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RESUMO

O presente trabalho busca analisar o conceito de concorréncia desleal e trade dress,
bem como os elementos violadores de ambos institutos. O objetivo geral foi analisar,
partindo da concorréncia desleal, os requisitos necessarios da violéncia do trade
dress a partir da interpretacdo da jurisprudéncia brasileira, sendo que
especificamente foram conceituados no ordenamento juridico brasileiro, analisando
e interpretando jurisprudéncias de tribunais brasileiros. A metodologia empregada
foram os métodos da revisdo bibliografica, doutrinaria e jurisprudencial, sendo
desenvolvido pelo método dedutivo, enquanto que a pesquisa jurisprudencial teve
aplicacao do método qualitativo e quantitativo, a fim de verificar os critérios utilizados
para a violagao do conjunto-imagem. Ao todo, foram analisadas 53 decisGes entre
trés tribunais brasileiros, sendo possivel verificar que na maioria foi obrigatéria a
elaboragcdo de pericia técnica. O trabalho concluiu que foram utilizadas
caracteristicas da distintividade e da nao funcionalidade, bem como a
desnecessidade de que a marca seja registrada para que seja reconhecida a
violagao, quanto ao aspecto da confusdo ou associa¢ao indevida foi abordado os
momentos de consumacdo, sendo levado em consideragdao os efeitos para o

concorrente.

Palavras-chave: Propriedade Industrial, trade dress, concorréncia desleal,

conjunto-imagem, atos confusorios.



ABSTRACT

The present work aims to analyze the concepts of unfair competition and trade dress,
as well as the elements that violate both institutes. The general objective was to
analyze, starting from unfair competition, the necessary requirements for trade dress
infringement based on the interpretation of Brazilian jurisprudence, specifically
conceptualized in Brazilian law, analyzing and interpreting jurisprudence from
Brazilian courts. The methodology employed included literature review, doctrinal
analysis, and jurisprudential research, developed through deductive reasoning. The
jurisprudential research applied both qualitative and quantitative methods to verify
the criteria used for the violation of trade dress. A total of 53 decisions from three
Brazilian courts were analyzed, and it was observed that in most cases, the
elaboration of technical expertise was mandatory. The study concluded that
characteristics of distinctiveness and non-functionality were used, and it was
unnecessary for the mark to be registered to recognize the violation. Regarding the
aspect of confusion or undue association, the moments of consummation were

addressed, taking into account the effects on the competitor.

Keywords: Industrial Property, trade dress, unfair competition, trade dress

infringement, confusing acts.
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1. INTRODUGCAO

Veja a imagem a seguir:

S&o semelhantes? Quais as semelhancgas que vocé consegue identificar? Ou
ainda, vocé faria confusdo entre as duas marcas ou as associaria? E buscando
responder essas e outras perguntas que o presente trabalho foi pensado, visto que
tem como foco principal abordar sobre a concorréncia desleal e a violagao do trade
dress que tem como sinbnimo a expressao “conjunto-imagem”.

A concorréncia desleal € prevista na Convencgao de Paris para a Protecao da
Propriedade Industrial de 1883 em seu artigo 10 bis e no acordo da Organizagao
Mundial do Comércio (OMC) sobre propriedade intelectual - TRIPS - que incorpora o
art. 10 da Convengao de Paris, mas que especifica regras especialmente sobre
informagdes comerciais confidenciais.

No Brasil, por sua vez, encontra previsdo na Lei 9.279/1996 (Lei de
Propriedade Industrial, a qual converge com a Convencéao de Paris com a proibicao
de praticas de concorréncia desleal a propriedade industrial (art. 2°, V). A proibi¢ao
de concorréncia desleal tem status de direito fundamental ao estar prevista no art.
5°, XXXIX, da CF/88 e no art. 170, IV, da Constituicdo da Republica Federativa do
Brasil de 1988, sendo este ultimo o principio fundamental para as regras de
proibicdo da concorréncia desleal.

Visando a abordar a problematica sobre como a jurisprudéncia tem aplicado
o instituto frade dress conjunto-imagem, esse trabalho justifica-se por torna-se vital
o estudo da violagao do trade dress, ou seja, a imitagao, mesmo que singela, que

pode causar confus&o ou induzir a erro o consumidor.



O trade dress significa, no Brasil, “o conjunto dos elementos que compdem a
atividade visual de determinado produto ou servigo, distinguindo-o e
individualizando-o dos seus congéneres no mercado”, mas também ha protegéo
para aromas. Para afericdo da sua violagao, € imprescindivel que se faga prova
pericial, visto que julgar casos em envolvem trade dress nao podem se resumir a um
jogo de sete erros e estar adstrito a conhecimento unico do julgador.

Nesse sentido, o objetivo da pesquisa € analisar, a partir da concorréncia
desleal, os requisitos necessarios a violagao do trade dress a partir da interpretagao
da jurisprudéncia brasileira. De forma mais especifica, buscou-se conceituar a
concorréncia desleal no ordenamento juridico brasileiro, conceituar o trade dress no
ordenamento juridico brasileiro, analisar jurisprudenciais nos Superior Tribunal de
Justica, Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo e Tribunal de Justica do Estado
do Rio Grande do Sul e interpretar as jurisprudéncias categorizando os argumentos
utilizados na analise do trade dress.

A metodologia utilizada compreendeu uma pesquisa pelo método da revisdo
bibliografica doutrinaria e jurisprudencial para definir a concorréncia desleal e o
conjunto-imagem, apdés dada a definicdo dos institutos serdo analisados os
requisitos para sua violagao pela doutrina e em tribunais previamente selecionados
em razéo da quantidade de litigios e area de atuagéao profissional.

Assim, o trabalho sera desenvolvido, por ora, pelo método dedutivo, tendo em
vista que, na primeira etapa, serdo analisadas premissas gerais para a conceituagao
dos institutos para a posterior analise dos requisitos de violagdo com aplicacédo do
meétodo qualitativo e quantitativo, a fim de que seja possivel a verificacdo dos
critérios utilizados para definir a violagdo do conjunto-imagem apresentando uma
visao global sobre o tema.

Essa monografia, esta estruturada em trés capitulos, em que o primeiro é
divido em duas secobes, sendo que a primeira secao relata uma breve historia da
concorréncia desleal, sua conceituacédo e os elementos violadores da concorréncia
leal. Por sua vez, a segunda secgao relata a conceituagao do frade dress, a protegao

pelos institutos de direito autoral, marcario e do desenho industrial.

" PIVA DE ANDRADE, Gustavo. O Trade Dress e a Protecdo da Identidade Visual de Produtos e
Servicos - IDS. Rio de Janeiro, Disponivel em:
https://ids.org.br/o-trade-dress-e-a-protecao-da-identidade-visual-de-produtos-e-servicos/. Acesso
em: 1 out. 2022.



https://ids.org.br/o-trade-dress-e-a-protecao-da-identidade-visual-de-produtos-e-servicos/
https://ids.org.br/o-trade-dress-e-a-protecao-da-identidade-visual-de-produtos-e-servicos/

O segundo capitulo aborda a compreensdo sobre como os institutos sao
trabalhados pela jurisprudéncia, sendo dividido entre quatro subsec¢des trabalhando
cada tribunal separadamente, sendo que a ultima subsecdo é destinada a uma

discussao sobre os aspectos dessas jurisprudéncias.



2. A VIOLAGAO DO TRADE DRESS NA CONCORRENCIA DESLEAL

Neste capitulo tratar-se-a sobre um breve historico da concorréncia desleal,
conceito da concorréncia desleal e os crimes que violam a concorréncia leal. Em

segundo lugar, discutir-se-a quanto as caracteristicas do trade dress.

2.1. Concorréncia desleal: um breve histoérico

Em uma sociedade baseada no modelo capitalista, a competicdo € inerente
tornando necessaria a intervengdo do Estado para regulamentar a concorréncia.
Assim, inaugura-se, na Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988 o
principio da livre concorréncia (Art. 170, IV) no capitulo referente a Ordem
Econbémica.

Ascarelli, divide a ascensdo da intervencdao do Estado na economia em
quatro periodos: o periodo corporativo (século Xll até a metade do século XVI; o
periodo mercantilista (fim do século XVIII); o periodo do liberalismo econdmico (até
a 12 Guerra Mundial em 1914) e, por ultimo, o que alcanga a sociedade atual em
que se acentua a intervencao estatal?.

Ainda, essa regulamentagcdo do poder econémico, entende Saloméo Filho, é
necessaria, visto que, qualquer grupo social por mais simples que seja e que deseja
ter uma organizacdo econOmica mesmo basica, precisa conter uma estrutura
minima de regras econdmicas para o bom funcionamento das relagdes comerciais®.

Em razdo da necessidade de regulamentar a concorréncia entre os Estados,
estes se reuniram para criar a Convencao da Uniao de Paris (1883) (CUP). O Brasil,
ao longo da sua historia, ratificou diversos tratados, razdo pela qual é interessante
aborda-los.

No Brasil Império (1822-1889), desde 1809, ja vigorava no pais os Alvaras de
1° de Abril de 1808 e 28 de Abril de 1809, este decorréncia indireta do primeiro que

2 ASCARELLLI, Tullio. Teoria de la concurrencia y de los bienes inmateriales. Barcelona: Bosch,
1970, p. 15 e s.

3 SALOMAO FILHO, Calixto. Direito concorrencial: as estruturas. Sdo Paulo: Malheiros Editores,
1998, p. 15.



determinou o livre comércio e a abertura dos portos brasileiros que eram fechados a
navegacao de outras nagdes, bem como, 1875, foi editada a primeira lei com intuito
de proteger as marcas, prevendo que “qualquer fabricante ou negociante tinha o
direito de marcar seus produtos (manufatura ou comércio) com sinais que os tornam
distintos dos de qualquer outra procedéncia (art. 1°).”

A CUP, firmada em 1883 e revista em Roma em 1885 em Bruxelas em 1900,
em Washington em 1911, em Haia em 1925, Londres em 1934, Lisboa em 1958 e
em Estocolmo em 1967, tem como um de seus objetivos “repressao a utilizagao
ilicita de uma marca ou designacao falsa de origem, conforme se vislumbra na
versdo original deste Tratado, internalizada pelo Decreto n° 9.233/1884™ e a
garantia de que o nacional seja tratado de maneira igualitaria frente ao estrangeiro
(art. 11). Sendo assim, da a cada Pais liberdade legislativa ao conceder uma patente,
isto &, estabelece um patamar minimo de tratamento uniforme®. Ao se referir a
Marcas, conceitua no art. 10 bis®, a concorréncia desleal como “qualquer ato de
concorréncia contrario aos usos honestos em matéria industrial ou comercial"’.
Ainda, prevé medidas para combate no art. 10°, ter da concorréncia desleal para
‘promover em juizo ou junto as autoridades administrativas e repressao dos atos
previstos nos artigos 9, 10 e 10 bis”. Assim, mesmo que de forma ampla, a CUP
promove maior liberdade aos paises-membros para elaborarem suas proprias leis
no combate a concorréncia desleal.

A CUP foi internacionalizada pelo decreto 9.233 de 28 de junho de 1884, dos
diversos pontos, destaca-se a contrafacdo, visto que a CUP autorizava a apreensao

dos produtos que tivessem uma falsa indicagdo de procedéncia aliado ao nome (art.

4 BRUCH, Kelly Lissandra; COPETTI, Michele. Evolugéo das indicagdes geograficas no direito
brasileiro. Porto Alegre, p. 11,

5 BARBOSA, Denis Borges. Rio de Janeiro, Uma Introducdo a Propriedade Intelectual. Rio de
Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003, p. 166.

¢ Art. 10, bis: (1) Os paises da Unido obrigam-se a assegurar aos nacionais dos paises da Uni&o
protecéo efetiva contra a concorréncia desleal. (2) Constitui ato de concorréncia desleal qualquer ato
de concorréncia contrario aos usos honestos em matéria industrial ou comercial. (2) Constitui ato de
concorréncia desleal qualquer ato de concorréncia contrario aos usos honestos em matéria industrial
ou comercial. 1° Todos os atos suscetiveis de, por qualquer meio, estabelecer confusdo com o
estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente; 2° As falsas
alegagdes no exercicio do comércio, suscetiveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a
atividade industrial ou comercial de um concorrente; 3° As indicagdes ou alegagdes cuja utilizagdo no
exercicio do comércio seja suscetivel de induzir o publico em erro sobre a natureza, modo de
fabricagdo, caracteristicas, possibilidades de utilizagdo ou quantidade das mercadorias. (UNIAO DE
PARIS. CONVENCAO DA UNIAO DE PARIS PARA A PROTECAO DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. Texto apds a Revisdo de Estocolmo, de 14 de julho de 1967) Disponivel em:
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacac/CUP.pdf acessado em 06/11/2023

" Convengéo da Unido de Paris, op. cit.
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10 da CUP de 1883), enquanto que o decreto brasileiro ndo continha previsdo nesse
sentido.

Ja no periodo da Republica Velha (1889-1930), os paises signatarios da CUP
reuniram-se novamente em Madri e firmaram quatro protocolos que fazem parte do
Acordo de Madri de 1891, nesse periodo, se insere as revisbes da CUP de
Bruxelas, Washington e Haia. Apdés os anos 30, iniciou-se um periodo sem
ratificagcdo de novas versdes (Acordo de Madri - 1958 - e Acordo de Lisboa - 1958)
da CUP pelo Brasil em razdo da ditadura militar varguista, apesar de ser o momento
histérico da promulgacao do Codigo de Propriedade Industrial em 1945).

Com o mundo imerso na Guerra Fria e sobre o regime militar de 1964, cinco
apos depois, o Brasil edita o decreto n° 1.005 que dispunha, no art. 69, paragrafo
unico, que o Governo poderia tornar obrigatério o registro de marcas em relagao a
determinados produtos, mercadorias ou servigos, vedando-se assim, o registro de
determinada marca destinada a produtos, mercadorias ou servigos nacionais com
dizeres ou indicagbes de lingua estrangeira destinados a consumo ou uso no Pais.

A redacao da CUP que por ultimo foi internacionalizada pelo Brasil, € a da
Revisdao de Estocolmo inicialmente em 1975 de forma parcial, sendo apenas
ratificada integralmente em 1994.

Por fim, cita-se os decretos que internalizagdo a Convencdo da Unido de
Paris de 1883 e suas ratificagdes em ordem cronoldgica: Decreto n® 9.233, de 28 de
junho de 1884, Lei n° 376, de 30 de julho de 1896 e Decreto n°® 2.380, de 20 de
novembro de 1896, Decreto n° 4.858, de 6 de marco de 1903, Decreto n® 11.385, de
16 de dezembro de 1914, Decreto n° 19.056, de 31 de Dezembro de 1929,
Decreto-Lei n°® 254, de 28 de fevereiro de 1967 Decreto n® 75.572, de 08 de abril de
1975 e Decreto n° 1.263, de 10 de outubro de 1994.

2.2.Conceito da Concorréncia desleal

Em primeiro lugar, pode-se considerar como concorréncia desleal o ato
reprimivel criminalmente, bem como o ato gerador de pretensao a abstencao, ainda,

a indenizacdo, ou tdo somente a pretensdo ou a indenizagdo, tendo sido no



exercido de alguma atividade e ofendido a de outrem, no plano da livre
concorréncia®.

A concorréncia desleal assim definida, garante que o consumidor ndo sera
enganado pelo concorrente. Portanto, quando o consumidor dirige-se a um
estabelecimento em busca de um produto ou servigo, o tempo de decisdo da
escolha é reduzido, visto que o fara pela marca ou embalagem que ja esta
acostumado a adquirir®.

No plano nacional, o combate a concorréncia se encontra em leis civis e
penais. Neste, considera-se como aquele que tem como objeto juridico um “delito
contra propriedade imaterial. Sua classificagao legal &, pois a de infracdo de perigo
ou dano a direito sobre bem imaterial.”"® Ja naquela, o objetivo é aplicagdo de multa
para cessar o ilicito e obter indenizagao pelo uso indevido do produto ou servigo.

Ainda, para conceituar a concorréncia, € necessario tecer alguns
fundamentos sobre a concorréncia ilicita e a concorréncia desleal, bem como a
natureza desta.

Pontes de Miranda entende que a concorréncia dita como ilicita € a prépria
contraria ao direito, ainda apresenta critica a expressao, visto que “néo se |he pode,
por simpatias individuais, atribuir maior ou menor extensdo: o que a lei proibe é
ilicito; o que recebe sancéo é ilicito e ilicito o que se veda, sem se |Ihe ter formulado
sangdo contraria’”. Nesse sentido, também ndo se pode cair na hipétese de que a
concorréncia ilicita se refere unicamente ao Direito Penal'?, pois os atos ilicitos de
concorréncia desleal pode se dar tanto na area do direito penal quanto na area do
direito privado, pois tais atos podem ser mais graves ou menos graves'.

Quando se traz o conceito de concorréncia ilicita, também é vital que se faca
a diferenciacao entre a concorréncia desleal e a concorréncia interdita. Barbosa cita

como exemplo que por lei a concorréncia desleal € a “concorréncia de um

8 MIRANDA, Pontes de; ALVES, Vilson Rodrigues. Campinas, Tratado de direito privado. 1. ed.
Campinas: Bookseller, 1999. v. 17, p.

® CARVALHO, Nuno Pires De. Rio de Janeiro, A Estrutura Dos Sistemas De Patentes E De
Marcas: Passado, Presente E Futuro. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, p. 35.

'© DELMANTO, Celso. Crimes de Concorréncia Desleal. Sdo Paulo. Universidade de S&o Paulo.
1975, p. 17-18

" MIRANDA, Pontes de; ALVES, Vilson Rodrigues. Campinas, Tratado de direito privado. 1. ed.
Campinas: Bookseller, 1999. v. 17, p. 411

2 BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Curso de Concorréncia desleal. Rio de Janeiro de Janeiro:
Lumen Juris, 2022. p. 99

¥ MIRANDA, Pontes de; ALVES, Vilson Rodrigues. Campinas, Tratado de direito privado. 1. ed.
Campinas: Bookseller, 1999. v. 17, p. 402



competidor do titular da patente quanto ao objeto do privilégio; € interdita por via
contratual a concorréncia do vendedor de um fundo de comércio, que presta a
garantia com que compra o negdcio™'“.

A concorréncia desleal, combinado com o conceito ja trazido no inicio deste
topico, também é a exploragdo da prestacgdo alheia', das caracteristicas alheias se
apossa, ou seja, a deslealdade reside na utilizacdo do ato, concorrer nao é errado,
mas sim concorrer usando meios antiéticos e antiprofissionais.

Existem, assim, quatorze condutas tipificadas de concorréncia desleal que
encontramos no art. 195 da Lei 9.279/1996' que se resumem em induzir: o
consumidor a erro, as condutas de violagdo ao segredo de empresa e os atos
relativos ao aliciamento de empregados do concorrente. No primeiro grupo, estéo
presentes os incisos LILIILIV,V,VILVII e VIII, ja no segundo grupo encontra-se os
incisos XI, Xl e XIV e no ultimo grupo, IX e X",

Barbosa ao fazer analise do referente artigo pelos sujeitos ativos e se houve
uma superposicgao artificial entre os conceitos de deslealdade e ilegalidade®. Assim,
se pode afirmar que se trata de superposi¢cao artificial entre os conceitos de
deslealdade e ilegalidade que ja apresentamos a diferenciagao, mas também que os
sujeitos ativos da concorréncia desleal correspondem unicamente a figura do
empresario como detentor da atividade econdmica.

Em relagdo ao art. 209 da Lei de Propriedade Industrial’® a preocupagao do
legislador foi para que a demonstragdo do dano fosse presumido a fim de criar uma

responsabilidade civil preventiva. Assim, os atos a que se refere o artigo ndo se

1 BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdugdo a Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris.
2010. p. 265

> BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Curso de Concorréncia desleal. Rio de Janeiro de Janeiro:
Lumen Juris, 2022 p.

16 BRASIL, Lei n° 9279, de 14 de maio de 1996. Disponivel em
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/I9279.htm. Acesso em: 22/01/2024

7 SILVEIRA, Paulo Burnier da. Direito da Concorréncia. Rio de Janeiro - RJ: Grupo GEN, 2020.
E-book. ISBN 9788530991975. Disponivel em:
https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530991975/. Acesso em: 21 abr. 2023.

'8 ibidem. p. 98-97

1 Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de
prejuizos causados por atos de violacdo de direitos de propriedade industrial e atos de concorréncia
desleal ndo previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputagdo ou os negdcios alheios, a criar
confusdo entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de servico, ou entre os
produtos e servigos postos no comércio. § 1° Podera o juiz, nos autos da propria agdo, para evitar
dano irreparavel ou de dificil reparagdo, determinar liminarmente a sustagdo da violagdo ou de ato
que a enseje, antes da citagdo do réu, mediante, caso julgue necessario, cau¢do em dinheiro ou
garantia fidejussoria. § 2° Nos casos de reprodugao ou de imitagédo flagrante de marca registrada, o
juiz podera determinar a apreensdo de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens,
etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.
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resume unicamente a reputacado ou a confusao, pois os atos licitos civeis apenas se
diferenciam dos atos penais pela deslealdade®.

Ainda sobre a responsabilidade civil que o art. 209 da LPI nos apresenta, a
protecao apenas colabora para o aspecto de culpa, uma vez que os riscos s&o tanto
para os competidores quanto para os atingidos pela pratica da concorréncia em
razao do abuso da liberdade competitiva.

Em resumo, o conceito de concorréncia desleal como verificado € um ato
reprimivel criminalmente, bem como um ato gerador de pretensées a abstencao,
indenizagao, ou ambas, quando exercido em alguma atividade e que cause prejuizo
a outrem no &mbito da livre concorréncia. A concorréncia desleal, conforme definida,
visa garantir que o consumidor ndo seja enganado pelo concorrente. Isso implica
que, ao se dirigir a um estabelecimento em busca de um produto ou servigo, o
consumidor pode tomar sua decisdo com base na marca ou embalagem com a qual
ja esta familiarizado, reduzindo o tempo de escolha.

Além disso, destaca-se que a concorréncia desleal, combinada com a
regulamentacdo existente, visa evitar a utilizacdo de meios antiéticos e
antiprofissionais na competicado entre empresas. Menciona-se que a concorréncia
desleal envolve a exploracdo da prestacédo alheia, onde o competidor se apropria
das caracteristicas alheias, e a deslealdade esta na utilizacdo de praticas que vao
contra os usos honestos em matéria industrial ou comercial.

Também foi abordado a Lei 9.279/1996, que tipifica 14 condutas de
concorréncia desleal, incluindo a indugédo do consumidor a erro, violagdo do segredo
de empresa e aliciamento de empregados do concorrente. Portanto, o conceito de
concorréncia desleal apresentado no texto abrange praticas que vao além da
simples concorréncia legitima, envolvendo comportamentos que prejudicam a
concorréncia justa e prejudicam terceiros.

Vencida a conceituagdo da concorréncia desleal, passamos analisar seus

elementos violadores.

2.2.1. Elementos que violam a concorréncia leal

Segundo Camelier da Silva atos confusérios de concorréncia desleal séo:

20 BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdugdo a Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen
Juris. 2010



“todos aqueles atos que visam estabelecer confusdo com produtos,
servigos e estabelecimentos alheios, através de marcas, cores, sons,
expressdes de propaganda, formatos de produtos, embalagens, logotipos,

desenhos industriais e patentes em dominio publico?"”.

Assim, Camelier da Silva ao citar Ascarelli explica que o ato da concorréncia
desleal visa coibir aquele que provoca um dano desviando clientela de outrem.??

Ainda Olavo, escreve que “as varias categorias de atos de concorréncia
representam mais do que modalidades possiveis de atuagdes, mas também tem
finalidade de permitir uma sistematica e ordenada exposi¢cao”®. Dessa forma, Olavo,
apresenta, ao tratar da legislacdo portuguesa, uma categorizagédo mais simples dos
atos de concorréncia que se formam por: atos de confusado, atos de descréditos,
atos de apropriacdo e atos de desorganizagdo como a concorréncia parasitaria, e
por fim a protegéo do “trade dress.”

Barbosa, por sua vez, apresenta uma classificacao distinta daquelas ja
apresentadas, para ele os elementos violadores sdo trés: atos denigratérios®, atos
confusdrios e atos parasitarios. Atos denigratoérios, para o autor € aquele cometido
por quem “publicacdo, de qualquer meio, falta afirmacdo, em detrimento de
concorrente, com o fim de obter vantagem; ou presta ou divulga, acerca de
concorrente, falsa informagéo, com o fim de obter vantagem.”® J& atos confusérios
incluem, além do emprego de meio fraudulento, o uso de expressio ou sinal de
propaganda alheia, nome comercial, titulo de estabelecimento ou insignias,
propaganda®’. Por fim, os atos parasitarios, para Barbosa, é o que “Dar-se-ia a
concorréncia parasitaria quando uma empresa, utilizando-se da boa fama de outra,
consegue vantagem econdmica para atuar num mercado ou segmento de mercado

em que a detentora da boa fama ndo compete.”®

21 SILVA, Alberto Luis Camelier da. Concorréncia desleal : atos de confusio, 12 Edigdo. Sao Paulo:
Editora Saraiva, 2013. E-book. ISBN 9788502203334. Disponivel em:
https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502203334/. Acesso em: 20 abr. 2023. p. 135
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esta ligada a ideia de malular, manchar, sujar algo, mas a ideia histérica da palavra “denegrir’ esta
em tornar algo negro negativo.
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Para tratar dos elementos violadores da concorréncia leal, o presente
trabalho abordara exclusivamente aqueles previstos na Lei de Propriedade Industrial
n°® 9.279 de 1996. A lei prevé no artigo 195 como crime de concorréncia desleal: | -
publica, por qualquer meio, falsa afirmacado, em detrimento de concorrente, com o
fim de obter vantagem; Il - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa
informagdo, com o fim de obter vantagem; Ill - emprega meio fraudulento, para
desviar, em proveito proprio ou alheio, clientela de outrem; IV - usa expressao ou
sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusao entre os
produtos ou estabelecimentos; V - usa, indevidamente, nhome comercial, titulo de
estabelecimento ou insignia alheios ou vende, expde ou oferece a venda ou tem em
estoque produto com essas referéncias; VI - substitui, pelo seu préprio nome ou
razao social, em produto de outrem, 0 nome ou raz&do social deste, sem o seu
consentimento; VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distingao
que nao obteve; VIII - vende ou expde ou oferece a venda, em recipiente ou
involucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para
negociar com produto da mesma espécie, embora ndo adulterado ou falsificado, se
o fato nao constitui crime mais grave; IX - da ou promete dinheiro ou outra utilidade
a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do
emprego, lhe proporcione vantagem; X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou
aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado,
proporcionar vantagem a concorrente do empregador; Xl - divulga, explora ou
utiliza-se, sem autorizagdo, de conhecimentos, informagdes ou dados confidenciais,
utilizaveis na industria, comércio ou prestacdo de servicos, excluidos aqueles que
sejam de conhecimento publico ou que sejam evidentes para um técnico no
assunto, a que teve acesso mediante relacdo contratual ou empregaticia, mesmo
apos o término do contrato; XIlI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizagao, de
conhecimentos ou informagdes a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios
ilicitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou Xlll - vende, expde ou oferece a
venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de
desenho industrial registrado, que ndo o seja, ou menciona-o, em anuncio ou papel
comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser; XIV - divulga,
explora ou utiliza-se, sem autorizacao, de resultados de testes ou outros dados nao
divulgados, cuja elaboragdao envolva esforgco consideravel e que tenham sido

apresentados a entidades governamentais como condicdo para aprovar a



comercializacdo de produtos. Em razdo do objeto da pesquisa, ndo se analisara os
incisos IX a XIV por referir a crimes relacionados a participagdo de empregados e
quebra do sigilo industrial.

Apo6s enumerar esses elementos, passa-se a estudar cada um
individualmente. Para fins didaticos, a prote¢cdo do trade dress sera tratado no

capitulo seguinte.

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

Peringeli, argumenta que o crime em estudo “pode ser praticado por qualquer
meio, ndo abrangendo somente a imprensa escrita, radiofénica e televisiva, mas
também cartazes, outdoors, prospectos entre outros.”*

Vale aqui fazer uma diferenciagdo entre publicidade e propaganda.
Publicidade é “a que se realiza com o fim de estimular e influenciar o publico com
relagdo a aquisicdo de determinados produtos ou servigos®” Ja a propaganda
“faz-se com relagdo a outra série de ideias e conceitos, cuja promog¢ao nao se
vincula ao objetivo de lucro ou obtencgdo de alguma vantagem econdmica®!”. A falsa
Propaganda “é indispensavel que seja por meios idéneos, apto para criar um dano
em potencial a reputagédo ou ao crédito do concorrente.®” A propaganda falsa, sem
o minimo de idoneidade, ndo é potencialmente enganosa, continua Peringeli, pois
constituira um exagero publicitario. Agora, se a falsa afirmagao atinge o concorrente
em si mesmo de forma identificavel, estar-se-a diante do tipo legal de publicidade
falsa..

Em outras palavras, aqui encaixam-se o0s casos de descrédito ao
concorrente. Pode ser mencionado o caso Folha de S. Paulo x Falha de S. Paulo,
conforme figura 1, julgado no REsp n° 1.548.849 de 2014, em que, de inicio, foi

retirado do ar o site Falha de S. Paulo.

2 PIERANGELI, José Henrique. Crimes contra a propriedade industrial e crimes de
concorréncia desleal. Sao Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 278

% MIRAGEM, Bruno. Curso Do Direito Do Consumidor. 9. ed. RIO DE JANEIRO, RJ: Editora
Forense, 2023. p. 253

3 MIRAGEM, Bruno. op. cit., p. 253

32 MIRAGEM, Bruno. op cit., p. 283
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Figura 1 - Folha de S. Paulo x Falha de S. Paulo

'FOLHADE SPAULO | FALHA DE S PAULO

Fonte: https://www.pragmatismopolitico.com.br/2017/03/disputa-juridica-folha-falha-stj.html

No processo, o relator o MM. Ministro Marco Buzzi proferiu o seguinte voto:

“Nao se evidencia, portanto, qualquer circunstancia que implique
aproveitamento parasitario, desvio de clientela ou diluicdo da marca, com a
indugdo dos consumidores em erro. Ademais, sequer em tese a conduta
descrita nos autos configura o crime de concorréncia desleal alegado pela
autora, aqui recorrida.®*”

Como verifica trata-se de uma parddia, ou seja, de uma imitagdo comica de
composicao literaria, musica, obra, filme, que utiliza o deboche e a ironia para
entreter. Em primeiro plano, a Falha de S. Paulo foi acusada e, consequentemente,
condenada por crime de concorréncia desleal, visto a conotagdo comercial, contudo
em 2017, no REsp n°® 1.548.849, a questao comercial foi afastada, em razdo do
principio da especialidade e da prépria parédia que nao seria capaz de confusédo ao
homem meédio induzindo-o em erro.

Bittar, por sua vez, explica que na propaganda falsa, na qual o dolo é
especifico, a divulgagao deve “ser por qualquer meio habil a propagar a falsa noticia
sobre o concorrente, sendo o fim a obtengdo de vantagem patrimonial ou pessoal.>*”

Assim, pode-se considerar que neste inciso se encaixa aqueles crimes com o

intuito de depreciar a imagem do concorrente com o objetivo de obter vantagens,

3 BRASIL. Supremo Tribunal de Justica. Recurso Especial n° 1.548.849. Apelante: MARIO ITO
BOCCHINI. Apelado: EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A. Relator: MINISTRO MARCO BUZZI
Brasilia. D|spon|vel em:

548849%27)+ou+(°/027RESQ%27+ad.|+%271548849%27) suce. )&thesaurus JURIDICO&fr—ve
Acessado em: 26/12/2023.

% BITTAR, Carlos Alberto. Teoria E Pratica Da Concorréncia Desleal. Sao Paulo: Editora Saraiva,
1989. p. 70
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seja patrimonial ou pessoal, para outro. Em regra, essa nao sera a logica do trade

dress, como veremos em tépico especifico.

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

Cerqueira, trabalha este inciso em conexdo com o proximo, uma vez que o
ponto central € macular dolosamente o concorrente. Assim, as expressdes “falsa” e
“afirmacao” sao consideradas por ele como capazes de causar prejuizos visando a
obtengdo de lucro ou vantagem indevida™®. Barbosa também destaca que os atos
aqui praticados sao denegratdrios, uma vez que atingem a reputagao e o crédito do
concorrente.

O crime de divulgacédo ou prestagdao de falsa informagéo, para Delmanto,
ocorre em geral quando essa causa “detrimento ao concorrente por meio de
publicidade especial®” ou ainda pela “falsa noticia a respeito do rival*®®’. Ele
esclarece que o “prestar” significa “dar ou fornecer o informe enganador”. Ja o “ou
divulga” é o ato de “tornar conhecido por diversos meios: conversa, carta,
telefonema, telegrama, relatério e etc™®.

Pierangelli, por sua vez, conceitua como a “conduta daquele que sem
necessidade de um meio especial de comunicagao, presta ou divulga informagao
inveridica acerca do rival™*® mesmo que solicitada.

Uma discussao que se pode fazer é se este inciso esta ou nao dentro do
trade dress. Retoma-se o que diz o inciso: “presta ou divulga, acerca de
concorrente, falsa informagéo, com o fim de obter vantagem”. Sabe-se que o trade
dress é copia de embalagens de produtos ou cépia do meio como um servigo é
prestado, assim sendo, se um concorrente acaba por divulgar uma informacao falsa
do seu concorrente, esse crime nao deveria ser considerado quando fala-se de

trade dress pela sua conceituagéo.
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Pode-se concluir, dessa forma, que o crime do inciso Il caracteriza-se pelo
intuito de lucro ao divulgar ou prestar informagdes falsas com o desejo de causar

prejuizo efetivo ao concorrente.

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

O inciso € o que tem mais aplicagdo na jurisprudéncia brasileira, é
conceituado por Delmanto como o “emprego de meio fraudulento” refere-se ao uso
daquilo que é dolosamente enganoso; o meio fraudulento, por sua vez, pacificado
no ambito penal como todo ardil usado para induzir alguém a erro*'.

A previséo legal visa punir “recurso a expedientes fraudulentos para subtrair
ou dispensar a freguesia de outrem”, assim a deslealdade, cita Hungria através de
Delmanto, é aplicagao de “golpes baixos por meios como a imitacdo de fachada de
outro estabelecimento e seus processos de propaganda, da mesma forma, dizer
que um produto é melhor que o do concorrente™?,

Assim, a confusdo do crime de desvio de clientela se da pela “tentativa do
concorrente tentar imitar a aparéncia extrinseca do produto do outro com o objetivo
de deixar tais produtos semelhantes ao consumidor para iludir os compradores™3. A
aparéncia “individual de um determinado produto/servico marca o consumidor™* que
se acostumou a adquiri-lo. Deste modo, tais caracteristicas séo valiosas para o
comprador e para o concorrente, visto que sao empregados a “sutileza, com dose
de malicia, que vicia a vontade e induz a erro™®

As caracteristicas extrinsecas da mercadoria sdo as que o concorrente imita,
visto que é aquilo que mais o consumidor se recorda do produto/servigo, ou seja,
quando o recipiente de vidro é copiado na sua forma especial que o individualiza.
Assim, a confundibilidade € o efeito “meio fraudulento do presente delito” que,
deve-se julgar “pela experiéncia natural de quem os vé, analisando em separado os
objetos a que se deseja e jamais lado a lado, visto que o consumidor ndo os vé

nessa situagao™® Delmanto, entdo, traz uma importante ligao:
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“O julgador, colocando-se ele préprio como se fosse um consumidor normal
- € ndo como um técnico minucioso ou perito atento - deve: primeiramente
olhar o artigo imitado em seu aspecto geral, de conjunto, e ndo em suas
particularidades separadas, menosprezando os elementos secundarios
desprovidos de carater individualizantes, olhar depois, o artigo imitante,

para ver se a impressao dada por este, lembra o outro.”

Ainda, ndo é necessario que se procure compradores efetivamente
enganados, visto a objetivagdo do delito: basta que a imitacdo seja capaz de
confundir®’.

Passa-se a descrever o que € clientela, também elemento do inciso em
estudo. Esta pode ser, segundo Garrigues através de Tomazette, “0 conjunto de
pessoas que, de fato, mantém com a casa de comércio relacbes continuas para
aquisicdo de bens ou servigcos™® ou ainda, para Ferreira Junior através de
Tomazette, “fruto da melhor organizagao do estabelecimento, do melhor exercicio da
atividade"*.

Dessa forma, o crime de desvio de clientela, segundo Tinoco, da-se pela
probabilidade de “imposicdo dos produtos no mercado ou a prestacdo dos seus
servicos através do aproveitamento do bem alheio, estara forcosamente agindo em
flagrante concorréncia desleal®®”.

Ja Gama Cerqueira entende como aquele crime praticado com o “intuito de
desviar, seja de modo direto ou indireto, em proveito do agente, a clientela de um ou
mais concorrentes com objetivo de causar prejuizo.”"

Um  julgado classico deste delito e o Processo n°
0044614-88.2003.8.26.0001°2 ajuizado por D M Industria Farmacéutica LTDA contra
Unido Quimica Farmacéutica Nacional S/A. Esta é dona da marca Gelo-bio, sendo

aquela, dona da marca Gelol. No acérdao julgado pelo Superior Tribunal de Justica,
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ficou constatado “ligeiras semelhangas com um aproveitamento parasitario
resultante ndo apenas das embalagens substancialmente semelhantes (...) numa

clara tentativa de associagdo” como se verificar pelas imagens abaixo:

Figura 2 - Gelol x Gelo-bio

Fonte: site oficial da D M Industria Farmacéutica LTDA e Unido Quimica Farmacéutica (2023)

Ainda, precisa-se analisar o que € comportamento parasitario e confusao.

Comportamento parasitario, define Bittar, € um “aproveitamento indevido do
marketing, da publicidade e das préprias campanhas promocionais de langamento
de produto concorrente™? ou ainda “a utilizagdo indevida, quando se aproveita, sem
autorizagdo, de marcas notdrias de terceiros em produtos de outra ordem...”.

Ascensado, define o critério para significagcdo do que é parasitismo como
sendo a realizagdo da “colagem global, servil e sistematica a prestagao e pratica
empresarial de um concorrente que atua com inovagdo e risco no mercado.””.
Assim sendo, quando uma empresa utiliza de meios desonestos e usurpa uma linha
empresarial alheia apropriando-se de elementos de inovagao e risco comercial de
outrem, estd cometendo concorréncia desleal®®, ndo sendo necessario que crie
confusdo, mas apenas que tenha o condado de apropriar de elementos e esforco
alheio®. Em resumo, consiste a concorréncia parasitaria “a utilizagao por quem néo
seja o respectivo titular, de uma marca notdéria em produtos nao idénticos nem
similares aqueles a que a marca se destina”®.

Ainda, quando fala-se de parasitismo aliado a concorréncia desleal, o mesmo
se expressa de duas formas diferentes: de forma ostensiva e a procedéncia com

alguma discricdo. Na primeira espécie, o concorrente, segundo Barbosa, elege de
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forma semelhante “caracteristicas da vitima para reproduzir seus produtos, servicos
ou no proprio estabelecimento comercial’, isto €, uma artificial similaridade
substancial entre o ofensor e a vitima a fim de gerar uma confus&o na vitima.

Ja na segunda espécie de parasitismo, é a “mais dificil de ser verificada e
provada, visto que ha uma sutileza, discricdo e minucia por parte do infrator ao
utilizar outro produto ou servico™®, assim, acusando uma sensacdo de que este
lembra a vitima imediata, “ainda que ndo pareca exatamente com aquele produto
ou servigo™.

Este é o inciso mais enquadrado pela jurisprudéncia e também o mais
discutido pela doutrina. Como se verificou, a causa é o enquadramento da confuséo
do concorrente, visto que se sobressai a lesdo causada aos consumidores®.

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

De inicio a confusdo da-se pela semelhanca ou visual idéntico de
embalagens, seja pela forma da embalagem ou rétulo, estrutura, cores
preponderantes ou combinagao original, bem como pela forma de escrever e dispor
a marca.

Essas caracteristicas tornam-se tdo proximas que quando visualizadas juntas
tornam-se semelhantes, ou seja, se 0 consumidor acostumou-se com uma
embalagem contendo um conjunto determinado de cores ao deparar-se com uma
embalagem tendo as mesmas cores determinadas é levado a confusdo no momento
da compra ou aquisi¢cao do servico/produto. A confusdo é possivel, “visto que sao
frases relativas a um produto, um estabelecimento ou atividade comercial, industrial
ou prestagao de servigo, que, em razao da sua originalidade e arranjo especial, sao
de grande eficacia como meio para tornar conhecidos os produtos™?.

O crime de causar confusdo por meio de expressdo ou sinal de propaganda
ocorre quando o0 uso ndo é autorizado, visto que “seu uso continuado passa a

integrar o aviamento do seu titular, fazendo a distingdo entre seus concorrentes™?.
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Aqui, a jurisprudéncia nos apresenta um exemplo de quando a semelhancga
de um produto pode causar confusdo no consumidor. O julgado ficou conhecido
como “Vanish x Vamix®”, na sentenga que condenou a ré se abster de usar a marca
com os elementos do conjunto-imagem da parte autora, ficou constatado a
“similaridade da identidade visual sendo capaz de confundir/enganar os

consumidores em relagdo a origem dos produtos comercializados™®.

Figura 3 - Produtos Vamix e Vanish

Embalagem da Autora Embalagem da Ré

~——— Tamparosa ——
_ Relewvo —8 4
Mega—
— Destaqueemazul —
~————— Camisaamarela ———

———— Elemento publicitdrio ——
__—Marca em fonte alongada na diagonal —
__ Prolongamento furta-cor na
T extremidade
— Relevo — —

Fonte: processo n°® 1063453-74.2022.8.26.0100
Quanto a esse caso, ainda voltaremos a estudar no capitulo sobre

conjunto-imagem.

V - usa, indevidamente, nome comercial, titulo de estabelecimento ou
insignia alheios ou vende, expde ou oferece a venda ou tem em estoque
produto com essas referéncias;

Ao longo de décadas, a definicio de nome comercial, titulo de
estabelecimento ou insignia de terceiros tem evoluido, adotando uma compreensé&o

atual mais simplificada. Atualmente, basta comprovar o uso do titulo de
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estabelecimento e da insignia. No que tange ao nome comercial, crucial para
distinguir o empresario em sua atividade comercial®, conforme destaca Silveira, a
validagao ocorre através do uso continuo e da apresentacao oficial do arquivamento
dos "atos constitutivos da empresa no Registro do Comércio ou no Registro Civil
das Pessoas Juridicas"®".

Hungria ensina que o “nome comercial, o titulo de estabelecimento e a
insignia, ao individualizarem a atividade ou o estabelecimento, passam a ser como
que um simbolo da reputagéo, do crédito, do favor que, por parte dos clientes e
fornecedores, merecem os seus titulares. Usurpa-los € induzir o publico a confusao
e a parasitar no mérito alheio™®.

Divide-se o presente crime em duas partes: “usar indevidamente, nome
comercial, titulo de estabelecimento ou insignia alheios” e “vender, expor ou
oferecer a venda ou ter em estoque produto com essas referéncias.”

Quanto a primeira parte, faz-se referéncia ao “fazer uso” ou “servi-se de”, as
homonimias acontecem com frequéncia em cidades pequenas, criando conflitos
entre 0s que possuem nomes iguais exercendo a mesma fungdo no comércio,
industria e prestacdo de servicos locais. Nesse casos, presume-se a boa-fé,
devendo o homénimo preestabelecido o direito de exigir do outro que fagam
acréscimos ou mengdes para estabelecer uma diferenciagao®.

A concorréncia desleal apenas se configura, se houver aproveitamento da
homonimia para gerar confusdo no publico’®, para Hungria, com um
estabelecimento atuante no mesmo municipio € no mesmo ramo, sendo assim,
capaz de causar um prejuizo efetivo ao consumidor.

A segunda parte refere-se ao vender, expor, oferecer e ter. Nesse caso, a
pena € punivel aquele que pratica um desses quatro verbos junto com a

manutencdo do estoque, assim se o comerciante apenas mantém em seu
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estabelecimento um produto que usa indevidamente nome comercial, titulo ou

insignias de outrem, ja esta cometendo o ilicito.

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

Esse inciso pune o ato de trocar, por meio de fraude, 0 nome ou raz&o social
de um produtor pelo seu sem o conhecimento do outro, a fim de causar dois
prejuizos: auto atribui uma condigdo ou qualidade falsa e prejudica o fabricante que
possui a verdadeira qualidade, que ao realizar a mudanga o concorrente desonesto
se apropria do esforgo do seu rival”'. O presente inciso, assim, busca proteger tanto
0 nome da pessoa fisica, como da pessoa juridica do produtor’.

O nucleo da regra é o verbo “substituir”, o delito se consuma unicamente pela
mudanca do nome do produtor que originalmente figurava na mercadoria por outro
inveridico. Cita Delmanto que essa substituicdo se da por varias formas como
através da “retirada do rétulo ou etiqueta; pela falsificagdo do nome que estava
aposto; pelo apagamento daquele que estava inscrito, pelo adicionamento de outro
nome ao anterior...””

Vale ressaltar que, ndo se considera crime se o vendedor adicionar seu nome
a mercadoria sem autorizagdo do produtor, se este nao retirar o nome do legitimo
fabricante’™, sob pena de se o fizer estard cometendo o crime de concorréncia

desleal.

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

Comete esse delito quem falsamente atribui-se uma recompensa que nao
obteve. Aqui se tenta assegurar a lisura no desenvolver de uma competigdo, bem
como na boa-fé no desempenho da atividade competitiva que se estabelece entre

industriais, prestadores de servico e comerciantes.”
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A atribuicao falsa deve ser por meio de propaganda e estar relacionada com
a atividade exercida, a comunicacido utilizada pode ser a chamada verbal ou a
propaganda comercial no proprio produto ou estabelecimento.”

O delito ocorre ainda mesmo se o terceiro ndo a utilizar ou demonstrar’’
interesse, ou, ainda quando nao foi concedido a ninguém. Também se considera
como crime de concorréncia desleal quando o agente insere premiagédo diversa
daquela que foi obtida.

Por fim, o concorrente comete o ilicito quando usurpa de outrem uma
distingdo ou recompensa para si ou para seu produto falsamente, mesmo que essa
honraria ndo exista, tenha sido diversa ou ndo fornecida para aquele que o

concorrente queira imitar’®.

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

O delito do presente inciso é subsidiario s6 ocorre na inexisténcia de outro
mais grave’®, além disso, possui duas modalidades: o rival vende ou exibe
mercadoria adulterada ou falsificada em embalagem de outro produtor; ou o rival se
vale de recipientes - vasos capazes de conter substancias liquidas ou sélidas® - ou
invélucros - tudo capaz de envolver o artigo®' - ja ndo adulterada ou falsificada, mas
outra da mesma espécie®. Entre as duas modalidades ha duas diferengas: negociar
a mercadoria adulterada e negociar a mercadoria ndo adulterada, mas de outro
produtor que nao o originario.

Na primeira modalidade, o recipiente ou involucro precisam ser de outro
produtor, ndo importando quem adulterou ou falsificou o produto assim negociado,

visto que para o enquadramento do delito basta a falsificacao®®. Aqui se comete o
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crime apenas vendendo para outrem o recipiente ou involucro adulterado. Também
se comete o crime, quando se expde a venda seja pelo ato de mostrar na vitrine ou
pela manutengdo no estoque®.

E possivel, segundo Pierangelli, que o lucro imediato pela adulteracdo néo
seja o objetivo do rival, mesmo assim, estar-se-a diante do delito, visto que o
descrédito pode demorar para acontecer®.

Resta ainda conceituar o que € adulteracdo e o que é falsificacdo. A
adulteragéo é, para Pierangelli, “®®0o produto que sofre um processo de alteragao,
como uma adicao de outras substancias tornando-o pior”. Ja a falsificagao, para
Pierangelli, “é a copia do produto na sua composicado e aparéncia externa®”.

A segunda modalidade, refere-se ao uso do recipiente ou invélucro para
negociar produto da mesma espécie, de fabricagdo propria ou de terceiro sem a
necessidade de falsificar ou adulterar o produto sendo, portanto, o produto
auténtico. Assim, cita Delmanto, que “a mercadoria da mesma espécie é aquela que
€ de igual tipo ou classe. (...) Por exemplo, o agente vende produtos de limpeza de
fabricagdo propria em involucros como garrafas pets ou embalagens de outros
produtos como se fossem seus.®?”.

A analise detalhada de cada elemento violador revela casos especificos de
concorréncia desleal, como a imitagdo de embalagens, a divulgacéo de informagdes
falsas sobre concorrentes e a usurpagao de recompensas nao obtidas.

Em suma, a concorréncia desleal visa proteger a honestidade na competi¢cao
entre empresas, evitando praticas antiéticas que prejudicam a livre concorréncia e

causam danos aos concorrentes e consumidores.

2.3. Trade dress ou conjunto-imagem

2.3.1. Conceito

8 Ibidem, p. 164

8PIERANGELLI, José Henrique. Crimes contra a propriedade industrial e crimes de
concorréncia desleal. Sao Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 334

8 Ibidem. p. 336

8 Ibidem, p. 336

8 DELMANTO, Celso. op cit. p. 170



A expressao "trade dress" tem origem em um Tribunal dos Estados Unidos da
América na decisdo conhecida “Charles E. Hise Co. v. Consumers” em 1900%. Na
ocasidao, embora nao utilizada a expressao frade dress propriamente dita, o tribunal
reconheceu a alteragdo na forma das garrafas de root beer do réu para uma idéntica

a do autor. Na decisao o tribunal argumentou que:

"Essa desculpa é pretensiosa, meramente. A garrafa poderia ter sido
ampliada sem alteragdo de forma. Foi dito no tribunal que esse ato foi um
erro por parte do réu. Esta € uma visao caridosa do ato, mas na verdade é
errbnea. Nao foi um erro. O ato foi deliberado e intencional. Seu propdsito,
claramente, era adotar a forma de embalagem previamente adotada pelo

reclamante."®

A expressao apenas foi utilizada pelos tribunais no caso Two Pesos v. Taco
Cabana®' em 1992 na decis&o proferida pela Suprema Corte dos Estados Unidos da
América.

O restaurante Taco Cabana tinha

“‘um ambiente festivo para refeicbes com areas internas e patios decorados
com artefatos, cores vibrantes, pinturas e murais. O patio inclui areas
internas e externas, com o patio interno podendo ser isolado do patio
externo por portas de garagem suspensas. O exterior escalonado do prédio
tem um esquema de cores festivo e vivido usando pintura de borda superior

e faixas de néon. Toldos e guarda-sadis brilhantes continuam o tema”

Ja o restaurante Two Pesos era decorado de forma semelhante, e em 1986
abriu unidades em Houston, Dallas e Austin. Ao reconhecer a semelhanga do local
em Dallas, Taco Cabana moveu um processo alegando violagédo do trade dress sob

o Lanham Act e roubo de segredos comerciais. No julgamento, foi concluido que

8 DAVIDSON, Dan; CHATHAM, Michael D. Trade Dress: Rising from the Ashes. SSRN Electronic
Journal, Virginia, 2017. Disponivel em: https://www.ssrn.com/abstract=2923257. Acesso em: 27 dez.
2023.

% This excuse is pretentious, merely. The bottle could have been enlarged without change of form. It
was said at the bar that this act was a mistake on the part of the defendant. This is a charitable view
of the act, but is in fact erroneous. It was not a mistake. The act was deliberate and designed. lIts
purpose, clearly, was to adopt the form of package previously adopted by the complainant.
DAVIDSON, Dan; CHATHAM, Michael D. Trade Dress: Rising from the Ashes. SSRN Electronic
Journal, Virginia, 2017. Disponivel em: https://www.ssrn.com/abstract=2923257. Acesso em: 27 dez.
2023.p.2

9 ESTADOS UNIDOS DA AMERICA. Suprema Corte dos Estados Unidos da América. Apelante:
TWO PESOS INC. Apelada: TACO CABANA, INC. Relator: Jenny Johnson. Disponivel em:
https://heinonline.org/HOL/Page?collection=journals&handle=hein.journals/luclj24&id=292&men_tab=
srchresults. Acesso em: 25/01/2024
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Taco Cabana havia adquirido uma protecao para a marca, constatando assim que

Two Pesos havia infligido intencionalmente o trade dress®.
Figura 4 - Two Pesos v. Taco Cabana em 1992

Taco Cabana Two Pesos

Fonte: Internet

No Brasil, o trade dress ou conjunto-imagem n&o possui previsao legal,
sendo muitos casos julgados através dos artigos 195, 207 e 209 da Lei de
Propriedade Industrial. Ainda, na Constituicdo Federal de 1988, encontramos no
artigo 5°, XXIX protecao para criagdes industriais, marcas, nomes de empresas e
outros signos distintivos.

Dessa forma, a protecdo do frade dress poderia ocorrer pelo registro de
marca tridimensional, como acontece de maneira diversa nos EUA que nao se
restringe apenas a marca tridimensional. Ressalta Copetti, entretanto que, o trade
dress possui caracteristicas proprias diferentes da marca tridimensional, “pois néo
abarca apenas a embalagem ou recipiente, mas vai além, visto que pode abarcar a
decoragdo de uma empresa ou restaurante®®”. Assim, torna-se importante abarcar o
que é a marca tridimensional.

Nos termos da Lei 9.279/96, a marca tridimensional é constituida pela forma
plastica do produto ou embalagem com capacidade distintiva e dissociada de efeito
técnico® podendo ser utilizada também para servigos.

Copetti tras um ponto importante sobre a utilizagdo da marca tridimensional:
‘podem ser utilizadas para protecdo de layouts, como por exemplo, a
apresentacao externa do estabelecimento, da embalagem, do produto e/ou
do invdlucro, primordialmente dissociado de seu efeito técnico, estético ou

genérico, com suficiente capacidade distintiva.”

%2 DAVIDSON, Dan; CHATHAM, Michael D. Trade Dress: Rising from the Ashes. SSRN Electronic
Journal, Virginia, 2017. Disponivel em: https://www.ssrn.com/abstract=2923257. Acesso em: 27 dez.
2023.p. 5

% COPETTI, Michele. Afinidade entre marcas: uma questio de direito. Rio de Janeiro: Editora
Lumen Juris, 2010. p. 14

% Ibidem, p. 71
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O famoso exemplo de marca tridimensional € a garrafa da Coca-Cola, pois os
envoltérios ou recipientes e as formas dos produtos, desde que, revistam "tipo

especial ou caracteristico diferente dos geralmente usados"®.

Figura 5 - garrafa coca-cola

Fonte: Registro n° 5300700-0. Titular do registro: The Coca-Cola Company (US); INPI, 1993

Sabe-se que o trade dress ou conjunto-imagem é a identidade visual
corporativa e expressa a imagem de uma empresa para o mercado®. Soares, em

sua obra, faz uma associagdo com o conjunto-imagem:

Trade dress’ e/ou conjunto-imagem, para nds, € a exteriorizagdo do objeto,
do produto ou de sua embalagem, € a maneira peculiar pela qual se
apresenta e se torna conhecido. E pura e simplesmente a ‘vestimenta’, e/ou
o ‘uniforme’, isto é, um traco peculiar, uma roupagem ou a maneira
particular de alguma coisa se apresentar ao mercado consumidor ou diante
dos usuarios com habitualidade. Na generalidade da expressdo ‘alguma
coisa’ pode-se se incluir, mas, logicamente, ndo limitar as marcas
figurativas ou mistas; tridimensionais; a todos os objetos que foram ou ndo
suscetiveis de patentes, mas que se apresentam mediante uma forma de
exteriorizagdo caracteristica; a toda e qualquer forma de produto ou de sua
embalagem, desde que constituida de caracteristicas particulares; a toda e
qualquer decoracado interna ou externa de estabelecimentos; a toda e
qualquer publicidade desde que elaborada e apresentada com
particularidades a torne conhecida como procedente de uma determinada

origem.

% CARVALHO DE MENDONCA, José Xavier. Tratado de direito comercial brasileiro. 2. ed. v. V,
Livro Ill. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1934. p. 251

% XAVIER, Vinicius De Almeida. As possibilidades de protegio ao trade dress. Direito & Justica,
Porto Alegre., v. 41, n. 2, p. 248, 2015.



Por todos esses e muitos outros elementos e componentes, o ‘trade dress’

nada mais é do que aquilo que ja denominamos, desde ha muito, ou seja, o
‘conjunto-imagem’™®”

Assim, em resumo, o trade dress faz parte de um conjunto de caracteristicas
distintivas de um servico, produto ou estabelecimento comercial, nesse sentido, sao
ativos intangiveis relacionados ao marketing®, na visdo dos designers®, por ser a
reuniao de diversos bens da natureza intelectual (marcas, desenhos industriais...).

Contudo, precisa-se analisar quanto a nomenclatura frade dress e
‘conjunto-imagem”. Desde que se cunhou o termo trade dress foi ressaltado a
importancia de um conjunto que, por muitas vezes, “integra uma disposi¢gao e/ou
aplicagéo de linhas e cores combinando entre si de maneira harmoniosa™®, assim,
lembra-se que na histéria o trade dress foi definido como “vestimenta”, “traco
peculiar’, “‘roupagem” ou até mesmo “maneira particular de uma marca se
apresentar ao mercado”.

Com a evolugao do conceito, passou-se a considerar o “trade dress” como
marca, posteriormente o enquadramento tornou-se mais abrangente. Soares,
ressalta, que ndo era o objetivo do trade dress ser protegido como marca, mas sim
proteger inumeros elementos decorativos aplicados a fachada, as laterais da parte
externa de algum estabelecimento™”.

Ao analisar a decisdao do caso Two Pesos v. Taco Cabana, percebe-se a
reproducao integral do visual do estabelecimento: fachadas, toldos, porta de
entrada, estabelecimento, placas e etc'®, isto é, a analise de casos envolvendo
‘trade dress” envolve um todo, razdo pela qual deve-se adotar o termo
conjunto-imagem.

Como verificado, o conjunto-imagem, por ser configurado por diversos bens

de natureza intelectual, pode ter diversas formas de protecdo no direito brasieliro

% SOARES, José Carlos Tinoco. “Concorréncia desleal” vs. “Trade Dress” elou
“Conjunto-Imagem”. Sdo Paulo: Ed. do Autor, 2004, p. 213.

% SANTOS, J. L. et al. Ativos intangiveis: fonte de vantagem competitiva. Contexto, Porto Alegre, v.
6, n. 10, 2006.

% STRUNCK, Gilberto. Como criar identidades visuais para marcas de sucesso:um guia sobre o
marketing das marcas e como representar graficamente seus valores. Rio de Janeiro: Rio
Books, 2001, p. 57.

19 SOARES, José Carlos Tinoco. O emprego inadequado do termo Trade Dress. Portal Intelectual,

Rio de Janeiro 2017. Disponivel em:
https://www.portalintelectual.com.br/o-emprego-inadequado-do-termo-trade-dress/. Acesso em: 13
ago. 2022. p. 3
11 |bidem, p. 5

192 |bidem, p. 7
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como pelo direito marcario, direito autoral e direito industrial de forma individual,
desde que preenchidos os requisitos de cada instituto. Passa-se a verificar cada
uma das proteg¢des possiveis para o conjunto-imagem.

Dessa forma, Soares conceitua conjunto-imagem como:
“a imagem total ou a aparéncia geral de um produto ou servigo, incluindo,
mas, ndo limitado a, desenho da embalagem, rétulos, recipientes,
mostruarios, decoragao, o desenho do produto, a caracteristica do produto
ou a combinagao das caracteristicas do produto, ndo devendo o frade dress

ser protegido sob essa forma se, eventualmente, for funcional.”

Ainda, como veremos a seguir, 0s elementos que configuram o
conjunto-imagem podem ser protegidos individualmente pelo direito de marca,

desenho industrial ou direito autoral.

2.3.2. Protecao com base no direito marcario

Define-se marca como sinais distintivos visualmente perceptiveis'®, bem
como todas as expressodes, simbolos e neologismos utilizados com a finalidade de
distinguir produtos e servicos de outros, semelhantes ou afins, ou para atestar a
conformidade de produtos ou servicos com determinadas normas ou
especificagdes’®.

O conjunto-imagem é composto por rétulo, forma tridimensional ou até
mesmo embalagem diferenciada, que se preencher os requisitos estabelecidos em
lei pode ser protegido como marca.

Assim como a marca, o conjunto-imagem tem o poder de marcar o
consumidor, visto que fixam C‘instintivamente na memoria uma ou as mais
importantes dessas caracteristicas'®” e, dessa forma, tais consumidores que se
acostumaram a adquirir.

Lembra-se que para uma marca ser registrada, € necessario que ela seja
distinta de outra ja existente, passivel de se identificar um produto ou servigo e ser
visualmente perceptivel. Dessa maneira, o conjunto-imagem de um aroma ou visual

nao poderia ser considerado como marca, razao pela qual a protecdo se torna

193 | ei n® 9279/96. Art. 122. S0 suscetiveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente
perceptiveis, nao compreendidos nas proibi¢gdes legais.

194 COPETTI, Michele. Afinidade entre marcas: uma questio de direito. Rio de Janeiro: Editora
Lumen Juris, 2010. p. 9-10

1% DELMANTO, Celso. Crimes de Concorréncia Desleal. S0 Paulo. Universidade de Sao Paulo.
1975. p. 84-85.



insuficiente, visto que se o aroma ou visual atende critérios distintivos, podera fazer
parte do conjunto-imagem de determinado produto ou estabelecimento comercial
como € o caso da marca Lilica Ripilica, podendo ser aplicaveis normas de combate
a concorréncia desleal para a tutela desses elementos olfativos, quando existirem°.

Preenchidos os requisitos para registro de marcas, o conjunto-imagem pode
ser objeto de protegéo seja por marca mista ou marca tridimensional e ainda usufruir
da protegdo por 10 anos, prorrogaveis pelo mesmo periodo, como também a
permissao de licenciamento e cessao'”.

Veja-se alguns exemplos de produtos que possuem o conjunto-imagem

protegidos pelo registro de marcas:

Figura 6 - Nestlé Grego

Fonte: Marca NESTLE GREGO, processo n. 909615780, de titularidade de SOCIETE DES
PRODUITS NESTLE S.A (CH).

Nesse caso em especifico, esta protegido a marca Nestlé grego e néo a
embalagem do Nestlé grego, conforme despacho proferido no registro no INPI,
ressalta-se que esta protegido como marca e tal protegcdo pode ser um circulo ao

redor, por exemplo.

106 GUERCHON, Dan. A IMPORTANCIA DO AROMA NA CAPTACAO DE CONSUMIDORES DO
SETOR DE VESTUARIO FEMININO E SUA PROTEGAO PELO TRADE DRESS. 2015. BACHAREL
EM DIREITO - PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro,
Brazil, 2015. Disponivel em:
http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=60718@1. Acesso

em: 24 jan. 2024.
97 PIVA DE ANDRADE, Gustavo. O Trade Dress e a Protecéo da Identidade Visual de Produtos e
Servicos. REVISTA DA ABPI N 112_MA_DuN 2011.pdf p. 8
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Figura 7 - ALGODAO HIDROFILO APOLO PURO ALGODAO
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Fonte: Marca ALGODAO HIDROFILO APOLO PURO ALGODAO, processo n. 901242420, de
titularidade de COMPANHIA MANUFATORA DE TECIDOS DE ALGODAO (BR/MG).

Figura 8 - MAIZENA
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Fonte: Marca MAIZENA MINGAU INSTANTANEO COM CEREAIS, processo n. 900306505, de
titularidade de CONOPCO, INC (US).

Os elementos presentes em cada uma das marcas sao nominativos e
figurativos, visto que sdo formados por imagens, formato, linhas e composicao de
cores.

Nesse sentido, Copetti ao citar Daniel, afirma que o conjunto-imagem:

“consiste em um conjunto de caracteristicas, que podem incluir, entre
outras, uma cor ou esquema de cores, forma, embalagem,configuracdo do
produto, sinais, frases, disposic¢ao, estilizagdo e tamanho de letras, graficos,
desenhos, emblemas, brasdes, texturas e enfeites ou ornamentos em geral,

capazes de identificar determinado produto e diferencia-lo dos demais.”%®

% DANIEL, Denis Allan. Litigios envolvendo conjunto-imagem (trade dress) no Brasil. ABPI, Rio
de Janeiro.n® 87, p. 27-31, mar./abr. 2007.



Ocorre que ha limitagdes ao registro da marca para o trade dress, visto que é
restrita ao produto ou servico que visa identificar. Lembra-se que um dos principios
do direito marcario é o da especialidade da protecdo, ou seja, a especialidade da
marca é elemento central do direito exclusivo'®.

Um caso emblematico € de MAIZENA versus ALISENA decidido pela 22
Camara Reservada de Direito Empresarial do TJ-SP, em processo movido pela
empresa Unilever em face da GFG Cosméticos que comercializam o produto de
cosmético ALISENA com embalagens com caracteristicas semelhantes do produto
alimenticio MAIZENA:

Figura 9 - Produtos Maizena e Alisena

e

R i i

Fonte: Brasil, 2017

Dessa forma, percebe-se que é possivel a protecdo do conjunto-imagem pelo
direito marcario apesar das limitagbes comprovando - ndo toda a embalagem-,

assim que, tal protegdo nao é total e nem sempre é possivel.

2.3.3. Protecao com base no desenho industrial

Em razédo do conjunto-imagem refletir o aspecto ornamental de um objeto, é
possivel a protegao via registro do desenho industrial. No Brasil, o desenho
industrial tem como requisitos para registro a novidade e a originalidade, o aspecto
ornamental, configuragdo externa e tipo de fabricagdo industrial, conforme prevé o
art. 95 da Lei 9.279/96.

O requisito da originalidade refere-se a configuragdo visual distintiva em

relacdo aos objetos preexistentes, mesmo com combinagdo de elementos

109 BARBOSA, Denis Borges. Uma Introducédo a Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen
Juris. 2010 p. 246



conhecidos™®. Ja no requisito da novidade é necessario que ele nido esteja
compreendido no estado da técnica, ou seja, constituido por aquilo acessivel ao
publico antes da data de depésito do pedido.™

O tempo de protecdo de um desenho industrial €, em comparacgao ao direito
marcario, menor, visto que apenas é protegido por 10 anos contados da data do
depdsito, sendo possivel a prorrogagao por 3 periodos sucessivos de 5 (cinco) anos

cada'?

, apos esse periodo cai em dominio publico.
A seguir, um exemplo de conjunto-imagem protegido pelo registro de

desenho industrial:

Figura 10 - caixa da embalagem da china in box

Fonte: INPI - DI 6100086-8, “CONFIGURAGAO APLICADA EM EMBALAGENS PARA GENEROS
ALIMENTICIOS.”, de titularidade de TREND FOODS FRANQUEADORA LTDA.

2.3.4. Protecao com base no direito autoral

O conjunto-imagem também pode ser o layout de restaurante ou loja,
desenhos artisticos, website ou software os quais se enquadram na protegdo por

direito autoral por serem definidos como obra intelectual.

"0 Art. 97 da Lei 9.279/96: O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma
configuracdo visual distintiva, em relagdo a outros objetos anteriores. Paragrafo unico. O resultado
visual original podera ser decorrente da combinagéo de elementos conhecidos.

™ Art. 96, Lei 9279/96 O desenho industrial € considerado novo quando n&do compreendido no
estado da técnica. § 1° O estado da técnica é constituido por tudo aquilo tornado acessivel ao publico
antes da data de depdsito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio,
ressalvado o disposto no § 3° deste artigo e no art. 99.§ 2° Para afericdo unicamente da novidade, o
contetudo completo de pedido de patente ou de registro depositado no Brasil, e ainda n&o publicado,
sera considerado como incluido no estado da técnica a partir da data de depdsito, ou da prioridade
reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequientemente.

"2 Art. 108, Lei 9279/96. O registro vigorara pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do
depdsito, prorrogavel por 3 (trés) periodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada.



A protecao da obra intelectual esta em legislagao propria, a Lei n°® 9.610/98, a
Lei de Direitos Autorais. Em relacéo ao trade dress, pode-se destacar trés incisos do
art. 7°, os incisos VIII, X e XII'3.

Lembra-se que, conforme o art. 18 da Lei 9.610/98, o direito autoral
independe de registro, sendo assim, constitui uma valida alternativa de protegéo de
produtos, servicos ou ambientes.

Ainda sim, ha algumas restri¢gdes, visto que nem todo conjunto-imagem é
possivel pelo direito autoral, pois ainda que se tenha o carater artistico e original,
também deve ser dissociavel de aspecto funcional. Para que possa ser protegido, &
necessario que haja um valor expressivo independentemente da aplicagao util. Além
disso, ndo é possivel realizar a protegcao quanto ao aproveitamento industrial ou
comercial, muito menos a possibilidade de registrar concomitantemente a marca do
produto, servigo ou estabelecimento com o direito do autor.

O exemplo de protecdo com base no direito autoral, € dado por Piva de
Andrade, narra ele que, em 2002 no Rio de Janeiro, a autora - BRAZILINE
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - , era uma empresa atuante no segmento de
roupas esportivas e desenvolveu uma camiseta especifica em fungcao da Copa do
Mundo de Futebol, ao se deparar com funcionarios do supermercado ABC
SUPERMERCADOS S/A reparou que usavam um uniforme que copiava fielmente a
aparéncia de sua camiseta. Assim, a parte autora entrou com agao por violar o
direito de autor e a utilizagcado indevida que poderia diminuir a procura pela camiseta
original.”

Em decisdo proferida pela 72 Vara Civel do Rio de Janeiro, foi concedida
liminar para reconhecer o layout da camiseta que gozava de protegao conferida pelo
artigo 7°, inciso VI, da Lei de Direitos Autorais, para substituir os uniformes que

estavam sendo utilizados pelos funcionarios da ré."®

"3 Art. 7°. S40 obras intelectuais protegidas as criagbes do espirito, expressas por qualquer meio ou
fixadas em qualquer suporte, tangivel ou intangivel, conhecido ou que se invente no futuro, tais
como: (...) VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética. (...) X - os
projetos, esbogcos e obras plasticas concernentes a geografia, engenharia, topografia, arquitetura,
paisagismo, cenografia e ciéncia; (...) Xlll - as coletaneas ou compilagbes, antologias, enciclopédias,
dicionarios, bases de dados e outras obras, que, por sua selegao, organizagao ou disposi¢ao de seu
conteudo, constituam uma criagao intelectual.

"4 PIVA DE ANDRADE, Gustavo. O Trade Dress e a Protegdo da Identidade Visual de Produtos e
Servigos — IDS. Rio de Janeiro, Disponivel em:
https://ids.org.br/o-trade-dress-e-a-protecao-da-identidade-visual-de-produtos-e-servicos/. Acesso
em: 1 out. 2022.

15 PIVA DE ANDRADE, Gustavo. O Trade Dress e a Protecao da Identidade Visual de Produtos e
Servigos — IDS. Rio de Janeiro, Disponivel em:
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2.3.5. Elementos que caracterizam o conjunto-imagem

S&0 requisitos que caracterizam o conjunto-imagem para protegdo: a
distintividade, que essa imagem nao seja funcional e o uso de terceiro seja similar
ao trade dress original™® a ponto de causar confusdo, erro, associagdo ou
conexao™'’.

O requisito da distintividade € essencial para o conjunto-imagem, pois sem
ele ndo haveria como o empresario diferenciar seu produto ou servigo daqueles ja
existentes. Importante salientar que, se houver uma configuragdo comum, usada por
varias empresas, a violagédo nio sera reconhecida™®.

E o caso, por exemplo, do julgamento envolvendo o trade dress do algodao
Farol e Apolo (figura 7).

Figura 11 - Algodao Farol
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Fonte: internet (2024)

Em resumo da lide do caso concreto, a Companhia Manufatora de Tecidos de
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em: 1 out 2022

¢ Machado, Kamille Trindade. Diretrizes Para Identificagio E Caracterizacio Do Trade Dress
(Conjunto-Imagem) E Sua Protecao No Brasil. 2022. 67 F. - Instituto Federal De Educacéo,
Ciéncia E Tecnologia Do Rio Grande Do Sul — Ifrs, Porto Alegre — Rs, 2022. p. 44

"7 DO PRADO, Elaine Ribeiro. Sistema de Distintividade da Marca Tridimensional. Revista Eletronica
do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual, S&o Paulo, v. 1. n. 1. p. 23-48, 2009. Disponivel em:
https://ibpieuropa.org/book/revista-eletronica-do-ibpi-nr-1. Acesso em 01/01/2024
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Ciéncia E Tecnologia Do Rio Grande Do Sul — Ifrs, Porto Alegre — Rs, 2022. p. 45
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Algod3ao™® (detentora da marca Apolo de algodéo hidréfilo e derivados) ajuizou agao
de obrigacdo de ndo fazer contra a detentora da marca “Farol”. Em sentencga, o
pedido foi julgado parcialmente procedente, a fim de condenar a ré a se abster de
comercializar o produto algoddo com a marca ‘Farol’. Interposto recurso ao Tribunal
de Justica do Estado de Minas Gerais por ambas as partes, que foi desprovido
recurso da recorrente e dado provimento ao recurso da recorrida conforme a

seguinte ementa:
“ACAO ORDINARIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR

AFASTADA - CONCORRENCIA DESLEAL CONFIGURADA -
SIMILARIDADE ENTRE AS EMBALAGENS DOS PRODUTOS POSTOS
NO MERCADO - DETERMINAGAO DE ABSTENCAO DE

COMERCIALIZACAO - DANO MATERIAL DEVIDO - DANOS MORAIS
CONFIGURADOS - FIXACAO DO QUANTUM - HONORARIOS
ADVOCATICIOS. - Em matéria de colheita de provas, predomina prudente
discricdo do magistrado no exame da pertinéncia das provas requeridas ou
ndo, para a formacdo do convencimento ante as circunstancias de cada
caso concreto. - Restando evidenciada a concorréncia desleal, é
procedente o pedido para que a demandada se abstenha de comercializar
os produtos com embalagem semelhante a da autora. - Diagnosticada a
contrafagao e o comportamento reprovavel da ré ao obrar em concorréncia
desleal, a indenizacao por reparagao patrimonial € medida que se impoe. -
Independentemente da qualidade do produto contrafeito, o consumidor é
enganado e tem subtraida, de forma ardil, sua faculdade de escolha. Ele
adquire o produto imbuido em erro, acreditando estar comprando o produto
original e de determinada marca, 0 que ocasiona, por ricochete, usurpacao
de parte da identidade do fabricante, gerando lesdo aos direitos da
personalidade. - Tratando-se de ag&o condenatodria, a verba honoraria deve
ser arbitrada com base no art. 20, §3°, do CPC”

No recurso especial interposto para o STJ, foi proferida decisdo no sentido de
que a detentora da marca Farol deixasse de comercializar a embalagem com cépia
do trade dress da marca Apolo. Nesse sentido, o tribunal argumentou que:

“Assim, as marcas, para serem registradas, devem atender a distintividade
ou novidade relativa, ou seja, dentro do mercado em que se insere o

produto, o sinal visivelmente perceptivel deve se distanciar do dominio

"9 BRASIL. Tribunal de Justica do Estado de Minas Gerais. Processo n° 0822064-82.2008.8.13.0153.
Apelante: S.A Fabrica de Tecidos Sao Jodo Evangelista. Apelado: Companhia Manufatora de Tecidos
de Algodédo Brasilia:  Supremo  Tribunal de  Justica, [2011]. Disponivel em:
https://wwwb5.timq.jus.br/jurisprudencia/pesquisaNumeroCNJEspelhoAcordao.do?&numeroRegistro=3
&totalLinhas=5&paginaNumero=3&linhasPorPagina=1&numeroUnico=0822064-82.2008.8.13.0153&p
esquisaNumeroCNJ=Pesquisar&. Acesso em: 26/01/2024
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comum, a fim de propiciar a utilizagdo comercial exclusiva por seu titular.
Esta fruicdo exclusiva, que sera assegurada por meio do registro, pode se
estender indefinidamente no tempo, desde que promovidas as tempestivas
prorrogacgdes. Isso porque o direito de exclusividade da marca tem por
escopo assegurar ao consumidor a correspondéncia entre o produto

designado e a empresa que o colocou em circulagdo.”'?°

Ainda, no caso Wal-Mart Stores, Inc. v. Sdmara Brothers, Inc, 529 U.S 205
(2000), a Suprema Corte Americana definiu o requisito da distintividade como forma
para adquirir a protegcdo, bem como que para assegurar tal distingdo, deve-se ser

considerado duas hipoteses: distingdo por natureza ou distingdo por ter adquirido

um significado secundario (secondary meaning) que a identifique'®', como se

verifica pelo excerto a seguir:
Neste caso, o tribunal considerou que um design de produto nunca pode
ser inerentemente distintivo e, portanto, protegivel em uma acédo por
violagdo de trade dress nao registrado. Para se qualificar para a protecao
de um design de produto ou trade dress, o autor deve demonstrar que seu
trade dress nao registrado adquiriu distintividade ou "significado
secundario". Também foi considerado que o frade dress, uma categoria que
originalmente incluia apenas a embalagem ou "vestimenta" de um produto,
expandiu seu significado nos ultimos anos para incluir o design de um

produto. 122’

Segundo a doutrina, secondary meaning “s&o marcas, expressdes de
propaganda, insignias e titulos de estabelecimentos e quaisquer sinais nao
registraveis, mas que obtiveram, pelo uso continuado ao longo do tempo, um

sentido tal que os distingue dos concorrentes™?,

120 BRASIL. Supremo Tribunal de Justica. RECURSO ESPECIAL N° 1.353.451 - MG. Recorrente: S.A
Fabrica de Tecidos Sao Jodo Evangelista. Recorrido: Companhia Manufatora de Tecidos de Algodao
Brasilia: Supremo Tribunal de Justi¢a, [2017]. Disponivel em:
https://scon.stj.jus.br/fSCON/pesquisar.jsp?livie=RESP+N+1353451&b=DTXT&tp=T. Acesso em:
26/01/2024

21 DAVIDSON, Dan; CHATHAM, Michael D. Trade Dress: Rising from the Ashes. SSRN Electronic
Journal, Virginia, 2017. Disponivel em: https://www.ssrn.com/abstract=2923257. Acesso em: 27 dez.
2023.p. 6

122 “the... Court held that a product design can never be inherently distinctive, and therefore
protectible, in an action for infringement of unregistered trade dress. In order to qualify for protection
of product design or trade dress, a plaintiff must show that its unregistered trade dress has ‘acquired
distinctiveness’ or ‘secondary meaning’. It also held that trade dress, a category that originally
included only the packaging, or ‘dressing’ of a product, has in recent years expanded in meaning to
include the design of a product. DAVIDSON, Dan; CHATHAM, Michael D. Trade Dress: Rising from
the Ashes. SSRN Electronic Journal, Virginia, 2017. Disponivel em:
https://www.ssrn.com/abstract=2923257. Acesso em: 27 dez. 2023.p. 6

123 SILVA, Alberto Luis Camelier da. Concorréncia desleal : atos de confusdo, 12 Edigdo. Sédo
Paulo:  Editora  Saraiva, 2013. E-book. ISBN 9788502203334. Disponivel em:
https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502203334/. Acesso em: 20 abr. 2023. p. 155
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Xavier através de Barbosa, acrescenta que a eficacia distintiva do
conjunto-imagem nasce da “perspectiva psicoldgica do consumidor em relagdo a um
produto e sua marca'?”.

Ressalta-se, por fim, os aspectos mercadologicos da violagdo do
conjunto-imagem. Aqui se usa uma técnica denominada de “teste 360°”, pois supera
a comparagao entre os objetos, visto que aborda outros diversos elementos do
contexto que envolvem a violagdo. O presente teste tem objetivo de “captar todos os
elementos que compdem o caso, oferecendo ao examinador uma visdo panoramica
para formar seu juizo de convicgdo...'?”

Para o teste 360° criado por Filipe Fonteles Cabral e Marcelo Mazzola,
sendo inicialmente usado para marcas, mas que esta sendo utilizado para afericao
de trade dress, tem os seguintes critérios de avaliagdo: a) grau de distintividade
intrinseca das marcas; b) grau de semelhanga das marcas; c) legitimidade e fama
do suposto infrator; d) tempo de convivéncia das marcas no mercado; €) espécie de
produtos em cotejo; f) especializagdo do publico alvo; g) diluicdo. Esses passos
devem ser seguidos na ordem apresentada por estarem dispostos de forma légica.

A teoria da funcionalidade surgiu nos Estados Unidos e, baseia-se, na ideia
de evitar a “concessao de privilégios perpétuos sobre elementos funcionais, o que,
além de ndo se coaduna com os principios norteadores do sistema de protecéo a
propriedade intelectual, pode ser alternadamente anticompetitivo™?®.

O conjunto-imagem, por sua vez, ndo tem o aspecto funcional determinado
por consideragdes técnicas, portanto, ndo teria sua protecao via direito marcario ou
pela concorréncia desleal, ficando a protecao pela patente de invengcdo ou modelo
de utilidade.

Dessa forma, foi adotada a teoria da funcionalidade na Lei de Propriedade
Industrial, e vem sendo utilizada para atacar registros fraudulentamente obtidos e
como argumento de defesa nas ag¢des que visam a proteg¢ao da identidade visual de

produtos ou servicos relacionados a marcas e desenho industrial.

124 XAVIER, Vinicius De Almeida. As possibilidades de protegdo ao trade dress. Direito & Justiga,
Porto Alegre, v. 41, n. 2, p. 248, 2015. apud BARBOSA, Denis Borges. Revistando o tema da
significagao secundaria. p. 252

25 CABRAL, Filipe Fonteles; MAZZOLA, Marcelo. O Teste 360° de Confusdo de Marcas. Rio de
Janeiro, v. 18, n. 69, junho/julho/agosto, 2015. Disponivel em: Acesso em: 10 out. 2023.

26 PIVA DE ANDRADE, Gustavo. O Trade Dress e a Protecéo da Identidade Visual de Produtos e
Servigos. Revista da ABPI, v 112, p. 16, mai. 2011



Dessa forma, verifica-se a recepg¢ao da teoria da funcionalidade em dois

momentos na Lei de Propriedade Industrial'®’:

Art. 100. Nao é registravel como desenho industrial:

[...]
Il - a forma necessaria comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela

determinada essencialmente por consideragdes técnicas ou funcionais.

Art. 124. Nao sédo registraveis como marca:

[...]

XXI - a forma necessaria, comum ou vulgar do produto ou de
acondicionamento, ou, ainda, aquela que ndo possa ser dissociada de
efeito técnico;

Frisa-se que tais entendimentos, s&o aplicaveis por analogia ao trade dress,
visto a inexisténcia de registro.

Em resumo, um o conjunto-imagem é nao-funcional, contudo para ser
reconhecido como tal e, dessa forma, protegido, ndo pode se caracterizar pelos
elementos funcionais de um produto, sendo que as caracteristicas do
conjunto-imagem nao podem ser essenciais ao uso ou a finalidade do produto.'?®

A confusdo ou de associagao indevida se da de duas formas: direta ou por
associacao. A confusao direta € aquela em que o consumidor compra um produto
por outro. Ja a confusdo por associagao, é aquela em que o consumidor criou uma
conexao entre duas marcas, mesmo tendo o conhecimento de que sao distintas. A
doutrina ainda acrescenta trés outros tipos de confusdo: confusdo por interesse
inicial, confus&o reversa e confusdo pés-venda'®.

A confusado por interesse inicial, comum em estabelecimentos comerciais e
buscas na internet, € quando uma empresa utiliza a “marca ou elementos visuais de
terceiros para atrair a atencdo do consumidor”*°. A confusao reversa da-se pelo uso
de marca semelhante ou idéntica a de um terceiro, da mesma atividade fim, por

parte de uma empresa com maior poder econdmico. A confusao pds-venda, por sua

27 BRASIL. Lei n° 9279, de 14 de maio de 1996. Disponivel em
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/|9279.htm. Acesso em 22/01/2024

28 PIVA DE ANDRADE, Gustavo. O Trade Dress e a Protegéo da Identidade Visual de Produtos e
Servicos. Revista da ABPI, v 112, p. 19, mai. 2011

12 CABRAL, Filipe Fonteles; MAZZOLA, Marcelo. O Teste 360° de Confus&o de Marcas. Rio de
Janeiro, v. 18, n. 69, junho/julho/agosto, 2015. Disponivel em: Acesso em: 10 out. 2023. p. 137

130 Ibidem, p. 135
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vez, ocorre quando um terceiro “confunde a origem de um produto em razao da
semelhanga da aparéncia com a configuragdo ou marca de um produto famoso”'>".

Dessa forma, podemos compreender a confusdo como “praticas tendentes a
captar, sem esforgo proprio, clientela alheia, mediante, principalmente, uso de nome
ou de insignia iguais ou semelhantes ao do concorrente”'2.

Em relagcdo aos produtos, a confusdo se da em diversos fatores como o0 uso
de marca igual ou semelhante, a imitacdo de embalagens, rétulos, de involucro ou
de partes integrantes ou, ainda, o aproveitamento indevido de seus componentes'?,

Algumas caracteristicas sao utilizadas para gerar confusdo, como aponta
Bittar. No campo da publicidade, a imitacdo de cartazes ou catalogos e de outros
meios de comunicagdo do produto podem configurar a confusdo, assim como a
utilizagédo de sosia de pessoa da publicidade a ser copiada'-.

Assim, pode-se verificar que, a confusao causa nao so lesdo aos interesses
de concorrentes, mas também a lesdo do interesse dos consumidores, sendo assim,
uma figura mista pela simultaneidade da les&o. Dessa forma, o ordenamento
juridico brasileiro ja prevé como proibida a propaganda enganosa ao consumidor'.
No direito portugués, Ascensao explica que a confusdo criada pelo concorrente
pretende obter um beneficio ilegitimo®.

Importante é verificar quando se da a confusdo, visto a evolucido da
jurisprudéncia sobre o “reconhecimento da existéncia do dano ou sinal marcario, ou
seja, aquele que teve sua marca prejudicada devera demonstrar com clareza como
seu direito esta sendo lesionado”*” destrinchando, assim, o momento da confus3o e
o tipo de dano causado pela violagao da marca.

Nesse caso, em cada espécie de confusdo ja apresentadas, cabera o
prejudicado demonstrar como e de que forma foi lesionado, visto que a confusao

nao ocorre apenas no ato da compra, mas sim se pela semelhanca adquiriu um

31 Ibidem, p. 136

32 BITTAR, Carlos Alberto. Teoria E Pratica Da Concorréncia Desleal. Sao Paulo: Editora Saraiva,
1989. p. 49

133 Ibidem, p. 49

134 Ibidem, p. 50

135 Art. 37. E proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. § 1° E enganosa qualquer modalidade
de informagéo ou comunicagéo de carater publicitario, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer
outro modo, mesmo por omissdo, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza,
caracteristicas, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preco e quaisquer outros dados sobre
produtos e servigos.

138 ASCENSAO, José de Oliveira. Concorréncia desleal. Coimbra, Portugal: Almedina, 2002. p. 429
37 CABRAL, Filipe Fonteles; MAZZOLA, Marcelo. O Teste 360° de Confusdo de Marcas. Rio de
Janeiro, v. 18, n. 69, junho/julho/agosto, 2015. Disponivel em: Acesso em: 10 out. 2023. p. 138



produto por outro (confusdo por interesse inicial), ou se a confusao se deu pelo
aproveitamento da reputacdo alheia, sendo diferente do que ocorre com o
conjunto-imagem, visto que é necessario apenas que demonstra a confusdo, sem

necessidade da lesao.



3. Analise do conjunto-imagem pela concorréncia desleal: aspectos técnicos
a partir da jurisprudéncia do Superior Tribunal de Justica, Tribunal de
Justica do Estado do Rio Grande do Sul e do Tribunal de Justi¢ca do Estado

de Sao Paulo

Superada a conceituag¢ao da concorréncia desleal, bem como os crimes que
envolvem a concorréncia e a analise sobre frade dress e seus elementos que o
constituem, passa-se a verificar como a jurisprudéncia brasileira aborda a tematica
do conjunto-imagem através da concorréncia desleal.

Cabe ressaltar que para a busca das referidas jurisprudéncias, o presente
trabalho adotou como metodologia de pesquisa o0 método qualitativo e o método
quantitativo, a fim de que seja possivel a verificagdo dos critérios utilizados para
definir o conjunto-imagem. Por fim, foram selecionados o Superior Tribunal de
Justica, o Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo e o Tribunal de Justica do
Estado do Rio Grande do Sul, sendo o critério para selegdo a quantidade de litigos

encontrados (TJSP e STJ) e o local de atuagao profissional (TJRS).

Decisées analisadas
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Assim, foram criados trés termos de buscas: "concorréncia desleal trade
dress", "concorréncia desleal conjunto-imagem" e "conjunto-imagem", sendo a
pesquisa feita entre margo e junho de 2023. Durante a busca, foi realizada uma

segunda analise, para que fossem excluidos todas as decis6es que nao diziam



respeito ao assunto do trabalho, ou seja, aquelas decisdes que tratavam a respeito
de desenho industrial, patente (modelo de utilidade e invengao) e marcas, e também
aquelas que discutiam apenas questdes meramente processuais sem abarcar as

questdes de mérito.

3.1. Analises do STJ

No sitio do Superior Tribunal de Justiga foram colocados os seguintes termos
de busca: concorréncia desleal frade dress, concorréncia desleal conjunto-imagem e
conjunto-imagem. Para o primeiro termo, foram encontrados 26 resultados, ja no
segundo termo foram encontrados 19 resultados, enquanto que no ultimo termo o
resultado foi 22. Da pesquisa, foram excluidos todos julgados que nao tratavam
sobre a tematica da pesquisa ou que discutiam quantum indenizatérios ou questdes

meramente processuais sobrando apenas 14 decisdes a serem analisadas.

a) Livraria Cultura S/A v. Saraiva S.A Livreiros Editores e KN Arquitetura e
Gerenciamento LTDA - EPP

Trata-se de recurso especial interposto por Livraria Cultura S/A contra
Saraiva S.A Livreiros Editores e KN Arquitetura e Gerenciamento LTDA - EPP™® no
qual alegou plagio e reprodugdo de conjunto-imagem da recorrente. A sentenga
julgou improcedente os pedidos, da mesma forma o Tribunal de Justica do Estado
de Sao Paulo negou provimento ao recurso da Livraria Cultura S/A em razédo da
falta de provas quanto a alegagdo do uso indevida do conjunto-imagem, muito
menos do plagio arquitetonico.

No Recurso Especial julgado pelo STJ, ficou decidido que, em relagao ao uso
indevido do conjunto-imagem do interior da loja, ndo ensejaria confusdo aos

consumidores, citando o laudo técnico que:
“foi expresso ao ponderar que 'comparando todos os elementos integrantes

dos projetos arquitetdnicos das lojas (...), os considerados distintos acabam

138 BRASIL. Supremo Tribunal de Justica. Recurso Especial n° 1.645.574. Recorrentes :Livraria
Cultura S/A e Fernando Faria de Castro Brandao. Recorridos: Saraiva e Siciliano S/A e Kn
Arquitetura e  Construgéo Ltda Relator Min.  NANCY ANDRIGHI. Dispom’vel em:

1645574%27)+ou+(%27RESp%27+ad.|+%271645574%27) suce.)&thesaurus= JURIDICO&fr =veja.

Acesso em: 09/06/2023.


https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?i=1&b=ACOR&livre=((%27RESP%27.clas.+e+@num=%271645574%27)+ou+(%27REsp%27+adj+%271645574%27).suce.)&thesaurus=JURIDICO&fr=veja
https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?i=1&b=ACOR&livre=((%27RESP%27.clas.+e+@num=%271645574%27)+ou+(%27REsp%27+adj+%271645574%27).suce.)&thesaurus=JURIDICO&fr=veja

preponderando sobre os que guardam similitude, ndo s6 em razédo da

quantidade, como também de sua relevancia para a formagao do todo™'*

Quanto a legislagcédo pertinente a propriedade intelectual, foram utilizados os
seguintes fundamentos juridicos para embasamento: art. 10 bis da Convencao da
Uni&o de Paris (Decreto 635/92)'%; art. 195, VI, da Lei 9.279/96'*"; e art. 29, |, da Lei
9.610/98"2,

b) Posto Petrobras v. Posto I3R:
Trata-se de Recurso Especial interposto por A PEIXOTO POSTO DE
ABASTECIMENTO LTDA contra IPIRANGA POSTO DE PETROLEO S/A™3, o
julgamento ndo ocorreu em razao da sumula 7 do STJ", contudo, acessou-se o

acordao proferido pelo Tribunal de Justica do Rio de Janeiro'.

139 BRASIL. Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo. Apelagdo Civel n°
0200807-18.2009.8.26.0100. Apelante: Livraria Cultura S/A e Fernando Faria de Castro Brandao.
Apelados: Saraiva e Siciliano S/A e Kn Arquitetura e Construgao Ltda. Relator: Desembargador VITO
GUGLIELMI. Dlspomvel em:
h . . . .

26. 0100&nuReQ|stro Acesso em: 26/01/2024.

140 Art. 10, bis: (1) Os paises da Unido obrigam-se a assegurar aos nacionais dos paises da Uni&o
protecéo efetiva contra a concorréncia desleal. (2) Constitui ato de concorréncia desleal qualquer ato
de concorréncia contrario aos usos honestos em matéria industrial ou comercial. (2) Constitui ato de
concorréncia desleal qualquer ato de concorréncia contrario aos usos honestos em matéria industrial
ou comercial. 1° Todos os atos suscetiveis de, por qualquer meio, estabelecer confusdo com o
estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente; 2° As falsas
alegagdes no exercicio do comércio, suscetiveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a
atividade industrial ou comercial de um concorrente; 3° As indicagbes ou alegacgdes cuja utilizagdo no
exercicio do comércio seja suscetivel de induzir o publico em erro sobre a natureza, modo de
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No acoérdao, manteve-se a condenacgdo para que a ré, ora apelante, fosse
condenada a se abster de utilizar a mesma combinacdo de cores em razdo do

objeto comercial no mesmo segmento de servigos'®.

Figura 12 - Posto Petrobras v Posto I13R:

Fonte: Internet, 2017

c) Protection v. Protex

Interposto por Francis Licenciamentos Ltda contra Colgate Palmolive
Industria e Comércio Ltda. e Colgate Palmolive Company a fim de reverter a liminar

que obrigada a recorrente a deixar de utilizar o invélucro com cores semelhantes as

da recorrida'’.

Figura 13 - Marca “protex” v. Marca Protection

~ ESFRANCIS
: Protection

a .'.’,L?.t.?"

Fonte: Belmarino IP, 2018
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No Recurso Especial, a decisdo foi no sentido de que haveria sim
caracteristicas semelhantes que poderiam causar confusdo ao consumidor, dessa

forma, foi sustentado que a marca “PROTEX”

“adquiriu alta credibilidade e reconhecimento, sendo reconhecido pelo
conjunto-imagem que consiste na embalagem com fundo branco,
estampada com a marca "PROTEX" em azul, com listras coloridas, que sédo
objeto de registros e pedidos de registro no INPI e funcionam "como imas
na captacdo de clientela e constam expressamente de todas as

publicidades envolvendo o sabonete”."*®

Dessa forma, a apelacao recorrida em sede de Tribunal, apenas limitou-se
em impor alteragcbes nas embalagens da nova linha de sabonetes para cessar a
possivel concorréncia desleal'*®.

Como fundamento juridico de embasamento da decisdo foi utilizado o
seguinte dispositivo relacionado a tematica: artigo 195, Ill e IV, da Lei no
9.279/1966'° que dispde, respectivamente, quanto ao emprego de meio
fraudulento, para desviar a clientela de outro e a substituicdo, pelo seu préprio nome
ou razéo social, em produto de outrem, o0 nome ou raz&do social deste, sem o seu

consentimento.

d) Vanish v. Vantage

No referido Recurso Especial, tratou-se das marcas Vanish e Vantage.
Ajuizado por Reckitt Benckiser N. V. e Reckitt Benckiser Do Brasil Ltda. contra
Bombril Mercosul S.A.

No Recurso de Apelacao interposto por Reckitt Benckiser N. V. e Reckitt
Benckiser Do Brasil Ltda, foi utilizado o fundamento da desnecessidade de

realizacdo de pericia técnica para abordar a questdo marcaria relacionada a

48 BRASIL. Supremo Tribunal de Justica. Recurso Especial n. 1.306.690. Recorrente: FRANCIS
LICENCIAMENTOS LTDA. Recorrido: Colgate Palmolive Industria e Comércio Ltda. e Colgate
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confusdo e a semelhanca entre os produtos. No acérdao proferido pela 32 Camara

de Direito Privado do TJSP fundamentado da seguinte forma:

“Nao havia mesmo necessidade de produgdo de prova pericial, pois a
matéria &€ unicamente de direito, na medida em que ndo se nega a
semelhanga entre os produtos das autoras apelantes e rés apeladas, o que
importa saber € se o produto langado por estas implicou em violagdo
marcaria e concorréncia desleal e isso € matéria unicamente de direito
cabendo ao Estado Juiz a exclusividade do pronunciamento.”'®!

Figura 14 - Vanish

Fonte: sitio oficial da detentora da marca

Figura 15 - Vantage

Fonte: sitio oficial da detentora da marca

No entanto, no Recurso Especial, o STJ entendeu por declarar nulas as
decisbes proferidas pelas instancias ordinarias, com a remessa dos autos ao
tribunal de origem para ser produzida prova pericial. Isso se deu porque o relator na

origem ndo se baseou exclusivamente nas provas carreadas aos autos, mas

¥ BRASIL, Tribunal de Justica do Estado de S&do Paulo. Apelagdo Civel n.
0191736-89.2009.8.26.0100. Apelantes: RECKITT BENCKISER N. V. e RECKITT BENCKISER DO
BRASIL LTDA. Apelados: Bombril Mercosul S.A e outro. Relator: Des. Beretta da Silveira. Disponivel

em: https://esaj.tisp.jus.br/cisa/getArquivo.do?cdAcordao=4893703&cdForo=0. Acesso em:
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também nas suas impressdes pessoais acumuladas ao longo da vida, daquilo que
pode ou ndo confundir o consumidor.’?

Ainda, quanto a n&o utilizagdo da prova pericial como fundamento para a
decisao, o acorddo argumenta que o apoio da experiéncia pessoal do julgador nao
passa de mero palpite e pode ser equivocado se confrontado com estudos
especializados feitos por experts da area'. Dessa forma, se verifica a importancia
da realizagao de pericia técnica com experts da area de propaganda e marketing.

Quanto ao fundamento juridico utilizado para embasamento da decisao,
foram utilizados: artigos 122, inciso lll, 124, inciso VIII, 129, 189, |, 190, I, da Lei n.
9.279/96'%, artigo 21, inciso XVI, da Lei n. 8.884/94'%, artigo 4°, inciso VI, do CDC -

Caddigo de Defesa do Consumidor.

e) Cerveja Brahma v. Cerveja ltaipava:

Em recurso interposto por CERVEJARIA PETROPOLIS S/A contra
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV em razdo da combinagéo de

cores nas latas das cervejas Brahma e Itaipava.

Figura 16 - Lata da cerveja Brahma e Lata da cerveja Itaipava

Fonte: Migalhas, 2012

O recurso em questado fundamenta-se nos dispositivos legais previstos nos
artigos 2°, V, art. 124, VIII, art. 195, Il e IV da Lei n° 9.279/96, os quais tratam da
propriedade industrial no contexto brasileiro, abrangendo aspectos relacionados a

marcas e patentes. De acordo com essa legislacdo, as cores e suas denominagdes

%2 ibidem, p. 7

153 ibidem, p. 13

% BRASIL. Lei n° 9.279/96. Disponivel em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/I9279.htm.
Acesso em 30 jan. 2024.
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podem receber protecdo, desde que se apresentem de maneira peculiar e
distintiva.'®.

Adicionalmente, o texto aborda o conceito de frade dress, referente a
aparéncia geral e apresentacdo de um produto ou servigo. Sustenta-se a tese de
que a combinagdo de cores, mesmo com variagdes, ndo deveria ser considerada
como concorréncia desleal ou parasitaria. Argumenta-se que tais elementos
cromaticos sao neutros no contexto do marketing das empresas atuantes na mesma
esfera comercial.

Assim, fundamenta o acérddo também quanto ao uso exclusivo de sinais

genericos, letra, algarismo e data:

“correto também ¢é afirmar que nao existe direito ao uso exclusivo de "letra,
algarismo e data, isoladamente", nem de "sinal de carater genérico,
necessario, comum, vulgar ou simplesmente descritivo" ou "sinal ou
expressdo empregada apenas como meio de propaganda", tampouco de
"cores e suas denominagdes", segundo estatuido pela LPI (incisos Il, VI, VII
e Vil do art. 124).”5" p. 12

Em contraponto, vale lembrar que, segundo Piva de Andrade, algumas cores
passam a se associar tdo intrinsecamente com determinado produto ou servigo que
adquirem um significado proprio e passam a funcionar como um verdadeiro signo
identificador de origem™®,

f) Chandelle v. Chocomilk:

Trata-se de Recurso Especial interposto por BRF - BRASIL FOODS S/A

contra SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S/A e NESTLE BRASIL LTDA'™® quanto

as marcas chandelle e chocomilk. A discusséo ficou em torno da utilizagao de sinais

1% BRASIL. Lei n° 9.279/96. Disponivel em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/I9279.htm.
Acesso em 27 jan. 2024. Art. 124. Nao sado registraveis como marca: (...) VIII - cores e suas
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PETROPOLIS S/A. Recorrido: COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV. Relator:
MINISTRO JOAO OTAVIO DE NORONHA D|spon|vel em:

PesqwsaGenenca&num recnstro 201300872368 Acesso em: 091un 2023
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159 BRASIL, Superior Tribunal de Justiga. Recurso Especial n. 1.591.294. Recorrente: BRF - BRASIL
FOODS S/A. Recorridos: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S/A e NESTLE BRASIL LTDA.
Relator: MINISTRO MARCO AURELIO BELLIZZE. Disponivel em:
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_reqistro=201400253379&dt publicacao=

13/03/2018. Acesso em: 09 de jun. de 2023


https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201400253379&dt_publicacao=13/03/2018
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201400253379&dt_publicacao=13/03/2018
https://ids.org.br/o-trade-dress-e-a-protecao-da-identidade-visual-de-produtos-e-servicos/
https://ids.org.br/o-trade-dress-e-a-protecao-da-identidade-visual-de-produtos-e-servicos/
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.3&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&num_registro=201300872368
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.3&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&num_registro=201300872368
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm

comuns e da cor da embalagem, elementos que sequer seriam passiveis de
registro.

Além disso, o tribunal considerou que a similaridade poderia ser benéfica,
uma vez que resulta em um acirramento da competicio a entrada de
conjunto-imagem semelhante em mercado. Assim sendo, ndo deve sofrer com
intervencgao judicial, visto que, para verificar a alegagao de concorréncia desleal pela
utilizacdo de conjunto-imagem, é imprescindivel uma analise técnica que analise o
mercado existente, o grau de distintividade entre os produtos e o grau de atengao

do consumidor comum.

Figura 17 - Chandelle

Fonte: Sitio oficial da Nestlé

Quanto aos fundamentos que embasaram a decisdo, foram utilizados por
parte do julgados os seguintes artigos: arts. 124 e 195 da Lei n. 9.279/1996'°. Esse
julgado refere-se ao trade dress, visto ao uso dos requisitos da distintividade que a

embalagem do produto chandelle adotou.

g) Geleia Queensberry x Geleia Ritter

Trata-se de recurso especial interposto por RITTER ALIMENTOS S/A contra
KIVIKS MARKNAD INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S.A'™'. Narrou-se a similitude

entre os potes das geleias Ritter e Queensberry. No acérdao julgado pelo Superior
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Tribunal de Justica (STJ), foram discutidos alguns pontos que merecem atengao
pelo presente trabalho.

A relatora, enfatizou que a forma visual do vidro utilizado por empresas do
ramo alimenticio ndo € um elemento neutro no marketing, mas sim um diferenciador,
distinguindo o produto, dessa forma, a imitagdo da embalagem é desleal, visto o
objetivo de tirar proveito da notoriedade desviando clientela.

Quanto a relacdo a prova pericial, € importante salientar que de primeira
analise foi utilizado fotografias pelo juiz para verificar possivel violagdo do
conjunto-imagem, no presente caso, foi julgado procedente para o processo retornar

ao tribunal de origem anulando desde a sentenga para elaborac&o de prova técnica.

Figura 18 - Geleia Queensberry x Geleia Ritter

JAMS, JELL! TARMALADES

Morango 1

My

Fonte: migalhas, 2018
Aqui, os fundamentos utilizados para embasamento foram os arts. 122, 124,

XIX, 189, I, e 210 da Lei 9.279/96'2. O presente julgado trata-se de trade dress,
visto que o objetivo era a verificacdo do visual das embalagens semelhantes dos
dois produtos.

O presente julgado é leading case, visto que tornou obrigatdria a realizagao

da pericia técnica em casos envolvendo trade dress.

h) Curitiba Multimarcas v. Auto Shopping Curitiba:

Trata-se de Recurso Especial interposto por AUTO SHOPPING CURITIBA
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA contra FERNANDO REZENDE TRIBONI em
razdo de conflito entre a marca "Curitiba Multimarcas" e nome comercial "Auto

Shopping Curitiba.
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No desfecho deste julgamento, a preferéncia foi concedida a marca em
detrimento do nome empresarial, mesmo considerando que este ultimo tenha sido
registrado na junta comercial antes da concessao do registro pelo INPI.

Como fundamento juridico foram utilizados os seguintes artigos: arts. 122,
124, incisos Vl e IX, 129, 176, 177 e 178 da Lei n. 9.279/1996°

i) Moc Empreendimentos Imobilidrios S.A contra Mocsal Comércio E Servigos

Salineiros Ltda:

Neste julgamento especifico, interposto por Moc Empreendimentos
Imobiliarios S.A contra Mocsal Comércio E Servigcos Salineiros Ltda, evidenciou-se a
imperatividade da produg¢ao de prova pericial como meio essencial para a resolugao
de casos que envolvem alegag¢des de concorréncia desleal por confusdo. Isso se
justifica pela natureza da analise, que requer uma avaliagdo especializada do
mercado no qual o produto em questao esta inserido, assim como os impactos de
um novo produto na dindmica competitiva.

A compreensao adequada dos elementos que caracterizam a concorréncia
desleal por confusdo demanda uma abordagem técnica e especializada. A pericia
se mostra crucial para elucidar as nuances do mercado, proporcionando uma visao
aprofundada das reacgdes e percepg¢des dos consumidores diante da introducao de
um novo produto na competicao.

Como fundamento juridico, foram utilizados os seguintes artigos: 2°, 122,
123, 128, 131, 132, 195, 208, 209 e 210 da Lei n. 9.279/1996'%.

j) Loungerie v. Hope:

Aqui tratou-se das marcas loungerie e hope. A sentenga julgou parcialmente
procedente os pedidos para condenar a recorrida a se abster de comercializar os
produtos que incorporem elementos da linha Embrace Lace. Interposto Recurso de
Apelacgao, foi julgado improcedente e mantida a sentenga, em razdo da tendéncia de

mercado e ndo copia de produtos, motivo que n&o ocorreria confusdo'®.
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/I9279.htm. Acesso em: 30/01/2024

' BRASIL. Lei n° 9279 de 14 de maio de 1996. Disponivel em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/[9279.htm. Acesso em: 30/01/2024

165 BRASIL. Tribunal de Justica do Estado de S&o Paulo. Apelagdo Civel n°
1043901-02.2017.8.26.0100. Apelante: WACOAL AMERICA INC e LOUNGERIE S/A. Apelado:HOPE
DO NORDESTE LTDA. Relator: Des. ARALDO TELLES. Disponivel em:



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm

A pericia feita pelo MM juizo concluiu o seguinte quanto a semelhanga entre

os produtos:
“A Pericia constatou que ha semelhanga entre os produtos da lide,
principalmente quando comparadas pegas de mesmo modelo e cores,
como ficou demonstrado no Item 5.2 deste Laudo. Constatou também haver
semelhangas com produtos de terceiros, o que, de acordo com os
ensinamentos doutrinarios acima expostos, parece refletir o comportamento
natural dos diversos atores do mercado da moda. Por ultimo, constatou a
Pericia que a semelhanga entre os produtos considerados ocorre de
maneira mais ou menos intensa , na medida em que mesmos elementos
constam ou n&o nas pegas comparadas. Em outras palavras, uma calcinha
ou sutid da Linha Embrace Lace pode ser mais semelhante a esses
produtos da Linha Majestic na medida em que neles coincidem,
concomitantemente, as cores, a modelagem e a posi¢cao onde os bordados
estdo localizados nos produtos. Ja para o elemento principal que
personalizada as Linhas, que é desenho bordado, considera a Pericia que
os desenhos das linhas de produtos, efetivamente comercializados por
Requerentes e Requerida, sdo ambos compostos por florais, mas possuem

diferengas significativas entre si"®

No Recurso Especial, o entendimento foi no sentido de que para
configuracdo de atos de concorréncia desleal pela imitagdo do conjunto-imagem,
nao basta que se comprove o uso, sendo necessario a observancia de alguns
pressupostos para protecao juridica. Tais requisitos ndo foram preenchidos pelas
recorrentes no caso concreto, o que motivou o desacolhimento das pretensdes

recursais.
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Figura 19 - WACOAL AMERICA INC. v. LOUNGERIE S/A

Fonte: Jota, 2021
Como fundamento juridico, foram utilizados os seguintes: art. 208, 209 e 210

da Lei de Propriedade Industrial'®’.

k) Vigor Grego v. Danone Grego:

Em acdo proposta por Vigor Alimentos S.A contra Danone LTDA, Frimesa
Cooperativa Central e INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em que
analisou-se a questdo da protegdo do conjunto-imagem pelo direito marcario,
também tendo sido movida agdo em razado da negativa administrativa pelo INPI da
marca Vigor Grego.

A acao foi proposta em razdo do depdsito das marcas que restaram
indeferidos (Pedido 906.131.634 e 907.682.685), pois o recipiente foi considerado
banal e “ndo se diferencia significativamente dos padrées de mercado a ponto de
ser percebido pelo publico como marca”®. Na sentenga foi reconhecido que o
recipiente adquiriu distintividade perante outras marcas existentes no mercado,
sendo aplicado o secondary meaning para que fossem registrados como marca

tridimensional, visto a facil identificacdo pela maioria dos consumidores'®.
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Carvalho Disponivel em:

sso= 01159379320174025101&eventos true&num Chave &num chave documento &hash 90ade9
4d775e31f9a686bc47afd8deee. Acesso em: 28 jan. 2024. p. 4

189 BRASIL, Tribunal Regional Federal (22 Regi&o). Autor: Vigor Alimentos S.A. Réu: INPI - Instituto
Nacional da Propriedade Industrial. Processo n. 0115937-93.2017.4.02.5101. Juiz: Laura Bastos
Carvalho Disponivel em:

SSO= 01159379320174025101&eventos true&num chave &num chave documento= &hash 90ade9
4d775e31f9a686bc47afd8deee. Acesso em: 28 jan. 2024 p. 6



https://eproc.jfrj.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=processo_seleciona_publica&num_processo=01159379320174025101&eventos=true&num_chave=&num_chave_documento=&hash=90ade94d775e31f9a686bc47afd8deee
https://eproc.jfrj.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=processo_seleciona_publica&num_processo=01159379320174025101&eventos=true&num_chave=&num_chave_documento=&hash=90ade94d775e31f9a686bc47afd8deee
https://eproc.jfrj.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=processo_seleciona_publica&num_processo=01159379320174025101&eventos=true&num_chave=&num_chave_documento=&hash=90ade94d775e31f9a686bc47afd8deee
https://eproc.jfrj.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=processo_seleciona_publica&num_processo=01159379320174025101&eventos=true&num_chave=&num_chave_documento=&hash=90ade94d775e31f9a686bc47afd8deee
https://eproc.jfrj.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=processo_seleciona_publica&num_processo=01159379320174025101&eventos=true&num_chave=&num_chave_documento=&hash=90ade94d775e31f9a686bc47afd8deee
https://eproc.jfrj.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=processo_seleciona_publica&num_processo=01159379320174025101&eventos=true&num_chave=&num_chave_documento=&hash=90ade94d775e31f9a686bc47afd8deee

Inconformado com a sentencga, o INPI interpds Apelacao Civel para tentar reverter a
sentenga'”.

No Recurso Especial em questdo, discutiu-se quanto a obrigatoriedade do
registro concedido pelo INPI, o que ja havia sido superado pelo STJ no REsp
1.527.232/SP, em que foi decidido que ndo existe tal exigéncia para demandas
envolvendo puramente trade dress ou concorréncia desleal'".

Como fundamento juridico, o Recurso Especial trouxe os art. 5°, XXIX, da
CF/88, bem como no no art. 2°, V, da Lei n. 9.279/96.'"2

Figura 20 - Vigor Grego v. Danone Grego

Fonte: migalhas, 2020

[) Marca TECBRIL v. Marca BOMBRIL:

Trata-se de agao ajuizada por Bombril Mercosul S/A contra Tecbril Industria
Quimica LTDA em razédo do uso indevido da marca registrada pela autora que
obteve notoriedade pelo tempo de uso e que "a imitagdo e reprodugdo com
acréscimo feitas pela ré sao aptas a levar o consumidor a incorrer em confusao

indevida, pensando que as partes ora litigantes sdo uma mesma empresa ou que
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Acesso Em: 28 Jan 2024
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pertencem a um mesmo grupo econdmico"!’3. Em primeiro grau, a demanda foi
julgada improcedente, visto que a sufixagdo comum n&o causaria confusao entre os
consumidores dos produtos da parte autora com os da parte ré.

Contra a sentenca foi interposto recurso de apelagao, visto que o registro da
marca notodria confere protecdo especial “impedindo o seu uso por terceiros em
todos os ramos de atividade, sem que seja Obice para tanto a alegagao de que
"BRIL" constitui sufixo genérico.”"".

Contra o acdérdao que manteve a sentenca na integralidade, a empresa
autora interpés Recurso Especial que, resumo, manteve o julgado acrescentando
que ao confrontar o conjunto-imagem das marcas “bril” (evocativa) e “tecbril”, “ndo
se constatou confusdo dos produtos no mercado de consumo”, visto a distincdo
entre as embalagens e disposi¢cado de elementos visualmente perceptiveis: TECBRIL

utiliza como elemento marcario “TEC” na nomeagé&o dos seus diversos produtos'’.
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https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?conversationId=&cdAcordao=4652797&cdForo=0&uuidCaptcha=sajcaptcha_a3c66a881b4b40b48cd6be7f5bda5fb6&g-recaptcha-response=03AFcWeA7F5BNG-5hjWuNblrzt_nBzrsWx4pUA9CeSSeYA_cQIhU-dip_pSdgJ9jch0672n5KGemw82Qp60Cw7dBfn9tFIzzkONgXetPWN32VujJWaWkmQLp0kKZIajJJsRi9TsqWdItL6fyA7cpmrpV9VC2-75GDgKclcbg8tvjTnSLGAHJaDgjYqAZMsmwOR79ioOeMS_d6AnxxjJjVStAXRyGH4Zm-0Qy1AAp3vfpKbQb9mLVxfJ2a8bkDSWuOeu-WQ-7wbc7h4EwgaPjZM4yREfnV3nadn24h2P5JCTpWcK-S1kwMMKTYrWc-WKWCVBbVUe8p8bmQbM3LwS0buO4G_GUkYITMMpiDS-bUBBKaF2GhNZUrFhsuA98ZcLxw1IKoCH6fu3XOQTMmYyLj_sB-b6d6GdVDC9OBrPM97gOdCbk1FREa6hTiA-gWszM2nyHtJqsraTdJZ5PxyuqYXPtj85DNvV4wjcObPlifuIc6kfj1H41BH4-5H_cBQ18_KV4X0Vs1_ZicJOYgHMUKCIwh0FTSpwuDD9UwfASD5nxUdqtA7_Uym8hXYZkTTlX_V9UzwtgciBPo2r1w78V3lAiE-urqaYXxoaED59F5RnQYRekB19vQHYvDuAnb2vKlE3qTT-puVeDHWWc1sGCbSCC2rHaLG4t_ORQ
https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?conversationId=&cdAcordao=4652797&cdForo=0&uuidCaptcha=sajcaptcha_a3c66a881b4b40b48cd6be7f5bda5fb6&g-recaptcha-response=03AFcWeA7F5BNG-5hjWuNblrzt_nBzrsWx4pUA9CeSSeYA_cQIhU-dip_pSdgJ9jch0672n5KGemw82Qp60Cw7dBfn9tFIzzkONgXetPWN32VujJWaWkmQLp0kKZIajJJsRi9TsqWdItL6fyA7cpmrpV9VC2-75GDgKclcbg8tvjTnSLGAHJaDgjYqAZMsmwOR79ioOeMS_d6AnxxjJjVStAXRyGH4Zm-0Qy1AAp3vfpKbQb9mLVxfJ2a8bkDSWuOeu-WQ-7wbc7h4EwgaPjZM4yREfnV3nadn24h2P5JCTpWcK-S1kwMMKTYrWc-WKWCVBbVUe8p8bmQbM3LwS0buO4G_GUkYITMMpiDS-bUBBKaF2GhNZUrFhsuA98ZcLxw1IKoCH6fu3XOQTMmYyLj_sB-b6d6GdVDC9OBrPM97gOdCbk1FREa6hTiA-gWszM2nyHtJqsraTdJZ5PxyuqYXPtj85DNvV4wjcObPlifuIc6kfj1H41BH4-5H_cBQ18_KV4X0Vs1_ZicJOYgHMUKCIwh0FTSpwuDD9UwfASD5nxUdqtA7_Uym8hXYZkTTlX_V9UzwtgciBPo2r1w78V3lAiE-urqaYXxoaED59F5RnQYRekB19vQHYvDuAnb2vKlE3qTT-puVeDHWWc1sGCbSCC2rHaLG4t_ORQ
https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?conversationId=&cdAcordao=4652797&cdForo=0&uuidCaptcha=sajcaptcha_a3c66a881b4b40b48cd6be7f5bda5fb6&g-recaptcha-response=03AFcWeA7F5BNG-5hjWuNblrzt_nBzrsWx4pUA9CeSSeYA_cQIhU-dip_pSdgJ9jch0672n5KGemw82Qp60Cw7dBfn9tFIzzkONgXetPWN32VujJWaWkmQLp0kKZIajJJsRi9TsqWdItL6fyA7cpmrpV9VC2-75GDgKclcbg8tvjTnSLGAHJaDgjYqAZMsmwOR79ioOeMS_d6AnxxjJjVStAXRyGH4Zm-0Qy1AAp3vfpKbQb9mLVxfJ2a8bkDSWuOeu-WQ-7wbc7h4EwgaPjZM4yREfnV3nadn24h2P5JCTpWcK-S1kwMMKTYrWc-WKWCVBbVUe8p8bmQbM3LwS0buO4G_GUkYITMMpiDS-bUBBKaF2GhNZUrFhsuA98ZcLxw1IKoCH6fu3XOQTMmYyLj_sB-b6d6GdVDC9OBrPM97gOdCbk1FREa6hTiA-gWszM2nyHtJqsraTdJZ5PxyuqYXPtj85DNvV4wjcObPlifuIc6kfj1H41BH4-5H_cBQ18_KV4X0Vs1_ZicJOYgHMUKCIwh0FTSpwuDD9UwfASD5nxUdqtA7_Uym8hXYZkTTlX_V9UzwtgciBPo2r1w78V3lAiE-urqaYXxoaED59F5RnQYRekB19vQHYvDuAnb2vKlE3qTT-puVeDHWWc1sGCbSCC2rHaLG4t_ORQ
https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?conversationId=&cdAcordao=4652797&cdForo=0&uuidCaptcha=sajcaptcha_a3c66a881b4b40b48cd6be7f5bda5fb6&g-recaptcha-response=03AFcWeA7F5BNG-5hjWuNblrzt_nBzrsWx4pUA9CeSSeYA_cQIhU-dip_pSdgJ9jch0672n5KGemw82Qp60Cw7dBfn9tFIzzkONgXetPWN32VujJWaWkmQLp0kKZIajJJsRi9TsqWdItL6fyA7cpmrpV9VC2-75GDgKclcbg8tvjTnSLGAHJaDgjYqAZMsmwOR79ioOeMS_d6AnxxjJjVStAXRyGH4Zm-0Qy1AAp3vfpKbQb9mLVxfJ2a8bkDSWuOeu-WQ-7wbc7h4EwgaPjZM4yREfnV3nadn24h2P5JCTpWcK-S1kwMMKTYrWc-WKWCVBbVUe8p8bmQbM3LwS0buO4G_GUkYITMMpiDS-bUBBKaF2GhNZUrFhsuA98ZcLxw1IKoCH6fu3XOQTMmYyLj_sB-b6d6GdVDC9OBrPM97gOdCbk1FREa6hTiA-gWszM2nyHtJqsraTdJZ5PxyuqYXPtj85DNvV4wjcObPlifuIc6kfj1H41BH4-5H_cBQ18_KV4X0Vs1_ZicJOYgHMUKCIwh0FTSpwuDD9UwfASD5nxUdqtA7_Uym8hXYZkTTlX_V9UzwtgciBPo2r1w78V3lAiE-urqaYXxoaED59F5RnQYRekB19vQHYvDuAnb2vKlE3qTT-puVeDHWWc1sGCbSCC2rHaLG4t_ORQ
https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?conversationId=&cdAcordao=4652797&cdForo=0&uuidCaptcha=sajcaptcha_a3c66a881b4b40b48cd6be7f5bda5fb6&g-recaptcha-response=03AFcWeA7F5BNG-5hjWuNblrzt_nBzrsWx4pUA9CeSSeYA_cQIhU-dip_pSdgJ9jch0672n5KGemw82Qp60Cw7dBfn9tFIzzkONgXetPWN32VujJWaWkmQLp0kKZIajJJsRi9TsqWdItL6fyA7cpmrpV9VC2-75GDgKclcbg8tvjTnSLGAHJaDgjYqAZMsmwOR79ioOeMS_d6AnxxjJjVStAXRyGH4Zm-0Qy1AAp3vfpKbQb9mLVxfJ2a8bkDSWuOeu-WQ-7wbc7h4EwgaPjZM4yREfnV3nadn24h2P5JCTpWcK-S1kwMMKTYrWc-WKWCVBbVUe8p8bmQbM3LwS0buO4G_GUkYITMMpiDS-bUBBKaF2GhNZUrFhsuA98ZcLxw1IKoCH6fu3XOQTMmYyLj_sB-b6d6GdVDC9OBrPM97gOdCbk1FREa6hTiA-gWszM2nyHtJqsraTdJZ5PxyuqYXPtj85DNvV4wjcObPlifuIc6kfj1H41BH4-5H_cBQ18_KV4X0Vs1_ZicJOYgHMUKCIwh0FTSpwuDD9UwfASD5nxUdqtA7_Uym8hXYZkTTlX_V9UzwtgciBPo2r1w78V3lAiE-urqaYXxoaED59F5RnQYRekB19vQHYvDuAnb2vKlE3qTT-puVeDHWWc1sGCbSCC2rHaLG4t_ORQ
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201201574949&dt_publicacao=19/12/2019
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201201574949&dt_publicacao=19/12/2019
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Fonte: Migalhas, 2018
Como fundamento juridico, foi trazido o inciso XIX do artigo 124 da Lei

9.279/96""°.

m) Posdrink v. engov'’’:

Trata-se de agdo ajuizada por LABORATORIO CATARINENSE LTDA contra
HYPERA S/A em razdo das marcas “posdrink” e “engov”. Em sentenca, foi julgado
no sentido de que a ré Hypera S/A deixasse de fabricar, vender, expor a venda e
manter as embalagens do produto posdrink que imitassem o conjunto-imagem do
produto “engov”. No Recurso Especial, argumentou-se quanto aos elementos das
embalagens em discussao, apontou-se que nao se trata da simples utilizagdo das
mesmas cores, mas sim da imitagao de todo o aspecto visual da embalagem com
elementos de tamanho, forma, cores e disposicao que compdem a percepgao visual

da embalagem.

7 BRASIL. Lei n° 9279 de 14 de maio de 1996. Disponivel em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/I9279.htm. Acesso em: 30/01/2024 .

77 BRASIL. Supremo Tribunal de Justica Recurso Especial n 1.843.339. Recorrente: LABORATORIO
CATARINENSE LTDA. Recorrido: HYPERA S/A. Relator: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Disponivel
em:
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisal/?src=1.1.3&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipo

PesquisaGenerica&num_reqistro=201903093178. Acesso em: 09 jun. 2023


https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.3&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&num_registro=201903093178
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.3&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&num_registro=201903093178
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm
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Os fundamentos utilizados como embasamento foram os art. 10 bis, 1 a 3, da

Convencgao da Uniado de Paris; art. 5°, XXIX da Constituicdo Federal; art. 2°, V, art.
195, Ill e art. 209 da Lei de Propriedade Industrial; art. 170, IV e art. 173, par. 4° da
Constituicdo Federal; art. 4° IV e art. 6° Ill e IV do Codigo de Defesa do

Consumidor

n) Motores Honda GX v. Motor Motomil 168F:

O que se discutiu foi o aspecto visual e configuragdo dos motores Honda GX
e do motor MOTOMIL 168F sob alegacdo de que este teria reproduzido as
caracteristicas daquele. Feito laudo pericial pelo TJ/SC, o perito afirmou a
similaridade entre os motores, sendo passivel a confusdo e, consequentemente,
desvio de venda.'™®

Tal similitude citada no laudo pericial destacou requisitos ja estudados do
conjunto-imagem: funcionalidade, distintividade, confusdo ou associa¢ao indevida)
que foram preenchidos pelo caso em particular. Todavia, entendeu o STJ que tais
requisitos nao foram respeitados pelo TJ/SC, portanto, entendeu-se pela reversao
do julgamento, visto que o acérdao n&o estava em conformidade com a base teérica

e legal apontadas’”.

78 BRASIL. Tribunal de Justica do Estado de Santa Catarina. Apelagdo Civel n°
0054932-70.2015.8.24.0000. Apelante: Garthen Industria E Comércio De Maquinas Ltda. Apelados:
Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (Honda Motor Co. Ltda. E Moto Honda Da Amazbnia Ltda.
Acesso Em: 28 Jan. 2024

79 BRASIL. Superior Tribunal de Justiga. Recurso Especial n 1.677.787. Recorrente: HONDA GIKEN
KOGYO KABUSHIKI KAISHA (HONDA MOTOR CO. LTDA. e MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA.
Recorrido: GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. Relator: Ministra NANCY
ANDRIGHI. Disponivel
em:https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.3&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=t

ipoPesquisaGenerica&num_reqistro=201502797049. Acesso em: 09 jun. 2023



https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.3&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&num_registro=201502797049
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.3&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&num_registro=201502797049

Como fundamento, foram apresentados os arts. 20, | e V, 195, lll, 207 e 209
da Lei 9.279/96.

3.2. Analises do TJRS

No sitio do Tribunal de Justica do Estado do Rio Grande do Sul foram
colocados os seguintes termos de busca: concorréncia desleal frade dress,
concorréncia desleal conjunto-imagem e conjunto-imagem. Para o primeiro termo,
foram encontrados vinte e seis resultados, ja no segundo termo foram encontrados
dezoito resultados, enquanto que no ultimo termo o resultado foi quinhentos e
cinquenta e um. Da pesquisa, excluidos vinte e cinco julgados que nao tratavam
sobre a tematica da pesquisa ou que discutiam quantum indenizatérios ou questdes

meramente processuais sobrando apenas dezessete decisdes a serem analisadas.

a) Erva-mate Nutrimate v. Erva-mate Natumate'’:

No caso em analise, foram examinadas as marcas Erva-Mate Nutrimate e
Erva-Mate Natumate devido a uma suposta cépia da embalagem pela parte ré. No
laudo pericial, concluiu-se que nao estava configurada a violagdo ao
conjunto-imagem pelo uso da cor branca de fundo na embalagem. Além disso, foi
conduzida uma entrevista com os consumidores para verificar a possibilidade de
confuséo, a qual foi descartada com base no referido laudo pericial.

Ponto diverso do acordao, mas que precisa ser citado é a quebra do segredo
de industria por parte de empregado da empresa autora que fora contratado pela
empresa ré para que “ensinasse” os métodos de captacdo de clientela utilizados

pela parte autora, com a descoberta, o funcionario foi demitido.

180 BRASIL. Tribunal De Justica Do Estado Do Rio Grande Do Sul. Apelagdo Civel N.
5000089-41.2011.8.21.0082. Apelante: Ervateira Nutrimate Ltda - Epp. Apelado: Natumate Industrial
Do Mate Ltda - Epp. Relator: Des Niwton Carpes Da Silva. Disponivel em:
https [Iwww.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta processo. php’7nome comarca=Tribunal%20de%20

0_mask=&num_processo= 50000894120118210082&codEmenta 7706337&tem|ntTeor true. Acesso
em: 18 mar. 2023



https://www.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal%20de%20Justi%C3%A7a%20do%20RS&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=&num_processo=50000894120118210082&codEmenta=7706337&temIntTeor=true
https://www.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal%20de%20Justi%C3%A7a%20do%20RS&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=&num_processo=50000894120118210082&codEmenta=7706337&temIntTeor=true
https://www.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal%20de%20Justi%C3%A7a%20do%20RS&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=&num_processo=50000894120118210082&codEmenta=7706337&temIntTeor=true

Para o embasamento juridico foram utilizados art.129, art. 124, art. 189, art.
190 art. 195 da Lei de Propriedade Intelectual’®'art. 5° da Lei n.8.934/94'%2 e art. 61

do decreto n.1.800/1996'8.

Figura 23 - Nutrimate
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Figura 24 - Natumate
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¥ BRASIL. Lei n° 9279, de 14 de maio de 1996. Disponivel em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/|9279.htm. Acesso em 30 jan. 2024
82 BRASIL. Lei n° 8.934, de 18 de novembro de 1994. Disponivel em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/I8934.htm#:~:text=LE1%20N%C2%BA%208.934%2C%20DE

%2018%20DE%20NOVEMBRO%20DE %201994.&text=Disp%C3%B5e %2 re%200%20Reqistr

%20P%C3%BAblico.Afins%20e%20d%C3%A1%200utras%20provid%C3%AAncias. Acesso em: 31

jan. 2024
8 BRASIL. Decreto lei n° 1.800, de 30 de janeiro de 1996. Disponivel em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1800.htm. Acesso em: 31 jan. 2024


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1800.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8934.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%208.934%2C%20DE%2018%20DE%20NOVEMBRO%20DE%201994.&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20o%20Registro%20P%C3%BAblico,Afins%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8934.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%208.934%2C%20DE%2018%20DE%20NOVEMBRO%20DE%201994.&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20o%20Registro%20P%C3%BAblico,Afins%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8934.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%208.934%2C%20DE%2018%20DE%20NOVEMBRO%20DE%201994.&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20o%20Registro%20P%C3%BAblico,Afins%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm

b) Banco Agilbank v. Banco Agil'®*:

Apelagao Civel interposta por Agiplan Corretora De Seguros Sociedade
Simples Ltda contra Cobuccio Sociedade De Credito Direto S.A em raz&o da marca
evocativa Banco Agil e Agilbank.

O voto, que negou provimento ao recurso da parte autora, argumentou que “a
utilizacao de marcas fracas, evocativas, acarretam a mitigacao da protecao marcaria
(...), podera suportar o 6nus da convivéncia com outras marcas semelhantes desde
que nao se constate a possibilidade de confusdo.”'®® Dessa forma, verificou-se que
o trade dress e, até mesmo a grafia, prefixos e expressdes diferenciavam as marcas
das partes em litigio, tendo a Unica semelhanga seria o “Agil” e “Agil’, mas que o
prefixo os distinguia'®®.

Com fundamento juridico, o referido acérdéao, trouxe as seguintes disposigdes
legais: art. 2°, art. 122, art. 124, art. 129 e art 130 da Lei n°® 9.279/96'®" e art. 4° da

Politica Nacional das Relagbes de Consumo'®®. Esse julgado refere-se a marca.

Figura 25 - AGIPLAN CORRETORA DE SEGUROS SOCIEDADE SIMPLES LTDA
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Fonte:
https://busca.inpi.gov.br/pePl/serviet/MarcasServletController? Action=detail&CodPedido=4465773

8 BRASIL Tribunal De Justica Do Estado Do Rio Grande Do Sul. Apelagdo Civel N°
5059514-96.2021.8.21.0001. Apelante: Agiplan Corretora De Seguros Sociedadesimples Ltda.
Apelado: Cobuccio Sociedade De Credito Direto S.A. Relator: Des? Eliziana Da Silveira Perez.
Disponivel Em:

Htth //Wwa rs Jus Br/S|te QhQ/ConsuIta/Consulta processo. PhQ7Nome comarca= Tr|bunal%20d

€ss0 mask &Num Qrocesso 50595149620218210001&Codementa 7706337&Tem|ntteor ru »
Acesso Em: 18 Mar. 2024

'8 |bidem, p. 20

18 |bidem, p. 21

8 BRASIL. Lei n° 9279, de 14 de maio de 1996. Disponivel em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/|9279.htm. Acesso em 30 jan. 2024

18 BRASIL. Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990. Disponivel em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078compilado.htm. Acesso em: 31 jan. 2024


https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=4465773
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm
https://www.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal%20de%20Justi%C3%A7a%20do%20RS&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=&num_processo=50595149620218210001&codEmenta=7706337&temIntTeor=true
https://www.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal%20de%20Justi%C3%A7a%20do%20RS&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=&num_processo=50595149620218210001&codEmenta=7706337&temIntTeor=true
https://www.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal%20de%20Justi%C3%A7a%20do%20RS&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=&num_processo=50595149620218210001&codEmenta=7706337&temIntTeor=true

Figura 26 - COBUCCIO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
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Fonte:https://busca.inpi.gov.br/pePl/serviet/MarcasServietController? Action=detail&C
odPedido=4381866

c) Xalingo v. Exclusiva Brinquedos'®°:

Apelagdo Civel interposta por Xalingo S.A. Industria E Comercio contra
Exclusiva Brinquedos E Livros Pedagdgicos Ltda - Me em raz&o da fabricagédo de
brinquedos por parte da ré que seriam copias dos brinquedos fabricados pela
autora, sendo discutido a verificagdo da pratica de concorréncia desleal em
decorréncia de violagao de trade dress.

Também foi apontado a necessidade de se realizar pericia técnica para
averiguar eventual violagdo do conjunto-imagem dos brinquedos, conforme
orientagdo do Superior Tribunal de Justica, motivo que levou a dar provimento ao
apelo da autora, desconstituindo a sentenca e determinando a remessa dos autos a
origem para a realizagdo da pericia técnica a fim de verificar a pratica da violéncia
do frade dress dos brinquedos em litigio.

O acordao trouxe como fundamento legal o artigo 170 da Constituicao
Federal de 1988'% e os artigos 195 e 209 da Lei de Propriedade Industrial.

8 BRASIL. Tribunal de Justiga do Estado do Rio Grande do Sul. Apelagdo Civel n°
0172130-25.2019.8.21.7000. Apelante: Xalingo S.A. Industria E Comercio. Apelado: Exclusiva
Brinquedos E Livros Pedagdgicos Ltda - ME. Relator: Des. Luis Augusto Coelho Braga. Acesso em
19 mar. 2024

1% BRASIL. Constituigho da Republica Federativa do Brasil de 1988. Disponivel em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 31 de jan. de 2024
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d) Companhia das sobrancelhas'’:

Apelacdo civel interposta por Berenice Roig Pés contra Estética Das
Sobrancelhas, alegando aquela que é titular da franquia “Cia das Sobrancelhas” que
teria sido imitada pela ré, mas néo s6, que teria a mesma identidade visual do
estabelecimento da autora.

Sobrevindo a sentencga, a demanda foi julgada parcialmente procedente sem,
contudo, ter reconhecido a violagdo do conjunto-imagem. Entretanto, o acérdao
manteve a sentenca pelos préprios fundamentos, apenas fazendo algumas
ressalvas quanto a marca ser registrada ou nzo. E feito entdo uma distingdo quanto
aos dois institutos, visto que a causa de pedir € a imitagdo da identidade visual e
nao o registro da marca.

Quanto a identidade visual do estabelecimento, logo apdés a notificacado
extrajudicial, a ré alterou a identidade visual para uma cor de fundo diferente, bem
como a grafia da palavra “sobrancelhas”, verificou-se a partir de uma analise “uma
confusao substancial entre os elementos, com a indugdo do consumidor ao erro”.

Neste acorddo ndo se verificou nenhum argumento legal utilizado como

fundamento da decisao pertinente a tematica do trabalho.

e) Fleming Medicina v. Hexag Vestibulares':

Apelagao civel interposta por Fleming Medicina - Cursos Preparatorios Ltda
contra Hexag Vestibulares Ltda EPP. Narrou a autora quanto a cépia da identidade
visual propria para o curso, passando a ser marca reconhecida, e que as
caracteristicas foram usurpadas e violadas pela ré. Como contra-argumento, a ré
alegou que a cor verde e o estetoscopio séo simbolos de identificagdo da atividade

médica e de uso comum.

1 BRASIL. Tribunal de Justiga do Estado do Rio Grande do Sul. Apelagdo Civel n°
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Na sentenga, foi reconhecido o direito de Fleming Medicina - cursos
preparatérios Ltda e condenando a ré a se abster de utilizar o conjunto de
identificacdo (camiseta verde ou branca com desenho de estetoscdpio no ombro)
para fins de publicidade de suas atividades.

Inconformadas, ambas as partes apelaram. Sobreveio o acérdao, para que
fosse realizado exame pericial para a verificagdo de eventual concorréncia desleal
por violagdo ao conjunto-imagem.

Nao foi levantado nenhum dispositivo legal relacionado a tematica

pesquisada.

Figura 27 - Fleming Medicina - cursos preparatorios Ltda

flemi

MEDICINA

Fonte: https://www.facebook.com/flemingmed/

Figura 28 - Hexag Vestibulares Ltda EPP

Fonte: htips://pt-br.facebook.com/hexagmedicina/posts/2146040522132959/

f) Brilho Facil v. Super Brilho™®:

Trata-se de apelacao civel interposto por Kem Industrias Quimicas LTDA

contra GPC Quimica S.A. As razdes recursais foram no sentido de impugnar o laudo

19 BRASIL. Tribunal de Justica do Estado do Rio Grande do Sul. Apelagdo civel n.
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pericial produzido, o qual retrata apenas a impressao pessoal do perito. As marcas
aqui discutidas sdo “BRILHO FACIL” e “Super Brilho”

O acodrdao foi no sentido de negar provimento ao recurso interposto pela
apelante, visto que a conclusao do expert foi de que ndo a marca da autora nao
possui elevado grau de distintividade, sendo as cores de uso comum.

N&o houve nenhum fundamento juridico utilizado pelo relator para embasar a
deciséo.

Figura 29 - Brilho Facil
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Fonte: https://casakm.com.br/pt-br/produtos/brilho-facil-spancera-liquidaspan

g) Forte Gas v. Galea & Alves

Apelacgao civel ajuizada por Galea & Alves LTDA contra Forte Gas Comercio
De Gas LTDA. Em apelagao, argui-se quanto a auséncia de exclusividade no uso
das cores verde e a nao configuragdo de concorréncia parasitaria. O acordao
manteve a sentenca, visto que restou comprovada a atividade parasitaria, em razao

da utilizacdo das cores e nome da autora.’*

%4 BRASIL. Tribunal de Justica do Estado do Rio Grande do Sul. Apelagdo civel n.
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O acodrdao foi fundamentado nos seguintes dispositivos legais: Art. 8° da
Convencéo de Paris, ratificado pelo Brasil mediante o Decreto 75.572/71'%°; art. 124,
V, da Lei 9279/96'%; art. 1.144 do Caodigo Civil.

h) Siga v. Siltec:

Apelagcao civel ajuizada por FLORIANO SILVEIRA E CIA LTDA e SIGA
IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA contra GTS DO BRASIL LTDA em razao da linha
de produgdo de maquinas agricolas.

Trata-se das marcas “Siga” e “Siltec” que possuiam conjuntos-imagem
semelhantes. A primeira marca, SILTEC, formou-se a partir das iniciais do
sobrenome do sécio “SIL” e “TEC” de tecnologia, formando, assim, o nome SILTEC.
Ja quanto ao nome SIGA, explicou que se refere as duas primeiras silabas dos
sobrenomes dos sécios, ou seja, “SI” de Silveira e “GA” de Garbrecht, compondo o
nome SIGA. Ambas as empresas tém o mesmo publico alvo: comércio, implementos
e equipamentos para a agricultura. Inconformadas com a sentenga que reconheceu
a concorréncia desleal por parte da empresa Siga Implementos Agricola LTDA™.

O julgamento do acérdao foi no sentido de ndo dar provimento ao apelo da
empresa Siga Implementos Agricolas LTDA, mantendo a sentenca na integralidade,
visto que o registro das marcas na forma mista e nominativa tem protecdo do

conjunto-imagem.

19 UNIAO DE PARIS. CONVENCAO DA UNIAO DE PARIS PARA A PROTECAO DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Texto apds a Revisdo de Estocolmo, de 14 de julho de 1967
Disponivel em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacaoc/CUP.pdf. Acesso em
31 jan. 2024

% BRASIL. Lei n° 9279, de 14 de maio de 1996. Disponivel em:
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7 BRASIL. Tribunal de Justica do Estado do Rio Grande do Sul. Processo n.
0016202-23.2015.8.21.7000. Apelantes: Floriano Silveira E Cia Ltda E Siga Implementos Agricola
Ltda. Apelado: Gts Do Brasil Ltda. Relator: Des. Ney Wiedemann Neto. Disponivel em:
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Figura 29 - Siltec

SILTEC

Fonte:
https://busca.inpi.gov.br/pePl/serviet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=3083242

i) Ipiranga Produtos de Petréleo v. Luciano Mallmann:

Apelagao Civel interposta por Ipiranga Produtos de Petréleo S.A contra
Luciano Mallmann e Cia LTDA em razdo da reprodugdo do visual do
estabelecimento de comércio de combustiveis. A sentenga julgou improcedente,
visto que nao ficou comprovada a auséncia da titularidade da sequéncia de cores'.

Como razdes do recurso, foi sustentado a exclusividade no direito de uso da
marca “lpiranga”, assim como o conjunto visual. Afirmou que a ré utiliza a mesma
identidade visual no seu estabelecimento, podendo induzir o consumidor em erro®®,

O fundamento do acérddo é no sentido de condenar a ré a se abster de
utilizar reproduzir, total ou parcialmente, em razdo da clara utilizagdo do conjunto
visual formado pelas cores amarela, azul e laranja.

Os fundamentos juridicos que foram utilizados: art. 195, Ill e IV da Lei n.
9.279/96.

j) Ultraclass v. Vanish Poder O2 Max:

Trata-se de Apelacao civel interposta por Reckitt Benckiser N.V. E Reckitt

Benckiser (Brasil) Ltda contra Industria E Comercio Tojoquim Ltda, visto a utilizagao

% BRASIL. Tribunal de Justiga do Estado do Rio Grande do Sul. Apelagdo Civel n.
0154561-21.2013.8.21.7000. Apelantes: Reckitt Benckiser N.V. E Reckitt Benckiser (Brasil) Ltda.
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https://consulta.tjrs.jus.br/consulta-processual/processo/decisoes/acordaos?numeroProcesso=00162

022320158217000&codComarca=700. Acesso em: 20 mar. 2023.
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dos mesmos elementos visuais nas marcas “Ultra Class” e “Vanish Poder O2 Max
que poderiam trazer confusdo ao consumidor.

Para embasar o acérdao foram analisadas fotografias e portfélio, que apos
analisados pelo desembargador nao restou configurada imitagéo passivel de causar
confusdo entre as marcas (art. 124, inciso XIX, da Lei 9.279/96)?.

Como fundamentos juridicos, foram utilizados os seguintes dispositivos
legais: artigo 124, inciso , VIII, XIX, da Lei n° 9.279/96, artigo 209, §1° e 2° da Lei
9.279/96, Titulo Il da Lei n° 9.279/96, que regula os direitos e agdes relativos a

propriedade industrial.

Figura 30 - Vanish Poder O2 Max

Fonte:
https://busca.inpi.gov.br/pePl/serviet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=1798808

k) processo n° 0282262-52.2019.8.21.7000:

Trata-se de Apelacdo Civel interposta por Plinio Fleck S.A. Industria e
Comercio e Fleecksteel Industria De Artefatos Metalicos Ltda contra Torrenezzi
Industria E Comercio De Calgados Ltda. em razdo de sentenga que julgou os
pedidos formulados pelos ora apelantes, visto néo ter ficado comprovado qualquer

ato para prejudicar os negocios da apelante®®’.

200 BRASIL. Tribunal de Justica do Estado do Rio Grande do Sul. Apelagéo Civel n. 70028865939.
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Levantou-se ainda que nao foi feita nenhuma pericia pelas partes envolvidas,
seja para apurar a falsificacdo e adulteracdo do produto, seja para afastar as
alegagdes da autora.

Quanto aos fundamentos utilizados no acérdao, foram identificados os
seguintes fundamentos: art.42 e art. 195 da Lei Federal n.9279/96.

[) Docctor Med v. Medcenter:

Trata-se de Apelacdo Civel interposta por G8 Adm E Franquia Ltda-Me
contra José Luiz Faccioni e Artemio Zortea Junior em razdo da marca “Docctor
Med”. Foi narrado que os apelantes foram procurados pelos apelados para criacéo
de uma franquia.

Dessa forma, os apelados abriram franquias denominadas “Medcenter”,
tendo usado como base copias de franquias, além do plano financeiro e negdcio da
rede Docctor Med?®.

No julgamento do acdrdao, verificou-se que ndo houve qualquer pratica das
condutas tipificadas no art. 195, da Lei de Propriedade Industrial. Ainda, foi

constatado que
“da analise do conjunto probatério juntado aos autos percebe-se que nao
houve imitacdo do negdcio da parte apelante, sendo compreensivel que os
réus tenham constituido empresa que atua no mesmo ramo da postulante,
até porque ja demonstravam o interesse pelo segmento, tanto que

procuraram a autora para serem franqueados”.

Figura 31 - Docctor Med
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https://consulta.tjrs.jus.br/consulta-processual/processo/resumo?numeroProcesso0=02822625220198
217000&codComarca=700. Acesso em: 27 mar. 2023
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Figura 32 - Med center
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m) Supermercado Big v. Supermercado Todo Dia:

Trata-se de Apelagao Civel interposta por WMS Supermercados Do Brasil
Ltda contra Importadora e Exportadora De Cereais S.A. Na inicial foi narrado que a
apelada é uma empresa multinacional, que atua no Estado pelas bandeiras Big,
Nacional e supermercado Todo Dia.

Narrou que a ora apelante praticou publicidade abusiva com expressa
comparagao entre os precos praticados pelas redes da empresa apelada. Sobreveio
sentenga para condenar o réu-apelado a pagar indenizagdo no valor de R$
70.000,00. Irresignada a parte WMS Supermercados Do Brasil Ltda apelou.

No acérddo, com provimento negado ao apelo, foi sustentado quanto a
publicidade comparativa gerando um eventual desvio de clientela. Assim, conceitua
publicidade comparativa como “aquela em que o anunciante compara seu produto
ou servigo com o do concorrente, contudo, deve se abster de denegrir a imagem de
terceiro, sob pena de estar causando prejuizo para alcangar vantagem.”?*

Sendo evidente que a comparagao de precos de determinado produto,
mesmo que realizado de forma isolada ou conjuntamente, da falsa sensacgao de que
todos os produtos sdo mais baratos, podendo captar clientela e “denegrir” o nome
de outra empresa.

Como fundamentos para a decisdo, foram utilizados os seguintes dispositivos

legais: Lei 9.279/1996, art. 32 do Cddigo Brasileiro de Autorregulamentacao

203 BRASIL. Tribunal de Justica do Estado do Rio Grande do Sul. Apelagdo Civel n.
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Publicitaria, inciso Il do artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial, bem como as
regras da Constituicdo Federal, em especial os artigos 1°, 1V; §°, Il e XXII; 170, Il e
V.

n) Hipermercado Big Pelotas v. Macro Atacado:

Trata-se de Apelacao Civel interposta por Macro Atacado Krolow Ltda contra
Hipermercado Big Pelotas e Walmart Brasil em razdo de pratica de concorréncia
desleal.

No acérdao, com provimento negado ao apelo, foi sustentado quanto a
publicidade comparativa gerando um eventual desvio de clientela. Assim, conceitua
publicidade comparativa como “aquela em que o anunciante compara seu produto
ou servico com o do concorrente, contudo, deve se abster de denegrir aimagem de
terceiro, sob pena de estar causando prejuizo para alcangar vantagem.”?*

Sendo evidente que a comparacdo de precos de determinado produto,
mesmo que realizado de forma isolada ou conjuntamente, da falsa sensagéo de que
todos os produtos sdo mais baratos, podendo captar clientela e “denegrir” 0 nome
de outra empresa.

Como fundamentos para a decisao, foram utilizados os seguintes dispositivos
legais: Lei 9.279/1996, art. 32 do Codigo Brasileiro de Autorregulamentacgéo
Publicitaria, inciso Il do artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial, bem como as
regras da Constituicdo Federal, em especial os artigos 1°, IV; 5°, Il e XXII; 170, Il e
IV.

o) Saf-instant v. Tok-instant:

Trata-se de Apelacao Civel interposta por Saf Do Brasil Produtos Alimenticios
Ltda contra Vogel Industria E Comércio De Produtos Alimenticios Ltda em razao das
marcas “Saf-instant” (Saf do Brasil) e “Tok-instant” (Vogel) que possuiam
embalagens quase idénticas. Inconformada, a autora apelou da sentenga que julgou

improcedentes seus pedidos.

24 BRASIL. Tribunal de Justica do Estado do Rio Grande do Sul. Apelagdo Civel n.
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O acodrdao se baseia no laudo pericial elaborado que apontou a similitude das
embalagens, uma vez que a forma visual das embalagens, isto é, as cores, tem
grande influéncia, mas que a possibilidade de confusao é baixissima.

Argumentou-se, ainda, que nao € possivel admitir a existéncia de duas
marcas em razao de trés fatores: (a) reproducao ou imitagdo de marca previamente
registrada ou depositada; (b) identidade ou afinidade entre os setores de atividade e
consequentemente dos artigos em conflito; (c) possibilidade de erro ou confusao

para os consumidores em virtude da soma dos dois fatores apontados®®.

Figura 32 - Saf-instant
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Figura 33 - Tok-instant
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p) Molico v. Elegé:

Trata-se de Apelacao Civel interposta pela Nestlé Brasil Ltda. E Société Des
Produits Nestlé S.A contra Eleva Alimentos S.A em razdo das marcas “molico”
(Nestlé) e “Elegé” (Eleva Alimentos).

Em sentenca foi julgada improcedente a demanda. Inconformada, as autoras
alegaram possivel confusao entre os produtos pelo conjunto marcario.

No acordao, decidiu-se sobre abstencdo em todos os seus expedientes, da
pratica da concorréncia desleal em questdo, consubstanciada na imitagdo e
comercializagao do produto “BALANCE”, tendo se apoiado nas doutrinas de Carlos
Alberto Bittar e José de Oliveira Ascensao.

Ainda, é incontroverso que os produtos da autora e ré contém semelhancas
visuais inescondivel com “cores de fundo coincidentes (azul e branco) em
tonalidades idénticas, elemento nominativo em posicao de relevo e destaque nas
embalagens - dispostos em &ngulo levemente acentuado”® destinados a mesma
clientela: publico infantil de tenra idade.

Como fundamentos juridicos, foram utilizados os seguintes dispositivos
legais: Enunciado 169 do Conselho de Justica Federal; art. 422 do Caodigo Civil;
inciso XXIX do art. 5° da CF; art. 208 a 210 da Lei de Propriedade Industrial.

q) Grémio Mania:

Trata-se de Apelagao Civel interposta por Grémio Foot Ball Porto Alegrense e
Camara De Dirigentes Lojistas De Pelotas - CDL contra Ayres E Ayres Comercio De
Vestuario Ltda em razdo da marca “Grémio Mania”.

Em sentenca, os pedidos formulados na inicial foram julgados procedentes
parcialmente, mas nao houve o reconhecimento da pratica de concorréncia desleal
pelos réus. Dessa forma, a parte autora requereu, em apelacao, indenizagao por
danos morais, visto o ato de contrafagao e concorréncia desleal.

O acérdao deu provimento ao recurso da autora negando, por outro lado, o

recurso da ré e tragou argumentos quanto ao conceito de ato contrafeitos e a Lei

206 BRASIL. Tribunal de Justica do Estado do Rio Grande do Sul. Apelagéo civel n. 70025756552.
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Pelé, Lei 9.615/98. Quanto a indenizagao por danos morais, o tribunal entendeu que
diante da indevida utilizagdo da marca “Grémio Mania”, ocasionando confusdo nos
consumidores e, até mesmo, prejuizo comercial com a desvalorizagao da reputagéo
do titular da marca®”’.

Apesar de tratar quanto a utilizacdo indevida de marca proépria, ocasionando
confusdo nos consumidores e prejuizos comerciais, com a consequente
vulgarizagdo do produto e a desvalorizagdo da reputacédo comercial do titular da
marca, nao ha qualquer relagdo com frade dress.

Como fundamentos legais foram utilizados: art. 87 da Lei n.° 9.615/98; artigos
2°, 3% art. 129, art. 130, art. 208 e art. 210 da Lei n°® 9.279 de 1996; artigo 5°, XXIX

da Constituicdo Federal.

3.3. Analises do TJSP

No sitio do Tribunal de Justica do Estado de S&o Paulo foram colocados os
seguintes termos de busca: concorréncia desleal frade dress, concorréncia desleal
conjunto-imagem e conjunto-imagem. Para o primeiro termo, foram encontrados
1.400 resultados, ja no segundo termo foram encontrados duzentos e sessenta e
nove resultados, enquanto que no ultimo termo o resultado foi duzentos e setenta e
dois. Da pesquisa, foram excluidos todos julgados que nao tratavam sobre a
tematica da pesquisa ou que discutiam quantum indenizatérios ou questdes

meramente processuais sobrando apenas dezesseis decisdes a serem analisadas.

a) Chandelle v. Chandise:

Trata-se de Apelagao Civel ajuizada por Dairy Partners America Brasil Ltda. e
Société Des Produits Nestlé S/A contra Nobel Foods Do Brasil Ltda em razdo da
concorréncia desleal entre a marca chambourcy e a antiga linha de produtos das
autoras, da exploragao irregular do produto “chancelle”.

Argumentou-se que os elementos nominativos (“chandelle” e “chandise”),

embora autorizados pelos registros vigentes, “impdéem a necessidade de maior
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cautela na representacdo visual, sendo inafastavel a conclusdo de que a
semelhante utilizagdo do sombreado amarelo e da disposicdo dos elementos

potencializam o risco de confusdo que ndo pode prevalecer.”?

b) Mantto sagrado v. manto sagrado:

Trata-se de Apelacao Civel interposta por Mantto Western Jeans Eireli contra
Clube De Regatas Do Flamengo E Adidas Do Brasil Ltda. A discuss&o do processo
gira em torno da marca “mantto sagrado” e “manto sagrado” O apelado Clube de
Regatas do Flamengo, tentou registrar a marca em 2021 a fim de que a expressao
descrevesse o uniforme do clube.

Para sustentar a hipotese, o clube alegou que a expressao “mantto sagrado”
ensejaria confusdo aos consumidores, argumento que néo se sustenta, visto que a
expressao traduziria a questdo cultural a paixado pelos times de futebol. Dessa
forma, também n&o haveria qualquer violagao de protecao do conjunto-imagem e de
marca.

Foi utilizado o seguinte fundamento para embasamento juridico: inciso XIX do
Art. 124 da LPI

c) ValeSul:

Trata-se de Apelacéo Civel interposta pela Yorg Participagbes Do Brasil Ltda
contra a Vale Sul Representacdes Ltda. A discussdo da apelagéo gerou polémica
em torno da marca do shopping e da construtora Vale Sul.

No julgamento foram expostos argumentos quanto a conceituagao do
conjunto-imagem, com o reconhecimento da pratica da concorréncia desleal e
aproveitamento parasitario pela apelada. Também foi argumentado da necessidade
da pericia técnica para afericdo do conjunto-imagem, visto que a comparagao de
fotografias nédo é suficiente para a afericdo, contudo, a realizagdo da pericia foi

afastada, visto que a semelhanca é perceptivel por pessoas leigas®®.

208 BRASIL. Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo. Apelagdo Civel n.
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O resultado do julgamento foi para que se abstenha de utilizar o
conjunto-imagem da apelante, composta pela imagem estilizada de um diamante,
formada por trés quadrilateros sobrepostos, com linhas retas concorrentes, obliquas
e perpendiculares, acompanhada do termo “ValeSul”.

Os fundamentos utilizados foram: artigo 5°, XXIX, da Constituicao Federal;
artigo 209 da Lei da Propriedade Industrial.

Figura 34 - Vale Sul Shopping
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d) Camp v. Camp Beer:

Trata-se de Apelacdo Civel interposta por F.M.D. Bicudo Comercio De
Alimentos contra General Brands Do Brasil Industria E Comércio De Produtos
Alimenticios Ltda em razado das marcas “Camp” e “Camp Beer”.

No julgamento foram apresentados argumentos como tempo de registro da
marca nominativa e mista Camp, que a reprodugdo da embalagem Camp Beer

contém semelhangas com a marca Camp passivel de gerar confusdo, desvio de



clientela e enriquecimento parasitario, inclusive com prejuizos econdmicos. A
semelhanca da-se também pela escrita e fonética entre as expressoes?'°.

Como resolucédo, a apelante foi condenada a abster-se do uso da marca
'CAMP BEER' ou qualquer outra que se assemelhe ou confunda com a marca
'CAMP' de titularidade da autora, com adog¢do das medidas necessarias para
exclusido/alteracdo da expressdo em todos os meios e de destruicdo daquilo que
nao puder ser alterado.

Nenhum inciso do art. 195, da Lei de Propriedade Industrial foi utilizado para

embasamento juridico.

Figura 36 - Camp beer

CAMP.BEER

Fonte:
https://busca.inpi.gov.br/pePl/serviet/MarcasServletController? Action=detail&CodPedido=3987410

Figura 37 - Camp

Fonte: https://www.generalbrands.com.br/nossas_marcas/camp
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e) Mundo Jeans Curitiba v. Mundo do Jeans:

Trata-se de Apelacao Civel interposta por LUIS GUSTAVO DEIXUM EIRELI -
ME contra TONY ASAAD em razdo das marcas Marcas “Mundo Jeans Curitiba” e
"Mundo do Jeans".

As alegacgdes foram no sentido de que a expressao “Mundo do Jeans” estava
sendo utilizada sem autorizagdo pela apelada, no mesmo segmento de mercado
constituida pelas mesmas cores e escritos, causando duvidas no publico
consumidor e prejuizos a parte apelante em decorréncia da concorréncia desleal®",
devendo a apelada se abstenha de utilizar a marca de propriedade da autora. Nesse
acordao, apesar de fundamentar no trade dress para a condenagdao aos danos
materiais, a decisdo acaba por confundir frade dress com marca.

Os fundamentos utilizados foram: artigo 210 da Lei de Propriedade Industrial;
artigo 1.013, § 1°, do Cddigo de Processo Civil.

f) Gorilla v. Gorillabrand:

Trata-se de Apelacao Civel interposta por Gorillabrand Comunicacoes Ltda. e
Murilo De Souza Neto contra Gorila Criagdo & Pés Propaganda Ltda em razdo das
marcas “Gorilla” vs. "Gorillabrand”, sendo ambas empresas do ramo da publicidade.
No acordado, que julgou parcialmente procedente os pedidos, visto o
cumprimento da abstencdo de ndo usar a ilustragao, foi analisada a questdo do uso
da ilustragdo de um gorila, que segundo a recorrente, se referia ao gorila Koko,
dessa forma foram apresentados alguns argumentos quanto as diretrizes para
questdes referentes ao uso e a imitagcdo de um produto ou servico e 0 que a
legislagao brasileira prevé.
Nesse sentido, o julgador utilizou o entendimento de Soares que prevé:
“2.6 A imitagdo ou quase-imitacdo e a apropriagao direta de um produto ou
servico sao atos de concorréncia desleal, ndo apenas se causarem
confusdo, mas também se explorarem a reputagao do produto ou servigo
imitado ou se danificarem substancialmente sua qualidade distintiva. 2.7
Sob tais circunstancias, ndo se confere direito de monopdlio indevido e
ilimitado, mas é proibida a pratica empresarial desleal especifica; 2.8

imitacdo ou quase imitagdo de um produto ou servigo ndo constitui um ato

de concorréncia desleal se a sua extensdo nao ultrapassar aquela que se

2" Brasil. Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo. Apelagdo Civel n.

1008370-76.2022.8.26.0196. Apelante: Luis Gustavo Deixum Eireli - Me. Apelado: Tony Asaad.
Relator: Des. Mauricio Pessoa. Acesso em: 21 abr. 2023



faca necessaria para a funcdo técnica do produto ou servico;, 2.9 A
legislagdo nacional pode providenciar que outras circunstancias como as
mencionadas justifiquem a proibigdo da imitagdo ou quase-imitagdo de um
produto ou servigo”

A fundamentacao juridica utilizada foram os artigos art. 209 da LPI, art. 10-bis

(3) da Convengéo de Paris.*"

g) processo n® 1013729-62.2017.8.26.0008:
Trata-se de Apelagdo Civel interposta por B. R. LTDA - ME e R. B. & M.

contra C.C. DE A. LTDA e C.B.AF em razdo de concorréncia desleal com
contratagao de ex-funcionarios e cépia do modelo de negdcio na tentativa de obter o
mesmo reconhecimento. Frisa-se que o presente processo transcorreu em segredo
de justica.

Tais funcionarios contratados, tinham grande conhecimento de todo know
how da casa, que era protegido por contrato de sigilos, tendo eles assinado termo
de confidencialidade.

Feita prova pericial em 1° grau ficou evidenciado a tipica e atual relagéo
concorrencial, visto que ambas as partes tinham o mesmo objeto social, comércio
dos mesmos produtos e tinham como sede a mesma cidade. Quanto ao visual do
segundo restaurante, ndo foi reconhecida a violagdo ao conjunto-imagem, visto que
a apresentagao dos pratos, como levantado pela apelante, segue o padrao visual do
segmento do mercado, da mesma forma que as receitas sdo usadas de forma
comum em outras receitas do mesmo géneros, sendo facilmente encontradas®'>.

A concorréncia desleal apenas foi reconhecida pela captagdao de
ex-funcionarios, ficando afastada a violagdo ao conjunto-imagem por ser comum a
outros estabelecimentos no mesmo segmento.

Fundamentos juridicos utilizados: artigo 355, inciso | do Cédigo de Processo
Civil; artigo 443 do Cdédigo de Processo Civil; incisos Ill, V e IX do artigo 195 e art.
209 da Lei de n°® 9.279 de 14 de maio de 1996; inciso Ill do artigo 932 da Lei de n°
10.406 de 10 de janeiro de 2002.

22 BRASIL. Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo. Apelagdo Civel n.
107519193.2021.8.26.0100. Apelantes: Gorillabrand Comunicacoes Ltda. E Murilo De Souza Neto.
Apelado: Gorila Criagdo & P6s Propaganda Ltda. Relator: Des. Ricardo Negrdao. Acesso em: 21 abr.
2023

23 BRASIL. Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo. Apelagéo Civel n.
1013729-62.2017.8.26.0008. Apelantes: B. R. LTDA - ME e R. B. & M. Apelados: C. C. DE A. LTDA e
C. B. A. F.. Relator: Des. Alexandre Lazzarinl. Acesso em: 21 abr. 2023



h) Multiclin Servicos Médicos S/S Ltda v. Multiclin  Clinicas Médicas

Especializadas Ltda:

Trata-se de Apelacao Civel interposta pela Multiclin Servicos Médicos S/S
Ltda contra Multiclin Clinicas Médicas Especializadas Ltda, visto a designagdo das
empresas serem semelhantes com combinagdes dos termos
“‘multiplo/multidisciplinar” e “clinica”. A denominagdo comum utilizada é passivel de
gerar confusdo nos consumidores, junto com a impressao visual e sonora das
marcas.

Ainda, ressaltou-se que o registro da marca “Multiclin” foi negado em razao
da colidéncia com a marca da recorrente, sendo assim, restou pela condenagao da
apelada a se abster de usar a denominagdo semelhante, visto a associagao
indevida entre os estabelecimentos e confusdo no publico consumidor.?'

No presente acordao nao houve discussido quanto ao trade dress.

Fundamentos utilizados: art. 189, I, e art. 210 da Lei de Propriedade

Industrial.

i) processo n°® 1020681-70.2020.8.26.0196:

Trata-se de apelagao civel interposta por Gurgelmix Maquinas E Ferramentas
S.A contra Cofermeta S/A em vista da associacédo de palavras chaves em links em
buscadores e alegagéo de concorréncia parasitaria.

No julgamento, a utilizagdo dos chamados “links” patrocinados configura
concorréncia desleal se vinculada a uma palavra capaz de remeter a um nome,
estabelecimento ou marca de titularidade capaz de potencializar confusdo ao
consumidor.

Quanto a utilizacdo da palavra chave em sites de busca por si s6 ndo se
configurou a concorréncia desleal, visto que a conduta é tdo somente “disponibilizar
a clientela aos usuarios do servigo de busca alternativas de produtos ou servigos
congéneres™'s sendo que a pratica ndo induz a erro o consumidor.

No referido acérddo nao houve discussao quanto ao frade dress.

214 BRASIL. Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo. Apelagdo Civel n.
1049042-60.2021.8.26.0100. Apelante: Multiclin Servicos Médicos S/S Ltda. Apelado: Multiclin
Clinicas Médicas Especializadas Ltda. Relator: Des. Azuma Nishi. Acesso em: 29 abr. 2023
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Fundamentos utilizados para embasamento juridico: artigo 132 da Lei
9.279/1996; artigo 170 da CF; art. 195 do Codigo de Propriedade Industrial.

j) processo n°® 1123831-64.2020.8.26.0100:

Trata-se de apelagado civel interposta por ALEXANDRE SCIAMMARELLA
MARCELINO DE SOUZA e RODRIGO ANTONIO ZIVIENE DE OLIVEIRA contra
MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA tendo em vista a
associacao de palavras chaves em links patrocinados.

O presente acoérdao foi julgado no mesmo sentido que o anterior,
prevalecendo o entendimento de que nao estaria configurada concorréncia desleal
ou concorréncia parasitaria.

Em contraponto, o voto controverso, entende que ndo ha qualquer previsao
legal na Lei de Propriedade Industrial LPl quanto a tal pratica. Nesse sentido,

apresentou o seguinte entendimento doutrinario:

“‘Neste sentido, a concorréncia é extremamente salutar seja diretamente
para o consumidor, que deseja adquirir um bem ou um servigo, como para a
propria sociedade como um todo, em razdo da imposicdo implicita aos
empresarios da necessidade de sempre buscar melhorar seu produto (seja

um bem ou um servigo.”?'®

Nao houve discussio de trade dress, apenas de dominio de marca.
Fundamentos juridicos utilizados: artigo 130, inciso Ill da LPI; artigo 1.895 da
LPI, Convencéao de Paris, art. 10-bis, TRIPs, art. 390, art. 170, caput e inciso IV da

Constituicao Federal.

k) Aspo v. Alta Aspiragao:

Trata-se de apelacéao civel interposta por Geraldo Magela Almeida Borges E
Morot6 Industria E Comércio De Aspiradores Industriais Ltda Epp contra Lir Beraldi
Comércio De Maquinas E Equipamentos Me e Carlos Eduardo Rizzini Caldas em
razao da associagdo de marca (Aspd e Alta Aspiragdo) de empresa encerrada em
redes sociais por antigo socio.

Em resumo, o apelante Geraldo ajuizou agao para inibir os réus de utilizar a

marca “Asp0” como palavra-chave ou de qualquer outra forma, narrou uso

26 BRASIL. Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo. Apelagéo Civel n.
1123831-64.2020.8.26.0100. Apelantes: ALEXANDRE SCIAMMARELLA MARCELINO DE SOUZA e
RODRIGO ANTONIO ZIVIENE DE OLIVEIRA Apelado: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA. Relator: Des. Fortes Barbosa. Acesso em: 29 abr. 2023



parasitario, com banalizacdo de marca, visto a associacdo indevida entre os
produtos. Apelaram da sentenga para que seja reformada a fim de condenar os réus
a de abster de usar a marca.

No mérito, os apelantes alegaram ser titulares da marca até fevereiro de
2021 quando a marca foi adjudicada pelo apelante Geraldo visto existéncia de
natureza trabalhista.

Pelo uso indevido da marca, ficou comprovado que apos a transferéncia da
titularidade do registro, o link da Alta Aspiragcéo aparece patrocinado ao ser buscada
a expressao “asp6”. Enquanto na rede social do corréu, foi encontrada associagao

entre as marcas. Tais associa¢des sdo passiveis de confundir o consumidor?".

Nao foi utilizado nenhum fundamento legal para embasar o julgamento.

[) Conté v. Conte:

Trata-se de Apelacao Civel interposta por Conté Produgao E Apresentagao
Ltda contra Matheus Jalbut Jacob em razdo das marcas evocativas “Conté” e
“conte”.

Alegou-se que a conjuncdo verbal “conte” esta relacionada ao servigo
prestado pelo réu e possui identidade gramatical e fonética com a marca do autor
“conté™’s,

Assim, buscando proteger os elementos que formam a marca mista com
exclusividade, a apelagao foi improvida pelo Tribunal.

Apesar de ressaltar aspectos relacionados ao trade dress, o julgado em sua
maior parte trata de direito marcario.

O fundamento legal utilizado foi o artigo 129, § 1° da Lei de Propriedade

Industrial.

277 BRASIL. Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo. Apelagdo Civel n.
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Equipamentos Me e Carlos Eduardo Rizzini Caldas. Relator: Des. Ricardo Negrdo. Acesso em: 29
abr. 2023
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m) algarve v. alg.in:

Trata-se de Apelacao Civel interposta pela Algarve Gestao De Investimentos
Ltda contra Algarve Capital Gestdo De Recursos Ltda. E Daniel Gatschnigg Cardoso
em razdo da marca “algarve” e “alg.in” que estariam causando confus&o no mercado
financeiro.

No acordao o julgamento foi no sentido de que a marca “algarve” como
marca fantasia, ou seja, marcas formadas por palavras comuns que n&o se
confundem com o produto ou servico se retirarmos do contexto. Contudo, se
reconheceu que a recorrente é titular de marca mista, sendo passivel a protegéo do
conjunto de elementos formadores?'®,

O julgado é sobre direito marcario, apesar de julgar pela prote¢do dos
elementos formadores por parte do titular da marca.

Fundamento legal utilizado: art. 124, inciso IX da Lei de Propriedade

Industrial.

Figura 38 - Algarve.in

ALG.IN

ALGARVE INVESTIMENTOS

Fonte:
https://busca.inpi.gov.br/pePl/serviet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=4696272

Figura 39 - Algarve investimentos

ALGARVE

Investimentos
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Fonte:
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n) Royal Odontologia v. Royale Odontologia e Estética:

Trata-se de Apelagao Civel interposta por Royal Odontologia S/S — Me
contra Royale Odontologia e Estética Ltda em razdo das marcas mistas e
nominativas “Royal Odontologia" e "Royale Odontologia e Estética".

O julgamento do acdérdao levou em consideragao a localidade distinta de
cada empresa, sendo que para configurar confusdo, as empresas teriam que ter
sede na mesma localidade. Da mesma forma, as empresas contém expressdes
diferentes e que ndo apresentam alto grau de distintividade, possuindo baixo grau
de protecdo. Ainda, as expressdes nao possuem semelhancga foneticamente, assim
como os elementos visuais das marcas sdo diversos?®.

Considerando tais fatores, ndo ha qualquer indicio de confusdo, associagao
indevida ou desvio de clientela, sendo descabido qualquer alegagdo de
concorréncia desleal. Esse julgado se relaciona com trade dress, visto que
discutiu-se quando a distintividade dos elementos visuais de ambas as marcas.

N&o foi utilizado nenhum fundamento legal para embasamento.

Figura 40 “Royal Odontologia" e "Royale Odontologia e Estética

ovale e

Royal Odontologia

Fonte: Inpi, 2023
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o) Camisa do Corinthians:

Trata-se de apelacao civel interposta por Sport Club Corinthians Paulista
contra Alcidenor Dos Santos Ribeiro em razao de crime de pirataria de camisetas do
referido time de futebol.

Na apelagéo narrou-se a pratica de concorréncia desleal e confusao entre os
consumidores ante a falsificacdo grosseira das camisetas do clube. Ocorre que o
acérdéao, desconsiderou o argumento de cerceamento de defesa do réu, visto a Lei
de Propriedade Industrial, no artigo 195, V, imputa o crime de concorréncia desleal a
qualquer pessoa que “usa indevidamente nome comercial, titulo de estabelecimento
ou insignia alheios ou vende, expbe ou oferece a venda ou tem em estoque
produtos com essa referéncia”.

Dessa forma, o crime de contrafacdo se coaduna com a simples confissdo,
mesmo que a coépia seja feita de forma grosseira a ponto de nao confundir o
consumidor.??! Esse julgado ndo tem a ver com trade dress, mas sim com marcas.

Fundamentos juridicos utilizados pelo acérdao artigo 195, V, artigo 210, inciso
lIl, da Lei n.° 9.279/96; Lei Pelé; artigo 87, paragrafo unico, Lei n® 9.615/98.

p) Piabella:

Trata-se de apelacao civel interposta por Venturini & Cia LTDA contra Franke
Sistemas de Cozinhas do Brasil LTDA em razao do pedido de nulidade da marca
Piabella”.

Na analise em torno do pedido de nulidade da marca, a apelante entendia
que a agao deveria correr na Justica Federal, visto que a ré/agravada tentou
reconvir com pedido de nulidade da marca , o que foi afastado pelo tribunal, por
entender que o objeto da reconvengdo era de competéncia da Justica Federal e,
sendo assim, a apelante deveria propor acdo de nulidade do registro na Justica
Federal.???

O julgamento se baseou no tema 950 do Supremo Tribunal de Justica e nos
artigos 109, | da Constituicdo Federal, art. 45 §§ 1° e 2° do Cddigo de Processo

Civil. Esse julgado tem a ver com trade dress, visto a definicdo de competéncia para

21 BRASIL. Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo. Apelagdo Civel n.
1014072-37.2021.8.26.0196. Apelante: Sport Club Corinthians Paulista. Apelado: Alcidenor Dos
Santos Ribeiro. Relator: Des. Natan Zelinschi de Arruda. Acesso em: 09 mai. 2023
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julgamento ser da Justica Estadual, ficando a cargo da Justica Federal apenas a

declaracao de nulidade de marca.

g) Avicultura novo mundo v. Clinica Veterinaria:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Avicultura Novo Mundo
Americana LTDA contra Alex Rodrigo Domiciano e Alex Rodrigo Domiciano - ME
visto as marcas “Avicultura novo mundo” e “Clinica Veterinaria - banho & tosa novo
mundo” e em raz&o de indeferimento de tutela provisoria.

As partes, em seus respectivos recursos, narraram que eram proximas,
inclusive tendo firmado contrato de locagdo e de cessao de direitos referentes a
atividade de banho e tosa e materiais para consultorio veterinario.???

Em referéncia a marca, apurou-se que com excec¢ao da figura representativa
do gato e do céao, os elementos figurativos representam baixo risco de confusao
para os consumidores. O recurso foi improvido sob argumento de que casos
envolvendo conjunto-imagem precisam de dilagdo probatéria

Como fundamentos legais foram utilizados: arts. 20, | e V, 195, lll, 207 e 209
da Lei 9.279/96 e 884 do CC.

Figura 40 - “Avicultura novo mundo” e “Clinica Veterinaria - banho & tosa

novo mundo”

i
-

4,
e .
Vo MUt

Fonte: autos do processo

3.4.Discussao

Apos analise de cada decisdo, passa-se a discutir aspectos relevantes que

se conectam ao tema do presente trabalho.
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Para questbes complexas, como a \verificagdo de Vviolagdo do
conjunto-imagem, € importante que o julgador, forme seu raciocinio através de

regras de experiéncia comum ou experiéncia técnica®*

. Quando houver choque, a
regra de experiéncia técnica ira prevalecer, dessa forma, o juiz devera motivar sua
decisao visto a complexidade do caso. O juiz, ao ter auxilio de um perito, tem
esclarecimentos quanto “a posicdo da comunidade cientifica sobre o conteudo da
questao”.?®

Hoje, todos os processos envolvendo alegagcdo de violagdo ao
conjunto-imagem devem ser submetidos a avaliagdo de um expert e quando nao
ocorre pericia judicial, a decisdo que condena ou n&o é considerada nula visto o
cerceamento de defesa quanto as alegag¢des de imitacdo do conjunto-imagem.

Assim, o recurso REsp 1.778-910-SP relatado pela Ministra Maria Isabel
Gallotti, viu-se a necessidade de producao de prova técnica para se concluir pela
existéncia de concorréncia desleal decorrente da utilizagcdo indevida do frade dress
do produto. Nesse acordao, entendeu-se que o conjunto-imagem, por ser formado
por diversos elementos e em razao da auséncia de tipificagado legal e, ainda, por nao
ser passivel de protegao de registro, a ocorréncia de imitacdo deve ser feita caso a
caso.

Mesmo com a importancia da prova pericial para afericdo da violagao, ela
pode ser relativizada, visto que o juiz ndo esta adstrito a nenhuma prova, contudo,
“tera que indicar na sentengca o motivo de adotar ou ndo as consideragbes do
perito”?2°.

Nas decisdes analisadas muitas discutiam quanto a possibilidade de
confusdo ou duvida no consumidor. Existem métodos que o julgador pode levar em
consideragao para saber quando é necessario a realizagdo da pericia, como 0

apresentado por Gama Cerqueira que determina que as marcas ndo devem ser

224 MARINONI, Luiz Guilherme. Prova. S&o Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. E-book. Disponivel
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226 | ei 13.105, Codigo de Processo Civil: Art. 479. O juiz apreciara a prova pericial de acordo com o
disposto no art. 371 , indicando na sentenga os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de
considerar as conclusdes do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.
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confrontadas e comparadas, contudo devem ser apreciadas sucessivamente, bem
como devem ser apreciadas pelas diferencas e semelhancas e dessa forma decidir
se 0 conjunto da a impressdo de que as marcas sdo iguais®?’. Tal teoria nao foi
utilizada por nenhuma deciséo analisada.

O segundo método, € aquele ja verificado pelo presente trabalho: teste 360°.
Tal método, como ja abordado, possui sete critérios e oferece uma visdo
panoramica para formar o juizo de convicgdo, que a lembrar sdo: a) grau de
distintividade intrinseca entre marcas; b) grau de semelhanga das marcas; c)
legitimidade e fama do suposto infrator; d) o tempo de convivéncia das marcas no
mercado; e) a espécie dos produtos em cotejo; f) a especializagdo do publico-alvo g)
a diluicao®®. A técnica do teste 360° foi utilizada, mesmo que indiretamente, na
maioria das decisdes analisadas.

Nos casos analisados, também verificou-se mencdes a forma como alguns
julgadores solucionaram os litigios quando dispensavam a realizagao da pericia, ou
seja, muitos analisavam os objetos lado a lado. Retoma-se, dessa forma, os

ensinamentos de Delmanto:

“O julgador, colocando-se ele préprio como se fosse um consumidor normal
- € hdo como um técnico minucioso ou perito atento - deve: primeiramente
olhar o artigo imitado em seu aspecto geral, de conjunto, e ndo em suas
particularidades separadas, menosprezando os elementos secundarios
desprovidos de carater individualizantes, olhar depois, o artigo imitante,

para ver se a impressao dada por este, lembra o outro.”?°

Assim, a solugdo de casos envolvendo tanto concorréncia desleal e frade
dress, ndo se resume ao jogo dos sete erros, mas sim uma analise criteriosa em
conjunto com profissionais especializados em marketing e designers.

Ainda, quanto aos incisos do artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial,
foram frequentemente utilizados para solucionar o caso concreto, também quando
havia alegacdo de cerceamento de defesa, foram utilizados os artigos
correspondentes do Codigo de Processo Civil. Raros foram os casos que nao
tiveram embasamento em nenhum artigo tanto do Cddigo de Processo Civil e da Lei

de Propriedade Industrial.

227 CERQUEIRA, JoZo da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris,
2010, vol. Il, tomo Il, p. 50 e 51.
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Todos os casos que tiveram reforma pela instancia superior tiveram que se
submeter a pericia técnica, ainda, observou-se certa confusdo entre trade dress e
marca.

Por fim, € importante retomar alguns conceitos relacionados a concorréncia
desleal e ao conjunto-imagem.

Como se vé, a doutrina conceitua a concorréncia desleal como algo que vai
além da concorréncia comum do mercado e do dia-a-dia, ou seja, que utiliza
métodos antiprofissionais e antiéticos para se apossar da reputacdo de outrem e,
em razao disso, necessita-se de repressdo estatal. Pensando nisso, algumas
condutas foram tipificadas como crime no mundo juridico e s&o aplicadas com vigor
pelos juizes.

Por outro lado, a ma aplicagdo do conceito de conjunto-imagem foi uma
ocorréncia comum, resultando em decisbes judiciais que frequentemente
confundiam esse conceito com marca devido a falta de conhecimento adequado.
Como discutido anteriormente, muitas vezes os juizes confiavam apenas em seu
préprio entendimento para resolver conflitos, sem considerar devidamente as
nuances dos casos. Foi observado que, mesmo quando os elementos violadores do
conjunto-imagem estavam presentes, as decisdes frequentemente apresentavam
falhas na resolugdo do conflito, evidenciando a caréncia de conhecimento
especializado. Isso muitas vezes resultava em fundamentagdes que careciam de
sentido légico e que eram prontamente reformadas pelos tribunais de instancia
superior.

O requisito utilizado em todas as decisdes foi o requisito da distintividade,
visto a preocupacao dos juizes em identificar se os conjuntos continham diferengas
significativas. Ainda, ressalta-se, que em algumas decisdes ndo demonstravam com
clareza se tratavam-se de frade dress ou direito marcario, visto que apresentavam
argumentos relacionados ao conjunto-imagem, mas em razao da inexisténcia de
protecao, solucionaram pelo direito marcario invocando classificagdo de marcas

mistas, por exemplo.



4. CONCLUSAO

O presente trabalho buscou analisar, a partir da concorréncia desleal, os
requisitos necessarios a violacdo do trade dress a partir da interpretacdo da
doutrina, legislacéo e jurisprudéncia brasileira. Especificamente, o trabalho buscou
conceituar a concorréncia desleal e o trade dress no ordenamento juridico brasileiro,
analisar jurisprudenciais nos Superior Tribunal de Justi¢ca, Tribunal de Justica do
Estado de Sao Paulo e Tribunal de Justica do Estado do Rio Grande do Sul e, por
fim interpretar as jurisprudéncias categorizando os argumentos utilizados na analise
do trade dress.

Observa-se que a concorréncia desleal preocupa-se em regular a forma
como 0s agentes comportam-se no mercado, assim sendo, necessario repressao
para limitar aquilo que é ou ndo permitido para captar clientela.

A repressao a concorréncia desleal € uma norma geral estabelecida no artigo
10 (bis) da Convengao de Paris para a Protegao da Propriedade Industrial (CUP),
assim como nos artigos 2° (V), 195 e 209 da Lei de Propriedade Industrial (Lei n°.
9.279/96). Esta regulamentagéo pode remeter tanto ao Direito Civil quanto ao Direito
Penal. E importante notar que essa protegdo ndo diz respeito aos consumidores,
pois estes ja possuem sua propria protecdo através do Cdédigo de Defesa do
Consumidor. Em vez disso, a protecdo da concorréncia desleal se destina
unicamente aos concorrentes que causam prejuizos ao desviar a clientela do
concorrente afetado.

A configuracdo da concorréncia desleal da-se quando preenche alguns
requisitos: os concorrentes precisam estar no mesmo nicho e, mais, na mesma
localidade, sendo o ato capaz de confundir o consumidor entre os produtos, servigos
ou estabelecimentos; ademais, sendo passivel causar prejuizos a reputagdo do
concorrente ou desacredita-lo por meio de desvio de clientela, aliciamento de
funcionario, violacdo ao segredo de fabrica, falsa atribuicdo de recompensa ou
distincdo que nao obteve.

Quanto ao conjunto-imagem, concebe-se que é a imagem visual e aromas de
um produto ou servigo e, para ser protegido, € necessario que seja distinto daqueles

ja existentes e nao tenha funcionalidade inerente.



Em relacdo a pesquisa jurisprudencial, a pesquisa enfrentou limitacoes
durante a escrita para relacionar o conteudo do trabalho com o objeto de pesquisa,
visto que alguns casos nao tratavam explicitamente de trade dress ressaltando os
requisitos, tendo que passar por interpretacao.

Por fim, o trade dress caminha a passos largos em diregao a ser uma teoria
consolidada dentro da propriedade industrial € comum olhar para algo novo com
desconfiancas e, para isso, € preciso que se pesquisa mais sobre o assunto,
inclusive fora do direito, pois como visto, somente se afere a violagao ao trade dress
pela elaboragdo de pericia técnica por parte dos profissionais de marketing e

designers.
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