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Resumo:

Diante da atual 6tica mercadoldgica existente, em que a realidade que se enfrenta é a de uma
oferta massificada de produtos e servicos e, por outro lado, de consumidores cada vez mais
exigentes, o instituto do conjunto-imagem ou trade dress desponta como um instrumento apto
a agregar valor a produtos e servi¢os, merecendo, por essa razao, especial relevancia. Assim,
0 objetivo do presente trabalho foi investigar, a partir do tratamento dispensado pelo Tribunal
de Justica do Estado de Séo Paulo, se a auséncia de legislacdo especifica sobre protecdo ao
trade dress impede que se dé um tratamento apropriado as hipdteses de imitacdo do conjunto-
imagem, coibindo tal conduta. Realizou-se um estudo de caso, adotando-se o método de
abordagem dedutivo, associado as técnicas de pesquisa documental e bibliografica. A guisa
de concluséo obteve-se que, em que pese o0 ordenamento juridico nacional ndo contemplar um
instrumento de protecdo juridica especifico ao trade dress, a doutrina e a jurisprudéncia
reconhecem a protecdo ao instituto em apreco, bastando a comprovacdo da possibilidade de

confuséo e associacgdo indevida entre produtos ou servicos de proveniéncia distinta.

Palavras-chave: Concorréncia desleal. Publicidade. Propriedade Industrial. Trade Dress.

Abstract:

Given the current existing marketing perspective, in which the reality that one faces is that of
a mass range of products and services and, on the other hand, increasingly demanding
consumers, trade dress emerges as an instrument able to add value to products and services,

deserving, therefore, of particular relevance. Thus, the objective of this study was to
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investigate, based from the treatment accorded by the Court of Justice of S&o Paulo, if the
absence of specific legislation on protection of trade dress makes it impossible to give proper
treatment to the hypothesis of trade dress imitation, deterring such conduct. A case study was
carried out, adopting the deductive method of approach, associated with the documentary
research technique. By way of conclusion it was found that, in spite of the national legal
system does not contemplate a specific legal instrument to protect the trade dress, the doctrine
and jurisprudence recognize the protection of the institute in question, being enough the proof

of the possibility of confusion and association misuse of goods or services of different origin.

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

1 INTRODUCAO

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

Nessa perspectiva, 0 objetivo do presente trabalho é investigar, a partir do tratamento
dispensado pelo Tribunal de Justica do Estado de Séo Paulo, se a auséncia de legislacdo
especifica sobre protecdo ao trade dress impede que se dé um tratamento apropriado as
hipoteses de imitacdo do conjunto-imagem, coibindo tal conduta.

No tocante a metodologia empregada, realizou-se um estudo de caso, adotando-se o
método de abordagem dedutivo, associado as técnicas de pesquisa documental e bibliografica.

Ressalta-se que o tema ao qual se propGe a pesquisa possui relevancia contemporanea,
tendo em vista a inexisténcia de regulamentacdo especifica do instituto do trade dress no
Brasil, aliada ao fato de sua imita¢do ter impacto na esfera juridica e econdmica, do ponto de
vista do consumidor, que é confundido pela similitude entre conjuntos-imagens, e da

propriedade intelectual da empresa, que sofre desvio de clientela.
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Por fim, em relacéo a estruturacdo do trabalho, aponta-se que o presente foi dividido
em trés capitulos, quais sejam: “O papel da publicidade na sociedade de consumo”,
“Propriedade industrial e concorréncia desleal: a configura¢do da imitagdo ao Trade Dress”, e

“O tratamento dispensado pelo Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo”.

2 O PAPEL DA PUBLICIDADE NA SOCIEDADE DE CONSUMO

O presente estudo tem, dentre seus objetivos, o0 intuito de investigar os conceitos de
publicidade e propaganda e como elas se operam na sociedade contemporanea, tendo em vista
sua influéncia no consumo devido a concorréncia entre as empresas.

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

Nesse sentido, aponta-se o raciocinio de Giacomini Filho (1991, p. 14), que declara
que “a publicidade nasceu com o claro proposito de fomentar a transacdo econdmica,
principalmente diminuindo a resisténcia do consumidor”. Segundo este autor, a publicidade
também foi modificando-se e tornando seus métodos mais elaborados, de modo que pode
alcancar, nos dias de hoje, uma multiddo de pessoas ao mesmo tempo, por intermédio dos
meios de comunicacdo de massa. (GIACHOMINI FILHO, 1991, p. 14) Ademais, observa-se
que, atualmente, além da televisdo, do radio, dos jornais e das revistas, pioneiros na
veiculacdo publicitaria, tem-se uma ferramenta que rapidamente se democratizou no mundo
inteiro: a internet.

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

O termo tem recebido inimeros conceitos, talvez por ser uma &rea de muita
abrangéncia de fungdes. Uma das polémicas estd na diferenciacdo entre
“propaganda” e “publicidade”; outro ponto discutivel ¢ o relativo a extensdo de sua
atividade, ou seja, se seu uso é limitado aos meios de comunicacdo de massa ou ndo,
e se abrange formas de promog¢do como o merchandising e pecas de promogao de
vendas.
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Desse modo, percebe-se que a divulgacdo de produtos e servicos por meio da
publicidade tem um importante papel no mercado de consumo, haja vista a influéncia que esta
possui no comportamento dos consumidores. Esse comportamento pode ser estimulado por
diversos pensamentos e emocdes, negativos ou positivos, provocados pela propaganda, que
apresenta as razfes pelas quais o individuo deve consumir o bem apresentado, a fim de
incentivar sua aquisicao.

Assim, a publicidade vem ganhando cada vez mais espago na atual sociedade de
consumo a fim de fomentar a pratica do consumo. Nessa ldgica, tendo isso em vista o efeito
potente que a publicidade tem sobre o ser humano, Guareschi (1991, p. 17) traz uma reflexao
acerca do conceito de consumidor, afirmando que, em vista do consumo ocorrer
principalmente em um contexto urbano e, portanto, notavelmente com produtos
industrializados, acabou-se por atribuir uma conotacdo de consumo supérfluo ao termo
“consumidor”, inclusive emprestando um sentido de vinculagdo a uma concepgao individual
a este vocabulo, associando-0 a compra por impulso.

Desta forma, diante dos artificios utilizados pelas empresas em sua busca pelo
recrutamento de cada vez mais consumidores, pode-se deduzir que se despertou, nas pessoas,
0 consumo desenfreado de bens e servicos, pois sdo instigadas pela insatisfacdo inerente a
condicdo humana e incitadas pela publicidade, frequentemente agressiva, inclusive. E nessa
I6gica que Berger (1999, p. 144) indica que a publicidade tem como propdsito deixar o
espectador ligeiramente insatisfeito com seu modo de vida atual, enquanto inserido na
sociedade, insinuando-lhe a ideia de que sua vida se tornard melhor caso compre aquilo que
Ihe ¢é oferecido, apresentando-lhe, desse modo, uma “alternativa melhorada” da realidade.

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

Portanto, verifica-se que as empresas buscam cada vez mais incutir novas
necessidades nos consumidores. Conforme Kotler (2003, p. 158), elas ndo agem apenas de
forma a satisfazer as necessidades do mercado, mas também o induzem, utilizando-se da
inovacdo dos produtos e servicos, a exemplo dos novos recursos tecnoldgicos que sdo

adicionados a aparelhos como celulares e computadores. Para o referido autor, a motivacao da
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competicdo entre as empresas é maior em relagdo a meta de criagdo de novas demandas do
que quanto a satisfacdo daquelas ja existentes. (KOTLER, 2003, p. 158)

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

Nesse mesmo sentido, Kotler (2003, p. 9) assinala que a principal complicacéo que os
negocios atualmente enfrentam ndo € a insuficiéncia de bens, mas sim a escassez de clientes.
Conforme o autor, a maior parte das industrias tem capacidade de produzir muito além do
que os consumidores, no mundo inteiro, sdo capazes de adquirir. Desse modo, o autor
esclarece que o excesso de capacidade deriva do fato de cada um dos competidores
projetarem um crescimento do mercado maior do que possivel, visto que se, por exemplo,
cada empresa delinear um aumento de vendas em dez por cento, mas o mercado total se
ampliar em somente trés por cento, a superoferta serd a consequéncia.

Dessa forma, em decorréncia desse dito excesso de capacidade das industrias e
fornecedores a que alude o autor supracitado, tem-se uma alta competitividade entre as
empresas, que necessitam implementar estratégias a fim de apresentarem seus bens e servicos
como melhores e mais desejaveis que 0s de seus concorrentes.

Conforme Kotler (2003, p. 9), a adocdo de certas estratégias pelas empresas diante
dessa grande competicdo pode ser financeiramente prejudicial a elas mesmas, no que tange a
pratica de reducdo de precos e, consequentemente, dos lucros, na tentativa de atrair o
consumidor. Tendo isso em vista, 0 autor releva que se tem no marketing a solucdo para se
competir mediante outros elementos, além do preco, tendo a referida ferramenta mais
importancia do que nunca, com a misséo de gerar clientes para a empresa. (KOTLER, 2003,
p. 9)

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

mercadorias similares em sua esséncia ou embalagem.

Revista de Direito Faculdade Dom Alberto, 2020, v. 09, n. 01, p. 101-118.



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

Dentre essas técnicas de seducdo do consumidor, alias, o chamado design pode ser
apontado como de grande relevancia no marketing, segundo Kotler (2003, p. 45), que
defende que o aspecto visual ou estilo exerce uma funcédo relevante em variados produtos, a
exemplo da distinta garrafa da Coca-Cola, computadores Apple, canetas Montblanc, entre
outros, podendo servir, alids, como um elemento essencial na diferenciacdo das mercadorias.

Desse modo, é notavel que o aspecto visual diferenciado de um produto exerce
significativa influéncia na mente do consumidor. Alias, importa referir que a importancia do
design ndo é exclusiva as mercadorias, conforme sabidamente aponta Kotler (2003, p. 45),
visto que tal recurso também se aplica aos servigos, como pode ser facilmente percebido ao
se observar a influéncia do design do ambiente de uma loja de café Starbucks, com seu
balcdo de madeira escura e suas texturas finas, ou de um sagudo de um Hotel Ritz-Carlton,
com seu ambiente agradavel.

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

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

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

trabalho.
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3 DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E CONCORRENCIA DESLEAL: a
configuracdo da imitagéo ao Trade Dress

Preliminarmente, a fim de compreender-se a conexdo entre a Propriedade Industrial e
a vedacdo a concorréncia desleal, faz-se necessaria a conceituacdo e classificacdo do instituto
da Propriedade Intelectual. Barbosa (2003, p. 1) explica que, segundo a Convencdo da

Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), a Propriedade intelectual é

a soma dos direitos relativos as obras literarias, artisticas e cientificas, as
interpretagdes dos artistas intérpretes e as execugdes dos artistas executantes, aos
fonogramas e as emissdes de radiodifusdo, as invencbes em todos os dominios da
atividade humana, as descobertas cientificas, aos desenhos e modelos industriais, as
marcas industriais, comerciais e de servigo, bem como as firmas comerciais e
denominag@es comerciais, a prote¢do contra a concorréncia desleal e todos os outros
direitos inerentes a atividade intelectual nos dominios industrial, cientifico, literario
e artistico.

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

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

Atualmente, a protecdo do direito autoral e da propriedade industrial € preceituada
pela Constituicdo Federal de 1988, cujo artigo 5°, inciso XXIX, prevé a inviolabilidade do
direito a propriedade, dentre outros, assim como dispde que, em aten¢do ao interesse social e
ao desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do Brasil, a lei devera assegurar privilégio
temporario para utilizagdo dos inventos industriais aos seus autores, além da protecdo as
proprias criagdes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas e outros
signos distintivos.

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

dress.
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A Lei de Propriedade Industrial determina, ainda, as infracdes contra a propriedade
industrial, tipificando, em seus artigos 183 a 194, os crimes contra as patentes, os desenhos
industriais, as marcas, indicacdes geogréaficas e outras indicacdes. Por outro lado, o artigo 195
da referida lei apresenta o rol de crimes que configuram concorréncia desleal. Além disso, o
artigo 209 da Lei de Propriedade Industrial prevé também que podem ocorrer atos de
concorréncia desleal ndo previstos expressamente nesse diploma legal, mas ensejando,
igualmente, o pagamento de indenizacdo por perdas e danos em vista dos prejuizos sofridos
pelo outro concorrente.

Nessa perspectiva, Martins (2014) comenta que a concorréncia se desenrola de forma
natural a partir do desempenho de uma atividade empresarial por profissionais, sendo
benéfica, caso seja bem praticada, e podendo se revelar de variadas formas, como na forma de
se apresentar os produtos, ou na sistematica de vendas, com precos moderados ou facilidades
no pagamento. Por outro lado, o autor ressalta que € necessario que essa competicdo no
comércio se dé de forma honesta, com transparéncia, haja vista a eminéncia da boa-fé como
atributo das relagcdes empresariais.

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

No mesmo sentido, no tocante a existéncia de atos leais e desleais de concorréncia,
Bittar Filho (2002, p. 116) explica que certas acdes sdo capazes de ter repercutir
negativamente na concorréncia, afrontando-lhe seus direitos, caso sejam incorretas, imorais,
Ou contrérias as normas que regem o comércio, podendo tais atos emergir a partir de
comportamentos ou taticas empregadas nos negécios, redundando, assim, em prejuizos a
outros comerciantes, industriais ou até consumidores, de ordem moral ou patrimonial.

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

Tém-se, nessa logica, os fundamentos para as normas que coibem a préatica da
concorréncia desleal, a exemplo daquelas estabelecidas pela Convencéo da Unido de Paris e
pela Lei da Propriedade Industrial, esta Ultima sendo o principal instrumento utilizado no
combate dos ardis de concorrentes inescrupulosos, em especial ao desvio de clientela

provocado pela imitacdo do trade dress, tema do presente trabalho.
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Em que pese a lei e a doutrina brasileira discorrerem copiosamente em relagdo aos
direitos protegidos pelas normas concernentes a propriedade industrial, tais como as marcas e
o0s desenhos industriais, a producdo sobre o instituto do trade dress € mais modesta.

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

Nesse sentido, é oportuno apontar a interpretacdo de Soares (2004, p. 213, apud
Manara, 2008, p. 1-2) a respeito do tema, que consigna o trade dress como

[...] aimagem total do negocio; num sentido bem geral, é 0 “look and feel”, isto €, 0
ver e o sentir do neg6cio; € o meio pelo qual o produto é apresentado ao mercado; é
o identificador de origem; o termo “trade dress” significa a imagem total ou a
aparéncia geral de um produto ou servico, incluindo, mas ndo limitado a, desenho da
embalagem, rotulos, recipientes, mostruarios, a caracteristica do produto ou a
combinagdo de elementos ou figuras que sdo ou se tornam associadas
exclusivamente com uma existéncia particular que permitem funcionar como sendo
um indicador de origem do produto; o “trade dress” compreende uma Unica selecdo
de elementos que imediatamente estabelecem que o produto se distancia dos outros,
por isso se torna inconfundivel.

Diante disso, Soares (2004, p. 213, apud Manara, 2008, p. 1-2) constata que o trade
dress ou 0 conjunto-imagem € a expressdo externalizada, o modo particular pelo qual o
objeto, o produto ou sua embalagem se apresenta e se torna conhecido, constituindo-se, desse
modo, em sua ‘“vestimenta”, ou seja, no atributo peculiar, na roupagem ou no modo
caracteristico empregado para se manifestar diante do mercado consumidor ou usuarios com
habitualidade.

Portanto, o conjunto-imagem é constituido por um complexo de elementos distintivos,
representando uma forma de identidade do produto ou do servico, bem como do
estabelecimento comercial. Nessa senda, Manara (2008, p. 1) expde que tal “configuragdo”
diferenciada compreende o agrupamento e a combinagdo de caracteristicas distintivas dos
produtos e servigos, que os individualizam aos olhos dos consumidores, a exemplo de cores,
formatos, desenhos, rétulos, embalagens, propagandas, e ambientes internos e externos de
estabelecimentos comerciais.

Pode-se inferir que o trade dress € facilmente percebido nas embalagens de produtos,

apesar de, como visto acima, nao se restringir a elas.

Revista de Direito Faculdade Dom Alberto, 2020, v. 09, n. 01, p. 101-118.



A respeito das embalagens, Pinho (2001, p. 101) aponta que sua fungéo ndo pode mais
ser concebida como simplesmente a de proteger ou conservar as mercadorias nelas
acondicionadas, sob risco de se omitir o papel exercido pela embalagem no marketing. Desse
modo, para o autor, em geral, a embalagem tem a tarefa de atender certos requisitos para
desempenhar seu papel mercadoldgico, como consistir em um andncio, obter a atencdo do
consumidor, sobressair-se no ponto-de-venda, permitir a rapida identificacdo da mercadoria,
difundir a marca de forma eficiente, emprestar credibilidade e um novo valor ao produto.
(PINHO, 2001, p. 103)

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

Assim, nota-se que essa identidade fixada pelos elementos distintivos que compdem
um trade dress é, em geral, delineada visualmente, podendo ser projetada, também, por meio
de sons, sabores e cheiros, em que pese a auséncia de previsao legislativa para estes ultimos.
(CARVALHO, 2001, p. 45-46)

No mesmo sentido, conforme Manara (2008, p. 4), o conjunto-imagem é encontrado
em variados ramos, como alimentos, cosméticos, combustiveis e medicamentos, além de no
padrdo de elementos utilizado pelas franquias. Segundo a autora, a identificacdo de um
produto ou de um servigo meramente pela aparéncia visual do estabelecimento em que séo
comercializados é algo corriqueiro, a exemplo do que se vé nas lojas da franquia
McDonald’s. Nessa logica, variados elementos, como a combinagao de cores, 0 modo em que
0s objetos sdo dispostos, a imagem arquitetbnica, em conjugacdo com 0 proprio arranjo
funcional do local, explicitam, sem margem de dividas, a identidade do estabelecimento.
(MANARA, 2008, p. 4)

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

Lamentavelmente, entretanto, essa ferramenta peculiar aqui tratada € comumente

apropriada de forma desonesta por concorrentes que, visando ao aproveitamento, inclusive
Revista de Direito Faculdade Dom Alberto, 2020, v. 09, n. 01, p. 101-118.



parasitario, do sucesso de uma marca ou produto, imitam a forma de apresentacdo dos
produtos a tal ponto que um consumidor comum ou desatento poderia facilmente confundir as
mercadorias ou servicos de marcas distintas. Essa reproducdo, ainda que parcial, do trade
dress pode implicar violacdo da propriedade industrial da marca ou, ainda, acarretar no delito
de concorréncia desleal.

As razbes da importancia de se garantir a devida tutela ao instituto do conjunto-
imagem sdo alvo de discussdo na doutrina. H&4 quem entenda que o interesse a se proteger é
tdo somente o do empreséario, mas hd os que julgam que a hd também que se conceber a
relevancia da repressdo contra a imitacdo entre concorrentes também se justifica em beneficio
do consumidor. Para Requido (2005, p. 209), por exemplo, o intuito da repressdo a
concorréncia desleal é a protecdo da clientela, que ndo deve ser entendida como o individuo
consumidor em si, mas sim como um dos fatores de aviamento da empresa. Na mesma linha
de pensamento, Ramos (2014, p. 609,7), afirma que se posiciona ao contrario da corrente
majoritaria da doutrina, entendendo que as decisdes judiciais a respeito da violacdo do trade
dress na realidade ndo protegem os consumidores, uma vez que a diminuicdo da
concorréncia, causada pelo impedimento da imitacdo, ndo traz beneficios aos consumidores,
mas apenas 0s prejudica.

Por outro lado, Filomeno (2007, p. 104) compreende que o objetivo indireto da
legislacdo, ao proibir, entre outros, a concorréncia desleal, a contrafacdo e o abuso de poder
econbmico, é, na realidade, a defesa e protecdo do proprio consumidor, por ser este 0

destinatéario final daquilo que é inserido no mercado de consumo.

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

A fim de alcancar o objetivo proposto, que busca investigar se a auséncia de legislacéo
especifica sobre a protecdo a imitacdo ao conjunto-imagem impede a efetiva protecdo contra a
imitacdo do trade dress ou conjunto-imagem da marca, elegeu-se o sitio eletrdnico do
Tribunal de Justica do Estado de Sdo Paulo em raz&o de ser o centro industrial do pais, o que
justifica um grande nimero de casos envolvendo a temética em apreco.

Realizou-se na segunda quinzena do més de maio de 2016 a busca de julgados, a partir
da digitacdo dos termos “trade dress” e “concorréncia desleal”, concomitantemente. Foram

obtidos, nessas consultas, 341 resultados no sitio do TJ/SP, dos quais, haja vista sua
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pertinéncia para com o presente estudo, foram eleitos dois julgados de recursos de apelacéo
civel, dos processos de n° 1034267-84.2014.8.26.0100, 0182286-59.2008.8.26.0100. O
primeiro julgado extraido do sitio eletrdnico do Tribunal de Justica de S&o Paulo, do processo
n°1034267-84.2014.8.26.0100 diz respeito a disputa entre a empresa autora Alpargatas S.A. e
a empresa ré Pimpolho Produtos Infantis Ltda., cuja ementa é aqui apresentada:

CONCORRENCIA DESLEAL - Utilizacdo do trade dress das sandalias
HAVAIANAS, de reconhecimento notdrio e cujas pegas que formam o conjunto-
imagem encontram-se devidamente registradas junto ao INPIl. Requerida que
importou calgados absolutamente semelhantes aos da autora. Produtos que
certamente seriam vendidos nas mesmas lojas. Demonstragdo da possibilidade de
confusdo e concorréncia desleal. Imagem das HAVAIANAS que é utilizada ha
décadas, caracterizando o conjunto distintivo - Violacdo de direitos da propriedade
industrial e usurpacdo que tem finalidade de aproveitamento - Sentenga de
procedéncia. Apelo para reforma. Nao provimento. (BRASIL, 2016)

Nesse caso, a discussdo versava sobre a alegacdo da autora de que a ré estaria
praticando concorréncia desleal, pois as mercadorias importadas pela ré estariam violando a
marca figurativa utilizada nas tiras e a marca mista empregada na palmilha das sandalias
Havaianas, produzidas pela autora, em contraste a alegacdo da ré, que argumentava pela
coexisténcia pacifica entre os produtos de ambas as empresas, ante o0 desinteresse da ré em
concorrer com a autora e a distin¢do das clientelas de ambas.

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

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

Para os desembargadores, evidenciada ficou a reproducdo dos principais elementos
das sandalias Havaianas — como as tiras com estampas em V, a palmilha com o padrdo de
grdos de arroz e o solado com ranhuras peculiares — nas mercadorias importadas pela ré.
Assim, compreendem que tamanha semelhanga entre os produtos € suficiente para causar

confusdo aos consumidores e prejuizos a autora, independentemente de a ré ter acrescentado a
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expressao “Pimpolho”, designativa da propria marca, as tiras dos chinelos. Aqui, portanto,
apesar das diferengas em alguns detalhes entre os produtos, levou-se em conta que o0 objetivo
visado pela Lei de Propriedade Industrial é de reprimir a similitude que possa causar confusédo
ou aproveitamento parasitario.

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

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

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

Industria e Comércio de Alimentos. Aponta-se, assim, a ementa do acérddo em estudo:

Apelacio Civel — Violacdo de marca — Concorréncia desleal entre as marcas
corretamente reconhecida pela sentenca — Possibilidade de colidéncia entre marcas
ndo concorrentes entre si — Publico consumidor que, ainda que de modo subliminar,
poderia associar & marca da apelante as propriedades benéficas a salde alimentar
contidas nas substancias presentes no produto da apelada — Produtos que, embora
pertencam a diferentes categorias alimenticias, sdo direcionados ao mesmo publico
alvo, notadamente em razdo da proposta de salde alimentar de ambas as marcas —
Concorréncia parasitaria configurada — Alcance da decisdo — Sentenca corretamente
determinou a abstengdo do uso da expresséo

"Activita", ndo se justificando a utilizagdo da submarca "Adria Activita" — Prazo
para cumprimento da obrigagdo — Aumento de prazo injustificado — Prazo de 30 dias
fixado na sentenca que ndo se mostra exiguo, porquanto suficiente para que a
apelante adote providéncias para cessar a fabricacdo, comercializacdo e utilizacdo da
expressao "Activita" em seus produtos — Recurso, nesta parte, improvido. Multa
diaria — Valor fixado em R$ 50.000,00 se reveste de excesso — Multa que constitui
estimulo para a ndo utilizacdo da marca e para apresentacdo de providéncias
necessarias para se fazer cessar o uso irregular — Observancia da realidade da
cominagdo e de sua finalidade — Reducdo do valor da multa para R$ 5.000,00 diarios
— Recurso, nesta parte, provido. Recurso adesivo — Perdas e danos — Associacdo
parasitaria configurada — Pratica de atos de concorréncia desleal justifica o
acolhimento de pretensdo indenizatéria — Valor da indenizacdo correspondente aos
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valores seriam auferidos pelas recorrentes em caso de cessdo de seus direitos de
propriedade intelectual, a serem apurados em sede liquidacdo de sentenga — Calculo
da indenizacdo a ser efetuado conforme o disposto no art. 210, alinea "c" da L.
9.279/96 — Inadmissivel a inclusdo de valores referentes aos lucros auferidos pelas
recorridas com a comercializacdo do produto "Activita® — Indenizacdo pelos
investimentos despendidos no desenvolvimento de embalagens, publicidade e
divulgacédo do produto "Activia" das recorrentes — Valores ja incluidos no célculo do
valor correspondente a cessdo dos direitos de propriedade intelectual — Concessao
que implicaria "bis in idem" — Recurso adesivo parcialmente provido. (BRASIL,
2015)

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

Desse modo, tendo em vista ao exame pericial técnico realizado, o juizo de primeiro
grau reputou como sendo grande a possibilidade de confuséo pelo consumidor entre 0s
referidos produtos, ainda que sendo de categorias alimenticias diferentes, apontando-se a
comprovada semelhanca entre os rétulos dos produtos das autoras e das rés, o que poderia
conduzir o consumidor a supor que ambas as mercadorias fossem do mesmo fabricante.

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

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

Assim, em relagdo as questdes trazidas pelas rés em seu recurso, o Tribunal concluiu
que houve concorréncia desleal, mesmo que sem confirmacao de concorréncia direta contra o
produto das autoras, pois ficou evidenciada a associacdo parasitaria, devido a identidade do

publico consumidor das marcas de ambas as partes, em especial no tocante a sua procura
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pelos nutrientes funcionais caracteristicos dos referidos produtos. Por outro lado, os
desembargadores reconheceram o excesso do valor da multa diaria cominada, reduzindo-a
para cinco mil reais.

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

parcialmente acolhidos ambos 0s recursos de apelacao das partes.

5 CONCLUSAO

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

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

Em que pese a relevancia da ferramenta em questdo, esta vem sendo comumente
apropriada de forma desonesta por concorrentes que, visando o aproveitamento parasitario do
sucesso de uma marca ou produto, imitam a forma de apresentacdo dos produtos, favorecendo
que se opere a confusdo de uma marca de produto ou servico por parte de um consumidor
comum ou desatento. Tal reproducdo, ainda que parcial do trade dress, pode implicar
violagdo da propriedade industrial da marca ou, ainda, acarretar no delito de concorréncia
desleal.

Assim, a partir do estudo desenvolvido, obteve-se que, em que pese o ordenamento
juridico nacional ndo contemplar um instrumento de protecéo juridica especifico ao trade
dress, a doutrina e a jurisprudéncia reconhecem a protecdo ao instituto em apreco. Prova
disso € o fato de que, diante da configuragdo da imitacdo do conjunto-imagem, o Tribunal de
Justica do Estado de S&o Paulo reconheceu a pratica em apre¢co como uma das hipoteses de

concorréncia desleal.
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Desta forma, levando em conta que o objetivo visado pela Lei de Propriedade
Industrial é reprimir a similitude que possa causar confusdo ou aproveitamento parasitario, o
trade dress encontra protecdo acessivel no ordenamento juridico patrio, bastando a
comprovacdo da possibilidade de confuséo e associacdo indevida entre produtos ou servicos

de proveniéncia distinta.
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