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1. INTRODUCAO

O mercado de consumo atual se caracteriza pela alta competiti-
vidade ¢ pelo grande niimero de opgdes colocadas & disposicio
do consumidor. Basta visitar um supermercado, um centro co-
mercial ou mesmo caminhar pelas ruas de uma grande cidade
para se deparar com centenas, talvez até milhares, de produtos
e servigos. Para se posicionar no mercado, portanto, é funda-
mental que o empresario crie uma identidade visual que o dife-
rencie dos seus competidores.

Esta identidade, composta pelo conjunto dos elementos grafico-visu-
ais de determinado produto ou servigo, vem sendo fortalecida de
dversas formas. Por exemplo, h4 muito tempo embalagens deixaram
de ser recipientes ou envoltorios utilizados apenas para armazenar
produtos. Hoje, embalagens sio verdadeiras ferramentas de marke-
ting que estmulam o impulso aquisitivo no momento da compra e,
nao raro, influenciam decisivamente a escolha do consumidor.

* () presente arligo conquistou o primeiro lugar em concurso de monografias realizado

em 2009 pela Associagio [nteramericana da Propriedade [ntelectual {ASIPI).
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O mesmo se passa com a forma ornamental e a configuragio vi-
sual de produtos e estabelecimentos. Tais elementos s3o cuidado-
samente elaborados para realcar a distintividade, transmitir um ar
de sofisticagdo e tornar o respectivo produto ou servigo cada vez
mais atrativo em termos estélicos.

Na medida em que ganha relevincia, esta identidade visual adqui-
re valor e se converte em uma importante ferramenta do fundo de
comércio das empresas. I exatamente nesse momento que cla
passa a ser alvo de imitadores, ou seja, agentes que optam pelo
caminho mais ficil e que, ao invés de criarem uma identidade
propria, simplesmente incorporam elementos da identidade visual
do produto ou servico de um terceiro.

Isso ocorre de forma reiterada em praticamente todos os segmentos
do mercado de consumo, fazendo com que os conflitos em torno da
impressio visual de produtos ¢ servicos tenham se tornado cada vez
mais frequentes.
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A complexidade dessas disputas também tem aumentado, pois o
tnfratores estdo ficando mais sofisticados e, hoje, raramente fazem
uma-cépia exata do produto ou servigo cuja identidade foi usurpa-
da. Em diversas situagdes, existe uma associagio quase subliminar
entre o5 produtos ou servicos, o que naturalmente dificulta a prova
de que a imitagio ¢ suscetivel de gerar desvio de clientela.

Por via transversa, também sio comuns os casos em que direitos
exclusivos sobre determinados elementos sdo reivindicados com
propésitos anhicompetitivos, unicamente para restnngir a atuacio
de concorrentes. Quando se fala em disputas relativas 3 impressio
visual de produtos e servigos, portanto, tem-se um constante confli-
to entre 0 que pode ser apropriado e o que ndo pode, sendo, muitas
vezes, extremamente dificil tragar os limites precisos entre a concor-
réncia legitima e a concorréncia fraudulenta.

Tais razdes, por si s6, justificam a realizagio do estudo que ora
se propde. O objetivo do presente artigo é examinar o instituto
do trade dress e a complexa questio da protecio da identidade
visual de produtos e servicos, Comegaremos tracando um pano-
rama do instituto e dos mecanismos legais de protedo existen-
tes. Em seguida, serdo estabelecidas diretrizes de como se pro-
teger o frade dress em juizo, bem como serdo analisadas as
principais defesas utilizadas em ades desse género. Por fim,
examinaremos detidamente a doutrina da funcionalidade e a
protecdo da configuracio de produtos e da impressio visual de
estabelecimentos.

A andlise sera fundamentalmente focada na legislacio e na juris-
prudéncia brasileiras. No entanto, nio deixaremos de recorrer a
casos de outros pafses, no intuito de enriquecer ainda mais a dis-
cussdo sobre o tema.

2. O CONCEITO DE TRADE DRESS

Embora a expressao trade dress ja se encontre bastante difundida
na seara da propriedade intelectual, até onde se sabe a legislagio
de nenhum pafs posswi uma definicio do termo. Logo, para se
atingir uma definigfio satisfatéria, faz-se importante examinar algu-
mas referéncias doutrindnias e junsprudenciais sobre a maténa.

O termo frade dress tem origem nos Estados Unidos e, historica-
mente, se referia & forma que um produto era dressed up lo go to
market, ou seja, “vestido para ir a0 mercado”. Se traduzido para
o portugués, portanto, o termo pode ser definido para algo como
“vestimenta comercial”.

Inicialmente, o instituto abrangia apenas embalagens e rétulos de
produtos, mas, com o passar o tempo, o conceito foi ampliado e

U.S. Trade Dress Law: Exploring the Boundanies, p. 2 New York, [997.
Biue Bell Bio-Medical v. Cin-Bad, Inc. 864, F.2d 1253, C.A5 1989.

fohn H. Hedand Co. v. Clarke Checks, Inc. 711 F.2d 966, &.A.l 1 1983.
McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, § 8:4, 4™ Edition, 2008,

sl

passou a compreender também a configuraciio de produtos e a
impressio visual de estabelecimentos,

Hoje, o trade dress refere-se 2 aparéncia global de determinado
produto ou servigo e abrange rétulos, embalagens, configuracdes,
recipientes, assim como a aparéncia visual dos mais diversos esta-
belecimentos comerciais.

Conforme ja julgaram algumas cortes norte-amencanas: “The trade
dress of a product is essentially ils total image and overall appearan-
ce”? “Trade dress involves the total image of a product and may
include features such as size, shape, color or color combinations,
texture, graphics or even parficular sales techniques™

J. Tomas McCarthy, respeitado tratadista norte-amenicano, observa
que: “In modern parlance, irade dress includes the total look of a

product and ils packaging and even includes the design and shape of
the product itself"*

Entre os doutrinadores brasileiros, José Carlos Tinoco Soares
preconiza a expressio - conjunto-imagem’ como simdmima de
trade dress e salienta que “trade dress efou conjunto-imagem, para
nés € a exteriorizagdo do objeto, do produto ou de sua embalagem,
é a maneira peculiar pela qual se apresenta e se torna conhecido.
E pura e simplesmente a ‘vestimenta’, efou ‘uniforme’, isto é, um
trago peculiar, uma roupagem ou a maneira particular de alguma

coisa se apresentar ao mercado consumidor ou dianie dos usudrios
com habitualidade” >

O instituto também j4 foi definido judicialmente no Brasil da
seguinte forma: “O trade dress refere-se ds caraclerfsticas da apa-
réncia visual de um produto ¢/ou de sua embalagem (ou mesmo a
fachada de um edificio tal como um restaurante) que podem ser
registrados e protegidos de serem usados por concorrentes como
uma marca, Eslas caracteristicas podem incluir a forma tridimen-
sional, o projelo grdfico, a cor, ou mesmo o cheiro de um produto
cfou de sua embalagem™.t

Todas as definigbes acima possuem elementos em comum e levam
em conta a aparéncia geral do bem ou negécio que se pretende
proteger. Logo, para nés, frade dress pode ser definido como o
conjunto dos elementos que compdem a identidade visual de deter-
minado produto ou servigo, distinguindo-o ¢ individualizando-o
dos seus congéneres no mercado.

Dai, extraise uma infindével lista de signos que podem constituir um
trade dress, podendo-se tar, a titulo exemplificativo, latas e garrafas de
refrigerantes; embalagens de cremes dentais e de produtos de limpeza;
caixas e recipientes de produtos alimenticios; design de computadores
pessoass e tocadores de MP3; capas de revistas; aparéncia externa de

5. Concerréncia Desfeal v, Trade Dress efou Conjunio-Jmagem. Ed. Tinoco Soares, p.
213, 2004,

6. Acao Ordindria n® 2006.006.86005, 4* Vara Civel, Comarca de Goisnia/GO,
3/9/2007.
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automéveis; impresséo visual de roupas, calgados e artigos do vestua-
no; frascos de perfumes; layout de restaurantes; mterior de lojas; facha-
das de postos de gasolina; dentre diversos outros.”

Por tudo 1ss0, percebe-se que o conceito atual de trade dress é ex-
tremamente amplo, o que levou um tribunal norte-amencano a sa-
lientar que qualquer coisa capaz de revestr determinado produto
pode funcionar como um trade dress.?

Essa caracteristica expansiva do institute tem levado as respectivas
disputas a testar os limites da imaginagao humana, fazendo com
que o empresariado busque proteio sobre rade dresses cada vez
menos convencionals em juizo. Prova disso € que a jurisprudéncia
recente possul diversos casos cujas discussdes seriam intmaginaveis
ha algumas décadas.

7. Exemplos de rade dress:

8. “Because we can conceive of no ‘thing incapable of carrying meaning, any ‘thing’ can
come to distingaish goods in commerce and thas constitute a mark, within the meaning of
the Lanham Act. In short: any ‘thing’ thal dresses a good can constilute trade dress.
Protectability is another matter enlirely”. Abercrombie & Fitch Stores, Inc. v. American
Outfitters, Inc., 260 F.3d 629, 6th Cir. 2002.

9. De acordo com uen tribunal de Ohio, nos Estades Unidos, a resposta € positiva. O caso
envolveu uma situagio em que trés misicos deixaram uma banda e formaram um nove
grupo, adotando os mesmos elementos da aparéncia e performance da banda antenor,
incluindo Agurino, interpretagio, decoragio do palco e dos instrumentos , merchandi-
sing, maleniais promocionats, folders etc. Eles foram acionados pelo fundador do grupe
musical anterior & o trbunal entendeu que o autor possuia um trade dress distintivo
passivel de protegio e que o mesmo foi infringido: “The record confains sufficient evi-
dence fram which the frial court could reasonably find that defendants inlended to pirate
many characleristics from their former band, Revolver. Al of these factors contribute lo
the likelihood of conjusion about 1964's essociation with Revolver. It is confusion as lo
the source or arigin of the goods which controls on lhe question of unfair competition”,
Cesare v. Work, 36 Ohio App. 3d 26, 1987.

10, A possibilidade de protegio da aparéncia visual do uniforme de cheerleaders fon discu-
lida em um caso em que o time de futebol americano Dallas Cawboys questionou, e
conseguiu ordem judicial no sentido de probir, a utilizagio do uniforme em um filme
pornografico. Ressaltow o tribunal: “I1 is hard to believe that anyone who had seen de-
fendents' sexually depraved film could ever thereafter disassociate il from plaintif] s
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Por exemplo, serd que a aparéncia de uma banda de rock constitui
um trade dress passivel de protecio?® E a impressio wisual do
uniforme de um grupo de torcedoras profissionais?'® Na seara dos
servicos, o que dizer da identidade visual de um varejista de Geulos
escuros cujos vendedores se vestern de vampiros?'' E do estabele-
cimento no qual bonecas sao “adotadas” ¢ recebem um nome,
senda-lhes, inclusive, emitida uma certiddo de nascimento?'? Da
mesma forma, como aquilatar eventual colidéncia entre dois restau-
rantes de comida mexicana que, nao surpreendentemente, possuem
sombreiros e cores festivas como elementos de sua decoragio e
tocam misica latina para entreter os seus clientes?"

Estes exemplos demonstram que, muitas vezes, pode ser complexo
no s6 estabelecer se o frade dress & passivel de protecio, como
também definir os precisos contornos do bem sobre o qual se busca

cheedeaders. This association results in confusion which has a lendency lo impugn
(plaintifl s services) and injure pluintiff’s business repatation,” Dallas Cowboys Cheer-
leaders, Inc. v. Pussycat Ltd., 604 F.2d 200, 2d Cir. 1979.

11. A associagao com vampiros conslitui um frade dress passivel de proteciio? Ou trala-se
apenas de uma ideia ou conceito de marketing que pode ser explarado por qualquer
empresa? A corte distrital da cidade de San Antonic, no Texas, optou pela primeira
alternativa: “Jt seems apporent tha! Kleck's marketing lechniques and adverlisements of
aclors posing as vampires, and his use of pampire symbols lo convey the suggestion tha
his sunglasses protec! vampires from the glare of sunlight, constitute trade dress. I other
words, these elements have crossed the line from an unprotectable idea to a prolectable
expression of the idea”. Kleck v. Sunglass Hut, 145 F. Supp. 2d 819, 2000

12. A questio ¢ te este "sistema de adogio” das bariecas constitui uma mera “técnica de
venda” nfia passivel de proteciio ou se trata-se e um trade dress que distingue o servigo
dos seus congéneres no mercado e que, portanto, pode ser abjeto de direitos exclusivos.
Sob a perspetiva da empresa que concebeu a ideia e a implementou no mercado, a
exclusividade, em principio, parece justa. Por outro lada, serd que néo ¢ legitimo o in-
teresse de competidores de também utilizarem o mesmo sistema para vender os seus
produtos? Um trbunal norte-americano entendeu que tal elemento do negdcio do autor
constibui um #rade dress protegida: “The adoption procedure truly is part of the ‘packag-
ing” of OAA’s produc both in the sense thal dolls are rever sold withont the adoplion
papers and birth cerlificate ond because the adoption procedure s designed lo make
OAA's dolls distinctive in the markelplace. The courls, moreover, have recognized that an
unfair compefilion claim can extend to markeling techniques. (...) Consequently, we
conclude that the adaplion procedures used by QAA in the sale of ifs dolls qualify as
protectible !md%a're.ss". Original Appalochian Artworks, Inc. 0. The Toy Lift, Inc., 684
F2d 821 (11" Cir. 1982).

13. Na terminclogiz do direilo marcario, tais elementos dos restaurantes senam “sugest-
vos”, "descritivas” ou “genérices™ Para uma explanagio mais detalhada sabre o trade
dress de estabalecimentos, vide item 7 infra.
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tutela juridica. Também denotam que, embora o escopo do institu-
to seja amplo, ha que se respeitar certos limites para evitar préticas
anticompetitivas.

Mesmo porque tais limites existem em todos os ramos da proprie-
dade intelectual, bastando lembrar, por exemplo, que o direito
patentario profbe a apropriagio de algoritmos e equagbes mate-
maticas, enquanto o direito de autor néio permite a monopoliza-
¢do de ideias.

Na seara do trade dress, os limites residem na impossibilidade de
se obter protedio sobre métodos comercials, conceitos, temas, ele-
mentos funcionais ou meras técnicas de marketing e de venda.
Estes 530 elementos que, a principio, nio podem ser monopoliza-
dos por um dnico particular, servindo como importantes limitado-
res da doutrina do frade dress.

Do contrario, a doutnina poderta expandir-se indefinidamente e
alcancar niveis exacerbados, de modo a prejudicar a live concor-
réncia. E o que se depreende de interessante julgado norte-ame-
ricano a respetto: “The frade dress concept may nol be stretched
infinitely to give exclusive rights to a vague and abstract image or
marketing theme of a service or product. To do so would leave
defendants and other potential competitors unsure as fo how fo
avoid violation of the Lanham Act and thus create dangers of

anticompetilive overprotection”.'

Invanavelmente, portanto, as disputas em torno da identidade vi-
sual de produtos ¢ servigos envolvem uma discussio acerca dos |-
mites legais de protecdo existentes, No decorrer do presente traba-
lho, diversas vezes enfrentaremos esta tensio e buscaremos
estabelecer critérios de como estas questoes devem ser tratadas &
{uz do ordenamento juridico.

3. INSTRUMENTOS LEGAIS DE PROTECAO DO TRADE DRESS

Unma vez tracados os contornos gerais do instituto, percebe-se que
o frade dress possui a aptidio de distinguir e individualizar deter-
minade produto ou servigo e fixar, na mente do consumidor, um
verdadeiro vinculo entre a aparéncia visual e a reputacio do bem
que se estd oferecendo.

14. Toy Manufacturers of America, Inc. v. Helmsley-Spear, Inc, 960 F. Supp. 673
(S.DINY 1997).

15. Discorrendo especificamente sabre as embalagens, resalta Caslos Alberto Bittar Filho:
“Ao compar o produto, como suz roupeger definifiva pora consumo, a embalogem
exerce, denire fodas as criages referidas, @ influéncia mais direfa sobre o piblico em geral,
represenlando verdadeiro elo de comuricagdo final entre produtor ¢ consumidor. Também
como infegrante de suq ornamentagdo, a embalogem afua como forge alrativa imediata
do consumidor, impondo-the, muitas vezes, peln excitobilidode provocada, o impulso
aquisitiva, para ele alé imperceptivel ou mesmo inevildvel. £ decisivo, ne ato da compra,
o fator psicolégico, razdo pela quel uma embalagem convidativa pode arrebatar o consu-
midor ¢ adquirtr a sua preferéncie, manlendo-o fiel @ delerminado produto. (...) Dai, a
necessiria prolegdo que devem merecer no campo juridico, a fim de assegurar-se a seu
fitular o vso pacifico e a garantir-he o competente reagdo, em caso de viclagdes que ve-
rham a acontecer, no defesa dessas importantes pegas do avinmento objetive da empresa”.

A vestimenta comercial funciona, pois, como verdadeiro catalisa-
dor no ato da compra, criando um elo empresario-consumidor que
faz com que este dltimo relembre a aparéndia do produto ou serv-
¢o que lhe satisfez nas expenéncias passadas.

Natural, portanto, que o trade dress mereca tutela juridica, pois
muitas vezes ele exerce um poder de atragio equivalente ou até
maior do que aquele exercido pela principal marca da empresa."
Da mesma forma, de nada adianta criar e fortalecer uma identida-
de visual prépria se, no futuro, ndo se puder impedir a agio de
usutpadores.

Embora os instrumentos legais de protecio disponiveis nas diver-
sas jurisdigdes possuam semelhancas, & inegavel que a legislacdo
de cada pafs possui suas peculiaridades. No Brasil, ndo existe um
dispasitivo que proteja a identidade visual de produtos e servigos
expressamente. Ainda assim, a repressdo contra atos de imitagio
pode se dar mediante a aplicagio de diversas disposicdes do
nosso ordenamento.

As garantias do empresrio comecam pela propria Constituigio
Federal de 1988, a qual estabelece no seu artigo 5°, inciso XXIX,
que “a lel assegurard aos autores de inventos industriais privilégio
tempordrio para sua utilizagao, bem como protecio As criagbes in-
dustrias, & propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a
olitros signos distintivos, tendo em vista o interesse social € o desen-
volvimento tecnolégico e econdmico do Pais”.

Como o trade dress possul a aptidao de distinguir determinado
produto ou servico dos seus competidores, ele se enquadra perfei-
tamente na categoria dos “outros signos distintivos” destacada pelo
dispositive, de onde decorre que, no Brasil, a tutela do conjunto-
imagem encontra guanda constitucional. Isso 4 foi inclusive reco-
nhecido pelos tnbunais locais, conforme atesta importante julgado
envolvendo o rétulo da bebida Bacardi.'®

No plano infraconstitucional, a protecio do trade dress se da preci-
puamente através das regras que repnmem atos de concorréncia
desleal, assim como dos institutos da infracio de marca, da infra-
cio de desenho industrial e da infraciio de direitos autorass. Por
1550, faz-se oporfuno examinar a questio sob cada uma destas
perspectivas,

(Tutela dos Dhireitos da Persenalidade e dos Direitos Autorais nas Atividades Empre-
sanais, p. 159, 2° Ed., Ed. Revista dos Tnibunais, 2002).

16. "A comercializagio de bebida da mesma espécie -
RUM BACACHARI - de outra conhecida e afama-
da internacionalmente - RUM BACARDI , acond;-

" cionada em vasilhame praticamente igual, com tampa,
cores, logomarca e principalmente rétulos praticamen-
te idénticos, com modificacdo apenas de pequenos
emhlemas e efigies, revela o propésito inconfes-
sado de induzir a erro ou de confundir o consumidor, e com iss0 auferir
dividendos, caracterizando pratica constitucionalmente vedada (art. 5,
inc. XXIX, da CF), que deve ser prontamente coibida, com indenizagae
dos prejuizos causados”. 2* Cimara Civel do Estado de Santa Catarina, Apelago

Civel n. 980063825, 1999.
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3.1. Concorréncia desleal

Como todo pafs de livre concorréncia, o Brasil possui um mo-
delo de sistema econdmico no qual empresas disputam a prefe-
réncia do consumidor ¢ se utilizam de inGmeros instrumentos
para atingir seu objetivo, que é conquistar mercado, em detn-
mento dos seus competidores. "’

A livre concorréncia, todavia, ndo é irrestrita e seu exercicio encon-
tra himite nos direitos dos outros concorrentes, assim como nas re-
gras estabelecidas pelo ordenamento juridico. Caso este limite seja
excedido, a competigfio passa a ser ilicita, dando ensejo ao que se
chama de concorréncia desleal,

Embora a doutrina seja praticamente undnime em apontar a difi-
culdade de se definir o instituto,” a Convenciio da Unizio de Paris
(CUP) dispde no seu artigo 10 bis (2) que constitui concorréncia
desleal qualquer ato de concorréncia contrario aos usos honestos
em matéria industrial ou comercial.

Dessa definiciio, depreende-se que o espectro do nstituto € extre-
mamente amplo e se encontra intrinsecamente relacionado & nogio
de aproveitamento indevido do esforgo alheio. Logo, todo ato da-
quele que, sem esforgo préprio, apropna-se ou aproveita-se da
fama de um competidor, est4 sujeito a ser enquadrado como uma
prética de concorréncia desleal.

E como a lealdade é um atributo essencial para a seguranca nas
relages comerciais, a CUP assegura aos nacionais dos paises
signatérios a protecio efetiva contra a concorréncia desleal e deter-
mina que deverdo proibir-se, particularmente, todos os atos susce-

17. A Canstituigio Federal brasileira de 1988 estabelece: Art. 170 — A ordem econdmica
deve observar os seguintes principios: [V - livre concorréncia.

18. Clévis da Costa Rodrigues, um dos matores doutrinadores brasileiros sobre a matéria,
leciona: “Definir a concorréncia desleal em todo o rigor de sua apresentagdo juridica ¢
uma verdadeira ¢ lemerdria dificuldade. E interpreld-la na imponderdue] extensdo de suas
infinits formas, impde-sc-nos aborder nm dos mais latos problemas aniepostos & moder-
na andlise soctolgice”. Concorréncia Desleal, Ed. Peixoto, p. 29, 1945.

19, Artigo 10 bis (3) 1°.

20. “The defendants have deliberately copied the plaintiff s boltle lo increase the soles of their
oum goods, and such increase, if increase there be, is due to the circumsiance thal the
purchasers from defendants have a resorable expectation tha! the allimate consumer,
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tivels de estabelecer confusio com o estabelecimento, os produtos
ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente.'?

Dentro desse contexto, percebe-se porque a concorréncia desle-
al consiste no principal instrumento de combate  imitacio do
trade dress: para evitar que aproveitadores se apropriem indevi-
damente dos elementos distintivos do produto ou servigo alheio
e “peguem carona” na fama e no prestigio do concorrente. A
tutela juridico-concorrencial do trade dress, portanto, protege o
empresirio e seu conjunto-imagem enquanto signo identifica-
dor, bem como pretende eliminar a confusio entre produtos e
servicos por parte do consumidor.

E famoso, por exemplo, um caso julgade nos Estados Unidos no
longinguo ano de 1896, no qual o fabricante de determinado
uisque conseguiu, com base nas regras de concorréncia desleal,
compelir um concorrente a cessar a utilizagio de uma garrafa cuja
conﬁgura%éo visual imitava a configuragio da garrafa do seu
pmduto.z

No Brasil, esse ilicito encontra-se expressamente tipificado no arti-
g0 195, inaiso 1II, da Lei de Propriedade Industrial (Lei n°
9.279/1996), o qual estabelece que: Art. 195 — Comete crime de
concorréncia desleal quem: III — emprega meio fraudulento para
desviar, em proveito proprio ou atheio, clientela de outrem.

Diversos s&o os casos em que imitagdes de trade dress foram repri-
midas com base no dispositivo acima, valendo mencionar um pre-
cedente envolvendo a embalagem da batata Ruffles, cuja impressao
de conjunto foi integralmente reproduzida por uma concorrente.

deceived by the shape, will mistake the botlle for one of the plointiff’s. This is unfair
competifion within the authoritics and should be restrained”. Cook & Bernheimer Co. v.
Ross, 73F, 203, 189%6.

21, “A sentenca apelada nio merece nenhum reparo. Esté
bem fundamentada e decidin a lide existente entre as m %
partes. Realmente, houve infragio & Lei E@‘m&_—- ‘sg@::‘
9.279/96, uma vez que a apelante fabrica e JF}
comercializa alimentos contendo embalagens Faains,
semelhantes as utilizadas pela autora e esta'be
lecendo uma concorréncia desleal passivel de confundir o consumidor.” 4’

Turma do Tribunal de Justica de Sao Paulo, Apelagio Civel 115.308.4/4, 2001,
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Nesse caso, diante da flagrante imitacio dos elementos distintivos
da embalagem, o tibunal nio teve dividas em consignar que a
fabricante da batata Radical agiu de forma desleal e proibiu a
pratica com vistas a evitar a confusdo entre o produto entrante e o
produto pioneiro.

Mouitas vezes, contudo, ndo ¢ tio simples tracar os limites precisos
entre a concorréncia legitima e a concorréncia fraudulenta, o que
faz com que surjam algumas relevantes questdes a respeito. Por
exemplo, serd que para existir concorréncia desleal na rea do trade
dress, um direito de propriedade intelectual precisa estar envolvi-
do? Em outras palavras, serd que para concorrer deslealmente, a
empresa tem de estar infringindo marca, patente, desenho indus-
trial ou direito autoral do concorrente?

Nio necessarniamente. A concorréncia desleal, como salientado,
trata-se de um mstituto amplo, cujo propdsito é combater todo ato
contrdrio aos usos honestos em maténia industrial ou comercial. A
prépria lei brasileira, inclusive, salienta que o fato gerador do ato
licito é o desvio fraudulento de clientela. Nesse contexto, € possivel
que determinada empresa invada espago juridico de terceiro sem
violar um direito de propriedade intelectual diretamente.

Esta é a posicdo do Supremo Tribunal Federal brasileiro que,
em importante julgado do inicio da década de 1970, assim se
manifestou: “Procura-se no dmbito da concorréncia desleal com-
bater os alos de concorréncia fraudulenta ou desonesta, que
atentam contra o que se tem como correfo ou normal no mundo

dos negécios, ginda que ndq_infrinjam diretamente patenies ou

sinais distintivos registrados”.?

Portanto, mesmo que o trade dress ndo esteja registrado, o empre-
sério pode buscar protecio sobre a impressdo visual do seu produ-
to ou servigo com base nas regras de concorréncia. Logo, embora
o direito de propriedade intelectual muitas vezes possa ser dtil para
coibir a imitago do frade dress,” sua existéncia ndo é condigho sine
qua non para acionar competidores em juizo.

Isso nio significa, todavia, que toda cépia realizada no mercado
de consumo ¢ ilegal. Em algumas situacées, o trade dress no &
passivel de protecio; nao foi protegido por uma negligéncia do
titular; ou simplesmente é objeto de um titulo de propriedade
intelectual j4 expirado, fazendo parte do domfnio piblico. Nesses
casos, a cépia do objeto por concorrentes ndo s ¢ licita, como ¢
pré-competitiva, j4 que permite a exploragao do bem por diversas
empresas, 0 que pode ser benéfico para o consumidor, notada-
mente em termos de preco.2

22. RT) 56/447 - 1970,

23. Videttens 3.2, 33 ¢ 3.4 infra.

24. Este “direito de copia” ¢ amplamente reconhecidu no meio da propriedade intelectual
¢ 74 foi salientade pela Suprema Corte dos Estados Unidos: “Copying is not atways
discouraged or disfavored by the laws which preserve our compefilive economy. Allowing
compelilors o copy will have salutary offects in many circamstances”, Bonite Boats, Inc.

o, Thunder Craft Boals, Inc. 489, U 3. 141, (60, 1989.

Independentemente disso, o fato é que a concorréncia desleal
¢ uma das mais importantes ferramentas para combater a imi--
tagio do trade dress, sendo um elemento fundamental na
maioria das disputas relativas 2 impressao visual de produtos
e Servigos.

3.2. Infragio de marca

A legislacao brasileira determina que € suscetivel de registro como
marca todo signo distintivo visualmente perceptivel ndo incluido
nas proibigies legais. Assim, caso o trade dress seja distintivo e
identifique o produto ou servico do empresério, nada impede que
ele seja registrado como marca mista ou tridimensional perante o

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

J4 vimos que o conjunto-imagem ndo precisa estar registrado para
ser protegido com base no instituto da concorréncia desleal. No
entanto, ¢ inegavel que o registro do frade dress como marca forta-
lece a posicio do titular, pois lhe confere algumas importantes
prerrogativas legals e processuais.

O Brasil, assim como os outros paises da América Latina,
adota o sistema atnibutivo de direitos, o que sigmifica que a
propriedade sobre signos distintivos advém do registro, nao do
uso, como se d4 nos pafses que adotam o sistema declaratério,
tipico do common law.?

A primeira vantagem de se registrar o trade dress como marca no
Brasil, portanto, consiste no fato de o titular efetivamente adqui-
rie-direitos de propriedade sobre o signo. O titular do registro
pode, pois, licenciar ¢ alienar o trade dress, assim como se basear
nos dispositivos relativos 3 infracio de marca para combater
eventuals mmitagdes.

Segundo, com ¢ registro, o titular adquire direitos exclusivos sobre
o trade dress em todo o territério nacional, o que afasta eventuais
argumentos do infrator no sentido de que inexiste relacio de con-
corréncia entre as empresas pelo fato de elas atuarem em diferentes
estados da federacio. Em um pafs de dimensdes continentais como
o Brasil, isso pode ser extremamente relevante.

Terceiro, o registro de marca cria a presungio de que o trade dress é
vélido e distintivo € transfere para o réu o 6nus de provar o contrério.

Quarto, a existéncia do registro facilita a obtencdo de liminares em
aces de infragho. lsso porque, influenciados pelas caracterfsticas
do sistema atributivo, juizes brasileiros se sentem mais confortéveis
em conceder tutelas de urgéncia baseados em um titulo de proprie-

25. Nos Estados Unides, o artige § 43 (a) da Lei de Marcas (Lanham Act) confere o
mesmo tipo de protecio para trade dresses registrados ou nio-tegistrados, conforme 34
decidiu a prépria Suprema Corte daquele pafs: “The Supreme Court interprels this
section as having created a federal cause of action for infringement of unregistered trade-
mark or lrade dress and concludes that such @ mark or trade dress should recoive essen-
fially the same profection as those that are registered”. Tiwa Pesos, fnc. v. Taco Cabana,
Inc. 505 U.S. 763, 1992.

REVISTA DA ABPI —- n° 112 — MarJun 2011



-

() TRADE DRESS E A PROTEGAO DA [DENTIDADE VISUAL DE PRODUTOS E SERVICOS

dade, validamente expedido pele 6rgdo competente, do que basea-
dos somente no instituto da concorréncia desleal.

Por fim, o registro refor¢a a prerrogativa do titular do trade dress de
incluir distribuidores e varejistas no polo passivo da agio de infra-
¢do, o que facilita o deslocamento da demanda para foros especia-
lizados, mas afeitos a discussdes envolvendo direitos de proprieda-
de intelectual.

Tal se da porque o artigo 190, inciso I, da Ler de Propriedade de
Industrial dispoe que: Art. 190 — Comete crime contra regisiro de
marca quem imporla, exporta, vende, oferece ou_expde a venda,
oculta ou tem em estoque: [ - produto assinalado com marca ilicita-
mente reproduzida ou imitada, de outrem, no fodo em parte.

Logo, se existir um distnbuidor ou varejista localizado em um do-
micilio eujo foro oferega melhores condigdes de litigio, ele pode ser
acionado juntamente com o fabricante do produto, caso se compro-
ve que ele estd vendendo efou mantendo em estoque o artigo que
incorpora o {rade dress fraudulento.

Por todas estas razdes, julgamos importante registrar o frade dress
como marca, o que ja vem sendo feito por indmeras empresas.?®

3.3. Infragéo de desenho industrial

Como o trade dress muitas vezes consiste na forma pléstica orna-
mental de um objeto, sua protecio também pode se dar via registro
de desenho industrial. Para ser registravel no Brasil, além de ndo
s¢ enquadrar nas protbigdes legais, o desenho industrial hi de ser
110v0, ou seja, ndo pode estar compreendido no estado da técnica,
¢ deve ser original, ou seja, possuir uma configuragio visual distin-
tiva em relagio aos objetos preexistentes.”’

26. Exemplos de frade dresses registrados como marca. Os dois primeiros perante o INFI
& 0 terceira perante 0 GHIM:

o A

© &
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O registro confere ao titular direito de propriedade sobre a
configuragio ornamental ¢ a consequente prerrogativa de impe-
dir a producio e a comercializagio de produto que incorpore o
desenho ou que o imite substancialmente, de modo a imduzir
confusdo. Trata-se de uma forma de protegio interessante, no-
tadamente porque, no Brasil, se comparado ao registro de
marca, o registro de desenho industnial leva muito menos tempo
para ser concedido.

Questio controversa diz respeito & cumulagio de protegdes. Com
eleito, 4 luz da legislagio brasileira, pode a mesma configuracio
ornamental de um produto ser objeto de um registro de desenho
industrial e de um regstro de marca tridimensional? Para nés, a
protecio cumulativa ¢ possivel, pois o artigo 124, inciso XXII, da
Lei de Propriedade Industnal determina que: Art. 124 - Nao sdo
resistrdveis como marca: XXII - objefo que estiver protegido por
registro de desenho industrial de ferceiro.

Tal dispositivo possui importante modificagio em relagio ao antigo
Cédigo da Propriedade Industrial (Lei n° 5.772/1971), o qual
estabelecia em seu artigo 65, item 18, que ndo era registravel
“marca constituida de elemento passivel de protegdo como modelo
ou desenho indusirial.” Como se v&, a lei anterior continha regra
absoluta, que vedava o registro marcario de signo que pudesse ser
protegido como desenho industrial, independentemente de o design
pertencer ao depositante da marca ou a terceiros,

Ao incluir a expressao “de terceiro” no final do inciso XXII, do
artigo 124, da lei atual, o legislador acabou com a proibigio abso-
luta e deixou claro que s6 nao sdo registraveis marcas que 1ncorpo-
ram o desenho industrial alheio. Como ilagdo logica, conclui-se
que, caso o registro de desenho industrial pertenca A prépna em-

27. Sobre o requisito da onginalidade, o Tribunat Regional Federal da 2* Rego 4 con-
signou que: “para que seja registrivet como desenho industrial, a nova conformagao
ornamental de um objeto nae deve se restringir 3 mera disparidade de dimensées ou a
alteragpes superficiais da sua configuragiio com relagio &s J4 presentes no mercado ou
j4 inseridas no estado da técnica, mas, sim, deve ser dotada de um determinado grau
de inventividade estética capaz de resultar na efetiva distinguibiidade da aova configu-
ragio se comparada a produtos similares”. Tribunal Regional Federal da 2° Regido,
Segunda Turma Especializada, Agravo n° 2007.02.01.009404-2, Voto do Des.
André Foates, Data: 30/9/2008.
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presa solicitante do registro de marca, ndo hé que se falar na apli-
cago da norma em comento.

Portanto, uma vez atendidos os requisitos de registrabilidade, nada

impede que a mesma configuragio de um produto seja objeto de
um registro de desenho industrial e de um registro de marca tnd:-
mensional ao mesmo tempo. O INPI vem acolhendo esse entend:-
mento e, embora essa questio possa gerar algumas discussdes, In-
clusive de ordem constitucional,?® esta nos parece a mais acertada
interpretacio do ordenamento juridico vigente.

3.4. Infracic de direitos autorais

A tutela do trade dress também pode se dar wia direito autoral, pois
muitos dos seus elementos se enquadram na definigio de obra in-
telectual protegida como uma criagio de espirito. Este é 0 caso de
obras e projetos arquitetbnicos, websites, bem como de gravuras e
desenhos aplicados a determinados produtos.

No Brasil, a protegio a projetos de arquitetura estd expressamente
prevista no artigo 7°, inciso X, da Lei de Direitos Autorais (Lei
n° 9.610/1998) e compreende fachadas de edificios, interiores de
lojas, layouts de restaurantes, assim como a planta de qualquer
estabelecimento comercial. Logo, case se comprove que um empre-
sério usurpou o projeto arquitetdnico de um terceiro, este pode
tomar medidas ¢ impedir a reproduggo indevida da sua obra com
base no instituto do direito autoral.

A tutela juridica da aparéncia visual de websites via direito de autor
também nos parece perfeitamente possivel, Ja que, em seu artigo
7°, inciso XIII, a le1 confere protecio a qualquer obra que, por sua
selecdo, organizagao ou dispesicio de seu conteido, constitua uma
criagho intelectual.

A protecio aos desenhos ¢ gravuras, por sua vez, também en-
contra amparo no artigo 7°, inciso VIII, da Lei de Direitos
Autorais e revela-se especialmente relevante para alguns setores
da economia, como, por exemplo, o de roupas e artigos do
vestuanio.? O direito de autor, portanto, surge como uma inte-
ressante alternativa de protecio das estampas e desenhos apli-
_cados aos referidos produtos, se convertendo numa importante
ferramenta para coibir imitagdes e resguardar investimentos no
aludido segmento de mercado.

28. A contravérsia gira em torno especialmente dos prazos de protegio outorgades pelos
institutos. Ao passo que o registro de desenho industrial & lempordria, o registro de
marca pode ser prorrogado quantas vezes o litular quiser. Assim, caso 0 empresério opte
pelo regime do desenho industrial, © objeto, a principio, passaria para o dominio pibli-
co apés a expiragaa do titulo, o que, na pritica, ndo ocorte caso o titular do signo ob-
tenha um registro de marca tridimensional e o prorrogue indefinidamente.

29, E bastante comum que empresirios da inddstria da moda brasileira, especialmente na
4rea de biquinis ¢ acessérivs de moda-praia, tenham suas criagdes copiadas,

30, © artigo 18 da Lei de Direitos Autorais brasileira estabelece que: “a protegéo acs di-
reitos de que trala esta Lei independe de registro”.

31, A excegia é o saftware, nos lermos do artigo 4° da Lei n° 9.609/98.

A vantagem do direito autoral como mecanismo de protegdo reside
no fato de ele nio depender de registr®® e poder ser exercido nos
diversos paises signatarios da Convencéo de Berna. Por outro lado,
como a lei brasileira nio prevé o instituto da obra por encomen-
da,”' ¢ fundamental que exista um contrato de cessio pelo qual o
estilista ou designer dos produtos transfira os direitos patnmoniais
sobre as obras para a empresa. -

Caso ilustrativo envolvendo a protecio do trade dress via direito de
autor ocorreu no Rio de Janeiro em 2002. A autora era uma em-
presa gue atua no segmento de roupas esportivas e desenvolveu
uma camiseta especificamente em funcio da Copa do Mundo de
Futebol daquele ano. Tal produto era vendido apenas nas lojas da
empresa e dos seus revendedores autorizados.

No entanto, qual nio foi a surpresa do representante da erpresa
quando adentrou em um supermercado da cidade e reparou que
os funciondrios do estabelecimento usavam um uniforme que re-
produzia fielmente a aparéncia visual da camiseta. Na visao do
empresério, além de violar seu direito de autor sobre o trade dress
do produto, tal reprodugio néo-autorizada afetaria o valor agre-
gado da camisela, 4 que a utilizagio do modelo pelos funcion-
rios da outra parte poderia diminuir consideravelmente a procura
pela camiseta original.

Em fungio disso, a empresa ajuizou uma agio de infragio contra
o supermercado e o juizo da 7* Vara Civel do Ric de Janeiro con-
cedeu a liminar requerida, reconhecendo que o lagout da camiseta
gozava da protecio conferida pelo artigo 7°, inciso VIII, da Lei de
Direitos Autorais e ordenando ao réu a imediata substituigio do
uniforme dos seus funciondrios.”?

Em seguida, as partes celebraram um acordo e o caso fo1 encerra-
do. Mesmo assim, ele demonstra o quio importante o direito de
autor pode ser para a tutela jurfdica do trade dress, especialmente
quando nio existir uma relaciio de concorréncta entre as partes.

4. PROTEGENDO O TRADE DRESS EM JUIZO

Enumerados os mecanismos legais de protecie do trade dress,
convém, agora, destacar as principais questdes a serem conside-
radas em uma disputa envolvendo a identidade visual de produ-
tos € Servigos.

32. “A identidade da diagramagéio e simi-
litude da letra willizada na refenda
camisa 6 evidente com aquela utilizada
pelos funcionérios da empresa ré, con-
forme se verifica das fotografias anexa-
das nas fls. 49/50, sendo gue a obra L pu— —
goza de prolegio, como determina o ant. 7°, VI, da Lei 0° 9.610/98, sendo que
reprodugio nio-autorizada permite ao autor da obra requerer a busca e apreensio dos
exemplares reproduzidos ou apenas que se suspenda a divulgagio.” 7* Vara Civel do

Rio de Janeiro, Processo n° 2002.008.070.600-0, 13/6/2002.
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No Brast, para exercer direitos exclusivos sobre determinado trade dress,
a empresa tem de provar: (1) que ele ¢ distintivo; e (1) que ha possibili-
dade de confusdo ou errbnea assoctagio entre a impressao visual dos
produtos ou servigos. Examinemas, pois, cada um desses requisitos.

4.1. Distintividade

A distintiidade ¢ um elemento fundamental em qualquer disputa
do género, pois, sem ela, o trade dress nao possw capacidade para
diferenciar o produto ou servige do empresario dos diversos produ-
tos Ou Servicos analogos existentes.

Se o trade dress possul uma configuragio comum, utlizada por
varias empresas, ele simplesmente ndo sera reconhecido pelo pibhi-
co consumidor como um signo identificador de origem. Trata-se,
em outras palavras, de uma vestimenta comercial que nada trans-
mite. Para ser passivel de protecio, portanto, o frade dress ha de
ser distintivo e efetivamente dishnguir e indmdualizar o produto ou
servico do empresario dos seus congéneres no mercado.”

fmagine-se, por exemplo, uma loja de vinhos ordinaria, cuja iden-
tidade visual ndo possua qualquer elemento diferente daquilo que
é tido como o padrao do segmento. Ao adentrar nessa loja, o con-
sumidor muito provavelmente a reconhecerd apenas como mais um
estabelecimento onde se comercializa vinhos € ndo a associard com
nenhuma fonte especifica.

Por outro lado, imagine-se uma loja em que os vinhos sejam dispos-
tos de maneira peculiar, alinhados verticalmente em compartimen-

33. Essa questio foi observada por Arne Gilson Lalonde, num importante tratado sabre a
maténa: “Like a word mark, fo be protectable trade dress must be sufficiently distinctive
{o communicate source identification o the public, so that upon encounlering it in the
marketpluce the public identifies it with a particular (though pussible anongmous) busi-
ness. If nof, there is no basis for legal protection”. Gilson on Trademarks, § 2A.03[1],
2A43, 2008

34. “Plaintiff mel ils burden of esta-
blishing the inkerent distincliveress MR
of ils trade dress laken as o whole ;w7 T,
because the elements, as combined, Sl
make up a distinct and arhifrary ET
folal visual image to consumers. Y
(.) a huge number of articles B4
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tos circulares de acordo com a marca do produto, e onde todos os
elementos graficos e arquitetdnicos tenham sido elaborados para
formar uma identidade visual éinica e distintiva. Nesse caso, o trade
dress da loja sera percebido como um signo identificador de ongem,
sendo passivel de protecdo, conforme reconheceu a corte distrtal
de Nova lorque ao proferir interessante julgado sobre o tema.**

O mesmo acontece em reladio s configuracdes de produtos. Para
serem passiveis de protecio, elas ndo podem constituir na forma
necessania, comum ou vulgar do produto ou do seu respectivo
acondicionamento. Mutto pelo contrdrio. Tais configuragges preci-
sam possuir aptidio distintiva e efetivamente diferenciar o produto
do empresario dos seus concorrentes.

Em alguns casos, inclusive, a relagio do trade dess com o produto
passa a ser t3o automatica e intrinseca que é simplesmente impos-
sivel desassociar um do outro. Nessas situacdes, basta ver o trade
dress para associd-lo ao produto correspondente, sendo absoluta-
mente irrelevante a existéncia da marca nominativa no respectivo
rétulo ou embalagem.”?

lsso demonstra o quio distintiva a configurao visual de um pro-
duto pode ser, ndo havendo divida de que, nesses casos, ela cons-
titui um relevante simbolo do fundo de comércio da empresa e um
ativo de grande valor para o seu titular.

Como resultado, conclui-se que o escopo de protecio conferido ao
trade dress é diretamente proporcional ao seu grau de distintivida-
de. Trade dresses dinicos e absolutamente distmtivos sio merecedo-

writlen abou! the Bes! Cellars stores have focused on the distincliveness of thetr laok. The
unique design - both the architectural component and the graphical component — has been
further acknowledged in many awards. The point does nol need to be belabored: the Best
Ceflars stores look like no other wine siores.” Best Cellars, Inc. v. Grape Finds at Du-
pord, Inc., 90 F. Supp. 2d 431, SD.NY. 2000.
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res de um amplo escopo de protecio. Trade dresses ndo tao distin-
tivos, por sua vez, fazem jus 2 um limitado escopo de protegiio, o
que certamente influenciard o exercicio de direitos exclusivos em
face de terceiros.

4.2. Possibilidade de confusio ou associacio

Unma vez determinado que sua vestimenta comercial é distintiva, o
titular do trade dress deve passar aquela que provavelmente ¢ a mais
dificil tarefa a ser cumprida: demonstrar que, em fungio da simila-
ridade entre as impressdes visuais, existe possibilidade de confusdo
entre os produtos ou servigos.

A esse respeito, cumpre primelramente destacar que a lel nao visa
prevenir somente a confusio real entre trade dresses. Ela também
wisa evitar a possibilidade de confusdo entre eles. Logo, embora
provas materiais de confusio sejam interessantes para caractenzar
a infragio, o ato fraudulento se consuma com a possibilidade de
confusiio entre os produtos ou estabelecimentos.

A forma mais comum de confusdo se da quando o consumidor
adquire um produto pelo outro. Isso ocorre, por exemplo, quando
ele vai ao supermercado em busca de determinado produto e, em
fungio da similandade entre as embalagens, acaba sendo induzi-
do ao erro e levando produto semelhante, no lugar daquele que
pretendia adquirir. Trata-se da situagio em que o desvio de clien-
tela se matenaliza na sua mais clara acepcao, nio havendo dvi-
da de que o ato que o gerou ¢ ilegal, conforme reiterada doutrina
e jurisprudéncia.

Importante saltentar, contudo, que as normas de concorréncia
desleal e propriedade industrial ndo se limitam a isso, Na verdade,
ao proibir o desvio fraudulento de clientela por meio da imitagao
da identidade visual de produtos e servigos, o legislador abarcou
situagbes que vio muito além daquela descrita.

Mesmo porque, conforme ressaltou Carvalho de Mendonca, as
prerrogativas que a lei estabelece ndo visam a “proleger a simples
combinagdo de emblemas ou de palavras, mas proteger o direito,
resultado do trabatho, da capacidade, da inteligéncia e da probidade
do industrial ou do comerciante” >

O desvio fraudulento de clientela, portanto, nio esti apenas na
erronea aquisicio de um produto ou servigo pelo outro, mas tam-
bém na assoclagio indevida, na carona, no aproveitamento parasi-
tério, no ganhe facil, no ennquecimento sem causa, enfim, em tudo

36, Esta questao foi salientada por Celso Delmanto, um dos mais importantes estudiosos
do institute da concorréncia desteal no Brasil: “A imilagdo é geralmente feila pare dar
a impressdo de semelhanga, oquela aparéncie capaz de iludiv (liable to confuse) os
compradores, normalmenie desalenios a pequeras diferengas; ¢ ndo para coplar com
exatiddo o produlo do rival. Nenhuma alteragdo foz, assim, alegar que o adquirenle, caso
prestasse atengdo ou fosse meticuloso, teria nolado @ diferenga, pois isso normalmente ndo
aconlece ¢ a fraude estd na probabilidade de confundir”. Crimes de Concorréacia Des-

leal, Ed. da Universidade de Sao Paclo, 1975, p. 87-88.

aquilo que gera desequilibrios concorrenctais que, como tal, nao
pode de forma alguma ser admitido pelo ordenamento juridico.

Isso porque, repise-se, o conjunto-imagem pode ser considerado
um verdaderro signo identificador, cuidadosamente elaborado para
atrair a atencao do consumidor no momento da compra e fixar, na
mente daquele, um vinculo entre a aparéncia visual e a quahdade
do produto ou servico. Todo esse elo produto-consumidor, no en-
tanto, é quebrado a partir do momento em que um competidor
invade o espaco juridico do empresario e coloca no mercado um
produto cuja aparéncia extrinseca mmita a identidade visual do
produto ja estabelecido.

Dependendo do grau de similitude existente, o consumidor pode
associar ambos os produtos, presumir que eles advém do mesmo
fabricante ou, no minimo, pensar que o produto entrante possur a
mesma qualidade do produto em que confia. A imitacio do trade
dress trata-se, pois, de um ato ilicito, pelo qual o concorrente ines-
crupuloso associa fraudulentamente o seu produte a um produto Ja
consagrado, transmitindo ao primeiro todos os valores e atributos
merentes ao segundo.

Ao fazélo, o infrator coloca-se numa situacio absolutamente van-
tajosa em relagio ao seu concorrente, que muitas vezes investiu
milhées para construir sua reputacio, mas que, da noite para o dia,
vé 0 seu procluto indevidamente associado a um produto sobre o
qual ele ndo possui qualquer ingeréncia produtiva ou comercial.

Da mesma forma, ao imitar o conjunte-imagem do produto pionel-
1o, o infrator tem muito mais faclidade de divulgar e alavancar a
venda do seu produto, do que se o fizesse sob uma vestimenta nova
e absolutamente desconhecida. A vantagem em termos de esforcos
de marketing ¢ evidente.

Por tudo 1550, 0 produto infrator pode até ndo se passar pelo pro-
duto onginal, mas nitidamente “pega uma carona” que gera um
flagrante desequilibrio concorrencial. Logoe, ainda que o grau de
semelhanca entre as vestimentas comerciais nio seja tao gritante a
ponto de fazer o consumidor adquirir um produto pelo outro, a
associacao indevida quanto a ongem, atnbutos ou valores do pro-
duto também gera desvio de clientela, sendo suficiente para carac-
terizar o ilicito.®®

Embora alguns magistrados ainda resistam a esta ideia, a juris-
prudéncia brasileira evoluiu bastante nesse sentido. Hope, ja
existem diversos julgados que atestam a infragio ndo s6 em fun-

" 37. Tratado de Direito Comercial, vol. 5, parte [, p. 217, 1963.

38, Esta diferenciagio ertre os tipos de confusio hd muito ¢ realizada pelas cortes norte-
americanas: “Palming off i ar attempl (o make the purchaser believe that the product of
the subscquent entrant is that of his betler knoum competifor. The line behween palming
off and creating confuston as fo source is indistinct; in effect, palming of is simply a more
direct and flagrant means of misleading purchasers as to the source of the product”. Pezon
el Michel v. Ernes! Hewin Associates, Inc., 270 F. Supp. 423, 154 US.EQ. 341,
S.D.INY 1967.
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¢io da errnea aquisiio de um produto pelo outro, como tam-
bém em decorréncia da associacio fraudulenta, capaz de transmi-
tir indevidamente ao produto entrante os mesmos valores e
atnibutos do produto tradicional.*®

Caso ilustrativo ocorreu no mercado farmacéutice, quando um fabn-
cante de medicamentos genéricos langou produto que copiava a im-
pressio visual da embalagem do medicamento de referéncia, fabnca-
do por um terceiro. Acionado em juizo por ato de concorréncia
desleal, o laboraténio alegou, dentre outras coisas, que a existéncia da
letra G na embalagem do seu produto indicava que se tratava de
medicamento genénico, o que, segundo ele, afastava a confusio entre
os produtos, evitando qualquer possibilidade de o mesmo ser errone-
amente adguirido no lugar do medicamento de referéncia.

A magsstrada, contudo, nao aceitou o argumento e deixou claro
que a confusdo ndo necessanamente advém da aquisigio errbnea
de um produto pelo outro, mas, sim, da aproximagio indevida,
calculada pelo infrator para se aproveitar da fama do medicamento
de referéncia e transmitir a0 seu produto todos os investimentos de
marketing realizados pelo competidor.®

Dai, conclui-se que o espectro da confusdo na drea do trade dress
néo pode ser examinado somente pela possibilidade de um produ-
to ser erroneamente adquindo pelo outro, mas também sob a
perspectiva da associagiio indevida e das mais vanadas situagdes
que resultam no desvio fraudulento de clientela.

E quais sao os criténos para se determinar se existe possibilidade
de confusio ou associagio? Como os produtos e servigos devem ser

39, Vija-se, a propdsito, interessante julgado a respeito: “A estratégia mais comumente
utilizade pelas empresas tem sido no sentido de apropriar-se da identidade de um produfo
jé consagrado no mercado, capiando-the nio s6 a5 caraclerisficas materias - de forma,
sahor e contedido - mas, principalmente, ideoldgicas, decorrenies do design da marea e seus
elementos de comunicagiio diretos ¢ subliminares. (...) Este fato df ensgjo @ uma das
princinais cavsas de concorréncia desieal @ merecer protegdo jurisdicional, 4 luz da lei de
propriedade industrial que repudia comportamente parasildrio de mercado, bem come
diluicgo proposital de marce por ato de terceiro™. Tribunal Regional federal da 2" Re-
giao, 2* Turma Especializada, Apelagio Civel n° 2000.51.01.006673-0, Des. Rel.
Liliane Ronz, D). de 11/9/2007.
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examinados? O grau de discernimento do consumidor é um ele-
mento relevante? Estas sio algumas questdes que, frequentemente,
surgem nas disputas desse tipo, razéo pela qual se faz importante
examinar as principals diretrizes a serem seguidas.

a. Impressao de conjunto

Como o trade dress é o conjunto dos elementos que compdem a
identidade visual de um produto ou servigo, por definicéio légica,
abrange uma pluralidade de elementos gréfico-visuais, tais como
cores, marcas, slogans, estilizagdes, fontes, disposigdes, diagrama-
coes, fotos, desenhos, dentre outros.

Enquante alguns desses elementos isolados podem ser protegidos,
muitos deles néo sio apropniaveis de per se. Por isso, é bastante
comum que, numa acio de infracio, o réu tente exammar os ele-
mentos das vestimentas comerciais de forma isolada, a fim de sus-
tentar que nao houve concorréncia desleal ou lesio a algum direito
exclusivo.

A questdo é que tals elementos nao podem ser considerados de
forma individual porque nio & assim que o consumidor os percebe.
Ao se deparar com determinado produto, o consumidor nao exa-
mina cada elemento da embalagem de forma isolada ou faz um
processo mental de separagio entre o5 diversos elementos gréficos
existentes. E o frade dress como um todo que ele vé.

O ponto nodal de qualquer disputa do.género, portanto, nie trata
da adogiio de um ou outro clemento, mas, sim, da impressio de
comunto resultante da reumiao de todos os elementos contidos no
trade dress. Como resultado, tem-se gue a conduta ilicita resulta

40. “O consumidor pode no ter diividas que o medicamento ser
genérico, contudo pode se equivocar, achanda que se trata
de medicamento genérico produzido par laboratério em que ™= o
deposita sua confianga — talvez a versdo genénica o produte dx’;ﬁﬂq ;ﬂ! G
a que estd acostumada a comprar — ou, talvez, passar a ficar é——,_ s 2 S 4
com a sensagio de familiaridade com aquele produta, pelo 7 - = =T
simples fato de se parecer com o produto de referéncia. ...} A provoragio dessa confusio
quanio i origem do produto consiste em prética de desvio de clientela. Isso porgue a ré
consegue anfomaticamente transmitir ao seu produte todos os esforgos de markeling das
autoras, ol seja, uma percepeio favordvel na mente das pessoas (aspectos coma confianga,
tradigéio, lideranca de mercado).” 4° Vra Civel de Sao Bernardo do Campa/SE Proces-
so n° 44/2005, Jufza Dra. Maria Rita Dias, DJ. 26/2/2007.
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nao da imitagdo de um elemento isolado, mas da lista de “coinci-
déncias” que, juntas, fazem com que a vestimenta comercial do
produto entrante nao guarde suficiente distintividade em relagao a
vestimenta do produto original,

Assim, conclui-se que ¢ a impressio de conjunto dos produtos e
servigos que deve ser levada em consideragio para se determinar se
existe possibilidade de confusio ou errbnea associagio entre eles.!
A junsprudéncia brasileira sobre a maténa possui infimeros prece-
dentes nesse sentido, conforme atesta um julgado envolvendo o
tradicional desodorante Leite de Rosas.?

Come o que importa é a impressdo de conjunto, o fato de determi-
nado frade dress possuir alguns elementos de uso comum em nada
altera a prerrogativa do titular de remindicar protecio sobre a
aparéncia total da sua vestimenta.

b. Grau de discernimento dos consumidores

Outro elemento fundamental a ser examinado diz respeito ao grau
de instrucio e discernimento dos consumidores. Isso porque, na
tentativa de tentar descaractenizar o ilicito, diversos imitadores
sustentam gue os consumidores sdo capazes de identificar as dife-
rencas enire os produtos e, assim, ndo serem levados a erro em
fungdo da alegada imitagdo.

Na maioria das vezes, contudo, a infragio se passa em mercados
de produtos de massa, cujo ptiblico ¢ formado por consumidores
comuns, nio especializados, desatentos, que podem ser facilmente

confundidos e ludibniados.

Sobre essa questdo, salienta Clavis da Costa Rodrigues: “Deve-
mos partir do principio de que o piblico ndo se compde somente de
peritos, de especialistas, de homens de ciéncias e culios, mas ao
contrdrio, na sua grande maiori, o grande piblico se compde de
leigos, de desprevenidos, de espiritos desatentos, que procuram os
produtos pelos nomes e quando ndo os dizem incompletos, pronun-

ciam-nos errados, deles guardando, ndo raro, vaga reminiscéncia ou

tragos indecisos de sua feicdo grdfica e de suas cores”.*

Tal circunstincia afasta eventuais argumentos no sentido de que
n30 h4 infracio com base em diferengas secundérias entre os trade
dresses. Afinal, como salientou Cléwis da Costa Rodrigues na

4}, Veja-se algumas decisies norte-americanas a esse respeito: “fr examining trade dress the
Jocus is the entire ook of the product or packaging. Individual asects of o trade dress may
be eligible for trademark prolection in their own right, but in an aclion for trede dress in-
fringement each aspect should be viewed in relation lo the entire trade dress”. Bristol-
Myers Squib Co. v, McNeil-PPC., Inc., 973 F.2d 1033, 2d Cir. 1992. “Doubtless
the overall impression is what mattess. Dissecling a product or package or package info
componenls can canse @ court o miss an overal] similarily”. Augus! Storck K.G. 0.
Nabisca, Inc., 39 F38 616, 7 Cir. 1995,

42. “Em face da semelhanga, ainda que parcial, na denominagio das marcas
e dos respeciivos caracteres cstilizados, mas da tolal semelhanca do reci-
piente ¢ da combinagae das cores rosa e branca, e pelo fato de tratarse
de um mesmo desedorante, é forguso conclutr que, apés o exame de
ambos os produtos, apreciados em conjunto os elementos forma-
dores dagquelas, uma ao lado da outra e, a seguir, uma depois da B

passagem acima, 0 que muitas vezes existe e se opera na mente do
consumidor ¢ uma vaga reminiscéncia ou tragos indecisos da feigio
grafica e das cores do produto.

Isso ainda é maximizado pelo fato de, muitas vezes, os produtos
nao estarem dispostos nas gondolas do mesmo estabelecimento
comercial, 0 que impossibilita a comparacio no momento da com-
pra ¢ faz com o que consumidor tenha de decidir somente com base
nas ideias anteriores que ele tem do produto.*

Em qualquer agio do género, portanto, é fundamental que o ma-
gistrado leve em considerago o grau de discernimento do consu-
midor médio que normalmente adquire o produto. Além disse,
deve lembrar que a lel ndo visa resguardar o consumidor atento,
mas, sim, o consumidor desatento ou incapaz de reparar nos deta-
thes da embalagem por qualquer motivo.

Esta questio foi ressaltada em importante julgado profendo pelo
Superior Tribunal de Justica: “O fundamenio utilizado pelo Tri-
bunal ‘a quo’, de que as marcas do autor e do réu para o sabdo em
pedra controvertido sdo parecidas mas ndo a ponto de confundir o
consumidor atento ndo pode prosperar. O consumidor afento fa-
mais confundiria embalagens de produtos, por mais parecidas que
sejam. O que a lei visa a proteger em relacdo a imitacdes & a pos-
sibilidade de o produto concorrenie ser adquirido, por engano,
iustamente pelo consumidor desatento ou incapaz de reparar nos

detalhes da emball em seja por falta de instrucdo, por problemas
de visdo ou por pressa”.®

Por outro lado, quando os produtos sao direcionados para con-
sumidores especializados ou pessoas juridicas, o grau de exigén-
cia em relagio 3 demonstragio da possibilidade de confusio
deve ser maior, pois, nesse caso, se estd diante de um piblico-
alvo que é mais sofisticado e que exerce um maior discernimen-
to no ato da compra.

Tudo 1550 deve ser levado em conta na anélise da possibilidade de
confusdo, ndo havendo diivida de que o grau de discernimento do
consumidor e as circunstincias em que os produtos sio habitual-
mente adguinidos sdo aspectos relevantes que devem constar em
qualquer decisdo equilibrada sobre o tema.

outra, com um olhar de consumidor, ocorre, efetivamente, imitagio fraudulenta, com o
fim deliberado de iludir o piblico consumidur”. Trbunal de Justiga do Pavand, 2°
Camara Civel, Apetagio Civel n° 30.361-7, Des. Rel. Sydney Zappa, RF 331/293,
06/7/1995.

43. Concorréncia Desleal, p. 138, Ed. Peixoto, 1945,

44. E exalamente por esta razio que muitos doutrinadores enlendem que a comparagio
lado a lade dos trade dresses niao é adequada: “A side by side comparison of the parties’
respective trade dress is nol the proper test for delermining likelihood of confusion. This is
rot the manner in which prospective purchasers will usually encounter the parties” prod-
ucls in the markelplace”, William Levin, Trade Dress Pratection, vol. 1, p. 7-14, Cali-
férnia, 2009,

45, Superior Trbunal de Justiga, 3° Turma de Direito Privade, Recurso Espeual n
685.903, Rel. Min. Nancy Andright, 20/10/2007.
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5. DEFESAS EM ACOES DE TRADE DRESS

Embora cada caso possua suas peculianidades, algumas defesas séio
invariavelmente utilizadas nas disputas envolvendo a identidade
visual de produtos e servigos. Logo, apds examinar os requisttos
para se proteger o frade dress em Jufzo, convém analisar os princi-
pais argumentos de defesa que sdo suscitados em agdes desse tipo.

5.1, O trade dress é de uso comum

Como a distintividade é o primeiro requisito para se exercer direl-
tos exclusivos sobre determinado conjunto-imagem, é natural que
uma importante defesa utilizada nos conflitos do género recaia
exatamente sobre este aspecto, Nessa defesa, a parle que esta
sendo acusada de infragio sustenta que o trade dress do autor é de
SO comum € que, por essa razao, ele nao possui capacidade para
distinguir e individualizar o produto ou servico da empresa dos
outros produtos e 5ervicos existentes no mercado.

Trata-se, em outras palavras, de uma defesa em que o réu impugna
a aptidao distintiva da vestimenta comercial do autor e o faz justa-
mente com base na existéncia de outros pmdutos ou servigos que
adotam vestimentas comerciais semethantes. O raciocinio € de que
o trade dress Ja é um signo usualmente ublizado por vinas empresas
e ndo pode, por isso, ser objeto de direitos de exclusinidade.

Questdo relevante a respeito consiste em determinar se apenas al-
guns elementos do trade dress sao de uso comum ou se 1550 abrange
asua totalidade. Para ilustrar, imagine-se o mercado de ragdes para
animais, onde quase todos os produtos possuem fotos de caes ou
gatos na parte frontal das embalagens. O mesmo se passa, por
exemplo, com desenhos de oliveiras nos frascos de azeites e figuras
de rotagio nas caixas de sabio-em-pé.

46. “A acionada relacionou uma série de pradutos com a
mesma disposigio de cores e motivos, no caso, fundo W
azul e branco ao qual se sobrepiem morangos cobertos
par creme de leite. A prépra autora, até poucos ans,
sequer ulilizava o atual layout, como se infere das foto- e
grafias de fls. 145, revelando que ofundo azul e branco, *i&"f.&‘
como expresso na defesa, apenas constitui tendéncia A
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Todos sdo elementos de uso comum, cuja exploragéo nao pode
ser privilégio de um dnico particular. No entanto, isso ndo sig-
nifica que tais elementos nfio possam ser associados a outros
elementos e fazer parte de um conjunto distintivo que pode ser
apropriado. Por outro lado, se o irade dress como um todo for
de uso comum, o exercicio de direitos exclusivos muito provavel-
mente restard prejudicado.

Fol exatamente essa discussio que permeou uma disputa no mer-
cado de cremes de leite, na qual a empresa ré comprovou que
vestimentas semelhantes j4 eram usadas por diversas empresas do
segmento. O juizo monacratico concordou que o frade dress consis-
lia numa mera tendéncia mercadoldgica e que o grau de semelhan-
ca entre o3 produtos das partes nao era suscetivel de gerar desvio
fraudulento de clientela.*

Tal decisio demonstra que a situagio do segmento no gqual se
procura exercer direitos exclusivos sobre o conjunto-imagem néo
pode ser ignorada. Antes de se ajuizar qualquer aciio do género,
portanto, faz-se importante conduzir uma pesquisa a im de deter-
minar se J existem outros produtos que incorporam frade dresses
semelhantes no mercado.

Da mesma forma, é indispensével que o empresario adote uma
posicao agressiva em relagiio 3 protecio da sua vestimenta desde o
langamento do seu produto. Do contrério, outros produtos seme-
thantes vio sende inseridos por concorrentes, o gue torna cada vez
mais dificil exercer direitos e garantir a manutenco da unicidade e
da distintindade do trade dess em juizo.

5.2. Teoria da distancia

A teona da distincia tem ongem no direito marcario alemao e remon-
ta aos 1dos da década de 1950, Seus fundamentos advém da percep-

mercadoldgica, assim coma, no caso de creme de leite, sua sugestiva relagio com mo-
rangos. {...) ndo tendo havido uma chpia sistemética de todo o conjunto dos clementos
pictérios, além de ter sido sempre ressalvado, com caracteristicas gritantes, a marca dos
produtos, tal nio Jeva o consumidar a incidir em erro™. 27* Vara Civel de Sdo Paulo,

Processo n® 030864771, 23/7/03.



-

O TRADE DRESS E A PROTECA(Q DA IDENTIDADE ViSUAL DE PRODUTOS E SERVICOS

¢io de que a coexisténcia de signos semelhantes leva o consumidor a
" adquirir um senso mais agugado de perceptibilidade, passando a iden-
tificar os produtos justamente pelos detalhes que os diferenciam.

Logo, por uma razao de justiga e equidade, néo é preciso que o signo
entrante possua um grau de distinguibilidade maior do que aquele que
#4 vigora entre os signos existentes. De acordo com a teona, portanto,
o titular de um signo distintivo ndio pode exigir que um signo concor-
rente guarde maior distincia em relacio a seu sinal do que aguela que
ele mesmo tolerou ou observou em relagio a sinais preexstentes.

A aplicacio dessa teoria j4 foi totalmente incorporada aos conflitos
envolvendo trade dresses e, a todo momento, é suscitada como
matéria de defesa em agdes do género. O raciocinio € de que se um
produto A J4 coexiste com um produto B, o titular do produto A
ndo pode impedir a entrada do produte C, caso se comprove que
o grau de similaridade entre A e C é menor ou igual a0 grau de
similaridade existente entre A e B.

Embora constatar o grau de semelhanca entre produtos muitas
vezes seja uma tarefa complexa, dotada de uma alta dose de subje-
tividade, esta 4 uma questdq que vem sendo constantemente enfren-
tada por nossos tribunais. E o que se observa de interessante caso
no mercado de alvejantes, no qual, em funcio de o produto da
empresa autora )4 coexistir ha muito anos com outro produto tradi-
clonal, o juiz julgou a agio improcedente por entender que a seme-
lhanga entre os produtos ndo era suscetivel de gerar confuséo ou
errbnea associagio perante o mercado.®

Destas consideraces, depreende-se que, além de examinar o grau
de proximidade que o suposto produto infrator possui em relagio
a seu produto, o titular do trade dress também deve estar atento &
distancia que o seu produto possui em relagio A vestimenta de
outros produtos concorrentes.

Se o titular J4 tolerou a coexisténcia com produtos tio ou mais seme-
lhantes, sio grandes as chances de o racional da teoria da distancia
incidir no caso. Por outro lado, se o produto atacado for o produto
mais préximo do produto cuja identidade foi imitada, a teoria da
distancia, por definicio [ogica, simplesmente ndo pode ser aplicada,

47. Nas palavras do professar alemio Friedrich-Karl Beier: “According lo this theory the
scope of profection of a plaintiff’s mark in an infringement action against a second mark
does not extend beyond the distance which the plaintifl's mark has kept itself from similar
marks of competitors”. Basic Features of Anglo-American, French and German Trade-
mark Law, [IC, val. 6, n” 3, p. 303, 1975.

48. “As similitudes entre os produtos realmente existera, mas tal
cireunstincia  comumente vista no mercado jd por alguns anos.
{...) Possivelmente, a autora um dia teve o direito de proteio de
sua embalagem, posto que além de lider no mercada, é também
2 pioneira. No entanto, com o tempo, o metcado recebeu novas |
predutos que, aos poucos, foram assimilando um mesmo tipe de
entbalagem sem qualguer oposicio da autora. Agora, depois de /
muitos anos € de um mercado que & possui essa caracterstica especial de similitude de
seus vérios produtos, pretende resgatar aguele antigo direilo ao seu trade dress. Ele agora
niio existe mais em face da movimentagio do mercado, e isso ndo pode ser imputado &

requerida”. 4* Vara Civel de Goidnia, Processo n° 2006.006.86005, 3/9/2007.

5.3. Cores isoladas nido sao apropriaveis

As cores sio importantes elementos do trade dress, pois normal-
mente exercem grande influéncia na composigao grafico-visual dos
produtos e servigos. Isso faz com que a protecao de cores seja uma
relevante questdo a ser considerada nas disputas em torno do con-
junto-imagem e, muitas vezes, exerca um papel central nas discus-
sbes travadas em juizo.

A legislagio da maionia dos paises proibe a apropriagio de cores
isoladas. Tal proibigio se baseia no entendimento de que o nimero
de cores disponiveis é limitado. Logo, se o uso de cada uma delas
fosse privilégio de um finico particular, em breve ndo haveria mais
cores a serem exploradas, o que podenia gerar desequilibrios con-
correnciais no mercado.

Os Estados Unidos sao uma excegéo a essa regra. Desde o julga-
mento do caso Quelitex v. Jacobson em 1995, a Suprema Corte
norte-americana entende que cores isoladas podem ser apropriadas
como marca se nio forem funcionais e tenham adquirido secondary
. 49 ' ]
meaning.”® O verde da Qualitex, para “capas protetoras de pren-
sas”, e o marrom da UPS, para “servigos de correio”, s3o alguns
exemplos de marcas de cores devidamente registradas naquele pais.

No Brasil, a Lei de Propriedade Industrial (Lei n° 9.279/1996)
estabelece no seu artigo 124, inciso VIIL, que: Art. 124 — Néo sdo
registrdveis como marca: VI — cores e suas denominages, salvo se
dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo.

Esta restricio faz com que esse dispositivo seja frequentemente
suscitado como matéria de defesa em agdes envolvendo a protecio
da identidade visual de produtos e servigos.

Por outro lado, vale notar que cores podem ser protegidas se dispostas
ou combinadas de modo peculiar e distintive. E no nosso sentir, bem
agiu o legislador, pois muitas combinagdes e disposices de cores de
fato sdo distintivas e plenamente capazes de distinguir e individualizar
determinados produtos dos seus congéneres no mercado.”

Algumas combinagtes e disposicdes de cores, ademais, passam
a se associar 1o intrinsecamente com determinado produto ou
servigo que adquirem um significado préptio e passam a funcionar,

49. “Again, one might ask, if trademark low permils a g
descriptive word with secondary meaning fo act as @ S
mark, why would it not permit a color, under similar
circumslances to do the same? We cannot find in lhe o
basic objectives of trademark lnw amy obvious theoretical objection lo the use of color
alone as @ trademark, where thal calor has altained ‘secondary meaning” and therefore
identifies and distinguishes a pasticular brand (and thus indicates ils source)”. Qualilex
v. Jacobson, 314 U.S. 159, 1995,

50. Para exemplificar, pode-se citar  caso da faisa multi-colorida do suplemento polivitaminico
Centrun, que £, inclusive, objeto de registro de marca devidamente concedida pelo INPL:

y Lentrum, o,
caw, e

C=
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na mente do consumidor, como um verdadeiro signo identifica-
dor de origem.

Logo, é natural que, nesses casos, as cores aplicadas ao frade dress
merecam tutela juridica, conforme denota importante julgado em
caso do ramo farmacéutico no qual a empresa ré adotou exatamen-
te as mesmas comblna]qoes de cores utilizadas pela empresa autora
nas suas embalagens.”

Da, conclui-se que, no Brasil, o titular do trade dress deve ficar
atento 2 sistemdtica juridica vigente e ter em mente que cores s6
podem ser apropriadas se combinadas ou dispostas de modo pecu-
liar e distintivo. Por isso, ¢ importante que o titular utilize as cores
de forma peculiar e, se possive] as divulgue, de modo que essa
combinagéo ou disposicéo seja efetivamente reconhec:da como
signo identificador dos seus produtos e servigos.”

5.4. Marcas nominativas distintas

Esta defesa ocorre quando o infrator copia a aparéncia extrinseca
do-concorrente, mas adota uma marca nominativa totalmente dis-
tinta da marca do produto ou servigo cuja identidade imitou.

Trata-se de uma pratica extremamente comum, pois, conforme ja

salieritado, os infratores estio ficando mais sofisticados e raramente
fazem uma céipia exata do produto ou servigo do competidor. Atual-
mente, o infrator busca promover uma associagio entre os produtos
ou servigos e quase sempre deixa diferencas para alegar que nio
copiou. E nesse processo, a substituigio da marca nominativa €, sem
sombra de divida, o mais usual artificio.

31. “Tal situagio ¢ agravada quando se tem em
conta a forma com que o produto da ré ¢ apre-
sentado no mercado, vale dizer, em embala-
gem com as cores vermelha e branca =S
{para uso adulto) e vermelha e rosa §
{para uso infantil), exatamente as mes-
mas cores utilizadas no produto da au- : 2
tora, valendo-se, inclusive, de desenhos e layout muito parecidos. Desrarte,
considerando que ambos os medicamentos em tudo se parecem, ndo ¢ dificil imaginar
a confusiio que tal semelhanga pode gerar aos consumidores mais desatentos, J4 que
ambos os produtos tém a mesma finalidade.” 4° Vara Civel de Goiania/GO, Agio
Ordingria n® 2006.008.522.07, D.J. 10/4/2006.
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Mas quando isso acontece, ha infragio? Ou ser que a diferenca
entre as marcas ¢ suficiente para afastar o ilicito? Para nds, a res-
posta estd no proprio conceito de trade dress e na funciio por ele
exercida. O frade dress, como visto, é o conjunto dos elementos que
compéem a identidade visual de um produto ou servigo. Nesse
conjunto, embora a marca possa Ser um elemento importante, ela
nao necessariamente se sobrepde a todos os outros elementos grafi-
co-visuais formadores do signo.

Ademats, o trade dress distingue e individualiza o produto ou servigo
do empresdrio dos seus concorrentes. Inclusive, como destacado no
item 4.1 infra, muitas vezes a vestimenta passa a ser tAo ntrinseca-
mente relacionada ao produto que a existéncia da marca no rétulo ou
na embalagem passa a ser irrelevante para fins de 1dentificaggo.

Por isso, em diversas situacdes o conjunto-imagem tem vida propnia
¢ um poder identificador que independe da marca nomnativa corres-
pondente. Portanto, s¢ o infrator copia a identidade visual de um
trade dress e se esta diante de um frade dress distintivo — 1sto €, nao
formado apenas por elementos de uso comum —, a mera substituicio
da marca pode ndo ser suficiente para afastar a possibilidade de
confusdo ou errfinea associacio entre os produtos ou servigos.

Caso lustrativa a esse respeito envolveu a imitago da configuracio
visual de um motor. Embora as partes adotassem marcas totalmen-
te distintas (Honda GX e Zongshen), o Tribunal de Justica do
Estado de Sao Paulo destacou que a reproducio da impressao vi-
sual do produto pioneiro era suscetivel de gerar confusdo perante o
mercado e proibiu a pratica fraudulenta.”®

52. E exatamenle isso, por exemplo, que o Banco ltafi faz com as cores laranja e azul nas
suas campanhas publicitinas.

53, "Os motores de ongem chinesa Zongshen [
com ela apreendiclos exibem inGmeras carac-
teristicas semelhantes acs preduzidos pela E
atora, lormando-os prabcamente idénticos
tiqueles — o que, alis, bem se pode aferir do
simples cotejo das fotografias ¢ reprodugfes
trazidas a0 processo —, com & enfatica e decisiva conclusio de que tudo isse, a
despeito da marca de fabricagio distinta neles aposta, possibilita, pela mani-
festa semelhanca fisica apresentada, gerar confusio nos consumidores em
geral”, Trbunal de Justica do Fstado de Sao Pavl, 2* Camara de Direite Privado,
Agravo de Instrumento 0° 375.026-4. Rel. Des. José Roberto Bedran, 21/3/2005.
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E bem agiu o érgio colegiado, pois, conforme j& ressaltado, a
tutela juridica do trade dress ndo se limita s situacGes em que
" signos registrados sdo infringidos. Pelo contréno, as discussdes
em torno da vestimenta comercial vio muito além da marca no-
minativa ¢ abrangem a protecio que as boas normas de concor-
réncia conferem 3 impressdo de conjunto da identidade visual dos
produtos e servios.”*

A solugio da questio, portanto, reside numa questao de fato,
consistente em saber se, ndo obstante a diferenca entre as marcas
nominativas, as vestimentas comerciais como um todo sdo passivels
de serem confundidas. Caso a resposta seja positiva, ndo existe
razio para que a imitacio do conjunto-imagem nao seja coibida,

5.5. O trade dress faz parte do dominio pablico

Como j salientado, em alguma situacdes, o trade dress pode nio
ser protegido por uma negligéncia do titular ou simplesmente €
objeto de um titulo de propriedade intelectual ja expirado, fazendo
parte do dominio piblico. Nesses casos, a cdpia do objeto por
concorrentes nio s6 pode ser licita, como pode ser pré-competitiva,
pois permite a exploragio do bem por diversas empresas, o que é
benéfico para o consumidor, notadamente em termos de prego.

Isso ocorre especialmente nos casos em que o trade dress do pro-
duto nio exerce a funcao de signo identificador de ongem, mas,
sim, constituli t3o somente uma forma ornamental passivel de
registro como desenho industrial. Nessas situacdes, o titular do
trade dress deve estar atento ao principio da novidade e natural-
menle cvitar atos que insiram a configuragio do seu produto no
estado da técnica.

Caso a configuragio caia no dominio piblico, ela ndo pode ser
objeto de direitos de exclusiva, conforme se depreende da andlise
de robusta jurisprudéncia sobre o tema:

“Marcas e Patentes - Concorréncia Desleal — Desenhos industriais
ndo patenteados, que se encontram em dominio péblico — Impossibi-
lidade de opor-se a0 seu uso por terceiro — Auséncia de demonstragao
do indevido desvio de clientela. (...} A ré, aqui recornda, fundamenta
a liceidade de sua conduta na auséncia de patente, havendo a circuns-
tincia de dominio piblico pelas configuracdes dos calgados se encon-
trarem no estado da técnica, inclusive, com produtos andlogos fabrica-
dos no estrangeiro. O estado da técnica estd disciplinado no art. 6°, §
2°, da Lei n° 5.772/1971, que preconiza: “O estado da técnica ¢
constituido por tudo que foi tornado acessfvel ao piblico, seja por des-
crigdio escrila ou oral, seja por uso ou qualguer outro meio, inclusive
conteiido de patentes no Brasil ou no estrangeiro, anies do depésito do

54, [ss0 é confirmado pela seguinte diferenciagéio formutada por uma corte norte-amencana:
“There is ¢ Jundamental distinclion lo be drawn between trademark infringement and
unfair competilion. Trademark infringement resls on a relatively narrow principle com-
pared to unfair compefition. The essentil clement of a tredemark is the exclusive right of
its owner fo use @ word or device to distinguish his product, On the ather hend, a elaim
of unfair campelition considers the total physieal image given by the product and its name

pedido de patente, ressaluado o disposto nos artigo 7° ¢ 17", E de se
considerar realmente que os desenhos industriais recafram em dominio
piiblico. (..}, Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, Quinta
Camara de Direito Privado, Apelagio Civel n° 311.930-4/1-00; Des
Rel. Oscarlino Moeller, Data: 27/10/2009, :

“Propriedade Industnal — Concorréncia Desleal — Abstengio de
comercializagio de bicos de abastecimento automdticos de bombas
de combustiveis — Auséncia de contrafagio — Nao demonstraggo de
meios fraudulentos para captar clientela — Patente que caiu no do-
minio piiblico, por sua expiragio o que impossibilita continue a au-
tora desfrutando de forma exclusiva — Inexisténcia de concorréncia
desleal — Apelo provido. (...) Com cfeito, ndo estandp a demanda
fundada em atos de violacdo de direilo de propriedade industrial, mas
sim em algs de concorréncia desleal previstos na lei 9.279/1996,
inexistindo contrafacdo, ndo é de se_presumir a existéncia de concor:
réncia desleal pelo fato da apelante estar pordo no mercado produtos
similares fabricados na China, ainda que por preco inferior, s¢ ndo se
demonstrou gue ndo_estd utilizando meios fraudulentos para captar a
clientela. {Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, Décima
Camara de Direito Privado, Apelagio Civel n° 994.07.026806-6,
Rel. Des. Testa Marchi, Data: 29/3/2010).”

Esta também ¢ a posicao de Jodo da Gama Cerqueira, maor dou-
trinador brasileiro sobre a maténia: “As invengdes, modelos de uti-
lidade, desenhos e modelos industriais ndo palenteados ndo podem
ser protegidos com base nos principios da repressdo da concorréncia

desleal, por pertencerem ao dominio pitblico”

Logo, nesses casos, a menos que o titular do trade dress consiga
comprovar a infracéo a outro direito de propriedade industrial®® ou
a existéncia de ato fraudulento suscetivel de gerar desvio de clien-
tela, a imitagio da configuragdo, em si, ndo pode ser considerada
um ilicito passivel de ser coibido pelo ordenamento.

6. FUNCIONALIDADE

A doutrina da funcionalidade surgiu nos Estados Unidos e for
desenvolvida, em grande parte, para minimizar a tensdo que
pode surgir entre o direito marcério ¢ o direito patentario nas
disputas envolvendo a protecio da configuragdo visual de pro-
dutos e servigos.

A teoria se baseia nos propésitos buscados por cada um dos tnsti-
tutos e tem um objetivo claro: evitar a concessio de privilégios
perpétuos sobre elementos funcionais, o que, além de nao se coa-
dunar com os principios norteadores do sistema de protecio 2
propriedade intelectual, pode ser altamente anticompetiivo.

together. Thus, wnfair compelition exists if the total impression of the package, size, shape,
colar, design and name tpon the consumer will lead him to confuse the origin of the
product”, Jean Putow, fnc. v. Jacqueline Cochran, 201 F. Supp. 861, 133 USPQ.
242 3D.NY 1962,

55. Tratada a Propriedade [ndustrial, vob. Il p. 379, Ed. Revista Forense, 1956.

56. Marca tridimensional, por exemplo.
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Ao passo que o direito marcario protege signos distintivos, o dire-
to patentirio recompensa inventores por desenvolverem solugdes
para problemas técnicos. O primeiro lida com signos identificado-
res de origem e pode ser prorrogado indefinidamente. J4 o segundo
cria ferramentas de exploragio exclusiva, cujo prazo de validade ¢
limitado no tempo.

Logo, se o trade dress de um produto ¢ funcional ou se sua forma
é determinada essencialmente por consideragdes técnicas, ele nio
pode ser protegido via direito marcino ou pelo instituto da concor-
réncia desleal. Do contrério, conceder-se-ia um privilégio perpétuo
sobre um elemento que deveria msenir-se no escopo das patentes de
invencao ou de modelo de utilidade e dos respectivos prazos de
protecdo que lhe sio outorgados.

Como resultado, o titular do privilégio poderia rewindicar direi-
tos exclusivos sobre determinado elemento funcional indefinida-
mente ¢, de forma injusta, impedir a exploragdo legitima do obje-
to por competidores mesmo apés a expiracio da patente. [sso
geraria grandes problemas concorrencials, servindo a doutrina da
funcionalidade exatamente para coibir este tipo de abuso e seus
efeitos anticompetitivos.”’

No Brasil, a doutrina da funcionalidade fo1 expressamente recep-
cionada pela Lei de Propriedade Industrial e vem sendo cada vez
mais utilizada para atacar registros marcénos fraudulentamente
obtidos e como matéria de defesa em agées envolvendo a protegio
da identidade visual de produtos e servigos. Estabelece o refendo
diploma legal que: Art. 124 — Néo sdo registrdveis como marca:
XXI - a forma necessdria, comum ou vulgar do produto ou de
acondicionamento, ou, ainda, aquela que ndo possa ser dissociada

de efeito técnico.

Ao proibir o registro da forma que ndo pode ser dissociada de
efeito técnico, o legislador claramente trouxe os fundamentos da

57. A Suprema Carte dos Estados Unidos bem explica o raciocinio por trds da doutrina:
“The functionality docfrine prevents trademark law, which seeks lo promote compelition
by proteciing & firm’s reputation, from instead inhibiting legitimate competition by allo-
wing a producer fo control @ wseful product feature. It is the province of patent law, rot
tradermark; lat, to encourage invention by granting imventors a monopoly over new pro-
duct designs or functions for a limited time, after which competitors are free lo use the
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teoria para a sistemética vigente. Mas qual a extensdo da expressio
“efetto técnico” usada pelo legislador? Quando determinada forma
pode ser considerada “funcional” e, portanto, ndo ser passivel de
protecio marcaria nos termos do dispositivo?

Para nés, a forma de um produto pode ser considerada funcional
se ela possul alguma funcio utilitiria que faz com que sua eventual
apropriagio por um finico particular imponha a concorrentes
algum tipo de desvantagem técnica. Ou ainda, se a forma “for es-
sencial para o uso ou finalidade do produto ou de alguma forma
afetar o custo ou a qualidade do mesmo”. Esta dltima defmigio for
utilizada pela Suprema Corte dos Estados Unidos no famoso caso
TrafFix v. MDI, cuja discussao envolvia a protecio da configura-
¢io visual de um mecanismo de fixagdo de placas de transito.”

A MDI possuia patentes sobre um mecanismo construido sobre
duas molas, cuja fungo era fixar as placas e manté-las de pé,
apesar de eventuas rajadas de vento. Apds as patentes expira-
rem, a TrafFix, uma concorrente da MDI, copiou o mecanismo
de duas molas e passou a oferecer um produto similar no merca-
do. Em seguida, a MDI ajuizou acio em face da TrafFix alegan-
do que ambos os mecanismos ostentavam configuragbes visuals
extremamente semelhantes e que a TrafFix estava infringindo os
direitos da MDI sobre o trade dress do produto, bem como pra-
ticando concotréncia desleal.

O caso chegou até a Suprema Corte ¢ esta teve de determinar se a
configuracio visual do produto era funcional ou se tratava de um
aspecto arbitrdnio e ornamental do mecanismo. Ao fazé-lo, a Su-
prema Corte deu consideravel importincia para as patentes previa-
mente obtidas pela MDI e focou, especialmente, no relatério des-
critivo da invencdo apresentado perante o USPTO.

No relatorio descritivo, a empresa declarou expressamente que o
uso de duas molas, ao invés de apenas uma,-trazia importantes

innovation. If @ product's functional fealares could be used as trademarks, however, a
monopaly over suck features could be obtained without regard to whether they qualify as
patents and could be extended forcver (because lrademarks may be renewed in perpetur-
ly)”. Qualitex v. facobson, 514 U.S, 159, 1995.

58. TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc. U.S. 23, 32, 2001.
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vantagens operacionais para 0 mecanismo ¢ reconheceu que, embo-
ra trés molas pudessem ser usadas, 1sso ina aumentar desnecessa-
riamente o custo do produto.”’

Como resultado, a Suprema Corte nfo teve alternativa sendo de-
clarar que a configuraciio visual do mecanismo era funcional e que,
portanto, a MDI ndo poderia revindicar direitos exclusivos sobre
o refendo trade dress.

Este caso ¢ extremamente relevante nao 56 porque forneceu diretri-
zes sobre como determinar se um produto é funcional, mas também
porque denota o papel central que uma patente de invencdo ou de
modelo de utilidade pode exercer em determinadas disputas envol-
vendo a configuragio visual de produtos e servigos.

Caso uma patente desse género tenha sido obtida ¢ suas reivindi-
cagoes cubram elementos da configuracio visual do objeto, existe
uma forte presungéio de que o trade dress ou alguns dos seus ele-
mentos sdo funcionais, devendo o respectivo titular arcar com o
dnus de provar o contrério e demonstrar que o seu trade dress como
um todo nio possul essa caracterstica.

Este ¢ um 6nus que o grupo dinamarqués Lego, fabricante dos
famosos trjolos de brinquedo, tem de lidar quase que dianamente.
() grupo iniciou suas atvidades em 1934 e comercializa os tijolos
que virniam a se tornar seu principal produto desde a década de
1950. Naquela época, eles obtiveram patentes sobre o sistema de
interconexo entre os tijolos e, apds as patentes expirarem, comega-
ram a buscar protecio marcdna para o produto.

No entanto, uma empresa concorrente, chamada Mega Bloks,
Inc., comegou a fabncar tijolos de brinquedo similares e passou a
questionar a validade das marcas tridimensionais da Lego com
base na funcionalidade do produto. Esta disputa j se espathou por
diversas jurisdicdes, de modo que a configuragio dos tyolos 7 foi
considerada funcional na Franga (1994), no Canada (2005) e
pelo Instituto de Harmonizagio no Mercado Interno europeu

(OHIM) (2006).

59. “The dual-spring design serves the important purpose of keeping
the sign upright even in heavy wind conditions; and, as confirmed
by the statements in the expired patents, il does so in a unique and
useful manner. (...) The dual-spring design allows sign stands lo
resist toppling in strong winds. Using the dual spring design rather
than a single spring cchicves imporiani operational advaniages. <2
For example, the specification of the patents nole that the ‘use of
a pair of springs as opposed to the use of a single spring lo support
the frame siructure prevents canting or tuisting of the sigr around a vertical axis” and that,
if wot prevented ‘may cause damage to the spring struchure and may resull in lipping of
the device’. (...) The dual-spring design affects the cost of the device as well: it was
acknowledged that the device could use the three springs bul this would wnnecessanly
increase the cost of the device.” TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc. 532
U.S. 23, 2001.

60. "A prior patent, we conclude, has vital significance in resolving the trade dress claim. A
ufility palen! is strong evidence that the features therein cloimed are functional If trade
dress prodection is sought for those features the sirong evidence of functionality based on
the previous patent adds great weight to the statulory presumyption that features are

i

A decisdo canadense é ilustrativa, pois for profenda pela Suprema
Corte daquele pais. A corte entendeu que a configuracio dos tijo-
los era funcional e que, por iss0, nao podena ser registrada como
marca tridimensional. Nesse sentido, salientou o fato de a Lego ter
obtido patentes sobre o sistema de interconexio entre os tjolos e a
impossibilidade de se eternizar dito privilégio por meio de registros
marcarios subsequentes.”’

Por outro lado, a Lego j4 obteve decisdes favordveis na Suica
(2004), Suécia (2004) e Holanda (2005). Nestes paises, os tr-
bunais entenderam que a Mega Bloks podia usar o sistema de 1n-
terconexao entre os tjolos de bnnquedo, mas deveria tentar dife-
renciar a Impressao visual dos seus tiolos com vistas a afastar a
confusdo entre os produtos.

Embora essa disputa especifica ainda ndo tenha chegado ao Brasil,
a Junsprudéncta brasileira j4 possul alguns importantes preceden-
tes que enfrentaram a questdo.

Talvez o mais significativo deles seja o caso Philips v. Spectrum
Brands, cuja discusséo envolvia a configuracio de cabecotes de apa-
relhos elétricos de barbear. A Philips obteve uma patente de modelo
industrial sobre a configuragio do cabecote de trés pontas do seu
barbeador e o titulo expirou em 1988, Quase uma década depots,
em 1997, a empresa depositou um pedido de marca tridimensional
para a aludida configuracio perante o INPI, que foi concedido em
2001 e impugnado posteriormente em jufzo pela Spectrum Brands.

A 35° Vara Federal do Rio de Janeiro concedeu liminar suspen-
dendo os efeitos do registro com base na funcionahdade da confi-
guragio, que foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 2°
Regido. No julzamento do recurso, o tnbunal foi enfatico no sen-
tido de que um objeto previamente protegido por patente ndo po-
deria ser protegido como marca tndimensional, sob pena de se
criar um monopélio perpétuo.

Nas palavras do préprio Desembargador Relator: “O equilibrio
entre a contribuigdo invenliva incomporada pela sociedade e o privi-

deemed functional uniil proved otherwise by the party seeking trade dress profection.
Where the expired patent claimed the features in question, one who seeks fo establish irade
dress protection must carry the heavy burden of showing thal the feature is not funchional,
for tnstance by showing that i is merely en orngmental, incidental or arbitrary aspect of
the device.” 1d.

61. Em interessante artigo sobre a dectsio, MacFar-
Jane e Pallotta destacam: “The majorily came to
the conclusion that there was o palpable ard
averriding error in the courf's finding of fact that
that the Lego indicia were purely functional, and
they agreed that the action had io fail because the
Junctionality doctrine prevented the Lego indicia e
from being considered as o valid trademark under the Canadian Trademark Act. They
also nofed that Lego had already oblained protection, under the form of several patents,
for the functionality of s bricks, end could nol “cvergreen’ this monopoly by resorting lo
the trademark regime”. Kirkbi AG and Lego Canada frc. v. Ritvik Holdings Inc.: A
Review of the Canadian Deaisions, The Trademark Reporter, vol. 96, p. 575-586,
maiofjunhe de 2006.
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légio outorgado ao inventor é sempre determinado pelo tempo ¢ ne-
nhuma técnica protetiva conjugada, sustentada em um tusério hibri-
dismo juridico entre a tulela marcdria ¢ o modelo de utifidade, pode
resullar na perpetuagdo da novidade” &

Como se vé, a patente expirada foi decisiva para atestar a funcio-
nalidade do objeto. Serviu, pois, como forte indicto de que a con-
hguragdo ndo podia ser dissociada de efeito técnico, sendo innidvel
seu registro como marca nos termos do artigo 124, inciso XXI, da
Le: de Propnedade Industnal brasileira.

Por tudo 1ss0, conclui-se que, em toda disputa do género, ¢ funda-
mental examinar se o frade dress ou alguns dos seus elementos sdo
funcionats. Se o frade dress em si for funcional, ele ndo poders ser
protegido via direito marcinio ou via instituto da concorréncia
desleal, pois 1550 sena anticompetitivo.

Por outro lado, se apenas um ou alguns dos elementos forem fun-
clonais, o titular pode buscar protegio sobre o trade dress como um
todo, caso comprove que ele possui elementos distintivos néo fun-
clonats € que sua impressao de conjunto efetivamente identifica e
distingue o produto ou servico dos demais concorrentes.

7. PROTECAO DA IMPRESSAQ VISUAL DE ESTABELECIMENTOS

Como ja salientado, oniginalmente, o termo trade dress se refena
apenas a embalagens e rétulos de produtos. No entanto, ndo de-
morou para que o conceito do termo fosse ampliado e passasse a
abranger também a impressio visual de estabelecimentos.

Tal expansao do instituto ¢ compreensivel, pois, em alguns segmentos
— como o de restaurantes, redes de franquia e lojas, por exemplo —,
a impressao visual do estabelecimento ¢ um importantissimo elemen-

62. “A inovagdo teenolégica agregada ao corpus mechanicus
da barbeador elétrico Philishave, consistente em um
privilégio dausulado com prazo de validade por forga de
lei, niio pode se transmutar em beneficio perpétuo, sob a
forma de protegao de marca tridimensional. (..} Vencido )

o prazo de prolecho, o desenho se torna res communi  (Patente)  (marca 30)
omnium, e isso ocorre mesmo que signifique o esvaziamento da futela da marca, que se
tornard, sch esse dnico feito, um mero titulo juridico,” Tribunal Regional Federal da 2°

Regiio, Agravo n® 2005.02.01.011707-6, Rel. Des. André Fontes, 27/6/2006.
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to do negdcio e pode se converter em uma enorme vantagem compe-
titiva do empresario em relagiio aos seus concorrentes. Isso natural-
mente chama a atencao de imitadores, o que faz com que a protecao
do frade dress de estabelecimentos seja uma questdo extremamente
relevante para os empresdrios que atuam nos aludidos segmentos.

Embora a questio em torno da impressio visual de estabelecimen-
tos tenha ganhado mais destaque a partr da década de 1990, a
discussdo sobre o tema comecou hé muito mais tempo. Um dos
primeIros casos que se tem noticia foi julgado nos Estados Unidos
em 1937, quando uma rede de lanchonetes cujas lojas lembravam
a aparéncia de um castelo, conseguiu compelir uma concorrente a
cessar o uso de um frade dress similar.®?

Desde entio, foram proferidas diversas decisdes e se estabelecen
uma grande controvérsia na jurisprudéncia norte-americana sobre
a maténa. Alguns tnbunais, capitaneados pelo 2nd Circuil, enten-
diam que o frade dress de um estabelecimento ndo podia ser ineren-
temente distintivo e, portanto, s6 poderia ser protegida caso o seu
titular comprovasse que cle adquinu significado secundario. Ou-
tros tribunais, como o th Circuit, entendiam que a aparéncia visu-
al de um estabelecimento podia, sim, ser inetentemente distintiva,
caso em que o titular ndo precisaria provar a distintividade adqui-
nda para obter protecao.

Tal discusso era relevante porque, caso o entendimento do 2nd
Circuit prevalecesse, criar-se-ia um consideravel dnus para os titu-
lares dos estabelecimentos, pois, para serem protegidos, estes te-
riam que comprovar que seu frade dress Ja era efetivamente reco-
nhecido como um indicador de ongem pelos consumidores.

Esta questao foi resolvida pela Suprema Corte com o julgamento
do caso Tiwo Pesos v. Taco Cabana em 1992.% Apés definir no

63. White Tower Systems, Inc. v. White Caslle System Corp. 90 F.24 67, ﬁth Civ,, 1937.
64. Tivo Pesos, Inc. v. Taco Cabana, fnc., 505 U.S. 763, 199
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que consistia o frade dress do autor,* a Suprema Corte concordou
com a visio do 5th Circuif de que a vestimenta de estabelecimentos
pode ser inerentemente distintiva e que, tal qual as embalagens,
pode ser protegida sem a comprovagio de que adquinu um signif-
cado secundéro.

Ademais, a corte ressaltou que criar esse tipo de requenmento seria
particularmente onerose para empresas que estao iniciando suas
atvidades, j4 que seus trade dresses podenam ser imitados por
empresas que atuam em oitros estados, o que, em dltima instancia,
dificultania a prépria expansio do criador da vestimenta original
para outras localidades.®®

Embora alguns aspectos da deasdo tenham sido cniticados por
parte da doutrina,” ela foi bastante comemorada por empresarios
do segmento, pois retirou o requisito do significado secundério que
vinha sendo exigido por alguns tribunas, facilitande o exercicio de
direitos em relagio.a possiveis imitadores.

A legislacao brasileira também nio possul requisito similar. Para
exercer direitos sobre o conjunto-imagem de um estabelecimento
no Brasil, portanto, o empresdrio tem de comprovar (i) que o seu
trade dress ¢ distintivo e (it) que a imitagio que se pretende com-
bater é suscetivel de gerar confusio ou errdnea associagio peran-
te o mercado. E embora o titular possa se basear em todos os
instrumentos legais de protegio descritos no capitule 3, a concor-
réncia desleal é, sem sombra de ddvida, a mais importante ferra-
menta a ser ublizada.

Até porque a lei brasileira dispde que comete crime de concorréncia
desteal quem emprega meio fraudulento para desviar em proveito
préprio clientela de outrem (art. 195, inciso [1I), bem como assegura
a0 lesado o direito de haver perdas e danos por atos tendentes a criar
confusao entre estabelecimentos: Art. 209 — Fica ressalvado ao pre-
judicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de preju-
fzos causados por atos de violagdo de direitos de propriedade industrial
¢ alos de concorréncia_desleal ndo previstos nesta Lei, fendentes a
prejudicar a reputagdo ou os negécios alheios, a criar confisdo enire
estabelecimentos comerciats, industriais ou prestadores de servigo, ou
entre os produtos e servigos postos no comércio.

65, “Trade dress is the tolal image of the bustness, Taco Cabana's rade dress may include the
shape and gencral appearance of the exterior of the restaurant, the identifying sign, the
interior Fitchen floor plan, the decor, the menu, the equipment used to serve food, ihe
server’s aniforms and other features reflecting an the tolal image of the restaurant.” Id.

66. “Adding u secondary meaning requiremen? could have anticompetitive effects, creating
perticular burdens on the starf-up of small companies. Denging protection for inherently
distinctive nonfunclional trade dress until afier secondary meaning has been established
would allow a compelitor, which has no! adopled a distinctive rade dress of ils own, lo
appropriale the originator’s dress in other markels and o deler the originalor from expand-
ing into and compeling in these areas”. 1d.

67, As crilicas nio questionam o resultado do julgamento em si, mas lamentam o fato de 2
Suprema Corte ter feito uma inadequada analogia entre irade dress € marcas nominati-
vas ¢ ado ter fornecido diretrizes sobre como determinar se um [rade dress é inerente-
mente distintivo. Para maiores detalhes, vide “Tiso Pesos v. Taco Cabana: Sill More

2

Logo, é natural que estes sejam os principais dispositivos até aqui
explorados pela junsprudéncia. O primeiro caso sobre o tema no
Brasil, Vipi Modas v. Calypso, foi julgado em 2002 e focou exata-
mente nesse aspecto. A autora era uma empresa que utiliza a
marca Mr. Cat e controla uma conhecida rede de lojas de calcados.
Suas lojas possuem um #rade dress no qual predominam caracteres
de madeira ¢ os calgados sio inseridos em compartimentos dentro
de sacos de tecido. A empresa ré, por sua vez, inaugurou uma loja
concorrente identificada pela marca Mr. Foot com um trade dress
semelhante.

A empresa autora entio ajuizou uma agio em face da competido-
ra com base em infracio de marca e concorréncia desleal. Embo-
ra tenha considerado as marcas Mr. Cat e Mr. Foot suficiente-
mente distintas, o tribunal entendeu que a empresa ré copiou
fraudulentamente a impressio visual da loja da autora e que a
similitude entre os estabelecimentos era passivel de gerar confu-
sa0 perante o mercado.

Nesse sentido, salientou que, para se aferir se existe concorrén-
cia desleal, “deve-se levar em conta todo e qualquer ato de
competicdo mercantil contrdrio aos usos honesios capazes de
criar confusdo, por qualquer meio, como o estabelecimento, os
produtos ou a alividade industrial ou mercantil do concorrente,
seja, por similitude visual, local onde os produtos sdo comercia-
lizados, as embalagens, disposicdo etc.” Assim, julgou a acio
procedente no que diz respeito & concorréncia desleal e conde-
nou a ré a alterar o layout de sua loja, bem como a indenizar a
autora pelos prejuizos correspondentes.®

Outro caso interessante envolveu a fachada de um posto de
gasolina. Ao julgar a acio, o juiz foi enfdtico em salientar que,
embora as marcas dos estabelecimentos fossem distintas, a
empresa ré copiou toda a impressao de conjunto do trade dress
da autora, o que configurava concorréncia desleal. Ademais,
deixou claro que tal imitaéio afetava o direito de tivre escolha
do consumidor, pois este poderia pensar que o combustivel da
ré possui a mesma garantia de qualidade do combustivel ofe-
recido nos postos da autora. Dessa forma, julgou a agdo pro-

Interesting for What [t Did Not Decide”, Joan L. Dillon e Michael Landau, The
Trademark Reporter, vol. 94, p. 944.978, 2004.

68. Trbunal de Justiga do Estdo de Coids, [° Camara Civel, AC 65558-9/188,
26/11/2002.
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cedente e condenou a ré a alterar a configuracio visual do seu
estabelecimento,®’

Em ambos os casos, os julgadores claramente diferenciaram a
marca do irade dress, conferindo protecio a este limo com base
no mstituto da concorréncia desleal. Por tudo isso, resta claro que
a aparéncia visual de estabelecimentos encontra ampla protegio no
ordenamento juridico brasileiro.

Vale notar, contudo, que nem todos os elementos do frade dress
podem ser protegidos, pois, conforme ja salientado no decorrer
do presente trabalho, a lel, a principio, nio confere tutela a mé-
todos, conceitos, ferramentas de marketing ou elementos mera-
mente funcionais.

Isso foi explorade em um caso julgado em 2005 pelo Tnbuna! de
Justica do Estado do Rio de Janeiro, envolvendo suposta infragdo
do frade dress de um restaurante no qual o consumidor interage
com o cozinheiro e escothe os ingredientes no balcio, a0 mesmo
tempo em que o prato é preparado. O tribunal julgou a agfo im-
procedente, pois entendeu que, além de as impressdes de conjunto
dos estabelecimentos serem distintas, a empresa autora nao podenia
ter exclusividade sobre o referido método comercial.”

Tal questio também ji for diversas vezes explorada nos Estados
Unidos. Um caso tlustrativo envolveu a cadeia de restaurantes Hoo-
ters, cujo trade dress tem como principal caracterfstica o uniforme

69. 4" Vara Civel de Mogi das Cruzes, Processo n° 361.01.2005.011401-0, 26/2/2007.

70. No caso, nio ocorreu a alegada violagao, como destacado pelo expert do Juizo, que, em
seu minucioso e bem elaborado laudo, asseverou que "existem algumas semelhangas enire
a estagho de massas dos restaurantes da autora e da 1€, porém, no sew conjunto, as restau-
rantes apresentam diferengas. (...} 0s métodos internos e externos 4 eram de conhecimen-
to piiblico e estio disponiveis em outras redes, ndo podendo, porlanto, serem protegtdos
pela Jegislacio da propriedade intelectual”. Tribunal de Justica do Estado do Rio de Ja-
neiro, 7* Camara Cfvel, Apelagio Civel n° 29.186/05, 4/10/2005.
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provocativo das suas garconetes. A empresa ajuizou uma agio de
infragiio contra uma concorrente, chamada Winghouse, acusando-a
de se apropriar indevidamente da aludida caracterfstica, bem como
de imitar alguns elementos da decoracéo dos seus estabelecimentos.

A corte distntal de Orlando julgou a agao improcedente. Embora
tenha reconhecido que a rede Hooters de fato era famosa pelo
uniforme das suas atendentes, a juiza entendeu que tais unifor-
mes eram funcionais, pois s tratavam de uma mera ferramenta
de marketing usada para atrair clientes.

Para chegar a esta concluséo, a jufza se baseou numa defesa apre-
sentada pela propna Hooters num processo antenor envolvendo
uma acusacio de discriminagio, pela qual a rede declarou que “e
principal funcdo das garconetes era alicar as fantasias dos clientes”.
Por 1550, a corte concluin que a Hooters nao podia reivindicar di-
reitos exclusivos sobre essa caracteristica do frade dress e que sena
anticompetitivo impedir a 1é de usar tal ferramenta de marketing
nos seus restaurantes. ”'

Eistes casos demonstram que empresas ndo podem se apropriar de
métodos, conceitos e determinadas ferramentas de marketing, ainda
que elas tenham sido as primeiras a explord-los comercialmente. Em
qualquer ago do género, portanto, o titular deve ter em mente que
elementos funcionais, em si, ndo sdo passiveis de protecio e se ater
fundamentalmente & impressao de conjunto dos estabelecimentos.”

71, “The Hoolers Girl is not enlilled to Irade dress
grolection because the evidence establishes to a legal
cerlainfy that the Hooters Girl is primanly functio-
nal, Hoolers has admitted before state and federal
regulalory agencies investigating complaints of dis-
criminafion that the Hooters Girl's predominant
function is fo provide vicarious sexual recreation, [o
fitillate, entice, and arouse male customers’ fantasies. This essentia! functionatity disque-
Iifies the Hoolers Girl from irade dress prolection”. WingHouse of Florida v. HI Limited
Parinership, District Court of Orlando, Case n° 6:03-cv-116-Orl-22]CC.

72. Anne Gilson Lalonde nos brinda com interessanle comentrio a respeite: “Even if in-
dividual elements by themselves are functional, if the decor as a whole is nonfunctional it
is generally protectable. But if a restaurant obtains profection for trade dress made up in
parl of functional elements, il cannot preven! compelition from using those individual ele-
ments. i can only prevent them from using the element in a way thal, viewed as @ whole,

is likely to confuse consumen”. Gilson on Trademarks, § 2A.02[5] [a], 2008,

23
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8. PROTECAO DA CONFIGURACAO DE PRODUTOS

Embora a configuragéio de produtos também nio estivesse inserida
no conceito original de frade dress, hoje ¢ ponto pacifico que ela se
enquadra na definigio do termo. E ndo podia ser diferente. Afnal,
como demonstrado no item 4.1, muitas vezes a configuracio con-
siste no principal elemento identificador de determinados produtos,
constituindo-se numa importante ferramenta do fundo de comércio
da empresa.

A protecao da configuracio de produtos gera algumas controvér-
sias, pois, para muitos, tal elemento ndo possui a mesma aptidio
distintiva de uma marca ou de uma embalagem, no sendo pronta-
mente reconhecida como um signo identificador de origem. Nos
Estados Unidos, onde essa discussdo se encontra num estigio
bastante avancado, existia uma grande controvérsia jurisprudencial
a respeito. Ao passo que alguns tribunais entendiam que a confi-
guragio de produtos podia ser inerentemente distintiva, outros en-
tendiam que ela s podenia ser protegida mediante a comprovagdo
de que adquiriu secondary meaning.

Esta discussao ganhou ainda mais forca apés o julgamento do ja
comentado caso Two Pesos v. Taco Cabana em 1992. Em Two
Pesos, como visto, a Suprema Corte determinou que o trade dress
de um estabelecimento podia ser inerentemente distintivo e, portan-
to, ndo precisava ter adquirido um sigmficado secundario para ser
protegido. Logo, ndo tardou para que empresas se baseassem na
decisio para requerer a aplicagio da regra, de forma andloga, em
relagio & configuracio de produtos. lsso gerou uma série de pro-
cessos judiciais e uma grande divisdo entre os tribunais, o que levou
a Suprema Corte a examinar a questao oito anos depois, no caso

Wal-Mart v. Samara Brothers.”

Em Wal-Mart, a Suprema Corte entendeu que, ac contrdnie de
embalagens e estabelecimentos, configuragdes de produtos ndo
podem ser inerentemente distintivas e que, por isso, sé podem ser
protegidas mediante a comprovagio de que elas sio efetivamente
reconhecidas pelo pablico consumidor como um signo identificador
de origem. A corte, portanto, adotou um posicionamento distinto
do que havia adotado em Two Pesos, impondo requisitos mais ri-
gidos para a protecio da configuracao de produtos.

Isso porque, de acordo com a Suprema Corte, até mesmo as con-
figuracbes ndo usuais — como uma cogueteleira em forma de pin-
guim, por exemplo —, a principio ndo sao suscetiveis de funcionar

73. Wal-Mart Siores, Inc. 0. Semara Brothers, Inc., 529 U.S. 205, 2000.

74, “It seems fo us that design, ke color, is no! inherently distinctive. Consumers
are muare of the reality thal, almost invariably, even the most unu-
swal of product designs — such as a cocktail shaker shaped like
a penguin — Is intended not ¢o identify the source, but to render
the product itself more useful or more appealing. Consumers
should not be deprived of the benefils of compelition with regard to the wiili-
larian and esthelic pusposes tha! product desien ordinanily serves by a rule of
law that facilitates plausible threals of suit against new entrants based upon alleged

4

como marca, mas servem apenas para tornar o produto mais inte-
ressante ou mais atrativo,”* Assim, seria anticompetitivo conceder
direitos exclusivos perpétuos sobre a configuracio de um produto
para um @nico particular, a menos que ele consiga comprovar que
a configuragdo adquiriu distintividade e é efetivamente reconhecida
como um signo indificador de origem.”

Embora o raciocinio desenvolvido na decisao seja interessante, ndo
vislumbramos regra semelhante no direito brasileiro. Sobre a ques-

tao, a Lei de Propricdade Indusirial estabelece que: Ast. 124 -
Nao sdo registrdveis como marca: XXI — a forma necessdria,

comum_ou_vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda,

aquela que ndo possa ser dissociada de efeito técnico.

A lel, como se v&, protbe apenas a apropriagao da forma, necessa-
ria, comum ou vulgar do produto, ndo impondo qualguer requisito
no que diz respeito 3 distintividade adquirida do objeto. Logo,
caso a configuracdo se distancie da forma necesséria do produto e
ndo seja usual, ndo h4 motivo para que ela nio seja protegida. No
nosso sentir, portanto, a coqueteleira em forma de pinguim citada
pela Suprema Corte norte-americana ¢ registravel e passivel de
protecio a luz da legislagio brasileira, ainda que, na mente dos
consurmidores, ela nfo seja associada 4 uma fonte especifica.

E. como lidar com o potencial efeito anticompetitivo salientado pela
Suprema Corte em Wal-Mart? Para nés, a solugio estd no momen-
to do exercicio do direito e reside (1) no grau de semelhanca entre
a configuracio oniginal e a configuracio dos concorrentes e, princi-
palmente, (1) na possibilidade de confusdo ou erréinea associagio
gerada pela coexisténcia dos produtos no mercado.

Caso exista possibilidade de confusdo ou errfinea associagio entre
as configuragdes, de modo que o produto entrante seja confundido
ou “pegue uma carona” no fundo de coméreio do produte onginal,
a coexisténcia nio pode ser admitida. Por outro lado, se os produ-
tos ostentam o mesmo conceito — que lembram um pinguim, por
exemplo —, mas as suas respectivas configuracbes possuam impres-
soes de conjunto distintas e ndo sejam passivels de induzir o con-
sumidor a erro, a coexisténcia pode ser vidvel.

A jurisprudéncia brasileira possut diversos casos envolvendo a
configuracio de produtos, valendo chamar a atengio para um mnte-
ressante julgado da 4rea de dispositivos respiraténios, no qual o
Juizo entendeu que a empresa ré efetuou uma copia fraudulenta da
configuragio de um produto competidor, condenando-o a adotar

inherent distinctiveness {...). We hold that product’s design is distinclive, and therefore
protectible, onfy upon a showing of secondary meaning.” §d.

75. Ao adotar esie posicionamento, a Suprema Corte claramente demonstrou que seu ob-
Jetivo era re-estabelecer um equilibrio competitive no mercado, especialmente apés a
decisdo proferida em Two Pesos: "Competition is deterred, however, not merely by sue-
cessful suit but by the plousible threa! of successful sutt, and given the uniikelihood of
inherently source-ideniifying design, the game of allowing swit based upon alleged inherent
distincliveness seems lo us nof worth the candie™. Id.
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uma configuragio externa mals original com vistas a afastar a con-
fusdo entre os produtos.’®

Por outro lado, certamente ha configuracbes que nio podem ser
objeto de direitos exclusivos, tais como uma caixa de hombons em
forma de coragfio ou chocolates em forma de coelho. Afinal, nesses
casos, ainda que um particular tenha sido o primeiro a explorar a
forma, o monopélio sobre a configuracio seria injusto e altamente
anticoncorrencial, pois impor-se-ia s outras empresas uma enorme
desvantagem competitiva.

Portanto, a possivel protegio da configuracio de produtos deve ser
examinada caso a caso, nio havendo divida de que a jurisprudéncia
brasileira ainda se desenvolverd consideravelmente a esse respeito.

9. CONCLUSAD

As consideragfes acima demonstram que as questoes em torno da
protecio da identidade visual de produtos e servigos sio complexas
e suscetivels de gerar inimeras controvérsias. No atual cendrio do
mercado de consumo, em que o frade dress adquire cada vez mais
relevincia e os infratores estdo ficando cada vez mais perspicazes,
estas discussdes s6 tendem a aumentar.

Como demonstrado, o instituto do frade dress & amplo e possui uma
natureza expansiva, fazendo com que ele invada espagos tradicio-
nalmente ocupados por outros institutos da propriedade intelectu-
al. Tanto que, atualmente, existem vestimentas que podem ser tute-
ladas por dois ou talvez até trés institutos distintos, além da
concorréncta desleal.

O ordenamento juridico brasileiro confere indmeros instrumentos
para a protegio do trade dress. Além disso, nossa junisprudéncia
sobre a matéria é relativamente desenvolvida ¢ )4 firmou importan-
tes diretrizes a serem seguidas nas disputas do género.

76. “O aparelho Flutter da autora é amplamen-
te conhecido no meio médico. Alifs, os
prépros réus admitem gue o conheciam ¢ a
partir dai desenvolveram um protdtipo na-
cional, o Shaker. {...) a associagio entre os
produtos é evidente, até por parte do mercado espedalizado. {...). Por conseguinte,
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Portanto, embora ndo exista disposigio legal que trate da maténa
expressamente, o fato é que titulares de frade dresses encontram um
adequado nivel de protegdo no Brasil, inclusive no que diz respeito
4 configuragdo de produtos e & impresséo visual de estabelecimentos.

Ainda assim, indmeras questdes podem ser melhor exploradas pela

doutrina e jurisprudéncia, tais como:

e a protecio de frade dresses ndo tradicionais ¢ a necessidade de
se delimitar os precisos contornos do bem sobre o qual se busca
tutela juridica;

» a possibilidade de se proteger o trade dress por diferentes insti-
tutos de propriedade intelectual e as consequéncias priticas
advindas dessa cumulagdo;

s o reconhecimento de que o ordenamento juridico protbe nio s6
a possibilidade de confusdo entre trade dresses, como também a
errbnea associagio entre eles;

» as diretnzes para se avahar a possibilidade de confuséo e erronea
assoclagio, notadamente no que diz respeito ao meio em que o
produto é adquindo e a0 grau de discernimento dos consumidores;

s arelevincia ou irrelevincia da marca nominativa na anélise re-
lativa & posibilidade de confusdo;

» a impossibilidade de se proteger um trade dress que se encontra
no dominio piiblice via Instituto da concorréncia desleal;

s a funcionalidade na seara do frade dress e o problema de se
proteger elementos funcionais via concorréncia desleal;

o a forma ideal de se aquilatar a coltdéncia entre trade dresses de
estabelecimentos e a diferenga entre um trade dress protegivel e
meros métodos de negdcio e conceitos abstratos;

« a protecao da configuraco de produtos e a questdo da distinti-
vidade adquinda (secondary meaning) em relagéio a esse tipo de
vestimenta. :

caberia & ré desenvolver um formato externo mais cnginal para o seu produto, diferente
daquele do Flutter, até porque sua funcionalidade é obtida através da parte interna,
podendo a parte externa ser dotada de elementos estéticos diversos que o tornem origi-
nal.” 39* Vara Federal do Rio de Janeiro, Agio Ordindria n°® 2003.5101528618.5,
30/5£2007.
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O TRADE DRESS E A PROTECAO DA IDENTIDADE VISUAL DE PRODUTOS E SERVICOS

Todos estes sao aspectos que precisam ser examinados mais a
* fundo para que se busque uma mator seguranca juridica em relaciio
i tutela da identidade visual de produtos e servigos, bem como para
que se possa diferenciar com mais precisio praticas de concorrén-
cia legitima das praticas de concorréncia fraudulenta.

O professor William Levin, autor do mais completo tratado sobre
a protecio do frade dress, aponta que: “The parties are enfering
uncharted waters in some arcas of trade dress law. Some may foun-
der upon the hidden rocks, while others, like Columbus, may lay
claim to new worlds. Probably the biggest mistake would be to miss

the trade dress boat when it sails™.”

Tal metafora ilustra perfeitamente o atual momento do instituto do
frade dress no Brasil. Até porque, aqui, o barco do trade dress ja
partiu, E navega em mares revoltos, mas com grandes posibilidades
de encontrar terra firme ao final da viagem.
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