discussdo posta para a sua analise, para resolver a
guestao, sendo designado perito imparcial, para atestar se houve ou ndo a violacao
a algum dos requisitos caracterizados do Trade Dress.

E diante da auséncia de regulamentacdo do Trade Dress, nas discussodes
envolvendo o tema, a justica e a jurisprudéncia ndo tem definido de forma
consensual os requisitos que sdo necessarios para a violagdo do Trade Dress,
porém, a distintividade e a possibilidade de confusdo ou associacdo indevida do
Trade Dress é frequente nas decisdes judiciais, conforme demonstrado acima, o que
faz interpretarmos a sua indispensavel comprovacdo em um embate judicial.

Neste contexto, as discussdes que envolvem violagdo do conjunto-imagem do
Trade Dress, com a finalidade de identificar a concorréncia desleal de um
concorrente por uso indevido desse conjunto-imagem, os Tribunais nacionais,
inclusive os Tribunais Superiores, tem utilizado cada vez mais do uso da pericia
técnica para embasarem suas decisfes, com identificacdo dos pontos comuns de
produtos concorrentes que possam vir a causar confuséo junto aos consumidores.

No Brasil, o trade dress caracteriza-se por objetivar a protecéo e preservacao

da identidade visual de produtos e servigos, promovendo a distingdo no mercado e
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prevenindo praticas de concorréncia desleal. Adiciona-se o estimulo a inovacéo e o
design criativo ao fornecer um mecanismo legal para proteger elementos visuais
distintivos que contribuem para a identidade de produtos e servigos.

Além disso, também faz parte das caracteristicas vislumbradas proporcionar
um meio legal eficaz para a protecéo do conjunto imagem distintivo, reconhecendo a
violacdo como crime de concorréncia desleal nos termos da legislacéo brasileira. Do
mesmo modo, a garantia de reparacdo, como assegurar que empresas prejudicadas
pela reproducdo ndo autorizada de seu conjunto imagem possam buscar reparacao
nos termos da lei.

Em contrapartida, nos Estados Unidos, objetiva-se assegurar uma concorréncia
justa no mercado, evitando a reproducdo ndo autorizada de elementos visuais
distintivos que poderiam levar a confusdo ou associag¢ao indevida por parte dos
consumidores. Além disso, visa-se a protecdo da propriedade Intelectual, servindo
como uma extensdo do sistema de marcas registradas e proporcionando protecao
adicional para a imagem comercial de produtos e servi¢cos, além de promover a
inovagao e a criatividade.

Prima-se também pela distintividade e ndo Funcionalidade, ou seja, exigir que
o trade dress seja distintivo como um todo e nédo funcional, promovendo a protecao
de elementos visuais que ndo estejam vinculados a funcdes técnicas. Do mesmo
modo, é objetivo evitar confusdo ou associacdo indevida no mercado consumidor,
protegendo a reputacéo comercial e incentivando a inovacao visual.

Ja4 na Australia, considera-se avaliar a similaridade entre o trade dress
protegido e possiveis infratores, levando em consideracdo a probabilidade de
confusdo por parte dos consumidores, bem como a protecéo contratual, explorando
opc¢Oes contratuais para proteger o trade dress, como acordos de confidencialidade
e clausulas de ndo concorréncia.

Quanto a protecdo contratual, tem-se alguns fatores a serem considerados,
como o0s requisitos de distincdo, que visam compreender o0s requisitos de
distintividade para garantir a validade da protecdo do trade dress, assim como a
resolucdo alternativa de disputas, pela exploragdo de meios alternativos para
resolver questdes relacionadas ao trade dress de forma eficiente.

Na Australia, estabelecer um regime harmonizado de protecéo do trade dress
gue seja aplicavel uniformemente em todos os estados membros, criando um

ambiente legal consistente é fundamental. Ha igualmente uma maior flexibilidade
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para a adaptacdo a evolucdo do mercado e das praticas comerciais, mantendo a

eficacia na protecdo da identidade visual.
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ANALISE DA LEGISLACAO BRASILEIRA EM RELACAO AS DEMAIS
LEGISLACOES

Para estabelecer critérios comparativos entre os paises no que diz respeito a
determinacao e aplicacéo sobre a violacdo do trade dress, é necessario realizar uma
analise detalhada de diversos aspectos. Primeiramente, é importante compreender
como cada legislacédo define e delimita o conceito de trade dress, identificando
semelhancas e diferencas. Em seguida, deve-se investigar 0s requisitos e
procedimentos para o registro do trade dress em cada pais, incluindo prazos,
documentacdo necessaria e critérios de elegibilidade.

A comparacéo das disposicfes legais relacionadas a protecao da propriedade
intelectual é essencial, examinando como o trade dress se encaixa nesse contexto
em cada jurisdicdo. Também € crucial analisar as limitacdes e restricbes impostas a
protecdo do trade dress, como a funcionalidade, genericidade e elementos néo
distintivos. Além disso, é necessario investigar os requisitos para a distintividade do
trade dress em cada pais e como esses requisitos impactam a elegibilidade para
protecao.

Outro ponto importante é examinar casos judiciais relevantes em cada
jurisdicdo para entender como os tribunais interpretam e aplicam as leis
relacionadas ao trade dress. Avaliar como cada legislacdo aborda questdes de
concorréncia desleal e protege os interesses das empresas em um ambiente
competitivo é igualmente relevante. Também deve-se analisar os métodos de
resolucdo de disputas disponiveis em cada pais para casos relacionados ao trade
dress, como litigios judiciais e alternativas como arbitragem.

Finalmente, € importante investigar as mudancas recentes nas leis de
propriedade intelectual relacionadas ao trade dress em cada pais e identificar
tendéncias legislativas. Por fim, deve-se avaliar como as diferencas nas legislacdes
afetam as estratégias de negocios das empresas em relacdo ao design, marketing e

protecdo de sua identidade visual.

COMPARATIVO ENTRE OS ESTADOS UNIDOS E AUSTRALIA
Nos Estados Unidos e na Australia, ha uma regulamentacdo especifica que
reconhece e estabelece diretrizes para a protecdo do trade dress. Nos EUA, o

Lanham Act fornece uma base legal soOlida para essa protecdo, enquanto na
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Australia, a Lei de Marcas Comerciais de 1995 aborda a protecdo de marcas,
incluindo o trade dress. Ambos os paises exigem que o trade dress seja distintivo e
capaz de identificar a origem do produto ou servico. Nos Estados Unidos, essa
distintividade geralmente deve ser comprovada através de distintividade secundaria,
demonstrando que o publico associa o trade dress a uma fonte especifica. Na
Australia, embora a distintividade também seja requerida, o nivel de exigéncia de
distintividade secundaria pode ser menos rigoroso.

A protecédo do trade dress em ambas as jurisdi¢gdes visa evitar a concorréncia
desleal e proteger o consumidor contra confusdo ou engano quanto a origem dos
produtos ou servigcos. No Brasil, por outro lado, ndo ha uma regulamentacéo
especifica para o trade dress. A protecdo € concedida principalmente por meio da
Lei de Propriedade Industrial (Lei n°® 9.279/96) como uma modalidade de marca
tridimensional. No entanto, essa lei ndo aborda detalhadamente os requisitos
especificos para o trade dress, 0 que pode levar a variagdes na interpretacédo e
aplicacao da protecéo.

A falta de regulamentacdo especifica no Brasil resulta em uma interpretacéo
menos clara dos requisitos para a protecao do trade dress. A concessao de protecao
pode depender da demonstracdo de distintividade e ndo funcionalidade do trade
dress, mas a auséncia de diretrizes explicitas pode tornar 0 processo menos
previsivel. No Brasil, a protecdo ao trade dress evoluiu principalmente através de
decisOes judiciais e interpretacdes da lei existente, o que pode levar a diferentes
entendimentos sobre a extensdo e 0s requisitos para a protecdo. Assim, enquanto
nos Estados Unidos e na Australia ha uma legislacdo mais detalhada e especifica,
no Brasil, a falta de regulamentacao especifica requer uma interpretacdo mais ampla
das leis existentes de propriedade intelectual e uma analise jurisprudencial, o que
pode resultar em diferentes niveis de seguranca juridica para os proprietarios de

trade dress no pais.

COMPARACAO ENTRE ESTADOS UNIDOS, AUSTRALIA, BRASIL, ESPANHA E
FRANCA

Tracando uma linha de comparacdo, enquanto 0s cinco paises oferecem
protecdo ao trade dress, existem algumas diferencas em relacdo aos requisitos e

7

procedimentos para obtencdo dessa protecdo. Nos Estados Unidos, é necessario
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demonstrar a distincdo adquirida pelo uso, ou seja, a capacidade do design ou
aparéncia de identificar a fonte do produto ou servigco, como acontece na Australia. A
lei de propriedade intelectual francesa ndo possui uma norma especifica que
mencione expressamente o Trade Dress. No entanto, o direito das marcas, que faz
parte da propriedade industrial, € um dos dois ramos da propriedade intelectual na
Franca. O Cdédigo de Propriedade Intelectual francés, de 1992, tenta fornecer um
corpo nacional integrado de normas sobre o tema (SILVA, 2014). No Brasil, a
protecdo do trade dress é considerada sob o prisma da concorréncia desleal,
embora ndo haja uma legislacédo especifica para isso no Brasil.

Além disso, as nuances nos procedimentos de registro, requisitos de
elegibilidade e a extensdo da protecdo podem variar entre 0s paises, assim como as
definicdes legais especificas de quais elementos visuais podem ser protegidos como
trade dress.

Embora haja semelhancas na protecdo do trade dress entre Brasil, Estados
Unidos, Australia, Franca e Espanha, as diferencas estdo nas abordagens legais,
nos requisitos de elegibilidade e nos procedimentos para a obtencdo dessa
protecdo, refletindo as distintas legislacdes e interpretacdes de cada pais em relacédo
a propriedade intelectual.

Dessa forma, € importante que se tenha uma regulamentacéo do Trade Dress
no Brasil, como ocorre nos Estados Unidos, na Australia e na Espanha, de maneira
gue possa ser sustentada a argumentacao dos que tiveram os seus direitos violados
devida a concorréncia desleal de outrem, uma vez que no Brasil, os Tribunais que
tém enfrentado o tema, ndo possuem entendimentos pacificados, 0 que torna cada
vez mais necessario e relevante o registro da propriedade intelectual dos elementos

produzidos pelas empresas no exercicio das suas atividades empresariais.
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RESULTADOS E DISCUSSAO

No Brasil, a legislacado de propriedade intelectual ndo oferece uma definicdo
clara ou procedimentos especificos para protecdo do trade dress. Isso gera
inseguranca juridica, dificultando a identificacdo e a aplicacdo dos direitos sobre a
aparéncia de produtos e servicos. Alguns problemas decorrentes da falta de
regulamentacgéo especifica para a protecdo do trade dress incluem a falta de clareza
legal, o que torna complexa a sua aplicagdo nos tribunais. A jurisprudéncia ainda
estd em desenvolvimento e pode variar conforme o entendimento de diferentes
juizes. Além disso, ha uma dificuldade na comprovacédo da protecéo, ja que, sem
uma legislagao clara, a comprovagéo da distintividade e da n&o funcionalidade do
trade dress torna-se desafiadora. A auséncia de critérios objetivos dificulta a
demonstracdo da originalidade e titularidade dos direitos. Por fim, existem riscos
para a concorréncia, pois a falta de regulamentacéo clara pode levar a imitacdo nao
intencional por parte de concorrentes, prejudicando a identidade e reputacdo das
empresas detentoras do trade dress.

O trade dress ou conjunto-imagem é um conceito essencial na protecdo de
propriedade intelectual relacionada a identidade visual de produtos ou servicos. No
Brasil, a falta de regulamentacéo especifica para o trade dress apresenta desafios,
impactando a protecdo e a aplicacdo dessa forma de propriedade intelectual. Este
trabalho prop6e analisar os problemas decorrentes da auséncia de regulamentacéo
do trade dress no Brasil, enquanto também realiza uma comparacdo com as
legislacbes dos Estados Unidos, da Australia e da Espanha, paises que tém
abordagens mais claras e estruturadas sobre essa matéria.

A falta de regulamentacao especifica sobre o trade dress no Brasil representa
um desafio para a protecdo dos direitos de propriedade intelectual.
Comparativamente, a clareza e os procedimentos estabelecidos nas legislacbes dos
EUA, da Australia e da Espanha demonstram a importancia de uma regulamentacao
especifica para garantir a protecdo eficaz do trade dress. A implementacdo de
legislacdo clara e diretrizes objetivas no Brasil para fortalecer a protecdo e a
aplicacdo dessa forma de propriedade intelectual, promovendo a inovacdo e a
concorréncia leal no mercado nacional.

Ao comparar a situacado do Brasil com as legislagcdes dos Estados Unidos,

Australia e Espanha, é possivel observar algumas diferencas significativas. Nos
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Estados Unidos, o modelo de protecéo ao trade dress € bem desenvolvido, inspirado
no Lanham Act, que protege a aparéncia geral e distintiva de produtos ou servicos,
incluindo design, forma, embalagem, apresentacdo e decoracdo. Na Australia, o
trade dress é considerado parte da legislacdo de marcas registradas, com foco em
elementos distintivos e ndo funcionais que identificam a origem dos produtos ou
servicos. Na Espanha, a protecdo do trade dress € tratada principalmente pela Lei
de Marcas e pelo Cédigo de Comércio, podendo ser enquadrada na categoria de
marcas tridimensionais ou de embalagem, desde que possua distintividade
suficiente para cumprir a funcdo de uma marca.

Em termos de registrabilidade, nos Estados Unidos, a distintividade e a
capacidade de identificar a origem sao essenciais, enquanto elementos genéricos ou
funcionais podem ser mais dificeis de registrar. Na Australia, o trade dress deve ser
distintivo e capaz de identificar a origem dos produtos ou servicos, e elementos
funcionais ou genéricos podem nao ser registraveis. Na Espanha, uma marca pode
consistir em qualquer sinal distintivo capaz de ser representado graficamente, desde
que seja capaz de distinguir produtos ou servicos de uma empresa dos de outras
empresas.

Quanto ao processo de registro e exame, nos Estados Unidos, o registro de
trade dress é feito no United States Patent and Trademark Office (USPTO), onde se
realiza um exame para determinar a distintividade. Na Australia, o registro de marcas
e, por extensao, de trade dress, é feito no IP Australia, com um exame para avaliar a
distintividade. Na Espanha, a Lei 17/2001 de Marcas e o Real Decreto 687/2002
estabelecem os procedimentos de registro de marcas, incluindo notificacdes por
meios eletrbnicos e consultas telematicas de expedientes.

Em termos de protecdo judicial e litigios, nos Estados Unidos, litigios
relacionados ao trade dress podem ser apresentados perante os tribunais federais,
considerando fatores como a probabilidade de confusdo e a similaridade entre os
elementos. Na Australia, disputas sé&o resolvidas por meio de ac¢les judiciais,
considerando a similaridade, a probabilidade de confusdo e a concorréncia desleal.
Na Espanha, a Lei 17/2001 de Marcas oferece um quadro juridico abrangente para a
protecdo de signos distintivos no &mbito da propriedade industrial.

A protecdo de elementos tridimensionais é possivel nos trés paises. Nos
Estados Unidos, é possivel registrar a forma ou embalagem de produtos para

protecdo de trade dress. Na Australia, também €& permitido o registro de marcas
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tridimensionais para proteger o design ou a forma de produtos. Na Espanha, o trade
dress pode ser protegido como marca tridimensional, desde que ndo seja
meramente descritivo ou genérico e que indigue a origem empresarial ao
consumidor.

Os limites da protecéo variam, com Estados Unidos e Australia considerando
a funcionalidade um argumento valido para contestar a registrabilidade ou a validade
da protecdo do trade dress. Na Espanha, a protecdo € limitada a sinais distintivos
que ndo sejam meramente descritivos ou genéricos.

As exigéncias de uso e renovacdo sdo importantes nos Estados Unidos e
Australia, onde € necessario demonstrar o uso continuo para manter a validade da
protecdo. Na Espanha, a evolugédo legislativa recente, como a Lei 17/2001 de
Marcas, promove a modernizagdo dos procedimentos de registro e a harmonizacéo
com normativas internacionais e comunitarias.

No contexto da auséncia de legislacdo especifica para a protecdo do Trade
Dress no Brasil e a necessidade de orientacdo para peritos, juizes e partes em
processos judiciais, este estudo propde o desenvolvimento de um instrumento
analitico. Através de uma pesquisa bibliogréfica, legislativa e documental, busca-se
identificar os elementos e requisitos que influenciam o Trade Dress sob a ética da
concorréncia desleal.

Inicialmente, busca realizar uma pesquisa juridica abrangente, que englobe a
legislacéo vigente, a jurisprudéncia e a doutrina relacionadas ao Trade Dress e a
concorréncia desleal. Este passo é necessario para compreender como as normas
sdo interpretadas e aplicadas pelos tribunais brasileiros. Em seguida, deve-se
analisar casos anteriores de concorréncia desleal que envolvam o Trade Dress, para
entender os critérios adotados por peritos e juizes na identificacdo e decisdo desses
casos.

A identificacdo dos elementos constitutivos do Trade Dress, tanto visuais
guanto nao visuais, € um requisito importante. Estes incluem cores, formas, texturas
e a disposicdo dos elementos, que devem ser protegidos contra a concorréncia
desleal. Além disso, € necessario definir os requisitos legais que um instrumento
deve satisfazer para ser eficaz na identificacdo de infragcdes ao Trade Dress, como a
clareza na descricdo dos elementos protegidos e a facilidade de compreensao por

individuos ndo especializados na area.
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Por exemplo, a aerodinamica veicular € um aspecto importante no design dos
veiculos da Ferrari, impactando diretamente no desempenho e na eficiéncia dos
carros. A Ferrari utiliza processos de modelagem computacional sofisticados para
prever como a aerodindmica afetara a experiéncia de conducdo, e simulacdes
virtuais sdo usadas para ‘dirigir conceitualmente os carros com a aerodinadmica
fatorada (Rees, 2018).

Esses elementos de design aerodinamico, como a gestéo do fluxo de ar ao
redor das rodas e dos arcos das rodas para reduzir turbuléncias e pressao
indesejada, séo distintivos e podem ser considerados parte do trade dress da
Ferrari, pois sdo identificaveis e associados a marca (Rees, 2018).

Tecnicamente, a Ferrari implementa caracteristicas aerodindmicas avancadas
em seus veiculos para melhorar o desempenho e a eficiéncia. Isso inclui a gestdo do
fluxo de ar para reduzir a resisténcia e aumentar a downforce, o uso de asas e
difusores para otimizar a pressdo do ar, e o design de rodas e carcacas para
minimizar turbuléncias.

Legalmente, para que essas caracteristicas aerodinamicas sejam protegidas
como trade dress, elas devem ser ndo funcionais, distintivas por si s6 ou ter
adquirido uma identidade secundaria que as associe a marca Ferrari. Isso significa
que, além de servirem a um propoésito funcional, elas também devem servir para
identificar os veiculos da Ferrari como originarios de uma Unica fonte (Afrasiabi,
s.d.).

Casos legais envolvendo trade dress geralmente requerem que o reclamante
prove que o trade dress € nao funcional, distintivo (inatamente ou por associagcao
secundéaria) e que houve uma probabilidade de confusdo no mercado devido a
violagéo do trade dress.

Com base nos elementos e requisitos identificados, o préximo passo € o
desenvolvimento do instrumento. Este instrumento deve ser capaz de orientar
peritos, juizes e partes de maneira clara e objetiva em processos judiciais. A
validagéo deste instrumento com profissionais da area juridica é imprescindivel para
assegurar sua aplicabilidade e eficacia. Em seguida, elabora-se um relatorio técnico
conclusivo que proponha a inclusdo de elementos e requisitos especificos para a
protecdo do Trade Dress, preenchendo as lacunas identificadas na legislacéo atual.

Assim, este estudo tem por finalidade identificar formalmente os elementos e

requisitos caracterizadores do Trade Dress, dentro da abordagem de interpretagao
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da concorréncia desleal, por meio da criacdo de um instrumento robusto, mas
também para um relatério técnico conclusivo que aborde efetivamente as questdes
relacionadas ao Trade Dress e a concorréncia desleal no contexto juridico brasileiro,
capaz de suprir a lacuna deixada pela falta de legislacdo especifica, de modo a
auxiliar na tomada de decisdes judiciais, reduzindo divergéncias de interpretacéo e a
inseguranca juridica.

Acerca da falta de regulamentacdo no Brasil, algumas possiveis solugbes
incluem a elaboracdo de leis especificas que definam claramente os critérios de
protecdo do trade dress. Essas leis devem estabelecer parametros e procedimentos
para sua aplicacdo, estruturados inicialmente através de um Relatorio Técnico
Conclusivo para direcionar toda a estrutura do trade dress. Além disso, o Brasil pode
se inspirar nas legisla¢des de outros paises, como os Estados Unidos e a Australia,
adaptando e incorporando melhores praticas para criar um quadro regulatério
abrangente. O envolvimento de stakeholders, como empresas, associacfes
comerciais e especialistas juridicos, é essencial para desenvolver leis que atendam
as necessidades do mercado brasileiro e garantam protecéo eficaz.

A implementacédo dessas soluces pode fortalecer a protecdo do trade dress
no Brasil, proporcionando um ambiente legal mais robusto e alinhado com as
melhores praticas internacionais.

Os resultados apresentados no Relatério Técnico Conclusivo séo analisados
a luz do referencial tedrico, destacando-se as lacunas na legislacdo brasileira e as
boas praticas observadas em modelos internacionais.

A auséncia de regulamentacdo especifica sobre o trade dress no Brasil
resulta em decisdes judiciais inconsistentes, especialmente em casos de violagéo.
Exemplos como Maizena x Alisena e Engov x Posdrink demonstram a dificuldade
do judiciario em aplicar critérios claros e uniformes para a protecdo do trade dress, 0
que gera inseguranca juridica para as empresas.

A protecao do trade dress no Brasil enfrenta desafios devido a auséncia de
regulamentacdo especifica. Embora o artigo 195 da LPI trate de concorréncia
desleal, sua aplicagdo ao trade dress é limitada e frequentemente sujeita a
interpretacoes divergentes.

No contexto brasileiro, os critérios de distintividade e ndo funcionalidade s&o
reconhecidos, mas a auséncia de regulamentacdo especifica para o trade dress

gera decisdes judiciais inconsistentes. Por exemplo, no caso Maizena x Alisena, a
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analise revelou que a distintividade visual e a possibilidade de confusdo foram
interpretadas de forma divergente entre instancias judiciais, evidenciando a falta de
critérios uniformes.

Comparado aos modelos norte-americanos, que se baseiam em diretrizes
claras do Lanham Act, o Brasil carece de padrbes bem definidos. Isso impacta a
previsibilidade juridica e desestimula investimentos em identidade visual por parte
das empresas.

Nos Estados Unidos, o Lanham Act fornece critérios claros para protecédo do
trade dress, garantindo seguranca juridica. Na Austrdlia, o trade dress esta integrado
ao sistema de marcas, e decisdes judiciais consideram tanto a distincdo visual
quanto a funcionalidade. Esses exemplos mostram que legislacdes especificas
aumentam a previsibilidade juridica e fortalecem o sistema de propriedade
intelectual.

A falta de protecdo clara ao trade dress no Brasil favorece praticas de
concorréncia desleal, como a replicacdo de caracteristicas visuais Unicas. 1sso ndo
apenas prejudica as empresas inovadoras, mas também confunde os consumidores,
gue podem adquirir produtos acreditando estarem ligados a marcas reconhecidas.

Casos como Engov x Posdrink ilustram o impacto dessa fragilidade juridica.
A auséncia de uma legislacdo especifica permitiu a comercializacdo de produtos
com caracteristicas visuais similares, criando incertezas para empresas e

consumidores.

8.1 Propostas de Melhoria

A partir das analises realizadas, propde-se a criacdo de um relatério técnico
conclusivo especifico para o trade dress no Brasil, inspirado em modelos
internacionais. Essa regulamentacéo deveria definir critérios claros de distintividade
e ndo funcionalidade, estabelecendo mecanismos para avaliacdo da confusdo no
mercado. Além disso, deveria incentivar o registro e a protecédo de elementos visuais
distintivos, assegurando uma estrutura legal que permita uma aplicagdo mais

consistente e eficaz da protecédo ao trade dress no pais.

8.2 Analise Pratica
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Com base nos dados do Relatorio Técnico-Cientifico, foi possivel observar
que as decisfes judiciais brasileiras ainda carecem de uniformidade. Em muitos
casos, elementos distintivos acabam néo sendo protegidos devido a auséncia de

critérios normativos claros.

8.3 Aplicacdo da Matriz SWOT (FOFA) e Implicacdes para o Aperfeicoamento
da Protecdo Juridica do Trade Dress no Brasil

A aplicacédo da Matriz SWOT (ou FOFA) ao contexto do trade dress no Brasil
revela um quadro complexo, no qual se entrelacam avancos parciais, fragilidades
institucionais, oportunidades relevantes e ameacas concretas a efetividade da
protecdo juridica desse instituto. Conforme destacado por Gustavo Araujo Vilas
Boas (2025), uma das principais for¢as reside no reconhecimento crescente do trade
dress, tanto na doutrina quanto na jurisprudéncia nacional, mesmo diante da
auséncia de regulamentacdo especifica. Esse reconhecimento tem possibilitado a
protecdo de elementos visuais distintivos, como o design de produtos e o layout de
lojas, contribuindo para a valorizacao da identidade das marcas, a diferenciacao de
mercado e o combate a concorréncia desleal. O Judiciario demonstra disposi¢ao
para resguardar o0 conjunto-imagem de empresas inovadoras e criativas,
reconhecendo que a defesa do trade dress extrapola o simples registro de marcas
tradicionais e abrange a protecdo da singularidade estética e funcional que
caracteriza bens e servicos.

Entretanto, a analise SWOT revela uma fraqueza central no cenario brasileiro:
a persistente lacuna legal em relacdo ao trade dress. A auséncia de legislacao
detalhada e de critérios objetivos para a definicdo e identificacdo do trade dress gera
incertezas e abre espaco para decisfes judiciais subjetivas e contraditérias. Como
aponta Vilas Boas (2025), essa ambiguidade normativa dificulta a efetiva protecao
dos diferenciais competitivos das empresas, permitindo que disputas complexas se
arrastem por longos periodos e colocando em risco a integridade do sistema
concorrencial. Além disso, a inseguranca juridica resultante desse contexto
compromete ndo so os titulares de criagbes originais, mas também consumidores e
o proprio dinamismo do ambiente de negdcios, tendo em vista que a
imprevisibilidade das decisbes pode desencorajar investimentos em inovacdo e

branding.
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Por outro lado, o contexto atual apresenta oportunidades valiosas para o
aprimoramento da protecao juridica do trade dress. A elaboracdo e implementacao
de uma legislacdo especifica, adaptada a realidade brasileira e inspirada nas
melhores préticas internacionais, representa uma via promissora para sanar as
fragilidades do sistema. Uma regulamentacdo clara e abrangente garantiria maior
seguranca juridica, uniformidade de critérios para identificacdo e repressdo a
violagOes e estimularia a criatividade e o investimento em design. Isso ndo apenas
fortaleceria a posicdo do trade dress como ativo estratégico das empresas, mas
também impulsionaria o desenvolvimento da economia criativa e ampliaria as
opcOes disponiveis aos consumidores. Adicionalmente, a harmonizacdo com
tratados internacionais, como a Convengdo da Unido de Paris, contribuiria para
elevar o padrdao de defesa dos direitos de propriedade intelectual no Brasil e
favorecer a insercdo do pais em mercados globalizados.

No entanto, persistem ameacas significativas a consolidacdo do trade dress
como instrumento eficaz de protecdo no contexto brasileiro. A principal delas é a
inconsisténcia jurisprudencial, que pode favorecer a reproducédo nao autorizada de
elementos visuais e a diluicdo da identidade das marcas, fragilizando o combate a
concorréncia desleal. Essa instabilidade aumenta o risco de litigios prolongados e
imprevisiveis, desestimula a inovacdo e pode comprometer o ambiente de negocios,
afastando investimentos e dificultando a consolidagdo de empresas nacionais em
um cenario competitivo.

Diante desse panorama, a andlise SWOT evidencia que, apesar dos avancos
obtidos no reconhecimento e na protecao do trade dress no Brasil, a superacéo das
fragilidades e ameacas exige uma resposta legislativa e institucional robusta. A
criacdo de um marco regulatorio préprio para o trade dress € medida fundamental
para proporcionar clareza, seguranca juridica e previsibilidade, elementos
indispensaveis para a promoc¢do da concorréncia leal, a protecdo da criatividade e o
fortalecimento do mercado nacional. Assim, a consolidacdo do trade dress como
instituto juridico relevante ndo apenas beneficiard empresas e consumidores, mas
contribuird para o desenvolvimento econémico e para o alinhamento do Brasil aos

padrdes internacionais de propriedade intelectual.
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9 CONSIDERACOES E RECOMENDACOES

A falta de regulamentacdo especifica acerca do trade dress, com base nos
instrumentos juridicos existentes, que visam a protecdo do trade dress, que
normalmente se vinculam a legislacdo da concorréncia desleal, se mostra de forma
limitada e que ndo consegue acompanhar a realidade do mercado e com base na
discusséo apresentada, com as legislagbes de outros paises ja definidos acerca do
trade dress, percebe-se que existe a necessidade que se possa direcionar de forma
mais adequada e objetiva, as andlises envolvendo o tema, evitando assim, decisdes
subjetivas e diferentes quando envolve o mesmo tipo de violacédo.

O propésito deste estudo foi destacar a incapacidade de manutencdo do
critério de representacdo visual no conceito de marca da legislacdo de propriedade
industrial brasileira, explorando a degenerescéncia e o secondary meaning. Estes
fenbmenos delinearam a necessidade de ampliar o diferencial de produtos e
servigos, especialmente no contexto do trade dress e das marcas néo tradicionais.

Embora a legislagéo brasileira ndo abranja explicitamente o trade dress e as
marcas nao tradicionais, a jurisprudéncia tem aplicado protecdo concorrencial
guando ha evidéncia de carater distintivo para atrair consumidores. A reproducao
nao autorizada, com intencdo de ludibriar o consumidor, € considerada uma ofensa
ao exercicio criativo do titular dessas criagoes.

Apés analisar como o conceito de marca é delimitado no Brasil e examinar
legislacbes estrangeiras, destacamos a incompletude do conceito frente a
fenbmenos como degenerescéncia e secondary meaning. Isso ressalta a
necessidade de diferenciar-se no mercado por meio do trade dress e marcas nao
tradicionais, protegidos pela abrangéncia do conceito de marca. Hoje, o consumo
desempenha um papel importante na difusdo e reconhecimento desses ativos pelo
publico.

A auséncia de uma regulamentacéo efetiva sobre trade dress e marcas néo
tradicionais pode resultar na falta de inovacao e na proliferacéo de plagios. Portanto,
0 uso exclusivo, por meio da ampliacdo do que pode ser registrado como marca, é
importante para incentivar a criatividade entre concorrentes, proporcionando
variacdes aos consumidores.

A protecdo ao trade dress no Brasil é insuficiente devido a auséncia de

regulamentacéo especifica, e os modelos internacionais demonstram a importancia
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de critérios claros para garantir a seguranca juridica e promover a inovacao e propor
futuramente a criacdo de uma legislacéo especifica para o trade dress no Brasil, que
considere critérios como distintividade, ndo funcionalidade e capacidade de causar
confusédo, com a implementagdo de uma regulamentagdo que permita 0 registro
formal de elementos distintivos, garantindo maior previsibilidade juridica para as
empresas, com 0 objetivo de harmonizar a legislacdo brasileira com as praticas
internacionais para fomentar um ambiente de negdécios mais competitivo e justo.
Diante desse cenario, a necessidade de alteracédo da Lei de Propriedade Industrial.

Y

Sem garantias de protecdo para criacBes inovadoras, o estimulo a criatividade fica
comprometido. O trade dress e as marcas nhao tradicionais ndo devem ser apenas
expressoes artisticas, mas sim impulsionadores de capital e consumo.

O Judiciario ndo pode ser a Unica alternativa para garantir os direitos dos
titulares dessas marcas. A legislacdo deve evoluir junto com a inovacao,
considerando o carater dinamico e interdisciplinar das marcas. Enquanto o Brasil
ainda utiliza um conceito de marca da década de 90, concorrentes atualizaram suas
legislacdes recentemente, incluindo a protecdo de formas de apresentacdo de marca
abordadas neste estudo.

Observa-se que a temética é discutida globalmente, com paises como o0s
Estados Unidos e a Austrdlia, vem expandindo a protecdo de marcas nao
tradicionais e trade dress. O Brasil parece seguir essa tendéncia, conforme indicado
por posicionamentos judiciais e pelo Plano Estratégico de 2023 do INPI.

Desta forma, aquecer o debate sobre a falta de regulamentacdo do trade
dress, destacando os produtos gerados por essa lacuna, a luz das legislacdes
internacionais sobre o tema. Isso pode contribuir para sensibilizar o poder legislativo,
gestores e membros do Instituto de Propriedade Industrial brasileiro, buscando
implementar mudancas e promover a concorréncia no mercado internacionalmente
inovador.

Este estudo analisou a protecdo juridica do trade dress no Brasil, suas
lacunas legislativas e o0s impactos praticos para empresas e consumidores,
conectando os resultados do Relatorio Técnico Conclusivo a um referencial tedrico
completo.

O trade dress desempenha um papel muito importante na diferenciacdo de
produtos no mercado, sendo uma ferramenta indispensavel para empresas que

buscam proteger sua identidade visual e evitar préaticas de concorréncia desleal. No
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entanto, no Brasil, a auséncia de uma regulamentacao especifica dificulta a protecao
eficaz desse instituto.

A legislacédo nacional, representada pela Lei de Propriedade Industrial, ndo
aborda o trade dress de maneira direta, limitando-se a principios gerais de
concorréncia desleal. Isso resulta em subjetividade interpretativa, decisées judiciais
inconsistentes e um ambiente juridico incerto para as empresas.

Casos como Maizena x Alisena e Engov x Posdrink evidenciam que a falta
de critérios claros prejudica tanto as empresas inovadoras quanto os consumidores.
A auséncia de protecéo solida pode gerar desconfianca no mercado e desestimular
investimentos em design e inovacao.

Experiéncias de paises como Estados Unidos, Australia e Espanha
demonstram que a implementacdo de uma legislacdo especifica para o trade dress
promove maior seguranca juridica, incentiva a inovacao e fortalece a concorréncia

leal.
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10 PROPOSTAS

O estudo propde a criacdo de um relatério técnico conclusivo especifico para
o trade dress no Brasil, fundamentado em modelos internacionais. Essa iniciativa
visa definir critérios claros de distintividade e n&o funcionalidade, estabelecer
mecanismos para avaliar a confusdo no mercado e incentivar o registro e a protecao
de elementos visuais distintivos. A proposta sugere que o Brasil se inspire nas
legislagBes de paises como os Estados Unidos e a Austrdlia, adaptando melhores
praticas para criar um quadro regulatério abrangente.

A criacdo de um marco regulatério especifico € essencial para definir
claramente o conceito de trade dress, com critérios de distintividade, n&o
funcionalidade e possibilidade de confusdo. Isso ajudaria a proporcionar maior
seguranca juridica e previsibilidade nas decisfes judiciais. Além disso, mesmo que o
registro formal ndo seja obrigatério, ele pode conferir maior seguranca juridica,
incentivando as empresas a documentarem seus elementos distintivos e a
investirem em provas técnicas, como pesquisas de mercado, para sustentar suas
reivindicacoes.

A harmonizacdo com modelos internacionais, como o Lanham Act dos
Estados Unidos, ajudaria a criar um sistema mais robusto, adaptando-se ao contexto
brasileiro. Esse sistema incluiria definicbes precisas de trade dress, requisitos
objetivos de distintividade e ndo funcionalidade e procedimentos para andlise da
possibilidade de confusdo. Para garantir uma aplicacdo mais uniforme, é importante
qgue os tribunais brasileiros estabelecam diretrizes claras na analise do trade dress,
promovendo maior previsibilidade e justica nas decisdes judiciais.

Além disso, campanhas educativas para empresas e operadores do direito
poderiam fortalecer a compreenséo sobre a importancia do trade dress e as formas
de protegé-lo, fomentando um ambiente de negdcios mais justo e competitivo. Essas
iniciativas ajudariam a consolidar a protecdo do trade dress no Brasil, alinhando-se
as praticas internacionais e promovendo um melhor entendimento e aplicacdo do

conceito no contexto local.
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11 CONSIDERACOES FINAIS

A protecdo do trade dress vai além do interesse privado das empresas,
desempenhando um papel fundamental na promocéo da inovagéo e da concorréncia
leal no mercado. O desenvolvimento de uma legislacdo especifica no Brasil nao
apenas aumentaria a confianca no sistema juridico, mas também incentivaria o
crescimento econdmico, beneficiando tanto empresas quanto consumidores. Ao
propor solugdes inspiradas em modelos internacionais e adaptadas a realidade
brasileira, esta dissertacdo contribui de forma significativa para o debate académico
e pratico sobre a necessidade de aprimorar a protecdo do trade dress no pais.

O relatério técnico conclusivo sugere que a elaboracdo de uma legislacdo
especifica para o trade dress no Brasil reforcard a protecdo da propriedade
intelectual e estimulard a inovacdo e a criatividade no design de produtos. A
valorizac&o do trade dress como um ativo estratégico € essencial para o crescimento
econdmico e a competitividade no mercado. A ado¢do de normas claras e eficazes é
um passo indispensavel nesse processo, permitindo que as empresas invistam com

confianca em design e inovacgéao, cientes de que seus direitos estardo resguardados.

Atualmente, a protecdo juridica ao trade dress no Brasil € insuficiente. No
entanto, experiéncias internacionais demonstram que € possivel criar um marco
normativo eficaz e equilibrado. Regulamentar o trade dress no Brasil é essencial
para garantir a concorréncia leal, assegurando a protecao da inovacao e dos direitos
dos consumidores no uso de bens e servicos devidamente regulados.

O trade dress, como um ativo intelectual, deve ser resguardado pela lei para
proteger a distintividade do conjunto-imagem de uma empresa. Sem protecao
objetiva e efetiva, a copia € inevitavel. O uso exclusivo desse conjunto-imagem,
regulamentado e ampliado, incentivara a criatividade entre concorrentes, permitindo
gue cada um elabore um conjunto-imagem diferenciado, enriquecendo o mercado e
proporcionando mais opg¢des aos consumidores.

A necessidade de uma regulamentacdo especifica sobre trade dress é
iminente. O trabalho criativo envolvido no trade dress e nas marcas nao tradicionais
nao deve ser apenas complementar, mas sim protegido de forma robusta, evitando

que o Poder Judiciario seja a Unica alternativa para garantir direitos com base na Lei
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da Propriedade Industrial. O trade dress deve ser visto como um instrumento
distintivo de geracao de capital e consumo, impulsionando o mercado.

Em um mundo globalizado e tecnoldgico, onde tudo é interdisciplinar, €
invidvel que uma legislacdo da década de 90, como a utilizada pelo Brasil, possa
trazer inovacdes adequadas. Outros paises concorrentes ja adotaram legislacoes
atualizadas, incluindo a protecédo de marcas e trade dress. A propriedade intelectual
€ um tema sério em paises como Estados Unidos, Austrélia, Espanha e Franca, que
ja regulamentaram o trade dress e expandiram a protecdo de marcas nao
tradicionais.

No Brasil, ainda falta uma regulamentacdo especifica sobre o tema, sendo a
protecdo indireta, através do topico de concorréncia desleal na LPI, discutida
judiciaimente. E essencial que o debate sobre o trade dress seja frequente,
direcionando discussdes sobre a necessidade de alterar o conceito de marca na LPI
e definir claramente o trade dress e sua protecdo. Isso deve ser ouvido pelo Poder
Legislativo, pesquisadores e membros do Instituto de Propriedade Industrial
brasileiro, com o0 objetivo de implementar mudancas que incentivem a
regulamentacado, garantindo concorréncia leal e seguranca juridica para os titulares
em um mercado cada vez mais inovador.

Além disso, a criacdo de um marco regulatério especifico pode servir como
um catalisador para o fortalecimento da cultura de protecéo intelectual no Brasil,
incentivando a colaboracdo entre o setor privado, 0 governo e a academia. Ao
estabelecer diretrizes claras e consistentes, o Brasil podera ndo apenas proteger
melhor seus ativos intelectuais, mas também atrair investimentos estrangeiros e
fomentar o desenvolvimento de novas tecnologias e designs, contribuindo para um

ambiente de negdcios mais dindmico e competitivo.
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