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RESUMO

MELLO, Soraya Imbassahy de. Registro de trade dress como marca. 2024. 111 f. Dissertacéo
(Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovagdo) — Instituto Nacional da Propriedade
Industrial, Rio de Janeiro, 2024.

O presente trabalho realiza uma analise do instituto do trade dress, tanto do ponto de vista
conceitual, quanto da abordagem da sua importancia para o cendrio juridico-comercial do
Brasil. A dissertacdo busca compreender quais sdo os principais desafios enfrentados no pais
no que diz respeito a sua protecdo juridica, abordando casos concretos brasileiros e pensando
uma possivel protecdo do trade dress como marca. Para tanto, é utilizada uma andlise
exploratoria dos conflitos juridicos envolvendo trade dress no Brasil e, sobretudo, de casos
mexicanos exemplares da protecdo do trade dress a partir do registro como marca. O material
empirico é estudado a partir dos elementos teéricos da anélise econdémica do Direito. O que se
conclui é que, dada a importancia do trade dress para as trocas econémicas do pais, seria
importante sua regulamentagdo, em especial a partir de uma possivel resolucéo.

Palavras-chave: Trade dress; marca; marcas nao tradicionais; concorréncia desleal; sinais
distintivos.



ABSTRACT

MELLO, Soraya Imbassahy de. Trade dress as a trademark. 2024. 111 f. Dissertacdo
(Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovagdo) — Instituto Nacional da Propriedade
Industrial, Rio de Janeiro, 2024.

This research analyzes the trade dress institute, both from a conceptual point of view and from
an approach to its importance for the Brazilian’s legal-commercial scene. The dissertation seeks
to understand the main challenges faced in the country with regard to its legal protection,
addressing specific Brazilian cases and thinking about the possible protection of trade dress as
a trademark. To this end, an exploratory analysis of legal conflicts involving trade dress in
Brazil and, above all, of exemplary Mexican cases of the protection of trade dress through
registration as a trademark is used. The empirical material is studied based on the theoretical
elements of the economic analysis of law. What can be concluded is that, given the importance
of trade dress for the country's economic exchanges, its regulation would be important,
especially based on a possible resolution.

Keywords: Trade dress; trademark; non-traditional trademarks; unfair competition; distinctive
signs.
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INTRODUCAO

O tema da presente dissertacdo, inserida na area de concentracdo do Direito de
Propriedade Intelectual, é a protecdo juridica do trade dress e/ou conjunto-imagem por registro
de marca, a exemplo de como ja foi aceito pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, no
tocante a protecdo das marcas de posicdo’.

As origens conceituais delinearam-se nos Estados Unidos, notadamente sob as
disposicdes do Lanham Act, de 5 de julho de 19462. Esta normativa pioneira estabeleceu os
primérdios das diretrizes e procedimentos relativos ao registro de marcas comerciais no pais,
bem como as sang¢des correlatas a violagdo dos direitos de propriedade intelectual. Ademais,
ela ainda delimitou os contornos da concorréncia desleal, abrangendo praticas como a imitagédo
de marcas registradas, falsificacdo de produtos e publicidade enganosa.

A consolidacéo dessas defini¢bes alcangcou um marco significativo no notério caso Two
Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763 (1992). Nesse precedente emblematico, decidiu-
se que a Two Pesos, operando no mesmo setor alimenticio que a Taco Cabana, estava obrigada
a cessar a utilizacdo de elementos similares aos desta Gltima, consolidando, assim, 0s
parametros interpretativos no ambito da tutela de direitos intelectuais, trade dress e
concorréncia leal.

Nos termos desse precedente, trade dress se configuraria como a imagem completa de
um negocio. No caso em questdo, portanto, essa definicdo englobaria destacadamente “0
formato e a aparéncia total do exterior do restaurante, o signo distintivo, a arquitetura do interior
da cozinha, a decoracdo, 0 menu, os utensilios para servir os alimentos, o uniforme dos
funcionarios, e outras caracteristicas que refletem a imagem total do restaurante” (Estados
Unidos da América, 1992).

Isso significa, de modo geral, que a abrangéncia é tamanha que reune caracteristicas
como formatos correspondentes, tamanhos e cores, assim como combinacOes, texturas e
gréficos. Saliente-se, ainda, que as técnicas de vendas também estéo incluidas.

Para um melhor entendimento desse conceito, é importante tomar os estudos de Barbosa

(2011, p. 6). Segundo o autor, o trade dress inicialmente foi definido como “a “vestimenta” do

! Nos termos do art. 84 da Portaria INPI/PR n® 8/2022, considera-se marca de posicdo aquela formada pela
aplicacdo de um sinal em uma posicdo singular e especifica de um determinado suporte, resultando em conjunto
distintivo capaz de identificar produtos ou servicos e distingui-los de outros idénticos, semelhantes ou afins, desde
que a aplicacdo do sinal na referida posicdo do suporte possa ser dissociada de efeito técnico ou funcional. Para
mais informacdes, conferir em: www.gov.br/inpi/pt-br. Acesso em 10 dez. 2023.

2 Disponivel em: https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf. Acesso em 10
dez. 2023.
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produto ou servigo e constituia uma protecdo complementar as marcas. Com efeito, a marca
cada vez mais é um detonador de imagens e desejos, e 0 conjunto-imagem que constroi a relagdo
entre o publico e o produto comeca pela marca”.

Ou seja, o trade dress, também chamado no Brasil de conjunto-imagem?, pode ser
definido, em suma, como a composicao da identidade visual de um produto a partir de um grupo
de elementos especificos que o distinguem (Andrade, 2011, p. 4).

Existem também explicacdes no sentido de que este se constitui em uma forma
determinante de apresentacdo discriminada e de conhecimento do objeto, a partir de sua
exteriorizacdo. Assim, seria uma espécie de uniforme (Soares, 2004, p. 213) que o distingue na
forma de apresentacéo ao mercado consumidor.

Olavo (2008, p. 430) descreve o trade dress como “o aspecto visual caracteristico de
como um produto ou servico € apresentado ao publico” e ainda aduz que “o aspecto visual de
um produto ou de um estabelecimento se reconduz no essencial, a desenhos, formas e cores”.

Observe-se que alguns juristas ainda definem o trade dress como um sinal distintivo
ainda mais complexo, pois entendem que ele é composto de elementos como a disposi¢édo de
mobiliarios, cores e formas de uniformes de funcionarios, odores e o atendimento prestado no
estabelecimento (Cesario, 2020) e essa compreensao ampla o torna muito complexo para fins
do registro como marca, porque contempla elementos de dificil representacéo.

De todo modo, o propdsito do presente estudo é verificar a viabilidade da protecédo de
mais um tipo de marca ndo tradicional visualmente perceptivel, nos termos do art. 122 da Lei
de Propriedade Industrial (LPI ou Lei n. 9.279 de 1996), ou seja, a aparéncia geral ou a
totalidade dos elementos de identificagdo de produtos e servigos, podendo incluir recursos como
tamanho, forma, embalagens, combinagdes de cores, textura, graficos e outros elementos
visuais que constituem a sua imagem comercial.

Assim, é importante ressaltar que, para que o trade dress e/ou conjunto imagem possa
ser merecedor de protecgéo juridica, é necessario que ele tenha as mesmas caracteristicas de uma
marca registravel, isto €, um conjunto visual unico, individualizador e distintivo. A doutrina no
Brasil corrobora esse entendimento, como demonstra Andrade (2011, p. 11), ja que a

distintividade "é um elemento fundamental em qualquer disputa do género, pois sem ela, o trade

3A terminologia “conjunto-imagem” como sindnimo de trade dress foi criada por Soares (2017) em 1993 e, embora
0 termo seja bastante utilizado, alguns autores teceram criticas, argumentando que a concepg¢do proposta ndo
condiz com as origens da expressdo e com a sua aplicacdo nos tribunais brasileiros.
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dress ndo possui capacidade para diferenciar o produto ou servigo do empresario dos diversos
produtos ou servigos andlogos existentes".

No Brasil ndo ha definicdo juridica para o trade dress, de forma que é utilizada a
construcdo doutrinaria reconhecida pela jurisprudéncia e sua protecao ocorre pelo instituto da
concorréncia desleal, estabelecido no artigo 2°, inciso V, especialmente o inciso 11, do art. 195,
art. 209 todos da LPI1 e 5° XXIX da Constituicdo Federal.

Entretanto, se a mesma Lei de Propriedade Industrial prevé como marca todo signo
distintivo visualmente perceptivel ndo incluido nas proibicGes legais, é perceptivel que o
registro do trade dress como marca fortalecera a posicéo do titular, conferindo-lhe direitos e
prerrogativas legais e processuais que o atual sistema via concorréncia desleal ndo contempla.

Na falta de um instituto objetivo de protecdo do trade dress, 0s empresarios passaram,
também, a adotar estratégias alternativas, como o deposito de pedidos de registro de marcas
mistas ou figurativas no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) que, em realidade,
tem por objeto o trade dress de embalagens ou envoltoérios de produtos.

Alguns exemplos:

Figura 1 - Exemplos de trade dress de embalagens ou envoltdrios de produtos.

Registro 905898478 de 10/11/2015
Marca ALIRAM CORN FLAKES (mista) — classe 30 — Titular: ZD Alimentos S.A (BR/SP).

3“ ." !
 (UNIAD
. fit ‘

Registro n° 904761207 de 16/08/2016
Marca UNIAO FIT (mista) — classe 01 — Titular: Camil Alimentos S.A (BR/SP).

OVINT
NIAD

U
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Registro n® 907422144 de 01/11/2016
Marca MULTIGRIP (mista) — classe 05 — Titular: Multilab Industria e Comércio de Produtos Farmacéuticos Ltda
(BR/RS).

i
‘

Registro n® 909743150 de 31/10/2017
Marca MULTIJET (mista) — classe 05 — Titular: Multilab Industria e Comércio de Produtos Farmacéuticos Ltda
(BR/RS).

Registro n® 907362737 de 04/04/2017
Marca MULTILAB (mista) — classe 05 — Titular: Multilab Industria e Comércio de Produtos Farmacéuticos Ltda
(BR/RS)

Embalagem de cereal matinal, aglicar e remédios: Base de dados de marcas INPI, online*.

Fazendo uma ilustracdo comparativa, é importante também que se destaque como 0s
consumidores percebem as marcas pelo seu trade dress e/ou conjunto imagem. Seguem alguns

exemplos:

Figura 2 — Exemplos de como os consumidores enxergam as marcas pelo seu trade dress.

vl

ey

Embalagens de cereal matinal conforme encontradas no mercado: Cesario, 2022 p. 54.

4 Todas as imagens podem ser acessadas em: https://www.gov.br/inpi/pt-br. Acesso em: 29 jan. 2024.
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Embalagens de produtos de limpeza conforme encontradas no mercado: Cesario, 2022, p. 58.

Da visualizacao das embalagens acima — muitas delas contendo marcas registradas junto
ao INPI — e da consideracdo do contexto de compra em que esses produtos sdo adquiridos pelo
consumidor, conclui-se a importancia do aprofundamento da discussao sobre a distintividade e
a sua protecdo juridico-comercial do trade dress.

A dificuldade de diferenciacdo entre os produtos, conforme se analisa da figura em
comento, convida a uma avaliagdo mais aprofundada sobre se o registro, conforme examinado
e concedido pelo INPI hoje, atende ao que Barbosa (2003, p. 623) chamou de “a cléssica
justificativa do sistema de marcas”, no sentido de que “a protegao juridica tem por finalidade
em primeiro lugar proteger o investimento do empresario; em segundo lugar, garantir ao
consumidor a capacidade de discernir o bom e o mau produto”.

Nesse sentido, a presente pesquisa tem como escopo a analise de como a protecao
registral dos sinais distintivos no INPI, especificamente, o trade dress e/ou conjunto imagem,
pode ser realizada para que se possa pensar em um mecanismo de politica publica para o
desenvolvimento empresarial, com a diminuicdo de processos judiciais e custos para 0S

empresarios e o fortalecimento do sistema da Propriedade Industrial.

JUSTIFICATIVA

Levando em consideracdo que — conforme trazido na subsecdo anterior, inclusive com
as doutrinas citadas — o trade dress refere-se a aparéncia externa de um produto ou servigo,
incluindo elementos como embalagens, logotipos, cores, formas, decoracGes, entre outros, que
sdo distintivos e identificam uma determinada marca, a sua protecéo no Brasil é fundamentada
em diversas justificativas que visam resguardar os interesses das empresas € promover um
ambiente de concorréncia leal no mercado.

Assim, uma das principais justificativas para a protecdo do trade dress é a necessidade
de coibir a concorréncia desleal. Ao proteger a aparéncia distintiva de um produto ou servico,

as empresas tém o direito de impedir que outras utilizem elementos semelhantes que possam
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causar confusdo no consumidor. Isso ajuda a preservar a reputacdo e a identidade da marca,
evitando que terceiros se beneficiem indevidamente do prestigio e do trabalho investido na
construcdo da imagem de determinado produto ou servigo. Nesse sentido, ensina Barbosa
(2011, p.13):

Na verdade, a violacdo do trade dress do produto de um competidor configura
concorréncia desleal, mesmo que seus elementos caracteristicos estejam
separadamente protegidos por direitos de propriedade intelectual.

Isto pode ocorrer, quando comprovada que a finalidade do ato do competidor é
o de desviar a clientela alheia e se aproveitar da reputacdo do concorrente
através da utilizacdo de atos confusérios, utilizando como meio para esta
finalidade a imitacdo da marca, do desenho industrial, dos direitos Autorais,
enfim, do trade dress do produto do competidor, mesmo que as partes deste
conjunto estejam separadamente protegidas por direitos de propriedade
intelectual.

Além disso, Cerqueira (2012, p. 291) prega que os atos de concorréncia desleal violam
o direito do concorrente de ndo sofrer interferéncias em suas relacdes com a clientela devido a
praticas desleais de um competidor inescrupuloso é reconhecido, dispensando, portanto, a
necessidade de comprovacdo de prejuizo. Assim, a protecdo do trade dress promove a
transparéncia no mercado, facilitando a identificacdo dos produtos pelos consumidores. Quando
um consumidor se depara com uma embalagem ou um design familiar, ele € capaz de associa-
lo a uma determinada marca e, assim, fazer escolhas informadas e conscientes. A identificacdo
visual de um produto ou servico contribui para a construcdo de lagos de confianca entre a
empresa e o consumidor, fator essencial para o desenvolvimento de um relacionamento
duradouro e a fidelizacdo do cliente.

Outra justificativa relevante para se discutir a protecdo juridica do trade dress é a
promogdo da inovacdo e da criatividade. Ao garantir que as empresas possam proteger a
aparéncia distintiva de seus produtos ou servicos, o sistema juridico estimula investimentos em
pesquisa, desenvolvimento e design. A possibilidade de obter protecéo legal para o trade dress
incentiva as empresas a investirem na criacdo de elementos visuais Unicos e atrativos,
contribuindo para a diversidade e a qualidade dos produtos e servigos disponiveis no mercado.

A protec&o juridica do trade dress também desempenha um papel crucial na defesa dos
direitos de propriedade intelectual. Ao proteger elementos visuais distintivos, a legislacdo de
propriedade industrial assegura que as empresas tenham o direito exclusivo de utilizar e
explorar sua imagem de marca. Isso cria um ambiente propicio para o desenvolvimento
econdmico e a geracdo de empregos, uma vez que as empresas tém a seguranca necessaria para

investir em suas marcas e expandir suas operacoes.
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Além da valorizacdo da marca como ativo econdmico registravel e sinal distintivo do
produto ou servico, tdo relevante na sociedade atual, 0 que se observa é que as empresas buscam
agregar outras formas de identificacdo e diferenciacdo de seus produtos, seja atraves das
embalagens utilizadas, seja pela decoracéo (lay out) de suas lojas, dentre outras. Nesse contexto,
é que se enquadra o trade dress e sua crescente importancia para o sistema da propriedade
industrial.

Como no Brasil ndo ha uma previsao legal especifica de protecdo do trade dress, essa
falta de regras especificas, gera inseguranca a0 empresario, que investe tempo e recursos
financeiros no desenvolvimento de seus produtos, e, portanto, deseja proteger de forma mais
eficiente o seu trade dress e/ou conjunto imagem. Por esse motivo, € relevante a realizacdo de
estudos como este, que procuram pensar mecanismos possiveis para a promocao de uma maior
eficiéncia na resolucdo de conflitos nessa area.

Ou seja, é importante estudar as formas e os limites da protecdo ao trade dress, porque
atualmente, h&4 uma lacuna de definicGes e tratamentos objetivos, ja que a protecdo se da por
analises casuisticas de caso a caso pelos tribunais.

A titulo de exemplo, a Segunda Secdo do Superior Tribunal de Justica (STJ) ao
julgar recurso especial repetitivo (Tema 950), com voto de relatoria, seguido de forma unénime
pela secdo, do ministro Luis Felipe Salomé&o, expds conceitos relacionados ao trade dress —
elementos visuais e sensitivos vinculados a determinada identidade visual do produto ou servico
— e destacou que sua protecdo decorre de norma constitucional (artigo 5°, inciso XXIX). O
relator ainda destacou que o ordenamento juridico prevé a protecdo de apenas algumas partes
da aparéncia visual, que sdo efetivadas por meio de registro de marcas, desenhos industriais,
patentes, direitos autorais, entre outros®.

Ademais, a Quarta Turma do STJ também decidiu que para verificagdo da imitacéo
de trade dress capaz de configurar concorréncia desleal, é necesséria a realizacdo de pericia
técnica para apurar se 0 conjunto-imagem de um estabelecimento, produto ou servico conflita
com a propriedade industrial de outra titularidade®.

Deste modo, na auséncia de lei especifica, as cortes brasileiras, resolvem os conflitos

envolvendo o trade dress e/ou conjunto imagem por um conjunto imenso de normas, como a

5 Um exemplo pratico é o caso Natura vs. Jequiti — REsp 1527232. Para mais informagdes, conferir em:
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias-antigas/2017/2017-12-15_09-02_So-a-
Justica-Federal-pode-determinar-abstencao-de-uso-de-marca-registrada-no-INPl.aspx. Acesso em 10 dez. 2023.
’REsp 1778910. Para mais informacdes, conferir em:
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias-antigas/2019/2019-02-07_06-55_Quarta-
Turma-decide-que-e-preciso-pericia-para-verificar-imitacao-de-trade-dress.aspx. Acesso em 10 dez. 2023.


http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/
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Lei de Propriedade Industrial, a Lei de Direitos Autorais, no Codigo Penal e outras, sem dar o
minimo de previsibilidade para o empresario, em relagdo a atividade de seus concorrentes, isto
é, até que ponto um empresario pode utilizar seus produtos e servigos sem estar infringindo
direitos de terceiros.

Isto posto, esse estudo vai ao encontro de um dos sete eixos da Estratégia Nacional de
Propriedade Intelectual (ENPI)’, que se refere a Modernizagdo dos Marcos Legais e Infralegais.

Em suma, a justificativa para se proteger o trade dress no Brasil estd baseada na
necessidade de coibir a concorréncia desleal, promover a transparéncia no mercado, incentivar
a inovacdo e a criatividade, além de proteger os direitos de propriedade intelectual das
empresas. A protecdo do trade dress contribui para um ambiente de negd6cios mais justo,
competitivo e favoravel ao crescimento econdmico, beneficiando tanto as empresas quanto 0s
consumidores.

Essa € uma pesquisa que pretende trazer contribuicBes importantes para a realidade
comercial e que se preocupa em pensar 0 cenario atual da distingdo dos produtos na
configuracdo do trade dress, apresentando uma visdo critica da falta de previsGes legais e

trazendo uma parte propositiva para engajar possiveis solucdes.

OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL

O objetivo geral dessa dissertacdo é contribuir para os estudos na temaética do trade
dress, procurando compreender quais os desafios de uma falta de regulamentacao especifica e
amelhor forma de se estabelecer sua protecdo juridica, lancando méo de uma analise comparada
com o cenario juridico mexicano, como um exemplo latinoamericano de registro de trade dress
como marca. Quais seriam os beneficios e desafios do registro de trade dress como marca e 0
gue o cenario juridico Mexicano tem a revelar sobre isso?

Essa € uma pergunta-diretriz que guia o presente trabalho, que pretende focar na
problematica de pesquisa e atualiza-la, tal qual foi apresentadado na subsecdo anterior. Cesario
(2020) adverte, nesse sentido, sobre as necessidades de reformas sobre as novas marcas, sendo

tal a necessidade de se elencarem os empecilhos que dizem respeito a protecdo do trade dress.

7 Disponivel em: https://www.gov.br/pt-br/propriedade-intelectual/estrategia-nacional-de-propriedade-intelectual.
Acesso em 05 jul. 2023.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

Como objetivo especifico, elenca-se, em primeiro lugar, a busca por materiais teoricos
que possam trazer as referéncias conceituais sobre trade dress, sinais distintivos e marca, ja que
sdo elementos essenciais para compreender essa temética. Além disso, para entender como o
trade dress tem sido protegido, € necessario investigar também os casos brasileiros e a
jurisprudéncia, diante da falta de um regulamento proprio. Nesse sentido, saliente-se a
importancia da busca por legislacBes internacionais relevantes para essa conjuntura juridica,
como importantes parametros.

Além disso, também é necessario investigar possiveis desafios e obstaculos enfrentados
pelas empresas advindas desse funcionamento casuistico de protecdo. A busca por casos
concretos brasileiros indicara os desafios a serem pensados, em especial a partir da analise
comparada com o México.

Ainda, a andlise de exemplos de registros mexicanos e de casos envolvendo litigios
nessa area, junto aos estudos e investigacdes referentes aos objetivos anteriores, busca fornecer
recomendacdes ou insights sobre como a protecao do trade dress por meio do registro de marca
pode ser realizada. 1sso pode incluir a identificacdo de lacunas nas regulamentacdes existentes,
a sugestao de politicas de protecdo mais abrangentes ou a elaboracdo de diretrizes claras para o
registro e litigios envolvendo o trade dress como marca.

Em suma, os objetivos especificos seriam: i. entender como vem funcionando o trade
dress no cenario juridico e econdmico brasileiro; ii. fazer uma andlise comparativa com o
Estado mexicano; iii. analisar possiveis beneficios no seu registro como marca; iv. investigar

também os seus desafios.

REFERENCIAL TEORICO-METODOLOGICO

Essa pesquisa tem como objetivo explorar possibilidades e cenarios que ainda ndo foram
colocados em prética no cenario juridico brasileiro. Segue a ética da teoria da anélise econémica
do Direito — a ser analisada a seguir — e parte da hipotese de que a elaboracéo de uma resolucéo
seria importante para o registro de trade dress, porque é um sinal visualmente perceptivel.

Como técnica, além de normativas, a pesquisa utilizou primeiramente a revisdo
bibliografica de livros, periodicos, estudos que tratam do assunto. Nesse sentido, a teoria da
analise econdmica do Direito € a perspectiva mais adequada ao trabalho ja que, a partir dela,

séo mobilizados os conceitos de racionalizar custos de transacdo e quando se estabelece uma
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regulamentacéo para o registro de trade dress, permite-se que as organizagdes (INPI, e Poder
Judiciario) e os empresarios direcionem os recursos de forma mais eficiente.

Para essa corrente de pensamento, a funcdo da marca ndo € outra além de facilitar o
processo de escolha do consumidor, eliminando os custos de escolha de modo a promover a
eficiéncia, o que implica na maximizacdo do bem-estar social. Segundo Landes e Posner, “a
economia nos custos de pesquisa para os consumidores possibilitada pela informagdo que a
marca veicula ou incorpora sobre a qualidade da marca da empresa” (2003, p. 168, traducao
nossa®) e esse é o verdadeiro valor da marca registrada, pois, para os autores, a reputacao criada
pela marca registrada depende dos gastos da empresa com a qualidade do produto, servigo,
publicidade e assim por diante vai gerar maiores lucros, uma vez que 0s consumidores estarao
dispostos a pagar um pre¢o mais alto, em troca de uma economia nos custos de pesquisa e
garantia de qualidade.

Ainda segundo Landes e Posner (2003) os processos legais, ndo sdo apenas sobre
assegurar direitos, mas devem produzir a mais eficiente alocacéo de recursos, abordagem essa
imprescindivel para o estudo dos fenbmenos que constituem o objeto do trabalho.

A analise econdmica do direito pode contribuir para essa discussdo, fornecendo
ferramentas tedricas para avaliar os efeitos econdmicos da protecdo do trade dress como marca.
Ao considerar os incentivos econdmicos envolvidos, os impactos sobre a concorréncia e o bem-
estar dos consumidores, é possivel tomar decisdes mais informadas sobre a melhor forma de
equilibrar a protecdo do trade dress e a promocao da concorréncia no mercado.

Isto é, a protecdo efetiva do trade dress pode encorajar a inovacao e a diferenciacdo de
produtos, uma vez que os produtores tém a garantia de que seus esfor¢os para criar uma
identidade visual distintiva serdo protegidos. Isso pode estimular a concorréncia baseada na
qualidade e na variedade, beneficiando os consumidores.

Mas h& que se ter o cuidado, na protecdo excessiva do trade dress que podera gerar
efeitos negativos, como o surgimento de monopdlios ou oligopdlios, limitando a concorréncia
e prejudicando o bem-estar dos consumidores. E importante encontrar um equilibrio adequado,

garantindo a protecdo dos investimentos em identidade visual, mas também permitindo que

8 Original: “The value of a trademark to the firm that uses it to designate its brand is the saving in consumers’
search costs made possible by the information that the trademark conveys or embodies about the quality of the
firm’s brand. The brand’s reputation for quality and thus the trademark’s value depend on the firm’s expenditures
on product quality, service, advertising, and so on. Once the reputation is created, the firm will obtain greater
profits because repeat purchases and word-of-mouth references will add to sales and because consumers will be
willing to pay a higher price in exchange for a savings in search costs and an assurance of consistent quality”.
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outros concorrentes possam introduzir produtos e servicos no mercado sem restricoes
injustificadas.

Em suma, o referencial tedrico sobre analise econémica do direito oferece uma valiosa
contribuicdo para o estudo da protecdo do trade dress como marca. Por meio de principios
econdmicos, insights importantes sobre os efeitos econdmicos dessa forma de protegéo e como
equilibré-la de maneira eficiente.

Andrade ratifica do entendimento de que "a analise econémica do direito — em seu
sentido mais tradicional — prega a utilizacdo de técnicas de estudo das consequéncias
econdmicas das decisdes juridicas, sempre em termos de eficiéncia alocativa™ (2020, online).

Para tanto, depois dessa apresentacdo introdutoria de tema, justificativa, objetivos e
referencial tedrico-metodoldgico, o primeiro capitulo aborda os sinais distintivos, com
explicacBes fundamentais sobre os conceitos de marca e a importancia das distingdes. E
elaborado também o desenvolvimento dos sinais distintivos, com base em autores como
Domingues (1984), Barbosa (2003) e Cerqueira (1982). Em seguida, séo explicadas as formas
de apresentacdo, com apoio nos autores Fernandez-Novoa (1984) e Ascengédo (2002).

Cumpre salientar que é realizada também uma analise jurisprudencial, a fim de
possibilitar a verificabilidade da hipdtese supramencionada, a partir do método hipotético-
dedutivo, por meio de julgados administrativos (INPI) de marcas ‘“anomalas” (mistas,
figurativas e tridimensionais) e judiciais (Tribunais) para compor parte do capitulo 2. Assim,
pretende-se compreender se os conflitos envolvendo trade dress poderiam ser evitados se
houvesse a previsao do registro como marca. O segundo capitulo esta concentrado, portanto na
analise mais aprofundada dos conflitos envolvendo trade dress e dos casos no Brasil.

No intuito de explorar o tema do trade dress, durante o periodo das qualificacGes foi
sugerido pela Banca Examinadora criar um quadro comparativo com base nas monografias,
dissertagdes e teses com temas relacionados ao trade dress, destacando as contribuicoes
exclusivas de cada trabalho.

Diante disso, foi elaborado um plano de pesquisa seguindo um guia de passo a passo:
Passo 1 - Identificacdo e Coleta; Passo 2 - Leitura e Anotagdo; Passo 3 - Identificagéo de

critérios para comparacdo; Passo 4 - Criacdo do Quadro.
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Quadro 1 — Plano de pesquisa a partir das monografias anteriores sobre o tema

Autor/Ano/Instituicdo Trabalho/Titulo Questéo de Obijetivo Metodologia Conclusao
Pesquisa
ANA  AMELIA  ARARIPE MONOGRAFIA Quais as hipéteses de | Definir o trade dress no | Estudos de casos judiciais nacionais | Ha uma necessidade de

regulamentacdo especifica para o

MONTENEGRO/2008/UFRJ infraghio ao trade | ordenamento juridico | e estrangeiros com analise dos "
N tratamento dos conflitos gerados a
A PROTEGAO AO | dress? brasileiro. aspectos atinentes a sua protecéo. partir da infragio de trade dress, de
TRADE DRESS NO forma a promover a unificagédo do
DIREITO BRASILEIRO entendimento jurisprudencial.
THIAGO BERTOLDO/2013/ | DISSERTAGCAO Quais as hip6teses | Estudo dos elementos | Pesquisa qualitativa em nivel | Verifica-se que as marcas préprias,
USCSs sobre a apropriacdo | visuais de configuracdo exploratério que é composta por | por mais que gueiram ter uma
O TRADE DRESS dos elementos visuais | do Trade Dress em revisdo bibliografica e anélise do linguagem  prépria  para  se
RELACIONADO  AS das marcas lideres embalagens do discurso  (linguagem visual das diferenciar  mercadologicamente,
MARCAS PROPRIAS: pelas marcas préprias? | segmento de marcas embalagens). ainda se apoiam em elementos
ELEMENTOS DE préprias e  marcas visuais presentes nas marcas lideres.
REPETICAO E lideres de vendas.
INOVAGAO NA
CONSTRUGAO
GRAFICA.
MAIQUEL ISAGO MONOGRAFIA E possivel estabelecer Estabelecer critérios | Analise de doutrina, legislacdo e Constatada que a confusdo ou
PAVELECINI/2018/UFRS elementos  concisos objetivos para | jurisprudéncia sobre os institutos da | associagdo envolvendo o instituto
MARCA E TRADE para avaliagéo do risco | verificacdo de marca e do trade dress e verificagdo pode acontecer de forma relativa,
DRESS: CRITERIOS de confusdo e similitudes de critérios para andlise da violagéo. conforme o publico a que se destina.
PARA AFERIGAO DE associacdo entre comparativas. Portanto, recomenda-se o principio
SUA VIOLAGAO. marcas e produtos da proporcionalidade.
similares no mercado?
EDOARDO E. SIGAUD DISSERTACAO Andlise quantitativa e | Analisar o instituto | A jurimetria (metodologia | H4 muita divergéncia entre
GONZALES/2019/INPI qualitativa em relagdo | juridico do trade dress. estatistica) com selegéo de julgadose | julgados, e casos aparentemente
TRADE DRESS: UMA | a jurisprudéncia aplicacdo de métodos de analise | semelhantes que muitas vezes
ANALISE DE | selecionada. automatizada e testes de hipdteses | recebem decisdes diametralmente
JURIMETRIA COoM estatisticas. opostas.
FERRAMENTAS DE
INTELIGENCIA
ARTIFICIAL
DIEGO COSTA DISSERTACAO Como os paises do Estudo comparativo | O método utilizado foi o empirico Em geral, os paises do Mercosul
MACHADO/2020/UFRJ Mercosul abordam o | sobre o registro de | aplicando-se  um questionario registram suas marcas nhdo
MARCAS NAO | registro dessas marcas | marcas ndo tradicionais | direcionado as diferentes entidades | tradicionais visualmente
TRADICIONAIS néo tradicionais | visualmente de responsaveis pelo registro de Pl perceptiveis sob os  tipos
VISUALMENTE visualmente perceptiveis nos paises do Mercosul; e realizando | definidos como “misto” ou
PERCEPTIVEIS NOS | perceptiveis? (tridimensionais, de | buscas nos acervos de marcas dos | “figurativo”.
PAISES DO MERCOSUL posicdo, de cor Unica, de | escritérios abordados.
movimento, multimidia
e trade dress) nos paises
do MERCOSUL.
ANNE CAROLINE LAPA DE DISSERTAGAO Analisar a seguinte | Analisar se é possivel a | Como método a abordagem de | Conclui-se que a hipétese
HOLANDA/2020/INPI hipétese: é possivel | ocorréncia do | dedutiva, trabalhando por meio de | apresentada foi respondida, sendo
O APROVEITAMENTO | coibir 0 | aproveitamento um triangulo invertido. Quanto a0 | o resultado positivo, a saber,
PARASITARIO NO aproveitamento parasitario no trade propésito, é um trabalho apesar da auséncia de previsdo
TRADE DRESS parasitario no trade dress exploratério, com relagdo a | legal especifica, é sim possivel

dress?

abordagem adotou a qualitativa, uma
vez que a analise foi feita de modo

E o
pesquisa

indutivo e subjetivo.
procedimento  foi de

bibliogréfica.

coibir s} aproveitamento
parasitario no trade dress, por
meio de uma intepretagcdo
sistematica das leis ja existentes

para suprir essa lacuna, contudo a

procedéncia ou ndo do pedido
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levado ao judiciario devera ser
analisado caso a caso com base

nas evidéncias apresentadas

BEATRIZ  BATISTA DA
SILVA/2022/UFR)

MONOGRAFIA

SINAIS  DISTINTIVOS
NAO REGISTRAVEIS: A
PROTEGAO AO TRADE
DRESS

A protegéo ao trade
dress, exclusivamente
jurisprudencial
confere inseguranga
juridica?

Faz-se necesséria a
previsdo especifica do
instituto no
ordenamento juridico
brasileiro?

De que maneiras as

experiéncias da
Argentina e da
Coldmbia ttm a
contribuir com o tema
no Brasil?

Examinar 0s aspectos
relacionados a um dos
sinais distintivos que
carece de
regulamentacdo propria
pela legislacéo pétria: o

trade dress

Pesquisa exploratéria. Utilizando a
analise de uma pesquisa

bibliografica, artigos,  decisdes
judiciais e administrativas e outras

fontes.

Essencial que haja uma reforma
na legislagéo a fim de incorporar
novos institutos e conceitos,
ampliando a restrita redacdo do
art. 122, haja vista que a
possibilidade de registro somente
dos signos visualmente
perceptiveis limita a seguranca
juridica das marcas, deixando-as
vulneréaveis a atos de
concorréncia desleal, além de ser
incompativel com as demandas

marcarias atuais.

Pela andlise de todos os trabalhos indicados no quadro acima, conclui-se que eles tém

em comum algo igualmente ligado ao presente estudo, a abordagem sobre a falta de normas
legais para o instituto do trade dress, que leva a processos judiciais, 0s quais seriam
desnecessarios se houvesse um amparo legal, para chamadas marcas ndo tradicionais no nosso
ordenamento juridico.

Também foi recomendada, pela Banca Examinadora dos Relatérios de Andamento do
Projeto, a pesquisa de legislacGes de outros paises ou blocos econdmicos que permitem a
protecdo do trade dress, visando ajudar a estabelecer parametros.

Nessa oportunidade, foi selecionado como referencial o sistema juridico do México,
para pensar possibilidades para o registro do trade dress no Brasil, principalmente sob um viés
regulatério, principalmente porque a protecdo do trade dress entrou na Ultima reforma da lei
mexicana.

O terceiro e ultimo capitulo tratard da analise para o Direito brasileiro, com base no
estudo de Direito comparado com o México. Verifica-se, por exemplo, o quanto o Brasil esta
deslocado no que diz respeito da realidade latino-americana que ja possui um tratamento

juridico para o trade dress.
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1 SINAIS DISTINTIVOS: IDENTIDADE E PROPRIEDADE

Marca é um sinal distintivo e ativo intangivel muito importante para a realidade
comercial, embora ndo receba a devocdo doutrinaria, econdmica e comercial que mereca. E
algo que traz beneficios para o mercado, tanto em relacéo a concorréncia quanto ao consumidor
(Ascensao, 2002, p. 46).

Nesse sentido, Barbosa (2003, p. 700), tem a seguinte definigéo:

Marca é o sinal visualmente representado, que é configurado para o fim especifico de
distinguir a origem dos produtos e servicos. Simbolo voltado a um fim, sua existéncia
factica depende da presenca destes dois requisitos: capacidade de simbolizar, e
capacidade de indicar uma origem especifica, sem confundir o destinatario do
processo de comunicagdo em que se insere: 0 consumidor. Sua prote¢do juridica
depende de um fator a mais: a apropriabilidade, ou seja, a possibilidade de se tornar
um simbolo exclusivo, ou legalmente univoco, em face do objeto simbolizado.

Em outras palavras, a marca ¢ o diferenciador do produto no mercado e entre 0s usuarios
(Soares, 2003, p. 116). No Brasil, atualmente sdo protegidas por meio de registro concedido
pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI, que a partir dessa concessao, nos
termos da Lei n°® 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial), atribui ao seu
titular o direito de utiliza-la com exclusividade, em todo territrio nacional, bem como cedé-la,
licencia-la e zelar pela sua integridade material ou reputacdo e a vigéncia dessa protecdo € de
10 (dez) anos, prorrogavel por periodos iguais e sucessivos (Brasil, 1996).

Reitere-se que, atualmente, se a importancia da marca esta diretamente ligada a sua
fungéo distintiva, que objetiva diferenciar um determinado produto ou servigo de outros do
mesmo género, é crucial reconhecer gue, quanto mais distintiva a marca, maior 0 seu espectro

protetivo em relacdo a terceiros. Sobre essa questdo, Cerqueira (1946, p. 403 e 406) aduz:

as denominagdes necessarias ou vulgares dos produtos também podem servir de
marcas, mas precisam vestir-se de forma distinta. Milita aqui 0 mesmo motivo a que
aludimos ao tratar de ‘nomes’. Como estes, as denominagdes necessarias ou vulgares
dos produtos carecem de cunho distintivo, pois que se aplicam a todos os produtos do
mesmo género. Por outro lado, ndo se pode permitir que um comerciante ou industrial
se aproprie dos nomes dos produtos que vende ou fabrica, impedindo que seus
concorrentes exercam o direito de se servirem deles [...]

O uso exclusivo dessas denominagdes violaria, sem ddvida, a liberdade de comercio,
estabelecendo o monopolio indireto da venda ou fabricagdo de toda uma espécie de
produtos, uma vez que fosse licito a qualquer comerciante ou industrial apropriar-se
da denominacdo empregada, de modo corrente, pelo pablico e pelo comercio para
designa-los.



31

Apesar da importancia dessa questéo da distintividade, ndo ha que se confundir a marca
com um indicador de padrdo de qualidade ou de garantia. A proibi¢do de induzir o publico em
erro ndo abarca o grau de qualidade associado a marca, de forma que néo ha violagéo juridica
na hipotese de se adquirir uma marca de renome e aplica-la a produtos ruins, uma vez que a
associacao entre o nivel de qualidade e a marca se trata de uma questdo meramente fatica. O
principio de que a marca ndo deve ser enganosa ndo esta relacionado a manutencdo de um
patamar de qualidade, pois ndo gera nenhuma obrigacao juridica (Ascenséao, 2002, p. 46).

Sob o viés da ciéncia econdmica, para Posner e Landes (2003, p. 166, tradugdo nossa®):

Marcas sdo uma forma distinta de propriedade intelectual em relacdo as patentes e
direitos autorais. Em alguns aspectos o direito de marcas se aproxima do direito da
concorréncia (de fato, de um ponto de vista técnico, o direito de marcas é parte da
secdo do direito da concorréncia conhecido como concorréncia desleal) do que do
direito de propriedade, pensando que existe uma passagem consideravel e a economia
basica da propriedade continua sendo relevante. Ndo apenas o direito de marcas é
altamente ameno para andlises econdmicas, mas também a protec¢éo legal das marcas

possui uma eficiéncia mais racionalmente segura do que a protecdo legal de trabalhos
inventivos e expressivos.

Inclusive, essa explicita abordagem utilitarista, ao examinar e interpretar os
fundamentos dos direitos de propriedade intelectual, aplicando a interpretacdo da teoria
econdmica da propriedade a dindmica da propriedade intelectual ¢ uma caracteristica de Landes
e Posner.

Assim, dizer que, sob o ponto de vista econdmico, a marca ¢ um direito de informacao
ao consumidor e 0 “o beneficio de se atribuir uma marca ¢é analogo ao de designar pessoas por
nomes, ao invés de descrevé-las” (Landes; Posner, 2003, p. 167-168 ¢ 173, tradugio nossa'?)
ratificam tal entendimento. O que vai de encontro com uma representacdo da propriedade
industrial, categoria na qual se insere a marca, como uma ‘“verdadeira mercadoria, vendavel,

envolvendo aspectos econdmicos, juridicos e sociais” (Chinen, 1997, p. 2).

® Original: “Trademarks are a distinct form of intellectual property from patents and copyrights. In some respects
trademark law is closer to tort law (indeed, from a technical legal standpoint, trademark law is part of the branch
of tort law know as unfair competition) than to property law, though there is considerable overlap and the basic
economics of property continues to be relevant. Not only is trademark law highly amenable to economic analyses,
but the legal protection of trademarks has a more secure efficiency rationale than the legal protection of inventive
and expressive works”.

10 Original: “the benefit of the brand name is thus analogous to that of designating individuals by names rather
than by descriptions”.
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1.1 DESENVOLVIMENTO DOS SINAIS DISTINTIVOS

Nao ¢ recente a necessidade de apor registros em pertences elaborados pelo homem.
Registros esses que, antes da escrita, restringiam-se apenas a figuras, simbolos ou formas, que
ndo alcangcavam, obviamente, a atual significincia marcaria. Nesse sentido, ¢ importante
destacar que autores, como Soares (2003, p. 23), creem que determinados sinais desses tempos
remotos ja serviam como indicativo de criagdo ou de propriedade.

A partir do advento da escrita, 0 homem comegou a se utilizar, além dos elementos
figurativos e simbolicos, de nomes que, de algum modo, estabelecessem elos entre os criadores
ou proprietarios e os objetos marcados, ao que se pode identificar como o prenuncio da atual
compreensdo sobre a marca e sua finalidade, embora, novamente em consonancia com Soares:
“as leis dos mais diversos paises, tanto as mais antigas como também as atuais, ndo tem a
preocupacao de definir ou mesmo conceituar o que seja uma marca. Dao-nos, no entanto, as
inimeras possibilidades do que pode ou ndo pode ser suscetivel de registro como marca” (2003,
p. 111).

Nas palavras de Cerqueira (2010, p. 253), marca ¢ “todo sinal distintivo aposto
facultativamente aos produtos e artigos das industrias em geral para identifica-los e diferencia-
los de outros idénticos ou semelhantes de origem diversa”. O mesmo autor ainda aponta que
em seu primitivo conceito, “as marcas tinham suas fung¢des restritas a indicagdo de origem ou
procedéncia dos produtos ou artigos entregues ao comércio” (1982, p. 756).

Por seu turno, Carvalho de Mendonga (1955, p. 215), ensina que “marcas consistem em
sinais gréaficos ou figurativos, destinados a individualizar os produtos de uma empresa industrial
ou as mercadorias postas a venda em uma casa de negdcio, dando a conhecer sua origem ou
procedéncia, e atestando a atividade e o artigo de que sao resultado™.

Em vista disso, em continuidade & remisséo sobre o inicio da marcacao de produtos, ou
melhor, da utilizagdo de marcas rudimentares, que remonta a antiguidade, cumpre dizer que foi
somente na ldade Média que as marcas passaram a possuir um significado comercial e
econémico ligeiramente proximo dos apontados pelos doutrinadores, ou seja, no momento em
que o0 homem passou a estabelecer relagdes comerciais e sua finalidade, fundamentalmente, era
garantir a identificagdo da origem dos produtos e sua qualidade (Domingues, 1984, p. 7-8).

Nessa mesma perspectiva se encontra o ensinamento de Cerqueira (1982, p. 752-753),
ao dizer que o carater econémico das marcas passou a se sobressair no periodo medieval, em
especial entre os sécs. XIV e XV. Isto posto, € relevante salientar que, ndo obstante esse viés

comercial, as marcas eram de uso obrigatorio e tinham como escopo fazer a diferenciacdo de
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“um bom produto de outro falso” (Domingues, 1984, p. 14) e identificar a procedéncia dos
produtos, indicando a corporacdo de oficiol! originaria.

A referida obrigatoriedade de uso das marcas, deixou de existir em razéo do advento da
Revolucdo Francesa, que possibilitou uma regulamentacdo para uso exclusivo da marca,
visando atender o interesse individual dos comerciantes. Mais uma vez, exige-se citar Cerqueira
(1982, p.754-755), pois o seu descritivo sobre o surgimento da nova regulamentacao a respeito

do uso de signos distintivos como marca € muito elucidativo:

A regulamentacdo do uso das marcas, despidas do cardter obrigatério que
predominava na ldade Média, é relativamente mais moderna, cabendo a primazia,
nesse assunto, a Franga, que, ‘apos a liberdade sem freios e sem regras’ implantada
pela Revolucdo, cogitou de regular o uso das marcas, promulgando a Lei de 12. 4.
1803, que organizou o seu registro e estendeu aos contrafatores as penas do crime de
falsificacdo de documentos privados, ressalvando ao proprietéario o direito as perdas e
danos. Esta lei, que foi a primeira dos tempos modernos sobre a matéria, ndo teve,
entretanto, aplicacdo. A partir dela, outras leis foram promulgadas na Franca e em
diversos paises europeus, até que se votou a lei francesa de 1857, que pode ser
considerada como paradigma da maioria dos paises e que serviu de modelo as leis
brasileiras de 1887 e 1904.

Para Barbosa (2003, p. 23), foi em razdo da aceleracdo do processo informacional e do
desenvolvimento da economia industrial que, desde 0 Renascimento, passou a ser necessaria a
criagdo de uma nova categoria de direitos de propriedade: a propriedade intelectual. E como

iSso se deu:

essencialmente, a partir do momento em que a tecnologia passou a permitir a
reproducdo em série de produtos a serem comercializados: além da propriedade sobre
0 produto, a economia passou reconhecer direitos exclusivos sobre a ideia de
producdo, ou mais precisamente, sobre a ideia que permite a reproducdo de um
produto.

A estes direitos, que resultam sempre numa espécie qualquer de exclusividade de
reproducdo ou emprego de um produto (ou servigo) se da o nome de “Propriedade
Intelectual”. J4 ao segmento da Propriedade Intelectual que tradicionalmente afeta
mais diretamente ao interesse da indUstria de transformacgéo e do comércio, tal como
os direitos relativos a marcas e patentes, costuma-se designar por “Propriedade
Industrial”.

11 «“As associagdes de pessoas de mesmas habilidades e trabalhos remontam a Grécia e Roma Antiga. Na Idade
Média, essas organiza¢des foram denominadas “guildas”, cada uma com seus regulamentos, atribuigdes e
bandeira. Normalmente estavam ligadas a uma ordem religiosa, confraria ou irmandade, e homenageavam seu
santo padroeiro. Encontramos, na bibliografia, contribuicbes como de Arnold Hauser que sustenta que a
denominacdo “guildas” foi vigente até o Renascimento em regides atualmente conhecidas como Paises Baixos,
Alemanha e Austria. No século XIV, remanescentes das “guildas”, as Corporagdes de Artes e Oficios apresentaram
uma estrutura mais moderna, tendo em vista a necessidade de controlar a producéo, ante 0 aumento da populacéo.
Manteve-se uma organizacdo semelhante e agrupavam todas as associa¢des de Artes Mecanicas que, por sua vez,
reuniam varias pessoas de um mesmo oficio. Quanto a “oficio”, originalmente, exprime o dever, a obrigagdo, ou
tudo que se deve fazer por obrigacdo. Praticamente, oficio e profissdo possuiram significa¢des equivalentes”
(Cescon, 2017, p. 291).
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Outrossim, como ja foi dito, a primazia da Franca em tratar sobre o tema marcario em
1803, ainda que nédo tenha sido através de lei propria, foi um importante passo. Desta feita, sob
0 ponto de vista legal, até 1875 ndo existia lei especifica sobre 0 assunto e, com o advento da
Convencdo da Unido de Paris (CUP) em 1883, foram necessarias mudancas visando a
compatibilizacéo entre a norma interna e 0 novo ato.

A partir dai, do final do séc. XIX até 1945, varias leis extravagantes regularam as
questdes relativas a marcas, patentes e concorréncia desleal. Em 1945, o Brasil teve o primeiro
Cadigo de Propriedade Industrial (Decreto Lei n°7.903, de 27 de agosto de 1945), que subsistiu,
em seus aspectos penais, até o inicio da vigéncia do Cddigo de 1996 (Lei n° 9.279, de 14 de
maio de 1996) e, entre este primeiro Codigo e o Ultimo, ainda tivemos o de 1967, o de 1969 e
0 de 1971 (Barbosa, 2003, p. 13 e 15).

A antiga doutrina, portanto, ndo entendia as marcas tal qual sdo compreendidas nos dias
de hoje. As defini¢Ges apontavam a marca como um sinal destinado, sobretudo, a indicar a
procedéncia dos produtos. A sua serventia era proteger 0 seu Usuario contra a concorréncia
desleal; e, o consumidor ou adquirente dos produtos, contra subterfigios que poderiam ludibria-
lo acerca da qualidade ou procedéncia destes, eis que o sinal marcario, em tese, deveria
identificar o produtor ou comerciante.

O Direito passou a desenvolver outros conceitos para marca, destacando a finalidade
identificadora e distintiva dos produtos ou servicos e ndo dos detentores da marca. Posto isso,
com o passar do tempo, as marcas foram ganhando cada vez mais notoriedade, na medida em
que as cadeias produtivas e de comercializacdo passaram a ser menos verticalizadas e o
consumidor final foi se distanciando do produtor, bem como a concorréncia e a oferta foram

crescendo. Nesse ponto, alude Carvalho (2016, p.7):

a propriedade intelectual, em todas as suas modalidades, permite que as empresas
capturem os seus ativos intangiveis que servem para distingui-las dos concorrentes.
N&o importa se esses ativos sdo formados por conhecimentos incorporados num
produto e que podem salvar a vida de milhGes de pessoas, ou apenas o conhecimento
de um fornecedor que vende feijdes de melhor qualidade. A posse dessas informacges
pode ser um fator determinante para levar os clientes a preferir os produtos de uma
empresa e ndo os de outra.

Assim, consoante o entendimento de Cesario e Moro (2012, p. 419), as marcas passaram
a possuir mais de uma funcdo, ainda que a distintiva seja juridicamente a principal, bem como
ainda podem ter mais de uma destinacdo. Ou seja, “quando se fala em fungao, se compreende

a realizacdo do objetivo (destinagé@o) do instituto, sob uma perspectiva dindmica. [...] ndo ha

duvida de que atualmente a funcéo distintiva € juridicamente a principal funcdo das marcas”.
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Nesse sentido, sdo subsidiarias aquelas outras finalidades caracteristicas, em termos de
concorréncia e publicidade, ou mesmo de economia, como indicacdo de origem e qualidade,
sem perder a importancia na economia e na aplicacdo do Direito (Ceséario; Moro, 2012, p. 419).

Chegou-se entdo, num momento ora vivenciado, no qual as marcas passaram nao so a
avaliar novos percursos para se aproximar do consumidor e nele despertar a vontade de
consumir o seu produto ou servigo, como também romperam barreiras entre os mundos tangivel
e intangivel, e comecaram a se transformar em icones abstratos que simbolizam ideias,
filosofias, estilos de vida, crencas e valores, gerando no consumidor um sentimento que vai
muito além de sanar uma necessidade relacionada a sobrevivéncia. O consumo passou a ser
uma forma de afirmagdo identitéria.

Desse modo, atualmente, uma marca é construida a partir de percepcdes, ilacbes e
associacdes que as pessoas tem e fazem ao pensar em um negdcio e o produto ou servico a ele
atrelado, tendo a marca alcangado um patamar, onde a distintividade é a sua caracteristica mais
importante eis que, como ja dito no introito, comercialmente, ela visa diferenciar um produto
ou servigo de outros do mesmo género, o que implica, juridicamente, na possibilidade de um
maior espectro protetivo em relagdo a terceiros.

Nessa mesma perspectiva, Carvalho (1977, p. 194) aduz que a individualizacdo através
da marca compreende “ndo apenas a de facilitar a identificagdo das empresas, mas convertendo-
se num pressuposto indispensavel para a sua existéncia”. E, para Almeida (1999, p. 14) as
marcas sdo “meios fonéticos ou visuais, de palavras ou imagens utilizadas na vida econémica
e social, para a individualizacdo da empresa ou do estabelecimento comercial, assim como dos
produtos ou servigos que eles fornecem. Com o objetivo de os distinguir de outros produtos ou
servigos idénticos e de permitir ao publico identifica-los”. Ou seja, a distintividade esta sempre

presente como objetivo marcario.

1.2 AS FORMAS DE APRESENTACAO

Importante ressaltar que a marca é um dos fatores dos mais importantes dentre os ativos
de propriedade industrial, pois pode assumir funcdes diversas, sendo que as principais se
relacionam & identificacdo do produto ou servi¢o e a distincdo destes em relacdo aos seus
concorrentes, tem essas funcbes diretamente ligadas ao seu proprio conceito na Lei de
Propriedade Industrial (Brasil, 1996).

E, consoante j& exposto, em que pese a marca ter surgido, historicamente, em

atendimento aos interesses do seu titular, hodiernamente passou a desempenhar uma dupla
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funcdo, posto que também atende ao interesse dos consumidores, como muito bem ensinou o
conceituado autor Fernandez-No6voa (1984, p.44) e Ascensao (2002, p. 46).

Destaca-se que, nos termos legais patrios, as marcas sao sinais distintivos e perceptiveis
visualmente, que podem ser nominativos, figurativos, mistos, tridimensionais e de posicao, cujo
escopo ¢ identificar a origem e distinguir produtos ou servigos de outros congéneres, idénticos
ou afins, de origem diversa e que garantem ao seu titular o direito de uso exclusivo no territério
nacional em seu ramo de atividade econdmica. Nesse tocante, cumpre dizer que a Lei de
Propriedade Industrial prevé ainda que produtos e/ou servicos diferentes, que sejam
prontamente identificaveis e inconfundiveis, podem, pacificamente, apresentar marcas
semelhantes (Brasil, 1996).

O legislador informa no artigo 122 que “sdo suscetiveis de registro como marca os sinais
distintivos visualmente perceptiveis, ndo compreendidos nas proibicdes legais”, aduzindo no
artigo 124 quais sdo essas proibigoes.

O artigo 123, por sua vez, preceitua que quanto a sua natureza, a marca pode ser de
produto ou servico, de certificacdo e coletiva, onde o principal ponto € que a marca de
certificacdo serve para atestar a conformidade de um produto ou servico com determinadas
normas ou especificacdes técnicas, em especial quanto a qualidade, natureza, material utilizado
e metodologia empregada. Por sua vez, a marca coletiva é usada para identificar produtos ou
servigos provindos de membros de uma determinada entidade.

Ademais, o Manual de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI,
online) dispde que, na avaliacdo da condicédo de distintividade do sinal, € avaliada a impressao

gerada pelo conjunto marcario, composto da seguinte forma:

O conjunto marcario é formado pela combinagcdo de elementos nominativos,
figurativos ou tridimensionais, sujeitos a diversos niveis de integracdo, destinando-se
a identificar produtos ou servicos, com variavel grau de eficacia distintiva e capaz de
gerar uma impressao imediata junto ao publico-alvo. A impressdo de conjunto
corresponde a percepgdo originada pela combinagdo de todos os seus elementos.

Deste modo, para que uma marca seja avaliada como detentora de distintividade, ndo é
impositivo que seja nova, na concepgdo literal de ainda ndo ser conhecida, a novidade pode
advir da sua especializagéo, sendo suficiente que apresente uma combinacao de elementos que
a diferencie das demais, que ndo se assemelhe com outra marca ja existente, e que ndo possa
induzir o consumidor a confusdo, erro ou associacdo indevida. A partir dai, depreende-se que a

distintividade também pode ser relativa.
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Antes da complexa atual triade de elementos que compde 0 conjunto marcario
(principais, secundarios e negligenciaveis), ser analisada dentro de sua contextualidade,
subjetivismo e grau de integracdo, para a verificacdo da impressao de conjunto gerada pelo
sinal, as marcas anteriormente eram compostas por signos tipicos e nao tdo complexos. Nesse
sentido, bem aponta Barbosa (2008, p. 2-3) que “olhar as marcas como um agente instrumental
na construcdo ou negagdo de um mercado ndo prospera sem uma atencdo cuidadosa para o
problema semiologico”.

E, de encontro a linha de raciocinio de Barbosa, alude Cesario (2020, p. 94) que “é
necessaria uma visao sistémica entre a semiologia, 0 marketing e o direito, em um conjunto
interativo para a melhor interpretacdo desses sinais marcarios no ambito dos principios que
norteiam a atividade empresarial”. Ou seja, olhares apurados para um mercado cada vez mais
competitivo, no qual as marcas de produto e servigos se revestem, em uma velocidade nunca
antes vista, de importancia e novos significados. Indo mais adiante, em relacdo as
transformac0es trazidas pelas novas marcas visuais, novamente ensina Cesario (2020, p. 75 -
76):

S8o consideradas novas marcas visuais 0s sinais dotados de capacidade distintiva
formados por cores, luzes, hologramas, gestos, movimento, interacGes, posi¢des e 0
conjunto visual (trade dress) de embalagens ou estabelecimentos.

Inexiste uma definicdo especifica para essas marcas que seja dissociada das marcas
sonoras, tateis, gustativas e olfativas.

[]

As novas marcas visuais, portanto, sdo sinais distintivos apostos em produtos e
servicos e que captam a atencdo dos consumidores pela visdo. Esses sinais, como dito,
utilizam-se da percep¢do visual para, de uma forma incomum ou peculiar, transmitir
ao consumidor informac@es acerca da origem, de uma qualidade, de um padréo, de
um nicho de mercado ou outras informacBes que o empresario deseja que sejam
percebidas por seu publico-alvo.

Carvalho (2009, p. 449) assegura que a marca €, de forma simultanea, um sinal e um

simbolo, explicando que:

A origem grega da palavra simbolo tem, curiosamente, origem em uma pratica que
tem tudo a ver com a propriedade industrial. Em grego symballein, significa juntar. O
uso dessa palavra em sentido figurado tem origem no costume de quebrar uma placa
de barro para celebrar a conclusdo de um contrato. As metades eram entregues a cada
uma das partes. Quando fossem reagrupadas, elas voltariam a formar o contrato (como
se fossem pecas de um quebra-cabecas). As partes quebradas, cada uma contendo a
identificacdo das partes contratantes (um nome comercial, uma marca, uma impressao
digital) eram chamadas de symbolla. Os signos, portanto, significavam ndo s6 uma
auséncia, um segundo sentido, mas também uma idéia de associacéo.

Segundo Vilhena (2022, p.8), “para atingir o intelecto, a marca passa — necessariamente

— pelos sentidos. No plural. Ou seja, a marca pode ser transportada do mundo exterior ao
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intelecto ndo apenas pela visdo, mas também pelos demais sentidos”. E ainda impulsiona sua
assertiva ao destacar que essa experiéncia de apreensdo das marcas por parte do consumidor
ndo é mais somente isolada, é coletiva, interativa e sinestésica. S80 as marcas néo tradicionais
que, “de forma simplificada [...] sd0 sinais que, apesar de sua situacdo ontoldgica aparentemente
inapropriada, conseguem distinguir produtos e servigos no mercado” (Vilhena, 2016, p. 962).

Afora isso, é relevante considerar que em sendo a marca um sinal, esse sinal precisa ter
um contetdo distintivo de produtos e servicos e deve poder ser percebido. Justamente por isso,
a questdo da perceptibilidade visual deveria ser mais ampla juridicamente, posto que na
atualidade essa amplitude vem aumentando a passos largos. Inclusive, porque é possivel
afirmar que até mesmo as marcas nominativas, cuja classificacdo é uma das mais comuns dentre
as registradas no Brasil, s3o sinestésicas. Nesse sentido Gusmao (1990, p.166, tradugio nossa?)
afirma que "as marcas nominativas ou verbais sao aquelas que apelam ao mesmo tempo a visao
e a audigdo. A visdo, porque podem ser escritas e, portanto, lidas. A audicdo, porque podem ser
pronunciadas e, portanto, ouvidas".

Deste modo, no que tange as marcas ndo tradicionais, se pode dizer que ha uma
abordagem binaria relativa a atipicidade que apresentam, visto que envolve a distin¢do entre
dois tipos principais de marcas: as que seguem padrdes convencionais e as que se baseiam em
elementos inovadores ou menos convencionais, tais como sons, cores, odores e até mesmo
experiéncias sensoriais. Vale evidenciar que no tocante as inovacGes trazidas por esses sinais
atipicos, a legislacdo brasileira ainda tem um caminho consideravel a percorrer posto que,
somente a partir de 1° de outubro de 2021, as marcas de posicao juntaram-se ao rol de tipos de
registro possiveis para os sinais distintivos visualmente perceptiveis, quais sejam: marcas
nominativas, figurativas, mistas e tridimensionais.

E, em que pese o0 exposto, se pode dizer que foi um grande avango, visto que uma marca
de posigéo, antes da vigéncia da Portaria/INPI/PR n° 37, de 13 de setembro de 2021, que disp6s
sobre a sua registrabilidade, era registrada como marca tridimensional, com mencéo expressa
de que era de posicdo. A vista disso, é pertinente ressaltar a definicio de marca de posigéo,

consoante o disposto no artigo 1° da referida Portaria:

Serd registravel como marca de posi¢do o conjunto distintivo capaz de identificar
produtos ou servigos e distingui-los de outros idénticos, semelhantes ou afins, desde
que:

12 «Les marques nominales ou verbales sont celles qui s’adressent a la foi a la vue et a 'ouie. A la vue, parce
qu’elles peuvent étre écrites et, par conséquent, lues. A l’ouie, parce qu’elles peuvent étres prononcées et, par
conséquent, entendues” .
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| — seja formado pela aplicagcdo de um sinal em uma posicdo singular e especifica de
um determinado suporte; e

Il — a aplicacdo do sinal na referida posicéo do suporte possa ser dissociada de efeito
técnico ou funcional.

Paragrafo unico. O ndo atendimento ao disposto no caput ensejara o indeferimento do
pedido enquanto marca de posicéo (Brasil, 2021).

O Manual de Marcas do INPI (online), seguindo o que determinou a Portaria, expde que
marca de posicdo € aquela formada pela aplicacdo de um sinal em uma posicdo singular e
especifica de um determinado suporte, o que resulta em um conjunto distintivo que tem a
capacidade de identificar produtos ou servigos, bem como distingui-los de outros idénticos,
semelhantes ou afins, contanto que a aplicacdo do sinal em determinada posi¢do do suporte
possa ser dissociada do efeito funcional ou técnico.

As novas marcas incluem sinais atipicos em comparacéo as formas classicas de registro
marcario, que sdo bidimensionais. Esses novos sinais sao mais complexos, pois sdo compostos
por uma combinagéo de elementos distintivos ou néo, apresentando certa peculiaridade.

Quando um sinal é constituido por uma representacdo grafica bidimensional da forma
comum, necessaria ou vulgar do produto, acompanhada por um elemento nominativo distintivo,
sera exigido que a representacdo do produto seja suprimida. Caso o requerente concorde em
prosseguir com o sinal originalmente solicitado, mesmo apos a exigéncia, ele sera indeferido
com base nos artigos 122 e 124, inciso VI, da Lei de Propriedade Industrial (LPI).

Da mesma forma, marcas compostas exclusivamente por uma representacdo grafica
bidimensional da forma necessaria, comum ou vulgar do produto, acompanhada por um
elemento nominativo ndo distintivo, também serdo indeferidas com base nos artigos 122 e 124,
inciso VI da LPI.

A concessdo eventual de marcas constituidas exclusivamente por representacoes
gréficas tridimensionais da forma necessaria, comum ou vulgar do produto, nas formas mista
ou figurativa, pode gerar ambiguidade nos limites do direito conferido. 1sso ocorre porque ndo
fica claro se a protegdo se estende a configuracdo tridimensional do produto em si ou apenas a
figura bidimensional que representa essa forma. Essa falta de precisdo na protecdo concedida
pode levar a abusos de direito, prejudicando a concorréncia justa e criando inseguranca juridica

para 0s demais participantes do mercado.
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1.3 REGISTRABILIDADE

As marcas sdo ativos de propriedade intelectual protegidos por meio de registro
concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI, apos tramite administrativo
procedimental de exame, que a partir dessa concessao, nos termos da Lei n°® 9.279, de 14 de
maio de 1996 — Lei de Propriedade Industrial, atribui ao seu titular o direito de utiliza-la com
exclusividade, em todo territorio nacional, bem como cedé-la, licencia-la e zelar pela sua
integridade material ou reputacdo (Brasil, 1996).

Por essa razdo, se afirma que o Brasil adota o principio atributivo de direito e, em
referéncia ao exame marcério, todos os procedimentos aplicados, seu descritivo e exigéncias,
encontram-se disponiveis no Manual de Marcas do INPI, que reine pareceres normativos, notas
técnicas e procedimentos tacitos empregados rotineiramente.

A vigéncia da protecdo concedida é de 10 (dez) anos, prorrogavel por periodos iguais e
sucessivos sendo relevante destacar que sdo suscetiveis para registro como marca 0s sinais
distintivos visualmente perceptiveis, ndo compreendidos nas proibi¢des legais dispostas na Lei
de Propriedade Industrial e que abordam enfoques acerca de licitude, veracidade,
disponibilidade e distintividade do sinal marcério. Deste modo, em que pese a necessidade de
observancia dos requisitos legais e dos requisitos referentes ao procedimento administrativo no
INPI, se pode dizer que a principal exigéncia € a comprovacdo da distintividade do signo ou
seja, a capacidade de distinguir.

Fica claro, por conseguinte, que essa capacidade, a distintividade, da sentido a sua
prépria existéncia e protecdo juridica, uma vez que foi apontada de forma expressa pelo
legislador ao definir quais sdo os sinais suscetiveis de registro. Nas palavras de Miranda (1961,

p.7):

A marca tem de distinguir. Se ndo distingue ndo é sinal distintivo, ndo assinala o
produto, ndo se lhe podem mencionar elementos caracteristicos. Confundir-se-ia com
as outras marcas registradas, ou apenas em uso, antes ou apos ela. A distin¢do da
marca ha de ser em relacdo as marcas registradas ou em uso, € em si mesma; porque
h& marcas a que falta qualquer elemento caracteristico, marcas que sdo vulgaridades
notorias.

Adequado ainda ratificar que, além da distintividade exigida pelo artigo 122 da Lei de
Propriedade Industrial, a concessdo do registro de marcas deve observar requisitos subjetivos e
objetivos. Os primeiros abarcam as disposicOes legais que apontam quem possui legitimacao
para requerer um depdsito de marca. No que diz respeito aos requisitos objetivos, o artigo 124

da supramencionada Lei elenca as proibicGes absolutas e relativas (Brasil, 1996).
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Isto posto, a questdo da irregistrabilidade esta disposta nos incisos | ao XXII1 do artigo
124 da Lei de Propriedade Industrial, que indica quais sdo 0s sinais ndo registraveis como
marca. A titulo exemplificativo temos que a representacao grafica fiel de um termo descritivo
ou de uso comum, como fotos, desenhos técnicos ou estilizacdo simplificada do produto, é
considerada irregistravel. Todavia, dentro desse &mbito, podem ser consideradas passiveis de
registro as estilizagbes fantasiosas, que distanciam o elemento figurativo do produto a ponto de
exigir algum esforco de interpretacdo por parte do publico relevante.

Além disso, no que tange a distintividade, o legislador discriminou em seis incisos do
referido artigo 124 da LPI (Brasil, 1996), quais s&o o0s sinais, que por ndo atenderem ao
requisito, ndo sdo registraveis como marca, em face da auséncia do elemento diferenciador, s&o
eles: incisos 11, VI, VII, VIII, XVIII e XXI. Cumpre nesse ponto mencionar o pensamento de

Cerqueira (1982, p. 778), sobre o duplo aspecto da distintividade:

Destinando-se a distinguir produtos idénticos ou semelhantes, a marca ndo pode
deixar de ser distinta, sob duplo aspecto: ser caracteristica em si mesma, possuir cunho
préprio, na expressao de Ouro Preto, e distinguir-se das outras marcas ja empregadas.
Os autores belgas costumam exprimir a mesma ideia, dizendo que a marca deve ser
subjetiva e objetivamente distintiva.

O notéavel jurista com esse pensamento, deduz no primeiro aspecto que uma linha, um
circulo, letras ou nimeros em sua forma ordinaria, bem como cores isoladas, ndo séo elementos
capazes de constituir uma marca, pela falta total de cunho caracteristico. Ja no segundo, a marca
deve ser diferente de outras marcas em uso, portanto, ter o carater de novidade absoluta. E mais,
complementa Cerqueira (1982, p. 758) que “o fim imediato, tanto da marca como da protegao
que as leis Ihe asseguram, é resguardar os direitos e interesses econdmicos de seu titular”.

Assim, se pode constatar que a razdo das proibicdes elencadas nos supramencionados
incisos do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial (Brasil, 1996), reside em impedir a
concessao de um direito de exclusividade a um titular cuja posicdo de uso exclusivo seria
injustificada. Isso porque a eventual outorga de um registro de propriedade poderia vir a
fomentar uma forma de excluséo, configurada pela apropriagdo indevida e singular do que
pertence ao dominio comum.

De forma a complementar o explanado, resta preconizado que sinais comuns também
sdo passiveis de registro, todavia, quando também envoltos pela distintividade, mas, com a
diferenca de que ndo ha concesséo ao titular da exclusividade na utilizacéo da expresséo comum

per se, mas, a distintividade ao termo associada.
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Gongalves (1999, p. 218), através de um comparativo extremamente interessante sobre

0 tema, esclarece:

A fungdo distintiva representa a estrutura do edificio normativo. A funcéo publicitaria
representa um melhor acabamento do edificio e confere um estatuto juridico mais
reforcado. A funcdo de garantia representa o direito dos interessados (consumidores
e concorrentes) a informagao ndo enganosa sobre a qualidade dos materiais usados no
edificio.

Vale destacar ainda que o artigo 6 da Convencao da Unido de Paris — CUP (1883) e 0
artigo 15 do Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)* também
restringem o registro de marcas que nao atendam ao requisito da distintividade.

Ante 0 exposto, cumpre evidenciar que, mesmo que uma marca ndo detenha uma
distintividade inerente, ha a possibilidade de que esta seja obtida de forma superveniente, por
intermédio do secondary meaning, ou distintividade adquirida, que na definicdo de Lélio

Denicoli Schmidt (2013, p. 127 — 130) pode ser melhor compreendida:

Secondary meaning é um fendmeno que faz com que um signo comum, originalmente
desprovido de distintividade, adquira pelo uso empresarial a capacidade de identificar
e diferenciar um produto ou servigo de outro, tornando-se passivel de protegdo como
marca [...]

Essa variacdo do signo é um processo semiotico: o0 signo que era inicialmente
percebido apenas como 0 nome comum de um produto ou servi¢o passou a gerar uma
outra reacdo mental no consumidor (um outro interpretante), tornando-se a marca
especifica de um produto ou servico. [...]

E o contexto que ira determinar o significado e a fungéo do signo.

E, nas palavras de Siervi, com o secondary meaning. o sinal comum “agrega ao seu
sentido semantico um outro significado, capaz de desempenhar funcdo marcéria, pois distingue
um determinado bem de seus semelhantes” (Siervi, 2005, p. 156).

N&o obstante o instituto do secondary meaning, ou distin¢do adquirida, ser aplicavel aos
casos em que o principio do telle quelle se aplicaria, em razdo do 6 quinquies, A.l, da
Convencdo da Unido de Paris ou por aplicagdo do artigo 6 quinquies, C.1 também da CUP. E
ainda, pelo artigo 15.1 do TRIPS, cumpre dizer que, até 0 momento, ele ainda ndo é aceito
formalmente pelo INPI sendo que, comumente, 0 examinador se concentra apenas se a imagem

ou expressdo é distinta ou no.

13 Para mais informagdes, conferir: https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/27-trips-portuguesl.pdf.
Acesso em 9 jul. 2023.
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E, em que pese esse entendimento ser o predominante administrativamente, no dia 27
de margo de 2023, o INPI publicou o seu Plano Estratégicol* para o periodo 2023-2026,
incluindo sua carteira de projetos e suas metas, em alinhamento com a Estratégia Nacional de
Propriedade Intelectual (ENPI)®®. E, no mencionado item “Carteira de Projetos” consta
expressamente a proposicao de elaborar procedimentos de exame técnico para reconhecimento
da distintividade adquirida de marcas, bem como para exame técnico registro de marcas nao

tradicionais, com prazo estipulado de 2023 a 2026, com 0 eScopo nos seguintes termos:

ESCOPO: Realizar estudo comparativo internacional sobre Distintividade Adquirida.
Levantar as necessidades e expectativas das partes interessadas sobre Distintividade
Adquirida. Andlise de Impacto Regulatério (AIR) sobre Distintividade Adquirida.
Realizar estudo técnico para elaboracdo de procedimentos técnicos sobre
Distintividade Adquirida e redesenho de processos. Realizar consulta publica de
Normativo e Manual de Marcas sobre Distintividade Adquirida. Adaptar sistemas de
TI para Distintividade Adquirida. Realizar estudo comparativo internacional sobre
marcas sonoras. Levantar as necessidades e expectativas das partes interessadas sobre
marcas sonoras. Realizar estudo técnico para elaboragdo de procedimentos técnicos
sobre marcas sonoras e redesenho de processos. Realizar consulta publica de Projeto
de Lei, Normativo e Manual de Marcas sobre marcas sonoras. Adaptar sistemas de Tl
para marcas sonoras. Realizar estudo comparativo Plano Estratégico 2023-2026 INPI
32 internacional sobre marcas olfativas. Levantar as necessidades e expectativas das
partes interessadas sobre marcas olfativas. Realizar estudo técnico para elaboragéo de
procedimentos técnicos sobre marcas olfativas e redesenho de processos. Realizar
consulta publica de Projeto de Lei, Normativo e Manual de Marcas sobre marcas
olfativas. Adaptar sistemas de TI para marcas olfativas (INPI, online).

Isto posto, essa mencionada decisdo do INPI representa um significativo avango na
historia da propriedade industrial na seara marcéria, uma vez que nunca houve reconhecimento
formal anterior sobre essas modalidades: Distintividade Adquirida e Marcas N&o Tradicionais.

Outro ponto a evidenciar acerca da marca e de seu objetivo precipuo, que é a distincao
de um produto ou servigo de outros congéneres no mercado, € o processo conhecido como
degeneracdo, degenerescéncia ou ainda vulgarizacdo. A degeneracdo é um fenémeno
mercadologico que ocorre quando os consumidores passam a identificar um produto pela marca
de um dos seus fabricantes e, ela é prejudicial ao titular pois, com ela, a marca deixa de cumprir
a sua funcdo essencial (Coelho, 2012, p. 177). Além disso, a nocividade deste fendbmeno para o
titular ainda pode significar a perda da exclusividade sobre sua marca, pois o consumidor passa
a denominar ndo s6 o produto daquela marca, mas todos os produtos andlogos e até mesmo,

similares, com a expressdo marcaria registrada. Ou seja, ela é o inverso do secondary meaning.

4 Disponivel em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-publica-plano-estrategico-
2023-2026/PlanejamentoEstratgico2326_v2.pdf. Acesso em 10 dez. 2023.

15 Disponivel em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-publica-plano-estrategico-
2023-2026 . Acesso em 10 dez. 2023.
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Outrossim, é relevante dizer, dentro desse referencial tematico da registrabilidade e das
exigéncias para que isso ocorra, em especial da distintividade, que o entendimento de que a
marca, a partir do momento que tem o seu registro concedido, passa a ser compreendida
legalmente como uma propriedade e como tal, € considerada um direito fundamental
constitucionalmente garantido que, por conta disso, tem atrelada a si, fungdo social. Por
conseguinte, a propriedade pode ser compreendida tanto no aspecto material, quanto no
intelectual.

Nessa perspectiva se insere Ascarelli (1970, p. 9), ao considerar que o interesse geral no
progresso cultural e técnico, bem como o interesse do consumidor, séo a base da propriedade
intelectual. Destarte, é claramente perceptivel que a partir do advento da Carta Magna de 1988,
qguando a propriedade intelectual ganhou protetividade constitucional e atrelamento a funcéo
social, as leis nacionais, visando alcangar um equilibrio entre o interesse privado e o publico,
procuraram mitigar a exclusividade sobre os ativos intelectuais, através de excecdes legais que
passaram a resultar em uma maior equidade entre o aproveitamento do direito pelo titular e os
proveitos sociais oriundos dos bens intelectuais.

Por falar em avancos legais, a distintividade se conecta diretamente a mais valia da
propriedade do ativo intelectual, sendo cabivel rememorar que o direito mais amplo a
propriedade, compreendendo tanto o ponto de vista material quanto o imaterial, passou a ter
previsdo constitucional somente a partir do advento da Constituicdo Federal de 1988,
especificamente pelo disposto no artigo 5°, caput e incisos XXII, XXVII, XXVIII, XXIX e
XXX, além da atribuicdo da funcdo social, feita pelo inciso XXIII.

Barbosa (2003, p. 31-32) aborda essa questédo relacionada aos direitos de propriedade
intelectual, tecendo uma trama entre a exclusividade e o monopolio, diferenciando a reserva de

dominio comum daquela que antes inexistia:

Os direitos de propriedade intelectual, ao tornar exclusiva uma oportunidade de
explorar a atividade empresarial, se aproximam do monopdlio. O monopdlio é a
situacdo fatica ou juridica em que s6 um agente econdmico (ou uma alianga entre eles)
possa explorar um certo mercado ou segmento desse.

()

esse monopdlio do novo nédo é igual ao monopolio do velho. Nao se retiram liberdades
do dominio comum, para reservar a alguém. Ao contrério, traz-se do nada, do ndo
existente, do caos antes do Génesis, algo que jamais integrara a liberdade de ninguém.
H& uma doacdo de valor a economia, e ndo uma subtracdo de liberdade.

H4 de se falar ainda sobre a relacdo de complementaridade entre o direito da propriedade
industrial e o direito da concorréncia, ja observada por Ascarelli em meados do séc. XX, bem

como o seu entendimento de que o direito de exclusividade sobre a propriedade industrial ndo
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se trata de um monopolio sobre a atividade, e sim sobre a prépria criagdo intelectual (Ascarelli,
1970, p. 178-182).

Nesse diapasdo, o direito de propriedade, segundo Diniz (2002, p. 119), é "o direito que
a pessoa fisica ou juridica tem, dentro dos limites normativos, de usar, gozar e dispor de um
bem, corpdreo ou incorporeo, bem como de reivindica-lo de quem injustamente o detenha.

Quanto a funcéo social da propriedade industrial, ela remete-se a exigéncia de que o
titular do direito 0 exerca - no caso da marca, ele existe em si, como valor autbnomo, pois a
marca pode ser vendida, licenciada, transferida, sem vinculo a um produto ou servigo definido
- respeitando o interesse publico, cujo escopo é o desenvolvimento econdmico, social, cientifico
e tecnoldgico. Nesse sentido, destaca-se que a caracteristica de imaterialidade do bem
intelectual consegue ser resumida em uma informacdo levada do titular do produto ao
destinatario. Esse € o valor que mais interessa a protecdo juridica de propriedade intelectual, no

que diz respeito a protecdo dos sinais distintivos (Barbosa, 2009. p. 56).
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2 TRADE DRESS: FUNCIONAMENTO, CONFLITOS E CASOS NO BRASIL

2.1 CONCEITO DE TRADE DRESS

Sobre a génese do instituto do trade dress, cumpre dizer que as primeiras linhas acerca
do seu significado surgiram nos Estados Unidos, com o Lanham Act, lei promulgada em 5 de
julho de 1946, que estabeleceu as primeiras regras e procedimentos para o registro de marcas
comerciais no pais, bem como as penalidades para a violacdo dos direitos de propriedade
intelectual.

Nele também foi determinado o que constitui concorréncia desleal, incluindo a imitacao
de marcas registradas, a falsificacdo de produtos e a publicidade enganosa. Além disso, houve
uma consolidacdo da definicdo com o famoso caso Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505
U.S. 763 (Estados Unidos da América, 1992), onde foi decidido que a Two Pesos, que assim
como a Taco Cabana atuava no segmento alimenticio, deveria cessar a utilizacdo dos elementos
semelhantes ao deste ultimo.

Importante salientar também a importancia do caso Charles E. Hires Co. v. Consumers’
Co., F. 809, 814 (7th Cir. 1900), em cuja decisdo reconheceu-se a reproducao de garrafa e rétulo
de cerveja por um fabricante com o objetivo de imitar os produtos comercializados por outro.
Ou seja, antes mesmo da promulgacdo do Lanham Act, ja existiam julgados que tratavam sobre
o0 tema, sendo esse especifico, um dos mais antigos (Camelier, 2013, p. 147).

O ordenamento juridico brasileiro, nos artigos 130, inciso Ill e artigo 139 da Lei n°
9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), confere ao titular da marca o direito de usar
exclusivamente o sinal e zelar pela integridade material e reputacdo, bem como a prerrogativa
de exercer controle efetivo sobre as especificagdes, natureza e qualidade de produtos e servicos
associada a marca. O trade dress, por sua vez, como ja explicitado no capitulo introdutério, esta
diretamente relacionado a marca e se refere ao proprio produto ou sua embalagem ou servigo
colocado a venda, com sua forma geral, incluindo-se, portanto, e a titulo exemplificativo, as
cores, formas, a disposi¢do da marca, embalagens, isto é, a impressdo geral que € deixada no
consumidor.

Assim, o trade dress acaba por individualizar a marca, com o escopo de criar uma
conexdo forte entre as empresas e o0 publico consumidor. I1sso porque, ao adquirir produtos ou
servicos, o consumidor efetiva rapidamente uma conexdo convergente dessas caracteristicas do

conjunto de elementos distintivos a marca.
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Conceitualmente, segundo Soares (1995, p.22-23), “pode ser entendido ndo apenas

como a “vestimenta” de uma marca, mas como um todo que pode ser entendido pelo trade

dress, ou conjunto significativo, do produto ou servigo.”. E ele ainda nos ensina (2004, p. 96-

97) que:

representa 0 meio pelo qual um produto (em seu sentido mais amplo possivel) é
apresentado ao mercado. Dentre as inimeras formas de apari¢cdo pode compreender a
embalagem (qualquer que seja o tipo e/ou modelo), a configuracéo do produto, a cor
e/ou combinacdo de cores que se apresenta, os métodos de comercializagdo, as
maneiras de sua divulgagdo publicitaria, o desenho e/ou estilizagdo interna ou externa
do estabelecimento (qualquer que seja), os pertences, partes e componentes de um
produto ou se uma prestacédo de servigo.

Aliés, importante salientar que a terminologia “conjunto-imagem” como sindnimo de

trade dress foi criada por Soares (2017) em 1993, consoante a seguir disposto:

no final do ano de 1993, nos dedicamos inteiramente para a elaboracdo do
texto TRADE DRESS, fazendo uma analogia entre os varios tipos de marcas até
chegar a marca tridimensional, tecendo consideracdes sobre decisdes estrangeiras
neste sentido, enfocamos também as “marcas em cores” as buildings as trademarks, o
“sentido secundario”, as decisoes sobre a fisionomia dos produtos ¢ notadamente do
visual interno e externo do estabelecimento nos Estados Unidos da América e em
outros paises, culminando com a aplicagdo do termo “vestimenta”. Deixamos claro
que “O trade dress, ha uma década ndo se definia, mas, se entendia de uma forma
muito ampla como a “vestimenta”, sim, um trago peculiar, uma roupagem ou a
maneira particular de uma marca se apresentar ao mercado. Evoluiu esse conceito
como especialmente o seu enquadramento, posto que ndo mais limitado a marca em
si, mas onde a marca poderia ser aplicada. Ressalte-se, desde logo, que ndo objetivava
a protecdo da marca, mas sim de alguns, véarios, indmeros elementos decorativos
aplicados a fachada, as laterais, ao todo do estabelecimento em sua parte externa. Da
mesma forma a alguns, varios, indmeros elementos decorativos e aos préoprios
pertences da parte interna do estabelecimento. Trade dress, hoje, pode ser entendido
ndo apenas como avestimentade uma marca, mas sim por um todo que pode
perfeitamente ser entendido pelo “CONJUNTO-IMAGEM”.

[...] E, assim o trade dress, que para nos € o “conjunto-imagem”, significa a imagem
total ou a aparéncia geral de um produto ou servico, incluindo, mas, ndo limitado a,
desenho da embalagem, rétulos, recipientes, mostruérios, decoracdo, o desenho do
produto, a caracteristica do produto ou a combinacdo das caracteristicas do produto,
ndo devendo o trade dress ser protegido sob essa forma se, eventualmente, for
funcional.

Ademais, o trade dress ao se referir a aparéncia geral e visual de um produto ou servico,

incluindo caracteristicas como cores, formas, designs, embalagens entre outras, trata de tudo

aquilo que faz com que a marca seja prontamente identificada. O que coaduna com opinido de

Andrade (2011, p. 73), para quem o trade dress “¢ o conjunto dos elementos que compde a

identidade visual de um produto ou servigo; por defini¢do Idgica, abrange uma pluralidade de

elementos grafico-visuais, tais como cores, marcas, slogans, estilizacdo, fontes, disposicéo,

diagramacao, fotos, desenhos, dentre outros.”
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E, apesar de existir o entendimento doutrinario e jurisprudencial, ndo ha legislacéo
especifica no Brasil que trate sobre o tema. Como coloca Andrade (2011, p.4), “o escopo de
protecdo conferido ao trade dress é diretamente proporcional ao seu grau de distintividade.
Trade dresses unicos e absolutamente distintivos sdo merecedores de um amplo escopo de
protecao”.

Para Barbosa (2009), em sua concepgéo inaugural, o trade dress foi categorizado como
a "vestimenta” do produto ou servico, representando uma salvaguarda adicional as marcas. A
marca, em verdade, crescentemente, assume a funcdo de um catalisador de imagens e
aspiracdes, sendo que a construcdo da relacdo entre o publico e o produto tem inicio por meio
do conjunto-imagem.

Ja para Camelier (2013, p.149 - 150), o trade dress consiste na unido de diversos
elementos de identificacdo visual, como a aparéncia e a forma de uma embalagem, as cores e
os tracos de um rétulo, os grafismos, além do interior e exterior de estabelecimentos comerciais,
que juntos formam um conjunto Unico e diferenciado em relagdo aos concorrentes. Com 0 uso
e 0 tempo, esses elementos podem ser considerados sinais distintivos.

E, segundo Moro (2009, p. 15), o trade dress é “uma nova nomenclatura criada pelos
norte-americanos para abarcar em um sO termo os inimeros elementos que identificam a
empresa como um todo”. E, em que pese a importancia deste sinal distintivo, composto por
varios elementos, ele ndo é passivel de registro e, conforme ja exposto, padece a auséncia de
matéria legislativa especifica.

Sobre esse tema, em 05/12/2019, na decisdo no REsp n° 1843339 / SP (2019/0309317-
8), a Ministra Relatora Nancy Andrighi afirmou que:

Muito embora os principais signos diferenciadores utilizados para identificagdo de
produtos no mercado sejam 0 nome empresarial e a marca, é sabido que a posic¢ao que
ostentam frente aos consumidores pode também derivar de uma identidade que Ihes é
intrinseca, composta de elementos grafico-visuais desenvolvidos justamente com o
propasito de distingui-los de seus concorrentes.

Assim, é usual que a identificacdo de determinados produtos pelo consumidor seja
resultado de sua percepgdo visual, o que relega a marca correlata a um patamar com
potencial diferenciador secundario.

[...] a despeito da auséncia de expressa previsdo no ordenamento juridico péatrio acerca
da protecdo ao trade dress, é inegavel que o arcabouco legal brasileiro confere amparo
ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua usurpagdo encontra ébice na repressdo da
concorréncia desleal (Brasil, 2019).

Ainda no tocante a questdo da persistente desatencdo legislativa, isso pode vir do
enquadramento de novidade ao caso, pois conforme ensina Cesario (2016, p. 68) “sdo

consideradas novas marcas visuais os sinais dotados de capacidade distintiva formados por
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cores, luzes, hologramas, gestos, movimento, interag0es, posi¢des e o conjunto visual (trade
dress) de embalagens ou estabelecimentos”.

Isto posto, considerando-se que o trade dress € a aparéncia geral, 0 conjunto-imagem
de um produto ou servico, que identifica imediatamente a fonte marcaria para os consumidores,
se pode dizer que o desenvolvimento de um trade dress eficaz possibilita atingir o escopo que
o originou, qual seja: destacar na concorréncia, a empresa que detém os seus direitos de
propriedade intelectual, através de uma imagem forte e facilmente reconhecivel, sendo
necessario observar nesse aspecto, que a livre concorréncia nao constitui principio absoluto,
pois encontra limites nos postulados da ética, boa-fé e lealdade, assim como nos direitos dos
demais concorrentes.

Nesse sentido, vale destacar a licdo de Cerqueira (1982, p. 147):

A livre concorréncia econdmica é consequéncia da liberdade de comércio e indUstria,
e age como elemento do progresso econbmico de cada pais. Mas degenera,
transformando-se em agente perturbador desse progresso, quando 0s comerciantes e
industriais, no afd de vencerem seus competidores, lancam mao de praticas e métodos
ilicitos ou desleais. Dai a necessidade da intervencdo do Estado para regulamentar a
concorréncia, coibindo os abusos da liberdade individual e mantendo a livre
concorréncia dentro de seus limites naturais.

Diante disso, e com base nos aspectos conceituais existentes, os seguintes pontos
relativos ao trade dress merecem consideracdo: i. ele deve refletir a identidade da marca da
empresa, incluindo suas cores, logotipo e outros elementos visuais; ii. deve ser consistente e
presente em todos 0s produtos ou servigos da empresa, criando uma imagem coesa; iii. deve ser
original e distintivo, para evitar confusdo com outras marcas; iv. bem como registrar todos 0s
elementos que o compd@e, dentro do permitido legalmente, utilizando-se os mecanismos de
protecdo aplicaveis; e, v. atentar para a impressao e opinidao dos consumidores, para garantir
que ele seja atraente e eficaz para o que se propde: a pronta identificacdo da marca.

Pelo exposto, a conceituacdo do trade dress é uma tarefa desafiadora, uma vez que
envolve a combinacdo de diversos elementos de identificagdo visual que, juntos, formam um
conjunto Unico e diferenciado. Além disso, é necessaria uma avaliacdo cuidadosa para verificar
se esses elementos sdo suficientemente distintivos em relacdo aos concorrentes, a fim da
obtengéo de garantia legal.

Com caréter ilustrativo, cumpre citar um dos casos emblematicos no Brasil que trata

sobre o tema: Mr. Cat vs. Mr. Foot'®, que transitou no Tribunal de Justica do Estado de Goias,

16 Trata-se do Processo n° 970119731. Autora: Calypso Bay Arrendamento de Marcas e Patentes Ltda. vs. Vipi
Modas Ltda. e Calgados Pina Ltda.. Os processos sdo fisicos, estdo arquivados e as informacdes sobre os nimeros
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originariamente na 42 Vara Civel da Comarca de Goiania/GO, e no qual a Calypso Bay
Arrendamento de Marcas e Patentes Ltda, Autora e titular da marca Mr. Cat, ajuizou agdo com
fulcro na repressdo a concorréncia desleal em desfavor da Calcados Pina Ltda, detentora da
titularidade da marca Mr. Foot, e de sua licenciada, a Vipi Modas Ltda, que possui uma rede de
sapatarias com a marca, em razdo da indevida reproducéo de seu trade dress.

A Calypso Bay sustentou sua agdo na semelhanga entre o seu desenho arquitetonico,
identidade visual de suas lojas e ainda na forma peculiar e distintiva de apresentacdo de seus
produtos, com as da rede da Cal¢cados Pina (Cesario, 2016, p. 83). A sentenca da primeira
instancia considerou que efetivamente houve ato de concorréncia desleal vedado pela Lei de
Propriedade Industrial, por parte da ré, Mr. Foot e, a segunda instancia do TJGO, através da
sua 12 Camara Civel'’, manteve a sentenca, consagrando o entendimento de que a conceituagio
dos atos de concorréncia desleal é bastante ampla e abrange o conjunto de condutas daquele
empresério que, de forma fraudulenta, visa tomar a clientela do concorrente, ndo devendo se
limitar apenas a comparagdo das marcas existentes. Do mesmo modo, também devem ser
vedados o0s atos que visam gerar confusdo entre os estabelecimentos. O acdrdado ainda salientou
0 entendimento de que mesmo se tratando de marcas que apresentam suficiente diferenciacéo,
como Mr. Cat e Mr. Foot, a concorréncia desleal pode vir a ocorrer, sendo necessaria a analise
pormenorizada dos atos e circunstancias que possam acarretar confusao.

Nessa linha de pensamento, Carvalho (2009, p. 227) aduz que é dificil provar a distin¢ao
de marcas baseadas em sua forma, embalagem ou falta de elementos graficos ou escritos,
porque a maioria dos consumidores nao esta acostumada a identificar a origem do produto com
base nessas caracteristicas, o que significa que é importante ter evidéncias claras e convincentes
para provar a distintividade em questdo, sendo necessario argumentos categoricos para
merecimento da protecéo legal.

No tocante a distintividade, € relevante dizer que, diante das inumeras defini¢fes
doutrinarias e jurisprudenciais ao longo dos anos, 0 que remete a uma imprecisdo conceitual,
existe uma unanimidade acerca dos requisitos primordiais, que formam a triade para

caracterizagdo da existéncia ou de infracdo do trade dress, que sdo 0s seguintes: i.

e decisdes foram obtidas no site do STJ. Disponivel em:
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?num_registro=200301860634&aplicacao=processos.ea. ACesso em:
13 jan. 2024. Acerca disso, cf. Cesario, 2016, p. 83.

7 Trata-se da Apelagdo Civel n° 65558-9/188. Apelantes: Vipi Modas Ltda. e Calcados Pina Ltda.e Apelada:
Calypso Bay Arrendamento de Marcas e Patentes Ltda. Disponivel em:
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?num_registro=200301860634&aplicacao=processos.ea. ACesso em:
13 jan. 2024. Cf. Cesario, 2016, p. 83.
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distintividade; ii. risco de confuséo, erro ou associacdo indevida por parte do consumidor; e, iii.
nédo-funcionalidade.

Nesse sentido, destaque-se as licGes de Cerqueira (1952, p. 378-379):

Entre os meios de criar confusdo com os produtos ou artigos de um concorrente, acode
a ideia, desde logo, 0 uso de sinais distintivos idénticos ou semelhantes aos que 0s
assinalam. Quando esses sinais distintivos se acham registrados como marcas, a
hipotese cai sob o dominio da lei respectiva, sendo punivel como contrafacdo (Cédigo,
art. 175, I1). Tratando-se de sinais ndo registrados, é condicdo essencial a acdo baseada
em concorréncia desleal que ésses sinais, além de reunirem os requisitos intrinsecos
que os tornem distintivos e suscetiveis de constituir marcas, estejam em uso
prolongado, de modo a se tornarem conhecidos como marcas dos produtos
concorrentes. Aplica-se 0 mesmo principio quando se trata de imitagéo ou reproducéo
do aspecto caracteristico do produto ou a forma de sua apresentacdo (embalagens,
envoltérios, recipientes, etc.), quando nao sejam vulgares ou pertencentes ao dominio
publico.

Equiparam-se aos produtos, para o efeito de sua protecdo contra a concorréncia
desleal, como ja foi dito, os servigos oferecidos ao publico por uma empresa ou

estabelecimento.

Dessa forma, a problematica que envolve o instituto costuma se manifestar,
antagonicamente, pelo mesmo motivo que estimula a sua adogédo, o sucesso. Isto é, quando o
conjunto-imagem de um produto ou servico se destaca no mercado e passa a ser um importante
fator de éxito comercial e de geracao de lucros, ele traz luz a marca, bem como emuladores que
ndo primam pela boa-fé, ética e lealdade, e passam a concorrer deslealmente com este que 0s
antecedeu no competitivo e globalizado cenério, copiando a identidade visual que se destacou
e conquistou o interesse do consumidor.

Neste ponto, com base no ja exposto fato de a legislagdo nacional ndo contemplar o
instituto do trade dress, isso ocasiona, na maioria das vezes, que a sua analise juridica seja feita
dentro dos pardmetros da repressdo a concorréncia desleal. Todavia, a comprovacao desse ato
funesto ndo € uma tarefa facil, posto que exige uma criteriosa apreciacdo, haja vista que €
necessaria uma precisa delimitacdo entre a concorréncia legitima e a desleal, o traco peculiar e
genuino, do genérico e ordinario, a observancia do principio da liberdade aplicado a economia,
contanto que néo ocorra a violagéo do direito alheio.

Destarte, consuma esse raciocinio o ensinamento de Soares (2004, p. 213):

a imagem total do negdcio; num sentido bem geral, € o ‘look and feel’, isto é, 0 ver e
o0 sentir do negdcio; é o meio pelo qual o produto é apresentado ao mercado; é o
identificador de origem; o termo ‘trade dress’ significa a imagem total ou a aparéncia
geral de um produto ou servigo, incluindo, mas ndo limitado a, desenho da
embalagem, rotulos, recipientes, mostruarios, a caracteristica do produto ou a
combinacéo de elementos ou figuras que sdo ou se tornam associadas exclusivamente
com uma existéncia particular que permitem funcionar como sendo um indicador de
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origem do produto; o ‘trade dress’ compreende uma unica selecdo de elementos que
imediatamente estabelecem que o produto se distancia dos outros, por isso se torna
inconfundivel. ‘Trade dress’ e/ou conjunto-imagem, para nos, € a exteriorizagao do
objeto, do produto ou de sua embalagem, é a maneira peculiar pela qual se apresenta
e se torna conhecido. E pura e simplesmente a ‘vestimenta’, e/ou o ‘uniforme’, isto é,
um trago peculiar, uma roupagem ou a maneira particular de alguma coisa se
apresentar ao mercado consumidor ou diante dos usuarios com habitualidade. 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 sucetiveis de patentes, mas que se apresentam mediante uma forma de
exteriorizacdo caracteristica; a toda e qualquer forma de produto ou de sua
embalagem, desde que constituida de caracteristicas particulares; a toda e qualquer
decoracdo 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. 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, 0 ‘conjunto-imagem’.

No tocante a esse aspecto, em relacdo a concorréncia desleal, muito esclarece 0s
ensinamentos de Ascensdo (2002, p. 441-442), ao apontar que a simples utilizagdo ou
aproveitamento de elementos empresariais de terceiros nao é suficiente para caracterizar uma
situacdo de concorréncia desleal. E possivel que esses elementos empresariais sejam protegidos
por um direito privativo, mas também podem néo ser. Nesse caso, é fundamental considerar o
principio da livre concorréncia, que estabelece que tudo aquilo que ndo é protegido por lei, é
livre para ser utilizado por qualquer pessoa. A liberdade de concorréncia implica que os
elementos empresariais de terceiros possam ser utilizados por qualquer um, inclusive através
da copia. No entanto, para que haja uma situacdo de concorréncia desleal, € necessario que
exista uma qualificadora especifica que torne a imitacédo, que em principio é livre, uma atividade

proibida.

2.2 FORMA DE PROTECAO

Consoante ja exposto, o trade dress € uma forma de protecdo que visa identificar a
aparéncia geral de um produto ou servigo, ou seja, o conjunto visual global, identidade visual
de um estabelecimento, ou mesmo a forma de prestacdo de um servigo, onde se incluem
embalagens, combinacéo de cores, formatos, entre outros elementos distintivos e esse conjunto
de caracteristicas extrinsecas de um produto, estabelecimento ou servico, ndo € disciplinado
pela legislacdo patria de forma autbnoma.

E, embora ndo haja previsdo explicita na legislagdo nacional acerca desse instituto, é
imperioso reconhecer que tanto a doutrina quanto a jurisprudéncia patria ja consolidaram o

entendimento de que o trade dress € passivel de protecdo. Assim, diante dessa lacuna normativa
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quanto a protecdo especifica do trade dress, a aplicacdo de mecanismos mediadores de
salvaguarda de seus elementos distintivos se faz necesséaria.

Nesse contexto, importantes institutos da Propriedade Intelectual, como o direito
autoral, amparado pela Lei dos Direitos Autorais (Lei n® 9.610/98); e, marcas, patentes,
desenhos industriais e a repressdo a concorréncia desleal, previstos na Lei de Propriedade
Industrial (Lei n°® 9.279/96); bem como na Carta Magna e nos tratados de Propriedade
Intelectual dos quais o Brasil é signatario, tém sido invocados para tal desiderato protetivo. Isto
posto, dentre esses institutos elencados, observa-se que a repressdo a concorréncia desleal
emerge como o principal fundamento nos litigios relativos ao trade dress.

Cumpre relembrar que a protecdo do trade dress ndo € absoluta e pode ser contestada
por terceiros que aleguem falta de distintividade; auséncia de risco de confusdo, erro ou
associacdo indevida por parte do consumidor; e, funcionalidade. Além disso, também ¢é
necessario comprovar a utilizacdo continua e efetiva do trade dress no mercado para
manutencdo de sua protecao.

Ainda dentro do escopo da protecdo do trade dress no Brasil, uma reflexdo
terminoldgica se faz necessaria para abordar ndo apenas as formas legais de protecdo, mas
também como a linguagem empregada pode influenciar a eficacia dessa protecdo. Propoe-se,
neste ponto, a substituicdo do termo trade dress por “identidade visual comercial” para facilitar
0 entendimento e a comunicagdo sobre a protecdo desse ativo, adequando a terminologia ao
contexto juridico e cultural nacional. Esta sugestdo de mudanca linguistica ndo apenas torna o
conceito mais acessivel a pablicos variados, incluindo profissionais do direito, empresarios e 0
judiciario, mas também reflete a necessidade de alinhar a discussdo sobre a protecdo da
identidade visual das empresas as suas estratégias de marketing e posicionamento de mercado.

A escolha dessa expresséo se justifica pela necessidade de descrever ndo apenas a
aparéncia estética de um produto ou servigo, mas também a soma dos elementos visuais que 0s
distinguem dos demais no mercado. Trade dress engloba aspectos como design, embalagem,
gréficos, decoracéo e até a forma como um servicgo € apresentado ao consumidor, contribuindo

para a identificacdo e associagdo direta daquele produto ou servigo a uma empresa especifica.

2.2.1 Concorréncia desleal

Para que o trade dress possa ser legalmente protegido no contexto juridico brasileiro,

por meio do combate a concorréncia desleal, torna-se indispensavel o preenchimento dos
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seguintes critérios: distintividade; e, possibilidade de confusdo ou associacdo indevida,
conforme ensina Manara (2008, p. 1-20).

Importante aduzir que a concorréncia desleal foi estabelecida por meio da Convencéo
da Unido de Paris de 20 de marco de 1883 - que passou por diversas revisdes, culminando na
ultima ocorrida em Estocolmo, em 14 de julho de 1967, a qual se encontra em vigor em nosso
pais por forca do Decreto n° 635, de 21 de agosto de 1992 - conforme delineado em seu artigo
10-bis, o qual estipula que ha& concorréncia desleal quando, em vez de usos honestos da
concorréncia, sdo estabelecidas confusdes com o estabelecimento, produtos ou atividades
industrais e comerciais do concorrente.

No Brasil, a repressao a concorréncia desleal objetiva o combate as praticas comerciais
desleais entre empresas e é regulada principalmente pela Lei de Propriedade Industrial, pelo
Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n®8.078/90) e ainda pelo principio da livre concorréncia
disposto no artigo 170, inciso 1V, da Carta Magna, que o considera uma das bases da ordem
econdmica. Nesse sentido, Del Masso (2013, p. 69) diz que o referido principio estabelece a
obrigacdo do Estado de sustentar uma estrutura econémica baseada na competi¢do entre 0s
participes do mercado. De acordo com essa diretriz, 0 mercado deve estar acessivel auma ampla
gama de agentes, ndo necessariamente em quantidades excessivas, mas deve ser assegurado o
direito de entrada e participacdo concorrencial a qualquer interessado em explora-lo.

Especificamente o artigo 195 da LPI aduz, em quatorze incisos, exemplificativos, que

comete crime de concorréncia desleal quem, dentre outras situacoes,

publica, por qualquer meio, falsa afirmacéo, em detrimento de concorrente, com o fim
de obter vantagem; emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito préprio ou
alheio, clientela de outrem; usa expressdo ou sinal de propaganda alheios, ou 0s imita,
de modo a criar confusdo entre os produtos ou estabelecimentos (Brasil, 1996)

Observe-se que os 11l e o IV sdo os principais incisos onde o intento protetivo para o
trade dress se resguarda, assim como no artigo 209, que possibilita aquele que sinta
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 que néo estejam
previstos na Lei, mas que possam prejudicar a reputagdo ou 0s negocios alheios, criar confusao
entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de servico, ou entre os produtos
€ Servigos.

Barbosa (2003, p. 244) ensina que no complexo cenario das atividades econdmicas, a
concorréncia entre os agentes econdmicos demanda a presenca de trés elementos essenciais,

quais sejam: a simultaneidade das atividades por parte dos agentes econdmicos; o enfoque nas
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mesmas categorias de produtos ou servicos; e, a ocorréncia de transagGes comerciais entre
produtos/servicos e moeda, dentro de um mercado geogréafico comum. Ha ainda situacGes que

extrapolam a deslealdade e configuram delitos, conforme expde Delmanto (1975, p. 13):

O uso de meios ou métodos desleais transfigura em desonesta a competicdo permitida:
é a concorréncia desleal. Mas alguns desses expedientes sdo tdo perigosos ou graves,
que o legislador os considera como delituosos: é a concorréncia desleal criminosa. Os
primeiros, mesmo ndo sendo delituosos, continuam desleais, permitindo-se aos
prejudicados por seu emprego o ressarcimento em perdas e danos. Os outros, além de
desonestos, sdo criminosos, incorrendo 0s autores nas sangles penais e em igual
obrigagdo de indenizar.

Isto posto, a abordagem protetiva do trade dress, sob o viés da concorréncia desleal,
tem se mostrado eficaz na protecdo dos aspectos distintivos e identificadores de produtos e
servicos, evitando a confusdo ou associacao indevida por parte do pablico consumidor.

Isso porque, considerando a relevancia atual dos elementos marcarios identificativos de
uma empresa, fica claro o quéo crucial é impedir a ocorréncia de comportamentos que possam
gerar confusdo e, que por consequéncia, possam resultar em praticas de concorréncia desleal.
Para além deste ponto, a jurisprudéncia, ao reconhecer sua protecao, também confere seguranca
juridica aos envolvidos e estimula a inovacdo e a concorréncia saudavel no mercado,
protegendo o esforgo criativo e as caracteristicas distintivas dos produtos e servicos.

Verifica-se, entdo, que é notdrio 0 avanco na tutela e salvaguarda do instituto no pais,
mediante alicerces juridicos que estdo, a cada dia, se solidificando, bem como a interpretacdo

sistematica das normas vigentes.

2.3 CONFLITOS ENVOLVENDO O TRADE DRESS

N&o obstante sua destacada importancia no ambito do mercado, é imperativo reconhecer
gue o trade dress, no contexto do ordenamento juridico brasileiro, carece de uma
regulamentacéo especifica que Ihe confira protecéo legal. Entretanto, € valido salientar que sua
salvaguarda pode ser buscada atraves da aplicacao de outros dispositivos legais, a saber: direito
a propriedade industrial, direito autoral, contratos de protecdo, medidas de combate a
concorréncia desleal, e outros mecanismos similares.

Desse modo, € factivel alegar que ocorre a violacdo do trade dress quando uma entidade
empresarial ou marca diversa deliberadamente replica ou imita os elementos distintivos da
identidade visual de outra empresa, com o intuito de auferir vantagens indevidas perante o

consumidor, comprometendo, assim, o principio da livre concorréncia.
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E significativo enunciar também que a livre concorréncia no mercado brasileiro,
resultante da supremacia dos mais preparados sobre os demais, encontra respaldo
constitucional, especificamente no artigo 173, 84° da Constituicdo Federal, que aduz a
reprimenda ao abuso do poder econdmico, bem como as praticas, que visem a dominagdo dos
mercados, um excessivo aumento dos lucros e a eliminagdo da concorréncia.

Nesse cenario, se torna crucial destacar que o papel desempenhado pelo direito
concorrencial é relevante no ordenamento juridico brasileiro, ao salvaguardar o mercado de
intervencdes prejudiciais de agentes econémicos e assegurar a livre entrada de outros
concorrentes para exercerem suas atividades. E mais, € importante notar que, embora o direito
concorrencial proteja primordialmente a integridade do mercado, seu principal beneficiario é,
de fato, o consumidor. Isso ocorre porque as hormas concorrenciais promovem, de forma direta,
a defesa da concorréncia, o que resulta em uma protecdo indireta e substancial dos interesses
do consumidor, 0 que vai ao encontro com as normativas protetivas do trade dress.

Ha de se considerar ainda que a tutela do direito concorrencial abarca tanto a liberdade
guanto a lealdade da competicdo, devendo-se levar em conta que as duas condutas devem ser
equilibradas, a fim de que haja uma ponderacdo entre os interesses dos consumidores e dos
concorrentes, bem como para que a atuacdo dos agentes no mercado ndo seja indevidamente
tolhida.

No mais, a concorréncia apresenta variados desdobramentos no ambito da legislagéo
nacional, abrangendo areas como a defesa comercial, os delitos relacionados a ordem
econbmica, os procedimentos licitatorios, o direito concorrencial e a concorréncia desleal, ja
tratada anteriormente. Tais desdobros trazem a tona disputas, que por muitas vezes ultrapassam
o terreno mercadoldgico e alcangam o judiciario, por vezes relacionados a embates envolvendo
o trade dress.

Assim, saindo de uma seara mais objetiva e passando para uma subjetiva, ha ainda a
simbologia, que exerce uma funcao significativa na construcdo conceitual do trade dress, pois
frequentemente engloba elementos simbdlicos que transmitem mensagens especificas ou
estabelecem associagdes na psique dos consumidores. Dessa forma, logotipos, simbolos e cores
podem representar poderosos icones da identidade de uma marca e de sua mensagem. Nesse

sentido, Barbosa (2009, p.151) ensina que:

Os simbolos, como demonstrada na semiologia, permitem a transmissdo da
informacdo, ou seja, permitem a transmissdo de informacBes do fornecedor ou do
produto ao consumidor. O signo, enquanto sinal distintivo, é protegido diretamente,
mas o efetivo valor econémico, cuja protecdo € indireta, sdo as informagdes
relacionadas ao signo, as quais sdo objeto de grande esforco, investimento e cuidado
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por parte de seu titular. Se os sinais distintivos nascem da necessidade de identificar
o comerciante individual, seu estabelecimento, seus servigos e produtos, a partir do
século XX tornam-se simbolos dos produtos e, mais importante ainda, das qualidades
atribuidas as empresas, produtos ou servicos. E justamente a capacidade de informar
— e sob determinados aspectos, incorporar essas caracteristicas aos bens — aquilo que
gera valor para a marca, tais como para 0 nome empresarial, as indicacGes geogréaficas,
os nomes de dominio, entre outros sinais distintivos.

E, no Brasil, essas duas searas, tanto a objetiva quanto a subjetiva, sdo vistas e analisadas
nas frequentes disputas judiciais entre empresas tanto de mesmo segmento, quanto de
segmentos diferentes, pela garantia dos seus interesses marcarios, bem como para a protecao
do consumidor de eventuais confusfes ou indugdes a erro quanto ao produto ou servico, que

compra ou lhe é prestado. E, um ponto fulcral € a protecdo do trade dress.

2.3.1 Caso 1 — “Panettones Visconti vs. Festtone” (extinto)

Além do emblematico ja citado caso “Mr. Cat vs. Mr. Foot'®, que transitou no Tribunal
de Justica do Estado de Goids, cumpre exemplificar outros, tanto julgados como ainda em
tramite, que trazem em seu bojo uma visao casuistica dos entendimentos de nosso Judiciario,
bem como destacar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justica, no julgamento do Recurso

Especial n° 1.527.232/SP (Tema Repetitivo 950'°%), que aduz o quanto segue:

As questdes acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorréncia
desleal, e outras demandas afins, por ndo envolver registro no INPI e cuidando de
acdo judicial entre particulares, é inequivocamente de competéncia da justica estadual,
ja que ndo afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete a
Justica Federal, em ac&o de nulidade de registro de marca, com a participagdo do INPI,
impor ao titular a abstencdo do uso, inclusive no tocante a tutela proviséria (Brasil,
2018).

Trata-se do Processo n® 1047908-82.2019.8.26.0224 tramitado na 92 Vara Civel do Foro
da Comarca de Guarulhos/SP. Parte Autora: Pandurata Alimentos Ltda (Panettone Visconti)

Ré: Siena Industria e Comércio de Produtos Alimenticios Ltda (Panettone Festtone).

18 GOIAS. Tribunal de Justica de Goiés. Processo n® 970119731. Autora: Calypso Bay Arrendamento de Marcas
e Patentes Ltda. vs. Vipi Modas Ltda. e Calgados Pina Ltda. Os processos sao fisicos, estdo arquivados e as
informagdes sobre o0s nameros e decisdes foram obtidas no site do STJ Disponivel em:
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?num_registro=200301860634&aplicacao=processos.ea. ACesso em:
13. jan. 2024. Cf. Cesario, 2016, p. 83.

19 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA. REsp n° 1.527.232/SP (Tema Repetitivo 950). Segunda Secio, Rel.
Min.  Luis Felipe Salomdo, julgado em 13/12/2017, DJe 08/02/2018. Disponivel em:
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_
tema_inicial=950&cod_tema_final=950. Acesso em 6 jan. 2024.
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Figura 3 - Panettones Visconti e Festtone

Pancuione FESTTONE Pancrionc VISCONTI

Fonte: Apelagdo Civel n° 1047908-82.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto n° 34802b - TIJSPZ,

Nesse caso, a Autora ajuizou a acdo, em dezembro de 2019, sob a alegativa de que a ré
copiou e copia o padrdo visual da embalagem da tradicional linha de panettones Visconti, que,
apesar das naturais alteragdes ocorridas nos ultimos anos, manteve 0 mesmo conceito,
disponibilizando no mercado a linha de panettones Festtone, donde adveio o pedido de
abstencdo da fabricacdo e comercializacdo dos produtos da ré em suas atuais formas de
apresentacdo, ou em qualquer outra forma suscetivel de causar confusdo com 0s panetones
VISCONTI, além de reparacdo de danos.

A sentenca foi desfavoravel para a Autora, que teve suas pretensdes rejeitadas, ante a
conclusdo de que todo o conjunto probatério ndo evidenciou, por parte da Ré, pratica desleal
ou méa-fé no uso de qualquer caracteristica relativa aos padrdes graficos das embalagens de seus
produtos em relacdo aos adotados nos produtos comercializados pela Autora. E, diante dessa
auséncia de ilicito, também foi julgado improcedente o pedido de indenizac¢&o por danos morais.

Houve apelacdo e o relator manteve a sentenca apelada, cumprindo destacar alguns
pontos do acdrddo, tais como que 0 prazo prescricional para exercicio de direito inibitorio a
concorréncia desleal, por violagdo da identidade visual, é decenal (artigo 205 do Codigo Civil),
ressalvado o prazo de cinco anos (art. 225, da Lei n®9.279/96), para fins de reparagéo dos danos.
E isso se deveu ao fato de que o trade dress tem 0 mesmo amparo legal conferido a marca e aos

demais direitos de propriedade industrial, conforme art. 5°, XXIX, da CRFB.

20 Para mais informagdes, cf. https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?conversationld=&cdAcordao=15367489.
Acesso em 6 jan. 2024.
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O Relator, Desembargador Grava Brazil, ainda aduziu que a prova pericial “ndo é
essencial para a solucdo de conflitos dessa natureza, especialmente nos casos em que a tutela
inibitéria € rejeitada sob a otica do homem médio, isto €, quando o cotejo visual
substancialmente afasta o alegado ato de concorréncia desleal” e que ndo ha risco de confusao
ou associacao indevida pelos consumidores, tendo citado entendimento do Superior Tribunal
de Justica (REsp 1.336.164-SP, 42 T., Rel. Min. Luis Felipe Saloméo, j. em 07.11.2019),

conforme Segue.

O exame da existéncia de confusdo ou de associacdo de marcas deve ter como
pardmetro, em regra, a perspectiva do homem médio (homo medius), ou seja, do ser
humano razoavelmente atento, informado e perspicaz, o que ndo afasta avaliacdo
diferenciada a depender do grau de especializacdo do publico-alvo do produto ou do
servigo fornecido (REsp 1.342.741/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Saloméo, Quarta
Turma, julgado em 05.05.2016, DJe 22.06.2016). (...) 9. Confrontando-se o trade
dress das marcas 'BRIL' (evocativa) e 'TECBRIL', ndo se constata potencial de
confusédo dos produtos no mercado de consumo. Com efeito, procedendo-se a rapida
busca de fotografias dos produtos das citadas marcas na rede mundial de
computadores, verifica-se a evidente distingdo entre suas embalagens e a disposicao
de elementos visualmente perceptiveis, devendo-se, outrossim, destacar que a
TECBRIL utiliza como elemento marcario preponderante a expressio 'TEC!,
nomeando o0s mais variados produtos para veiculos automotores como 'TEC
BRILHO', 'TEC COOL', TEC MOTOR', TEC PRO', TEC TINTA'e 'TEC FRESH'
(Brasil, 2019).

2.3.2 Caso 2 - “Vila Fasano vs. Fasanno Ville” (em tramite)

Trata-se do Processo n° 1142349-34.2022.8.26.0100, da 22 VVara Empresarial e Conflitos
de Arbitragem do Foro Central Civel da Comarca de Sdo Paulo/SP. Parte Autora: JHSF
Participagdes S/A (“JHSF”) e Hotel Marco Internacional S/A (“Grupo Fasano”). Re:
Empreendimento Projeto Jardins Ltda (“Fasanno Ville”).

Figura 4 — Villa Fasano e Fasanno Ville

Perfis das Autoras | Perfis da Ré

FASANN Giue

Eps =eb Zacebook com oosle 2Ec=18c xaz

Fonte: Agravo Regimental Civel n° 2020396-61.2023.8.26.0000/50000 - S&o Paulo - Voto n° 27351 - TISPZ,

2L para mais informacdes, cf. https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=17168824&cdForo=0.
Acesso em 6 jan. 2024.
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A parte autora comprovou a vigéncia e titularidade do registro da marca nominativa de
servigo Vila Fasano (Processo INPI n° 829297464) para classe NCL (9) 36, que inclui seguros;
negocios financeiros; negocios monetarios; negocios imobiliarios. E restou incontroverso o uso
pela Ré da expressdo Fasanno Ville para designar empreendimento em condominio residencial
fechado. E, o entendimento até 0 momento é de que, apesar de ndo haver imitacdo grafica ou
fonética da marca da parte autora, parece ocorrer, a0 menos em cogni¢do sumaria, imitacdo
ideologica, tendo sido considerado que o risco de dano era evidente, diante da possibilidade de
associacdo indevida ou confusdo no mercado consumidor. As semelhancas das marcas em
perfis na internet sdo ainda maiores e, ndo bastasse, a distin¢do ortografica entre Vila Fasano e
Fasanno Ville é minima e de sonoridade quase imperceptivel, podendo levar o consumidor a
erro, por entender que se trata de empreendimento do mesmo e renomado grupo econémico.
Tudo isso ensejou a concessdo de tutela de urgéncia.

Nesse caso, se destacam, primeiro a questdo da imitacdo ideoldgica que, conforme
leciona Cerqueira (1982, p. 918):

E a que procura criar confusdo com a marca legitima por meio da idéia que esta evoca
ou sugere ao consumidor. H& marcas que despertam a idéia do produto a que se
aplicam ou de alguma de suas qualidades, ou que sugerem uma idéia qualquer, sem
relacdo direta com o produto assinalado. O emprego de marca que desperte a mesma
idéia que a marca legitima, mesmo que seja materialmente diversa, pode estabelecer
confusédo no espirito do consumidor, induzindo-o em erro.

E, segundo, dentro do entendimento de Soares (2004, p.72), que o trade dress e/ou
conjunto imagem, além de ser a exteriorizacao do objeto, produto ou sua embalagem, é forma
peculiar pela qual se apresenta e se torna conhecido. Ou seja, 0 traco que o individualiza, a
roupagem ou particularidade de alguma coisa se apresentar aos consumidores ou aos usuarios
habituais. E, dentro dessa expressdo, pode-se incluir, sem limitar, as marcas figurativas ou
mistas; as tridimensionais; a decoragéo interna ou externa de estabelecimentos; bem como a
publicidade relacionada ao produto ou servico, desde que desenvolvida e apresentada com
especificidades que a torne conhecida e destacada como sendo de origem determinada.

Desta feita, em sede de anélise preliminar propria, as partes assinalam o mesmo tipo de
servico, qual seja, empreendimentos imobiliarios, com o mesmo publico-alvo, e cuja
particularizacdo se d& por duas caracteristicas principais - sofisticagdo e exclusividade,
conforme se verifica pelas imagens abaixo, publicitarias, que transmitem a mesma ideia de
lifestyle, donde se pode, em tese, verificar a pratica de concorréncia desleal pela violagdo do

trade dress:
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Figura 5 — Imagem publicitaria Fasanno Ville

.........

Fonte: Processo n° 1142349-34.2022.8.26.0100 - TISPZ.

Figura 6 — Imagem publicitaria Vila Fasano

FASANO

Fonte: Processo n° 1142349-34.2022.8.26.0100 — TJSP.

22Para mais informacdes cf.
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=2S001N7JX0000&processo.foro=100&processo.numero
=1142349-34.2022.8.26.0100. Acesso em: 6 jan. 2024.



62

2.3.3 Caso 3 - ""Kinder Ovo e Kinder Joy vs. Ovo Toys" (em tramite)

Trata-se do Processo n® 1053194-88.2020.8.26.0100 em tramite na 12 VVara Empresarial
e Conflitos de Arbitragem do Foro Central Civel da Comarca de Sao Paulo/SP. Parte Autora:
Ferrero S.P.A e Ferrero do Brasil Industria Doceira e Alimentar Ltda. (Kinder Joy). Ré: Royal

Toys, Comeércio, Importagdo e Exportacdo de Utilidades Ltda (Ovo Toys).

Figura 7 — Embalagem Kinder Joy e Ovo Toys

Produto das Autoras Produto da Ré

Kinder é ’5",4 5
atlz

! 2 “oie

i toys
Fonte: Processo n° 1053194-88.2020.8.26.0100 - TISPZ.

)

Figura 8 — Embalagem Kinder Ovo e Ovo Toys

Fonte: Processo n° 1053194-88.2020.8.26.0100 — TJSP

Essa agdo cominatoria promovida pela Autora tem o fito de promover abstencéo de uso

de trade dress dos seus produtos (Kinder Ovo e Kinder Joy), com a cessacdo da pratica de

2Cf.
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=2S0019QXA0000&processo.foro=100&processo.numer
0=1053194-88.2020.8.26.0100. Acesso em 6 jan. 2024.
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violagdo marcéria e de concorréncia desleal e parasitaria. Houve decisdo deferindo a tutela de
urgéncia pleiteada, visto que ndo hé divida quanto a existéncia de associacao indevida, efetiva
confuséo dos consumidores e desvio fraudulento de clientela.

A referida decisdo foi agravada pela Ré, tendo o Tribunal a mantido, visto que na
deciséo constou que a defesa do trade dress dispensa registro, por ter fundamento na represséo
a concorréncia desleal e que, eram visiveis prima facie as semelhancas de trade dresses dos
produtos Kinder Ovo e Ovo Toys, a justificar o deferimento de liminar.

Além disso, as provas trazidas evidenciam a efetiva confusdo entre consumidores, sendo

desnecessaria a realizacio de pericia previamente ao deferimento de tutela de urgéncia?*.

2.3.4 Caso 4 - “Brahma vs. Itaipava” (extinto)

Trata-se do Processo n°(0004385-03.2011.8.19.0001 da 3* Vara Empresarial da
Comarca do Rio de Janeiro/RJ. Parte Autora: Companhia de Bebidas das Américas - AMBEV

(Brahma). Ré: Cervejaria Petrépolis Ltda. (Itaipava).

Figura 9 — Latas de cerveja Brahma e Itaipava

Fonte: Conjur, 2015%.

24 SAO PAULO. Tribunal de Justica De S&o Paulo. Agravo de Instrumento n° 2236170-55.2020.8.26.0000; Relator
(a): Cesar Ciampolini; Orgdo Julgador: 1* Camara Reservada de Direito Empresarial; Data do Julgamento:
23/02/2022; Data de Registro: 02/03/2022.

%5 Cf. https://www.conjur.com.br/2015-jan-09/mesmo-padrao-cor-lata-cerveja-nao-concorrencia-desleal. Acesso
em: 6 jan. 2024.
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A AMBEV, parte autora, propds "a¢do condenatdria de obrigagédo de fazer com pedido
de tutela antecipada”, em desfavor da ré, Cervejaria Petrépolis Ltda, postulando a sua
condenacdo para se abster, em carater definitivo, de veicular imagens ou comercializar a cerveja
Itaipava na lata vermelha; e pleiteando indenizacéo por danos sofridos, com inclusao dos danos
emergentes (materiais e imateriais), lucros cessantes e enriquecimento sem causa, a serem
liquidados por arbitramento.

A sentenca de primeira instancia, Juizo de Direito da 3% VVara Empresarial da Comarca
do Rio de Janeiro/RJ, julgou improcedentes os pedidos formulados na demanda principal e na
reconvencional, ficando cada parte responsavel pelas custas da respectiva demanda,
compensados 0s honorérios advocaticios. Interpostas apelagdes civeis por ambas as partes, a

Décima Sétima Camara Civel do TJRJ assim decidiu:

CONCORRENCIA PARASITARIA - COMERCIALIZAGCAO DE CERVEJA COM
APROVEITAMENTO DE CONCEITO PUBLICITARIO UTILIZADO POR
EMPRESA CONCORRENTE - DANO MATERIAL E DANO MORAL
CONFIGURADOS - Langamento no mercado de cerveja em lata na cor vermelha para
identificar e diferenciar a marca, associando referida cor ao slogan da mesma marca.
Dois meses apds tal lancamento, a ré-reconvinte apresentou ao mercado uma edicdo
comemorativa do patrocinio, com latas na cor branca, mudando posteriormente a
embalagem do especifico evento comemorativo para ostentar a cor vermelha, obtendo
com isso desvio de clientela a seu favor. Aproveitamento de estratégia publicitaria de
concorrente. Configuragdo de concorréncia parasitaria. Campanha publicitaria que
demandou vultoso investimento. Fendmeno conhecido na literatura americana como
branding, que permite insercdo parasitaria de produto em significativa parcela do
mercado, com obtencdo de altas margens de lucro. Danos materiais e morais
caracterizados. Provimento do segundo recurso e improvimento do primeiro (Rio de
Janeiro, 2012).

Foram opostos embargos de declaracdo, rejeitados, e nas razdes do Recurso Especial,
argui-se violacdo dos artigos 2°, V, 124 e 195, Ill e IV, da Lei n. 9.279/1996. As contrarrazdes
foram oferecidas e foi positivo o juizo de admissibilidade.

Houve a descaracterizacdo da concorréncia desleal, diante do que ndo ha de se falar em
ofensa ao direito de marca, impondo-se o0 afastamento da condenacéo indenizatdria por falta de
um dos elementos essenciais a constituicdo da responsabilidade civil — o dano. E mais, a
controvérsia foi solucionada pelo Superior Tribunal de Justica sem a necessidade de prova

técnica, destacando-se 0 seguinte trecho da ementa:

A simples cor da lata de cerveja ndo permite nenhuma relacdo com a distingdo do
produto nem designa isoladamente suas caracteristicas - natureza, época de producdo,
sabor, etc. -, de modo que ndo enseja a confusdo entre as marcas, sobretudo quando
suficiente o seu principal e notério elemento distintivo, a denominagéo (Brasil, 2013).
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Foram irrepreensiveis os fundamentos do voto condutor do julgado, de relatoria do
Ministro Jodo Otavio de Noronha, em especial 0s a seguir transcritos:

As cores dos recipientes - caixas, embalagens, etc. - usados na comercializacdo de
produtos sao elementos neutros no marketing préprio das empresas, ndo constituindo,
como ja foi dito, um diferenciador mercadol6gico ou um conjunto da imagem (trade
dress) capaz de causar imitacdo e confusdo em relagdo a origem do produto, com o
objetivo de proveito préprio da notoriedade da marca do concorrente e evidente
intencdo de desviar o publico consumidor, que possam atrair as vedacdes e condutas
tipificadas na Lei de Propriedade Industrial. Alias, é plenamente possivel a
convivéncia de produtos comercializados por empresas diversas e concorrentes na
hip6tese em que utilizam embalagem da mesma cor, pois, conforme ja assinalado,
inexiste direito ao uso exclusivo de 'cores e suas denominages' (art. 124, VIII, da
LPI). Dessarte, ndo se pode, como pretendido na presente demanda, tratar, com
excessivo rigor, a simples semelhanga e coincidéncia de cores nas latas de cervejas,
tendo em vista envolver situaces extremamente habituais e ser facilmente previsivel
que os consumidores criem vinculos com outros elementos do produto ‘cerveja’ por
eles j& conhecidos, como a prdpria marca inscrita no recipiente, potencializada no
mercado, em especial, pelo seu atrativo sabor (Brasil, 2013).

Outrossim, em que pese a decisdo supra, ela ndo foi por vota¢do unanime e sim por
maioria, tendo a Terceira Turma dado provimento ao Recurso Especial, nos termos do voto do
Ministro Relator, sendo voto vencido o Ministro Marco Aurélio Bellizze, que entendeu estar
evidenciada a concorréncia desleal da Itaipava, em detrimento da Ambev. Ou seja, a Cervejaria
Petropolis pode continuar utilizando a cor vermelha nas latas da Itaipava, tendo sido reformada,
pelo STJ, a decisdo do TJRJ, que proibiu a empresa de comercializar a cerveja na lata vermelha

e ainda a condenou a pagar R$ 200 mil de indenizacéo & Ambev por danos morais.

2.3.5 Caso 5 - “Natura vs. Jequiti” (extinto)

Trata-se do Processo n° 583.00.2009.191861-0, tramitado na 312 Vara Civel do Foro
Central da Comarca de Sdo Paulo/SP. Parte Autora: Natura Cosméticos SA e Indlstria e
Comércio de Cosméticos Natura Ltda (Natura). Ré: SS Industrial SA e SS Comércio de

Cosmeéticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda (Jequiti).
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Figura 10 — Embalagens de produtos Jequiti e Natura

Jequiti Natura
Fonte: Conjur, 2019%,

Consta nos autos que a Inddstria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda. e a Natura
Cosméticos S.A. ajuizaram acdo em face de Freedom Cosméticos Ltda., SS Industrial S.A. e
SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda., pretendendo a cessacédo de
alegada pratica de concorréncia desleal perpetrada pelas rés, assim como a cesssacdo da
violagdo de suas marcas, identificadoras de suas principais linhas de produtos.

Expuseram que a Freedom Cosméticos fabrica os produtos comercializados pelas corrés
SS Industrial S.A. e SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda, sendo a
primeira titular da maioria dos processos marcarios do Grupo Jequiti, em especial das marcas
Jequiti Fresco de Erva Doce e Jequiti Erva Doce +. A SS Comeércio de Cosméticos e Produtos
de Higiene Pessoal Ltda., além de ser titular de algumas marcas do Grupo Jequiti (Jequiti Erva
Doce mais, Jequiti Oro e Jequiti Revela), comercializa os produtos do grupo, sendo a principal
anunciante do website www.jequiti.com.br.

Informaram que o Grupo Natura obteve o reconhecimento de marca de alto renome, e
foi surpreendido pela utilizagéo indevida de logomarca pelas rés, apresentando, no @mbito do
INPI, oposicdo ao processo de registro das marcas Jequiti Frescor Erva Doce, Jequiti Erva
Doce e Jequiti Erva Doce Mais.

Apontaram que, além da reproducdo indevida das marcas requeridas na forma
nominativa, as res vém se utilizando da identificacdo de uma linha completa de produtos, em

"grafia/roupagem (trade dress) extremamente semelhante aquela aposta™ nos seus produtos.

26 Cf. https://www.conjur.com.br/2019-out-14/grupo-jequiti-indenizar-natura-uso-indevido-marcas/. Acesso em 6
jan. 2024.
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O Juizo da 31* Vara Civel do Foro Central da Comarca de S&o Paulo julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial e, em sede de Apelacdo, o Tribunal de Justica
de Sao Paulo, deu parcial provimento ao recurso, por maioria, para o fim de determinar a
abstencdo das rés de fabricar e comercializar produtos com marcas e embalagens semelhantes

as das autoras, sob pena de incidéncia de multa diaria, tendo a decisdo a seguinte ementa:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Similitude entre os cosméticos produzidos pelas
partes - uso das marcas "Jequiti Erva Doce" e "Jequiti Oro" pelas rés constitui
comércio parasitario, em usurpagdo ao prestigio alheio, eis que ha notéria semelhanca
ortogréfica e fonética com as marcas "Natura Erva Doce" e "Horus", registradas
previamente pelas autoras - Inegaveis semelhancas também entre as embalagens dos
produtos (trade dress) - Concorréncia desleal a ser apreciada por dois angulos
distintos, o da potencialidade de levar o consumidor a erro e do parasitismo e
apropriacdo do prestigio da marca concorrente - Auséncia, porém, de danos materiais
ou morais indenizaveis - Recurso provido em parte, para o fim de determinar a
abstencdo das rés de fabricar e comercializar produtos com marcas e embalagens
semelhantes as das autoras, sob pena de incidéncia de multa diéria (S&o Paulo, 2013).

Mas, é importante dizer que o TJSP afastou a condenacgdo por danos materiais e morais
com base em que ndo havia prova suficiente de que a conduta das Rés teria impedido a Natura
de obter lucro com seus produtos, ou que tenha ocorrido possivel desvio de clientela ou ainda
queda de faturamento.

Sobrevieram dois recursos especiais, um deles interposto por Industria e Comércio de
Cosméticos Natura Ltda. e Natura Cosméticos S.A. e outro por SS Industrial S.A. e SS
Comeércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda.

No recurso especial interposto por SS Industrial S.A. e SS Comércio de Cosméticos e
Produtos de Higiene Pessoal Ltda.,com fundamento no artigo 105, inciso lll, alinea a, da
Constituicdo Federal, sustentam as recorrentes obscuridade, omissao e violacao aos arts. 129,
175, 195 e 209 da Lei n. 9.279/1996; 265, 462 e 535 do CPC/1973. E, por sua vez, no recurso
especial interposto por Industria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda. e Natura Cosméticos
S.A., com fundamento no artigo 105, inciso I11, alineas a e ¢, da Constituicdo Federal, sustentam
as recorrentes divergéncia jurisprudencial e violagdo aos arts. 209 e 210 da Lei n. 9.279/1996 e
art. 884 do CC.

Os recursos ndo foram admitidos na origem. No entanto, foi dado provimento aos
agravos em Recurso Especial n. 678.760, para determinar a conversao nos presentes recursos
especiais, verificando a multiplicidade de recursos a versarem sobre as mesmas controvérsias
presentes no recurso especial manejado por SS Industrial S.A e SS Comércio de Cosmeticos e
Produtos de Higiene Pessoal Ltda.: a) saber se é possivel a justica estadual impor abstencéo de

uso de marca registrada pelo INPI; b) saber se é cabivel, em reconhecimento de concorréncia
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desleal, que a justica estadual determine a abstencdo de uso de elementos que ndo sdo
registrados no INPI, caracterizados pelo "conjunto-imagem” (trade dress) de produtos e/ou
Servigos.

O feito foi submetido a apreciacdo da egrégia Segunda Secdo e foi facultada a
manifestacdo da Confederacdo Nacional do Comércio de Bens, Servigos e Turismo (CNC), da
Confederagdo Nacional da Inddstria (CNI), do Instituto Nacional da Propriedade Industrial -
INPI e da Associacdo Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI).

Destaca-se os trechos que a ABPI, como amicus curiae, opinou no seguinte sentido, in

verbis:

25. O trade dress é o conjunto de elementos que comp8em a identidade visual de
determinado produto ou servico, distinguindo-o e individualizando-o dos seus
congéneres mercados, de maneira a exercer tamanho poder de atracdo perante o
consumidor que pode ser determinante no ato da escolha de determinado produto ou
Servigos.

26. O trade dress configura importante elemento distintivo nos negocios das
empresas, podendo caracterizar imensurdvel vantagem competitiva adotada por
determinada sociedade para se sobressair em relacdo aos concorrentes, 0 que se nota
cada vez mais necessério atualmente (Brasil, 2017).

Da manifestacdo do INPI, cumpre destacar o seguinte:

no que toca a protecdo do "conjunto-imagem" ou trade dress, segunda questdo juridica
afetada como repetitiva, forcoso reconhecer que, muito embora também reflita uma
propriedade intelectual, ndo se situa no escopo de atuagdo do INPI, porquanto ndo
contemplado na Lei 9.279/96, dai porque, nesta parte, ndo se vislumbra qualquer
interesse da Autarquia (Brasil, 2017).

A Secdo, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelas
recorrentes SS Industrial S.A. e SS Comércio de Cosmeéticos e Produtos de Higiene Pessoal
Ltda, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Para os fins do art. 1.036, do CPC/2015, foi
fixada a seguinte tese repetitiva:

As questdes acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorréncia
desleal e outras demandas afins, por ndo envolver registro no INPI e cuidando de acéo
judicial entre particulares, é inequivocamente de competéncia da justica estadual, ja
que ndo afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete a
Justica Federal, em ac&o de nulidade de registro de marca, com a participacéo do INPI,
impor ao titular a abstencdo do uso, inclusive no tocante a tutela proviséria (Brasil,
2017).

Quanto ao recurso interposto pelas recorrentes Industria e Comércio de Cosméticos
Natura Ltda e Natura Cosméticos S.A., a Secdo, por unanimidade, decidiu pela remessa dos
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autos & Quarta Turma (Juizo Natural), por ndo haver matéria afetada ao rito dos recursos
repetitivos, nos termos do voto do Ministro Relator.

Foram interpostas todas as vias recursais possiveis no STJ, sendo que o ultimo foram
embargos de declaracdo (no Agravo Interno no Recurso Especial 1527232), opostos em face

do acérddo assim ementado:

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL E CONCORRENCIA DESLEAL.
TESE DE QUE SERIA POSSIVEL A INTERPOSICAO DE RECURSO ESPECIAL,
ANTES MESMO DO EXAURIMENTO DA INSTANCIA ORDINARIA.
MANIFESTO DESCABIMENTO. TRADE DRESS. PROTEQAO
CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. APURA(;AO DA
EXTENSAO DOS DANOS, EM FASE DE LIQUIDA(;AO DE SENTENCA.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO.

1. O Tribunal local aponta "cépia servil do trade dress dos produtos concorrentes, as
rés apenas maquiaram algumas alteragdes de cores e composicdo grafica das
embalagens, sem, no entanto, deixar de remeter e de evocar a marca lider de mercado,
tomando ilicita carona no prestigio alheio". E também afirma "risco de dilui¢do [...]
em decorréncia da conduta das rés de fabricar e comercializar cosméticos com [...]
conjunto de imagem similares”.

2. Porum lado, o art. 5°, XXIX, da Lei Maior, estabelece que a lei assegurara protecéo
as criagOes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas "e a outros
signos distintivos". Por outro lado, a teor do art. 10 bis da Convencéo de Paris para a
Protecdo da Propriedade Industrial - Decreto n. 635/1992 -, os paises da Unido
obrigam-se a assegurar aos nacionais dos paises da Unido protecdo efetiva conta a
concorréncia desleal, devendo-se, particularmente, proibir-se todos os atos suscetiveis
de, por qualquer meio, estabelecer confusdo com o estabelecimento, os produtos ou a
atividades industrial ou comercial de um concorrente.

3. O art. 209, caput, da LPI, dispbe que fica ressalvado ao prejudicado o direito de
haver perdas e danos em ressarcimento de prejuizos causados por atos de violagao 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 servigo, ou entre 0s
produtos e servigos postos no comércio. Com efeito, embora ndo se cuide de tutela
especifica da marca, mas de cessacdo de concorréncia desleal, o trade dress,
prestigiado pela constituicdo, pela legislacdo infraconstitucional interna e
transnacional, tem fungdo similar & da marca, denominada pela doutrina "para-
marcaérias".

4. "O prejuizo causado prescinde de comprovagdo, pois se consubstancia na propria
violacdo do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstracdo do
dano se confunde com a demonstragdo da existéncia do fato, cuja ocorréncia €
premissa assentada, devendo o montante ser apurado em liquidacdo de sentenca™
(REsp 1.677.787/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017).

5. Com efeito, a tese recursal acerca de necessidade de apuracdo, na fase de
conhecimento, da extensdo dos danos (quantum indenizatdério) ndo contempla a
celeridade, a economia, a efetividade processual, e a melhor tutela da propriedade
intelectual e dos direitos do consumidor. 1sso porque, nesse tipo de a¢do, por um lado,
a final, a violagdo pode nem mesmo ser constatada e, por outro lado, se constatada, a
apuragdo da extensdo dos danos, nessa fase processual, sO retardara
desnecessariamente a cessacdo do dano, mantendo-se o efeito danoso de dilui¢do do
conjunto-imagem e de confusdo aos consumidores.

6. Agravo interno ndo provido (Brasil, 2018).

Os referidos embargos foram rejeitados em 19/11/2019, em vista do entendimento

pacificado na doutrina e jurisprudéncia patrias, "€ incabivel, nos declaratdrios, rever a decisdo
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anterior, reexaminando ponto sobre o qual ja houve pronunciamento, com inversdo, em
consequéncia, do resultado final" (RSTJ 30/412).

E, em 13/01/2020 os autos foram remetidos, em grau de Recurso (Recurso
Extraordinério), para 0 STF, recebendo 0 numero de controle
0191861572009826010020200113155745. Em 30/06/2020 o STF negou seguimento ao
recurso e, em 01/08/2022, os autos foram disponibilizados a origem.
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3 REGISTRO DE TRADE DRESS NO MEXICO E ANALISE COMPARATIVA

Da leitura dos capitulos anteriores, tem-se, em suma, que o trade dress € um conceito
juridico que se refere a aparéncia distintiva de um produto ou servico, incluindo elementos
como cores, formas, design de embalagem e decoracéo. O principal ponto trabalhado até aqui
é que a protecdo busca coibir a concorréncia desleal e garantir que os consumidores possam
identificar facilmente a origem de determinado produto ou servigo com base em sua aparéncia
visual. Ocorre que, embora as leis de protecdo ao trade dress possam variar de pais para pais,
alguns Estados tém legislacGes especificas que reconhecem e protegem o trade dress como
marca.

Este estudo procura promover a elaboracdo de possibilidades para o registro de trade
dress no Brasil. Para tanto, adotou-se uma abordagem comparativa, utilizando como referéncia
o0 sistema juridico do México. Essa escolha visa entender as praticas e normativas adotadas
neste pais em relacdo ao trade dress, de modo a oferecer insights valiosos para o
aperfeicoamento do sistema brasileiro nesta area especifica do direito. E principalmente porque
a protecdo do trade dress entrou na ultima reforma da lei mexicana.

México e Brasil sdo dois dos paises mais importantes e influentes da América Latina,
ambos com ricas historias culturais, economias significativas e paisagens geograficas
diversificadas. Embora cada pais tenha suas prdprias particularidades e nuances, existem varias
semelhancas notaveis entre os dois, incluindo aspectos do sistema juridico.

Como proeminentes poténcias econdmicas na Ameérica Latina, Brasil e México
notabilizam-se por suas afinidades historicas, tendo atravessado fases de colonizagéo,
independéncia, experimentaram periodos de governos totalitarios e implementaram politicas de
liberalizacdo econbmica, as quais tiveram impacto significativo em suas evolucdes
tecnoldgicas.

Ambos 0s paises tém raizes em colonizac¢Ges europeias - 0 México pela Espanha e o
Brasil por Portugal. Essa influéncia colonial deixou um legado significativo em varias esferas
da vida, desde a lingua e religido até o sistema juridico. O catolicismo é a religido predominante
em ambos os paises, também uma heranga da colonizacdo europeia.

Tanto o México quanto o Brasil sdo conhecidos por sua diversidade cultural. Ambos os
paises tém uma mistura de influéncias indigenas e europeias que se refletem na musica, na
culinaria e nas festas populares. Festivais como o Carnaval no Brasil e o Dia dos Mortos no

México sdo famosos internacionalmente e atraem turistas de todo o mundo.
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Os dois paises tém economias diversificadas e sdéo membros do G20, o grupo das 20
maiores economias do mundo. Ambos tém industrias fortes em setores como agricultura,
mineracdo e manufatura. Além disso, enfrentam desafios semelhantes, como a desigualdade
social e a necessidade de reformas estruturais.

Com relagdo ao sistema juridico, ambos os paises sao republicas federativas compostas
por estados e um Distrito Federal. Embora 0 México seja influenciado pelo sistema legal civil
romano-germanico e o Brasil tenha seu proprio Codigo Civil baseado em uma mistura de
tradicdes legais romano-germanicas e francesas, os dois sistemas compartilham algumas
semelhangas. Eles possuem uma Constituicdo que serve como a lei suprema do pais, e a
separacdo de poderes entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciario é uma caracteristica
comum.

E mais, segundo Andrade (2021, p. 138), entre as principais cortes latino-americanas
encontram-se Brasil e México, que se destacam por sua tradi¢do juridica, possuindo uma
consolidacdo historica, normativa e estrutural de suas instituicdes juridicas. Uma caracteristica
comum a essas cortes € a igualdade formal entre o judiciario e os demais poderes, além da
independéncia das cortes e a marcante importancia atribuida as garantias e direitos
fundamentais.

No México, a Constituicdo de 1917 é a base do sistema legal, enquanto o Brasil é regido
pela Constituicdo de 1988. Ambas as constituicOes estabelecem direitos fundamentais, como
liberdade de expressdo, direito a um julgamento justo e igualdade perante a lei.

Tanto no México quanto no Brasil, o sistema judicial inclui uma variedade de tribunais
que lidam com questBes civis, penais e administrativas. Também em ambos 0s paises, 0
Ministério Publico tem um papel fundamental na promocéo da justica, sendo responsavel por
iniciar acBes penais e supervisionar inqueritos.

A Suprema Corte de Justica do México equivale ao Supremo Tribunal Federal no Brasil,
e representa o0 mais alto 6rgéo judicial e constitucional na nacdo mexicana, tal qual no Brasil,
sendo composta por onze ministros. A Constituicdo atual do México ainda estabelece que
apenas 0s orgdos do sistema judicial tém a responsabilidade exclusiva de estudar, discutir e
proferir sentencas finais em disputas constitucionais ou agdes de inconstitucionalidade que
surgem entre os poderes da Unido, poderes estaduais, autoridades municipais, 0rgaos
auténomos, ou em casos de contradi¢cdo de uma norma com a Constituicdo (Andrade, 2021, p.
149).

E muito importante destacar, ambos paises sdo signatarios de diversos tratados

internacionais de Pl e de cooperacdo, a exemplo do TRIPS. Nesse sentido, conforme aduz
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Acosta-Navarro e outros (2012, p. 76), os dois paises alteraram suas leis de propriedade
intelectual para incorporar as disposi¢des do Acordo TRIPS, e no caso do México, também do
NAFTA, resultando, a época, em niveis mais elevados de protecdo de propriedade intelectual
no México em comparacao com o Brasil.

Por fim, ambos os paises desempenham um papel ativo nas relagdes internacionais e sdo
membros de varias organizagdes multilaterais, incluindo a ONU e a OMC. Eles também tém se

esforcado para fortalecer seus lagos bilaterais e regionais.

3.1 HISTORICO DA REGULAMENTACAO NO MEXICO

Em 2018, o México testemunhou uma mudanga significativa na sua legislacdo de
propriedade industrial com a modificacdo da Lei de Propriedade Industrial de 1991. Esta
reforma, introduziu conceitos inovadores no dominio da protecdo de marcas, mais notavelmente
a inclusdo do trade dress, marcando uma nova era na protecdo da propriedade industrial no
pais. Cumpre ainda dizer previamente que 0 processo de registo de marcas, e das outras
modalidades de Pl esta enquadrado juridicamente pela Lei de Propriedade Industrial e pelo
Regulamento da Lei de Propriedade Industrial (RLPI).

Outrossim, para compreender como se originou essa nova regulamentacao € primordial
entender os motivos que levaram a essa reforma na Ley Federal de Proteccion a la Propiedad
Industrial, e as respostas estdo na Minuta do Decreto, assinado por Ernesto Pérez Astorga,
Senador da Republica Mexicana que originou o pedido da Reforma Legislativa.

A histdria mostra uma progressdo das sociedades agricolas para as industrializadas, o
crescimento do comércio global e a atual transicdo para uma economia baseada no
conhecimento.

Esse processo historico é extenso, comegando com as primeiras marcas em produtos de
consumo, passando pelo desenvolvimento da impressao e da metalurgia, maquinas a vapor e de
combustdo interna, feiras internacionais no século XIX, as primeiras vacinas, inovacgoes
adaptativas, até chegar ao desenvolvimento das telecomunicagdes, informética, globalizacdo
dos mercados, novas tecnologias da informagao e medicina genémica.

A economia do conhecimento estimula a capacidade de criar e inovar, levando ao
surgimento de novas ideias que se transformam em produtos, servi¢os e modelos de negocios.
Em cada etapa desse desenvolvimento, surgiram invencoes e criagfes que levaram a protecéo

legal dos criadores e inovadores, desde privilégios para 0s autores até leis de propriedade
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industrial e tratados internacionais, culminando na criacdo de um sistema de comércio
internacional que valoriza a protegéo da propriedade intelectual.

A forca e robustez da propriedade industrial de um pais se refletem em sua economia,
sendo o numero de registros de marcas e de patentes um indicador da confianca que 0s
empreendedores nacionais e internacionais tém para investir em empresas, bens e servigos.

A protecéo a propriedade industrial moderna no México comecou na década de 1990.
Naquela época, 0 objetivo era adaptar o pais as condicdes e desafios apresentados pela abertura
de sua economia, além de cumprir com 0s compromissos assumidos nos tratados comerciais
internacionais, especialmente o Tratado de Livre Comércio da América do Norte (TLCAN).

Entre 1993 e 2018, o numero de solicitacdes de marcas por ano, segundo o Instituto
Mexicano de Propriedade Industrial, aumentou 440%, passando de 28.920 para 156.156,
totalizando mais de dois milhGes de solicitacbes nesse periodo.

Atualmente, no México, existem 1.073.566 marcas vigentes, o que coloca o pais na 78
posic¢do no ranking internacional de marcas, segundo a Organizacdo Mundial da Propriedade
Intelectual (OMPI), a frente de paises como Brasil, Turquia, Alemanha e Franca, mas atras dos
Estados Unidos, China e Japdo.

Nos altimos 20 anos, 0 mundo passou dos bens tangiveis para 0s intangiveis. Estes
ultimos séo fruto do conhecimento e das criagfes do intelecto. Hoje, o motor mais dinamico e
poderoso da economia € aquele que utiliza o combustivel dos intangiveis.

Por outro lado, € importante mencionar que iniciativa da mudanca legislativa mexicana
encontrou sua motivacdo no Plano Nacional de Desenvolvimento 2019-2024, publicado no
Diério Oficial da Federacdo em 12 de julho de 2019, que estabelece como principio da atual
Administracdo a Economia para o Bem-Estar, entendida como a geragdo de bem-estar para a
populacdo, através do crescimento com austeridade e sem corrupgdo, com a criacdo de
empregos, fortalecimento do mercado interno, impulso a agricultura, pesquisa, ciéncia e
educacéo.

O Plano também reconhece que o México atualmente vive em uma economia mundial
aberta, onde a revolucéo digital mudou as antigas I6gicas do comércio e das relagGes sociais, e
a integracdo econdémica com os Estados Unidos € maior do que em 1982 ou 1988, antes do
Tratado de Livre Comércio. Esta situacdo torna necessaria a adequagdo do marco normativo
vigente a nova realidade.

A antiga Lei de Propriedade Industrial ndo mais respondia aos desafios emergentes.

Assim, busca-se proporcionar 0S mecanismos necessarios para atingir esses objetivos e
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implementar as normas mais recentes em matéria de propriedade industrial, derivadas dos
acordos comerciais internacionais de ultima geracao.

A minuta do Decreto teve como finalidade adaptar a legislacdo nacional sobre
propriedade industrial aos padrdes internacionais estabelecidos no Tratado Integral e
Progressivo de Associacdo Transpacifico (doravante denominado TIPAT), que j& esta em vigor
no pais, bem como ao Tratado ja ratificado entre México, Estados Unidos e Canada (T-MEC)
e ao Tratado de Livre Comeércio entre México e Unido Europeia Modernizado, que ainda esta
em processo de ratificacao.

A adicdo do inciso VII ao artigo 172 da Lei destaca a importancia do trade dress.
Definindo como a combinagéo de elementos visuais distintivos - como tamanho, desenho, cor,
e embalagem - o trade dress passa a ser reconhecido como uma forma de marca, capaz de
diferenciar produtos e servicos no mercado. Esta mudanca representou um avango significativo,
permitindo que as empresas protegessem caracteristicas Unicas de seus produtos e servigos que
anteriormente ndo eram cobertas pela lei.

As reformas de 2020 representam um avanco significativo na protecdo da propriedade
industrial no México, especialmente com a inclusdo do trade dress. No entanto, os desafios na
aplicacdo da lei e as nuances na avaliagdo da distintividade apontam para a necessidade de uma
regulamentacdo mais clara e diretrizes especificas. A medida que o México continua a integrar
as praticas internacionais de propriedade industrial, espera-se que a protecdo do trade dress se

torne mais robusta e definida, beneficiando inovadores e consumidores igualmente.

3.2 PROTECAO DO TRADE DRESS NO MEXICO

A partir da reforma a Lei de Propriedade Industrial em 2018 e a promulgacédo
subsequente da Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial em 2020, o México
ampliou o conceito de "marca tradicional™ para incluir as chamadas "marcas nédo-tradicionais”,
como trade dress, que engloba uma variedade de elementos operativos e de imagem comercial
(Zavaleta, 2021).

Para Zavaleta (2021),

A imagem comercial esta associada a aparéncia ou apresentacao peculiar de produtos
ou servicos, especialmente as negociacGes comerciais onde tais produtos sao
oferecidos, apresentando nesses locais elementos decorativos, cores, estilos de fontes,
personagens, embalagens, designs, distribuicdo de mdveis ou cardapios, ou mesmo o
uniforme dos funcionérios. Assim, a imagem comercial tem uma funcdo dindmica e
um ingrediente psicolégico, porque evoca no consumidor um conjunto de
peculiaridades associadas ao produto ou servico devido a distintividade inerente ou



76

adquirida através do uso, sendo que tanto 0 empresario como 0s produtos ou servigos
abrangidos pela marca tornam-se reconhecidos e reputados.

Nesse sentido, cumpre citar que a regulamentacao anterior, em seu artigo 213, inciso
XXVI, indicava como infragdo administrativa, bem como ato de concorréncia desleal, a
utilizagdo da combinagéo de “...elementos operacionais ¢ de imagem que permitem identificar
produtos ou servigos iguais ou suscetiveis de confundir com outros protegidos por esta Lei”?’.
Todavia, essa redacdo dava margem a complicac6es, incluindo a correta e legitima atribuicao
do proprietéario desses elementos operacionais e de imagem, as medidas cautelares pertinentes
e, Se necessario, a imposicdo de san¢Bes ao usuario ndo autorizado desses elementos, isso tudo
porque, até 10 de agosto de 2018, inexistia um direito formalmente designado ou que
abrangesse o trade dress.

Desde a implementacdo das mudancas, o “Instituto Mexicano De La Propiedad
Industrial (IMPI)” tem desempenhado um papel crucial na interpretacdo e aplicacdo da nova
legislacdo. A instituicdo recebeu um namero significativo de pedidos de registro de trade dress,
com uma predominancia para embalagens de produtos e imagens comerciais de postos de
gasolina. Notavelmente, o IMPI tem aplicado critérios subjetivos para assegurar a distintividade
do trade dress, diferenciando-o de marcas tridimensionais.

Apesar dos avancos, a aplicacdo da nova lei ndo esta isenta de desafios. O IMPI tem
enfrentado dificuldades em estabelecer critérios claros para a distintividade do trade dress,
especialmente em casos onde este consiste em formas de uso comum ou necessarias para um
resultado técnico. Essa area cinzenta exige uma analise cuidadosa para evitar a concessao de
protecdo a elementos que ndo possuem as caracteristicas Unicas necessarias.

Para registrar um trade dress no México, sdo necessarias informacdes detalhadas,
incluindo nome e enderecgo do requerente, lista de produtos ou servigos, e uma descri¢do clara
dos elementos visuais distintivos. Esta abordagem meticulosa visa assegurar que apenas trade
dresses genuinamente distintivos sejam protegidos.

E para determinar se uma combinacgdo de itens pode ser registrada como trade dress,
dois elementos substantivos devem ser considerados: funcionalidade e distincéo.

E importante considerar que se um dos elementos for funcional para o uso adequado do

mesmo, ao inves de ser distintivo, o registro ndo pode ser concedido.

27 Original: “...elementos operativos y de imagen que permitan identificar productos o servicios iguales o
similares en grado de confusion a otros protegidos por esta Ley”.



7

Isso porque se busca um equilibrio entre os direitos conferidos por uma patente e aqueles
conferidos pelo registro de uma marca. Pretende-se evitar que o proprietario de uma marca se
aproprie de um elemento funcional, por um tempo indeterminado.

Nesse sentido, para considerar certos elementos como trade dress, deve-se
principalmente distinguir servicos e produtos de outros da mesma espécie, de forma que o
consumidor possa associar esses elementos a uma unica empresa.

Além do trade dress, a lei de 2020 expandiu a definicdo de marca. O antigo texto
limitava-se a sinais visiveis, enquanto a nova versao abrange sinais perceptiveis pelos sentidos,
possibilitando o registro de marcas sonoras e olfativas. Este avanco alinha o México com
padrdes internacionais de propriedade industrial, oferecendo protecdo mais abrangente.

Por outro lado, a possibilidade de registrar marcas sob a protecdo como trade dress,
traduzidas como "imagem comercial”, foi imediatamente aberta pelo Escritério Mexicano de
Propriedade Industrial (IMPI), cuja base de dados contém até 26/12/2023 — 4.270 pedidos de
registro de diferentes imagens comerciais como marcas registradas.

De fato, logo no primeiro dia de vigéncia (10 de agosto de 2018) das tdo esperadas
modificagdes acima mencionadas na Lei de Propriedade Industrial, foram depositados 35
pedidos de marca como trade dress, dos quais 31 relacionados a embalagem do produto e 4
para imagem comercial de postos de gasolina (em termos gerais, essa proporc¢ao entre o trade
dress constituido pelas embalagens dos produtos e 0s estabelecimentos comerciais se manteve
neste inicio de solicitacGes de marcas sob a prote¢do como trade dress no México).

Essa protecédo foi confirmada na nova Lei de Propriedade Industrial, em vigor desde 05
de novembro de 2020, em que o artigo 172, enumerando 0s sinais que podem constituir marca,
incluiu o inciso VII com idéntica definicdo (ou seja, a pluralidade de elementos visuais; imagem
elementos, incluindo tamanho, desenho, cor, disposicdo da forma, rotulo, embalagem,
decoracao ou qualquer outro elemento que, quando combinados, possam cumprir uma fungéo
distintiva em relagdo a produtos ou servicos).

A definigéo posterior de imagem comercial da Corte esta, mais ou menos, de acordo
com o padréo internacional usual para sinais distintivos de trade dress, referindo-se a aparéncia
visual ou aparéncia comercial de um produto ou servico que pode cumprir uma funcao
distintiva, derivada de uma combinagdo de elementos que podem incluir recursos, designs e
formas 3D usados para apresentar um produto ou servico (Reyes, 2023).

Nesse sentido, a mencdo a imagem comercial, ou seja, trade dress, no inciso VII do
artigo 89 da antiga Lei de Propriedade Industrial do México e, no inciso VII do artigo 172 da

nova Lei de Propriedade Industrial do México, relacionando ambos os artigos a "sinais que
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podem constituir uma marca" ndo deixa davidas quanto & protecdo assegurada a esses sinais
como marcas e ndo como elementos ornamentais ou complementares de uma marca registrada.

Em relacdo aos critérios do IMPI quanto a distintividade do trade dress, é interessante
notar que os pedidos de marca de trade dress apresentados como combinacdes desses diferentes
elementos tém sido deferidos na maioria dos casos e que, quando o registro é recusado, as
recusas foram baseadas em motivos absolutos de falta de disting&o sob consideracdes de mera
descritividade.

Esse critério do IMPI, relativo a impossibilidade de uma marca trade dress cumprir
funcdo distintiva, é interessante porque tem permitido a protecao de formas de produtos que, se
depositados como pedidos de marca 3D, teriam sido recusados pelo IMPI por falta de
distintividade. De fato, os pedidos de marcas 3D sdo mais frequentemente recusados por
considerac@es que se prendem tacitamente com elevada distintividade ou mesmo originalidade,
ainda que expressamente suportadas por considerages relativas a formas que resultam
exclusivamente da natureza dos bens ou sdo necessarias a obtencdo de um resultado técnico
(Reyes, 2023).

Em ambos 0s casos, € importante mencionar que no México € possivel registrar tanto
marcas 3D como marcas comerciais consideradas sem distintividade de acordo com os critérios
do IMPI se o requerente puder provar a distintividade adquirida, ou seja, a marca proposta -
inicialmente ndo -distintiva - tem significado secundario derivado de seu uso.

O IMPI tem um portal de acesso a servicos eletrénicos (PASE). O Sistema de
Informacion de la Gaceta de la Propiedad Industrial (SIGA) € o portal oficial do IMPI, onde
sdo publicadas as Gacetas das Patentes, Registos ou qualquer informacéo de interesse sobre a
Propriedade Industrial.

As regras e critérios aplicados ao trade dress no México ainda ndo estdo perfeitamente
claros, especialmente porque o Regulamento da LPI alterada ainda esta pendente de edi¢do. Por
exemplo, um dos primeiros registros de trade dress concedidos pelo IMPI foi 0 Reg. 1966712
para a marca Valentina.

A marca se define por uma garrafa de vidro fechada com tampa cor de laranja e um
rotulo em que estéa inserido o desenho da marca em um fundo amarelo, além do nome Valentina

no topo da tampa.
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Figura 11 - Valentina

Fonte: México, site do IMP1%8, 2024,

Posteriormente, em pedidos semelhantes, os examinadores proferiram exigéncias
solicitando aos requerentes que excluissem das imagens e da descricdo fornecida todos os
elementos que ndo constituissem elemento visual ou imagem distintiva dos produtos ou
Servicos a proteger, como a marca nominativa a que o trade dress foi associado. Sob este
critério, o registro acima referido ndo deveria ter sido concedido devido & inclusdo da marca
Valentina.

Para tanto, é importante considerar a doutrina da funcionalidade, que proibe o registro
de caracteristicas funcionais do produto, a fim de manter um equilibrio adequado entre a lei de
marcas € a lei de patentes, e evitar que o titular de uma marca se aproprie de uma caracteristica
funcional para um tempo indeterminado

Embora o reconhecimento e a protecdo do trade dress na lei de propriedade industrial
representem um grande avango para o sistema de Propriedade Industrial no México, as
referéncias acima mencionadas sdo conceitos basicos que mostram que o trade dress € uma
figura complexa cuja regulamentacéo deve ir muito além de dois artigos. A este respeito, é de
vital importancia e urgéncia que o Regulamento da Lei estabeleca as regras correspondentes e

suficientes para uma protecao eficaz deste tipo de marcas.

28 Para mais informacdes, acessar:
https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi.
Acesso em: 14 jan. 2023.
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Figura 12 — Beneficios e caracteristicas da imagem comercial
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Fonte: México, site do IMPI, 20242°,

3.3. EXEMPLOS DE REGISTROS CONCEDIDOS

O primeiro exemplo consiste no registro n® 2151639, protocolado no IMPI no dia 10 de
agosto de 2018, e apo6s cerca de dois anos teve sua concessdo publicada no dia 30/09/2020, e a
contagem da vigéncia segundo a lei mexicana de propriedade industrial é de 10 anos da data do
protocolo, portanto, a marca tem validade até 10/08/2028. O tipo de marca é registro de imagem
comercial. No tocante a sua descri¢do, a marca é constituida por uma garrafa transparente de
agua (com a marca glaceau em azul claro e no fundo a marca smartwater em uma combinacéo
de cores azuis fortes e branco), e uma gota azul envolvendo a palavra agua de um lado e a
palavra inteligente do outro. A protecdo foi solicitada na classe 32, para bebidas ndo alcoolicas,

em nome de Energy Brands Inc.

2 Disponivel em: https://www.gob.mx/impi/articulos/imagen-comercial-protege-las-caracteristicas-unicas-de-tu-
producto-o-servicio?idiom=es. Acesso em: 14 jan. 2024.


https://www.gob.mx/impi/articulos/imagen-comercial-protege-las-caracteristicas-unicas-de-tu-producto-o-servicio?idiom=es
https://www.gob.mx/impi/articulos/imagen-comercial-protege-las-caracteristicas-unicas-de-tu-producto-o-servicio?idiom=es
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Figura 13 — Garrafa smartwater

Fonte: México, acervo de marcas do site IMPI%®, 2024.

J& o segundo exemplo, é o registro n® 2321874, também foi protocolado (depdsito da
marca) em 10/08/2018, mas sua concessdo demorou mais de 3 anos sendo somente publicada
em 08/11/2021 e sua vigéncia sera até 10/08/2028. Foi solicitada a prote¢cdo como registro de
imagem comercial para o layout de um posto de gasolina, onde as cores predominantes séo a
vermelha, branca e o desenho de um catavento formado por trés laminas das cores vermelha,
azul e amarelo. A protecdo foi solicitada na classe 37, para servicos de postos de gasolina no

geral, em nome de Jag Autoservicios, S.A. de C.V.

Figura 14 — Posto Targo

Fonte: México, acervo IMPI, 20243,

O terceiro exemplo, por sua vez, é o representado pelo registro n°® 1975368, e foi
solicitado no IMPI no dia 27/08/2018, e sua concessdo ocorreu em apenas 6 meses. Sendo
publicada no dia 27/02/2019. E a vigéncia de 10 anos serd com base na data do protocolo até

%0 Disponivel em:
https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=
1&anio=1985&expediente=2088182. Acesso em: 12 jan. 2024.

31 Disponivel em:
https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=
1&anio=1985&expediente=2088393. Acesso em: 11 jan. 2024.
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27/08/2028. Trata-se de uma caixa de embalagem para bebida. E sua protecdo para marca de
registro de imagem comercial, cujo produto é comercializado através de uma caixa retangular
dura, cor azul por fora, e branca por dentro. Alguns pontos sobre: i. elementos para 0s quais
ndo € solicitada protecdo: tequila; ii. faz parte da classe 33: bebidas alcodlicas; e o titular é

Playa Holding Corporation.

Figura 15 — Caixa de embalagem Casa Dragones

Fonte: México, acervo digital IMPI, 2024%,

Outro exemplo é o pote decorativo em forma de figurinha, registrado sob o n® 1966700,
com data do depésito (protocolo) em 07/09/2018, e foi ainda mais rapida a sua concessao em
que ocorreu em 5 meses com a publicacdo em 05/02/2019 e data da vigéncia calculada com
base na data do deposito até 07/09/2028. O tipo de marca é de registro de imagem comercial.
Tem-se como descricdo que é um pote decorativo de 3 pecas em forma de figurinha: cabeca,
corpo e pote pequeno. A protecdo é especifica da classe 21 para utensilios e recipientes para

uso doméstico e culinario; e uso geral. O titular € German Flores Garcia.

32 Pode ser visualizado precisamente no link:
https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=
1&anio=1985&expediente=2092628. Acesso em: 14 jan. 2024.
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Figura 16 — Pote decorativo

Fonte: México, consulta de disponibilidade de marca online IMPI, 20243,

Um quinto exemplo, para a ilustracdo do que se refere este trabalho é o do registro n°
2168888, com data de solicitagdo em 20/09/2018, mas a concessdo levou mais de 2 anos para
ser publicada em 04/11/2020 e data da sua vigéncia sera de 10 anos da solicitacdo (depdsito) da
marca. Esta registrado como imagem comercial e a marca é constituida pelo design e layout de
um saldo de beleza, equipado com teto branco e paredes com relevo vermelho e moéveis
brancos. A protecdo se baseia na classe 44 para servicgos estéticos e salGes beleza. O titular é
Guinot. Esse exemplo é particularmente interessante porque sé inclui a disposicao das cores,
ndo inclui na protecdo a forma do aparelho; a forma do mével; a forma das prateleiras; a forma
dos frascos; o formato das poltronas para tratamentos estéticos, como se verifica da figura a

sequir.

Figura 17 — Design e layout do saldo de beleza

Fonte: México, site do IMPI, 20243,

33 Disponivel em:
https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=
1&anio=1985&expediente=2097102. Acesso em: 11 jan. 2024.

34 Disponivel em:
https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=
1&anio=1985&expediente=2102657. Acesso em: 11 jan. 2024.


https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=1&anio=1985&expediente=2097102
https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=1&anio=1985&expediente=2097102
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Um sexto exemplo estd no registro de imagem comercial n® 2038919, protocolado em
20/09/2018, e concedido em exato 1 ano no dia 19/09/2019 e a vigéncia sera até 20/09/2028. A
marca consiste na cor azul aplicada ao conjunto circular. E ndo € solicitada protecdo para as
partes que aparecem em preto respectivo cabo e fio em forma de gancho. Do titular Ideal

Industries Inc. a sua protecdo € na classe 08 (ferramenta) para medidir e puxar cabos.

Figura 18 — Medidor de cabos azul
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Fonte: México, site IMPI, 20243,

Um diferente exemplo é o registro de imagem comercial n® 2182672, solicitada em
10/10/2018, que demorou cerca de dois anos para ser concedida no dia 1° de dezembro de 2020,
e 0s 10 anos de vigéncia sera até 10/10/2028. Consiste na protecdo de diversos elementos que
distinguem os estabelecimentos comerciais que funcionam sob a marca Cremelupana. Os
elementos sdo a utilizacdo de riscas horizontais das cores azul, laranja e brancas que sao
aplicadas nas paredes em diferentes espessuras; utilizagdo de tenda com listras verticais da
mesma espessura e nas cores branca e laranja. A protecdo € na classe 35 para 0 comércio de
laticinios, carnes, salsichas e produtos de mercearia, tanto no atacado, quanto no varejo. E o

titular € Miguel Angel Gonzalez Castelan.

% Disponivel em:
https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=
1&anio=1985&expediente=2102855. Acesso em: 14 jan. 2024.


https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=1&anio=1985&expediente=2102855
https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=1&anio=1985&expediente=2102855

Figura 19 — Fachada e elementos Cremelupana
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Fonte: México, site IMPI, 20243,
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Também foi verificado na pesquisa o registro de imagem comercial n® 2025135
depositado (protocolado) em 15/10/2018, e foi analisado e concedido em 9 meses (26/07/2019)

e sua data de vigéncia sera até 15/10/2028. A marca consiste na cor azul, que cobre a superficie

do alarme acustico de ré para veiculos. No formato hexagonal com uma grade redonda com

uma letra "G" justaposta. A reivindicacdo é para a cor azul, e foi enquadrada na classe 12 para

alarmes de ré acusticos para veiculos, em nome de Grote Industries Inc. As linhas tracejadas

em preto o0 contorno, 0 sombreamento e/ou as areas transparentes e nao fazem parte da marca.

Figura 20 — Alarme de ré “G” azul

Fonte: México, acervo de marcas digital IMPI, 2024%.

% Disponivel em:

https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=

1&anio=1985&expediente=2112767. Acesso em: 14 jan. 2024.

37 Disponivel em:

https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=

1&anio=1985&expediente=2115501. Acesso em: 11 jan. 2024.


https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=1&anio=1985&expediente=2112767
https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=1&anio=1985&expediente=2112767
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Mais um exemplo, estd no registro de imagem comercial mexicano n® 2104470
solicitado em 18/10/2018, que demorou quase dois anos para ter sua concessdo publicada em
03/08/2020. A contagem dos 10 anos de validade ¢ baseada na data solicitacdo. Em nome de
Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, S.A. de C.V., refere-se a vista frontal do design e layout de
um estabelecimento comercial de uma cervejaria, sobre fundo branco, com faixa superior
vermelha e abaixo desta faixa ha uma faixa fina preta, como se verifica da figura a seguir. A
protecdo foi enquadrada na classe 35 para os servicos de comercio de produtos, em especial

bebidas, cervejas, alimentos e outros.

Figura 21 — Vista frontal do design e layout de Cervejaria

Fonte: México, acervo digital de marcas IMPI, 2024%,

J& o registro de imagem comercial n® 2104472 consiste em uma embalagem plastica
denominada Dragonzitos que foi depositada em 30/10/2018, e aguardou quase dois anos para
ser aprovada em 03/08/2020, mas a data da vigéncia (10 anos) é contada da data do deposito.
Trata-se aqui de uma embalagem transparente nas cores vermelho e roxo, e no interior do
produto nas cores verde, laranja, amarelo e roxo. Ainda no exterior as letras estilizadas que
compdem o0 nome pequenos dragdes em amarelo com relevo laranja. No fundo estd um
dinossauro na cor amarela junto com trés dragdes nas cores, rosa, verde com tons amarelos e
roxo com tonalidades azuis. Também, uma serpente azul aparece em volta do pescoco do dragéo
rosa. No verso da embalagem, ha pequenos dragdes estilizados em amarelo com relevo laranja
seguidos de um dragdo com tons roxo e azul com boné de piloto aviador. A protecdo foi
solicitada na classe 30 para caramelos, produtos de confeitaria, doces e guloseimas, em nome

Jorge Gerardo de la Mora Berenguer.

38 Disponivel em:
https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=
1&anio=1985&expediente=2118121. Acesso em: 11 jan. 2024.
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Figura 22 — Embalagem do Dragonzitos

Fonte: México, acervo digital de marcas IMPI, 2024%,

Pensando em reunir mais elementos ilustrativos, foram trazidos mais alguns registros
de imagem comercial mexicanos depdsitado em 28/03/2019, concedido pouco mais de 1 ano
em 16/12/2020 sob o n° 2190290. A marca consiste em um conjunto de prateleiras dispostas
em disposicdes semi-circulares que atuam como divisorias, sendo tais divisorias formadas por
prateleiras de diferentes tamanhos ou tamanhos iguais. As partes concavas dos semi-circulos
sdo 0s espacos de trabalho, enquanto as partes convexas ddo acesso aos espacgos de
armazenamento das prateleiras, como se verifica na seguinte imagem. A especificacdo da
protecdo ficou na classe 20 a saber: moveis, especificamente prateleiras, que poderdo ser
metalicas relocaveis, de armazenamento, de metal, modulares e pré-fabricadas. O titular € Eun

Sistemas, S.L.

Figura 23 — Divisorias para ambiente de trabalho

Fonte: México, acervo digital de marcas IMPI, 2024,

39 Disponivel em:
https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=
1&anio=1985&expediente=2123868. Acesso em 11. jan. 2024.

40 Disponivel em:
https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=
1&anio=1985&expediente=2186438. Acesso em 11. jan. 2024.
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O registro de imagem comercial n® 2104520, por sua vez, protocolado em 16/08/2019,
foi concedido em menos de 1 ano no dia 03/08/2020 e consiste em recipiente colorido
transparente, levemente curvado na vertical, mas com superficie plana, feito em plastico, com
um atomizador amarelo na parte superior e uma pequena tampa de plastico transparente, ainda
uma faixa vertical com um circulo no meio e ambos horizontais na cor verde, bem como a figura
oval na cor laranja com o desenho de um mosquito amarelo na parte superior direita. Segue a
figura retirada no site do IMPI para melhor compreensdo. A protecdo estd na classe 5 para
repelentes de insetos e outros derivados. E tem como titular Carlos Enrique Ancona Gomez,

Luis Alberto Ceballos Monraz.

Figura 24 — Embalagem de repelente

|-~
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Fonte: México, acervo digital de marcas IMPI, 20244,

Note-se também o registro de imagem comercial n°® 2201570, de balcdo de
autoatendimento, no qual estdo localizados monitores, teclados, impressoras, computadores, e
predomina a combinacdo das cores vermelha e amarelo, foi depositado no IMPI no dia
15/10/2019, e concedido em 1 ano e 3 meses no dia 29/01/2021. Nas paredes do balcdo ha
desenhos ou marcas relacionadas aos servigos que se distinguem. A protecdo foi solicitada na
classe 36 para servicos de comércio eletrénico, incluindo fornecimento de informacdes sobre
produtos através de redes de telecomunicagdes. E o titular trata-se da rede Wal-Mart de Mexico,
S.AB.de C.V.

41 Disponivel em:
https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=
1&anio=1985&expediente=2249453. Acesso em 11. jan. 2024.
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Figura 25 — Balc&o de autoatendimento do Wal-Mart

Fonte: México, acervo digital de marcas IMPI, 20244,

E de se verificar também o registro de imagem comercial n® 2151081 (data do depdsito
30/09/2019, concedido em 1 ano no dia 29/09/2020 e com vigéncia até 30/09/2029). As cores
vermelho e preto sdo reivindicadas como caracteristicas da marca. E de titularidade de Equinix,
Inc. e sua protecdo esta para os servigos da classe 38, qual seja, servicos de telecomunicacdes

e fornecimento de acesso a redes de telecomunicacdes.

Figura 26 — Design vermelho e preto da rede de telecomunicagdes

Fonte: México, acervo digital de marcas IMPI, 2024%,

Mais uma ilustracdo, o registro de marca comercial inscrito sob o n°® 2102135
protocolada em 14/05/2019, concedida em 14 meses no dia 28/07/2020 e data da vigéncia até

42 Disponivel em:
https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=
1&anio=1985&expediente=2277169. Acesso em 11. jan. 2024.

4 Disponivel em:
https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=
1&anio=1985&expediente=2269940. Acesso em 11. jan. 2024.
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14/05/2029, refere-se a um recipiente (caixa) para dispositivos de fone de ouvido sem fio, na
classe 09 para fones de ouvido, em nome de Apple Park Way Num. Ext. One.

Figura 27 — Caixa de fone de ouvido sem fio da Apple

Fonte: México, acervo digital de marcas IMPI, 20244,

Além destes, ha o registro de imagem comercial Registro n® 2104504 depositado em
14/05/2019, com pouco mais de 1 ano para ser concedido no dia 03/08/2020. A marca é
constituida pelo design e layout exterior (fachada) de um restaurante, que é uma estrutura
quadrada, em gue a entrada e a saida se encontram em um dos vértices.

E composto por duas secdes, a parte secundaria da fachada que é a parte de trés, é
cinzenta e aparece parti¢des dessa cor, tendo duas linhas no meio, uma verde grossa e outra na
parte inferior de amarelo fino, enquanto a se¢do principal, € composta por uma parede vermelha,
que se aparece com tijolo vermelho que constitui a parte frontal que se destaca sobre a parede
cinzenta, que tem treze arcos arquitetdnicos que possuem uma bandeira amarela na parte
superior da lateral, estes arcos arquitetdnicos s@o divididos em cinco lado esquerdo como
janelas de vidro, com estrutura de hardware verde, no centro trés arcos que servem de entrada
e saida para o restaurante com uma cerca de verde escuro delimitando a area de entrada, e cinco
do lado direito ocupados como entrada para uma varanda, a varanda encontra-se em frente a
estes cinco arcos de arquitetura delimitados por um cerca feita de verde escuro. na parte superior
da fachada, que se aparece com uma construcao de divisérias vermelhas, encontra-se uma base
verde na parte superior da fachada, na qual existem quatro refletores com doze focos,
distribuidos no topo da fachada. A protecéo recaiu na classe 43 para servigos de restaurantes e

tem como titular Francisco Arturo Ramos de la Garza.

4 Disponivel em:
https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=
1&anio=1985&expediente=2206490. Acesso em 11. jan. 2024.
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Figura 28 — Fachada do Restaurante Ballpark

Fonte: México, acervo digital de marcas IMPI, 2024%.

Além destes, mais alguns registros foram recolhidos para essa pesquisa, como o de
imagem comercial n° 2241658 (protocolado em 09/09/2020, em menos de 1 ano concedido em
07/05/2021e valiodo até 09/09/2030). Consiste em embalagem plastica em forma de pimentéo
com tampa vermelha com um pouco de verde. A embalagem tem letras gravadas na tampa. A
classe de protecdo é a 35 para o comercio de embalagens plasticas para molhos e tem como

titular Israel Sanchez Avila.

Figura 29 — Embalagem para molhos Chile Ranch

Fonte: México, acervo digital de marcas IMPI, 2024,

Outro exemplo é o de Registro n® 2490896, data do dep6sito 06/08/2020, porém, teve
que aguardar 2 anos e 5 meses para ter sua concessdo no dia 03/01/2023 e a vigéncia sera até
06/08/2030. caixa utilizada para armazenar e transportar bolos, doces, picolés, ao mesmo tempo

sua funcdo é uma pequena mesa de sobremesa facil de transportar, como mostra na imagem.

4 Disponivel em:
https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=
1&anio=1985&expediente=2206316. Acesso em 11. jan. 2024.

46 Disponivel em:
https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=
1&anio=1985&expediente=2418588. Acesso em 11. jan. 2024.
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Sob a titularidade de Juan Carlos Vazquez Rojas, a protecdo foi solicitada na classe 16 para

caixa para armazenagem de produtos.

Figura 30 — Caixa de armazenamento de produtos alimenticios azul

Fonte: México, acervo digital de marcas IMPI, 2024

Hé& ainda o registro de imagem comercial n® 2168211 com uma surpreendente concessao
em apenas 2 meses da data do protocolo (10/08/2020), a mais répida dos exemplos, sua
concessao foi publicada no dia 30/10/2020, e sua validade serd até 10/08/2030. Consiste na
combinacdo de azul marinho forte e rosa (vibrante), de um vestuério, e a cor rosa é ornamental,
junto com um escudo bordado composto pelo desenho de uma gota de agua azul em forma de
rosto com olhos e sorriso, em algumas gotas de agua menores e no fundo duas folhas verdes da
planta. Sob a titularidade de Eymard Argiello Mancilla, faz parte da classe 25, para uniformes

para funcionarios. Verifigue-se a imagem a seguir:

Figura 31 — Uniforme azul marinho e rosa com escudo bordado

T
it

Fonte: México, acervo digital de marcas IMPI, 2024%,

47 Disponivel em:
https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=
1&anio=1985&expediente=2400423. Acesso em 11. jan. 2024.

4 Disponivel em:
https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=
1&anio=1985&expediente=2402259. Acesso em 11. jan. 2024.
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Mais alguns ultimos exemplos. Registro de imagem comercial n® 2364342 depositado
em 09/04/2021, concedido em menos de 12 meses no dia 28/02/2022 e com vigéncia até
09/04/2031, que consiste na apresentacdo arquitetdnica de uma construcdo retangular com
paredes castanhas claras em que as quatro colunas ou pilares séo vermelhas do chéo ao teto e o
contorno superior é rodeado por 7 linhas da mesma cor vermelha dos pilares, nos quais esta
montado o logotipo da marca Caffenio que é constituido por quatro vigorantes graos de café
apontando para o centro em forma de uma cruz representada pelas cores verde, café, vermelho
e amarelo. A esplanada é composta por mesas e cadeiras brancas e cor vermelha, além de um
bar com cadeiras altas da mesma cor, mostramos uma &rea de veiculos para pedir e retirar
alimentos/bebidas na janela. A protecdo estd vinculada a classe 35 para servicos de
comercializacdo de produtos, a saber: bebidas a base de café, ch4, leite, smoothies (shakes) ou
smoothies a base de frutas ou legumes, sobremesas, sorvetes, biscoitos, sanduiches, crepes. A
titularidade € de Cafe Del Pacifico S.A.P.1. de C.V.

Figura 32 — Design e layout da Caffenio

Fonte: México, acervo digital de marcas IMPI1, 2024%.

O registro de imagem comercial n® 2243883, por sua vez, consiste na imagem comercial
de uma caminhonete pick up branca com carroceria rosa, para distribuigéo de transportadores
de &gua purificada, protocolado em 13/01/2021, concedido em apenas 4 meses no dia
13/05/2021 e sua data de validade até 13/01/2031, com protecdo na classe 35 para servicos de
instalacOes de filtros para 4gua potavel em de Eymard Arguello Mancilla.

4 Disponivel em:
https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=
1&anio=1985&expediente=2528750 9. Acesso em 11. jan. 2024.
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Figura 33 — Picape da distribuidora de agua potéavel

Fonte: México, acervo digital de marcas IMPI, 2024%,

Ha ainda o registro de imagem comercial n® 2363912 solicitado em 05/11/2021, e
concedido rapidamente em menos de 3 meses no dia 28/02/2022. A marca consiste em uma
imagem de embalagem de papeldo retangular, que na frente apresenta um logotipo da marca
com as letras KG, estilizado na cor vermelha com uma extremidade vertical, na lateral pode
aparecer uma faixa e no meio uma silhueta de colibri. Esta classificada para produtos da classe
29, especificamente carnes, caldos de carne, refeicbes em que predomina a carne, feijoes fritos,
feijoes enlatados, feijdo com milho e feijao o com milho. O titular é Kabaldi, S.A.P.I. de C.V.
Destaque-se que a marca foi protegida na classe de alimentos (classe 29), especificamente para

carnes e feijes, enquanto, que a classe de embalagem em si (classe 16) nédo foi a requisitada.

Figura 34 — Embalagem KG

Fonte: México, acervo digital de marcas IMPI, 20245,

%0 Disponivel em:
https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=
1&anio=1985&expediente=2480409. Acesso em 11. jan. 2024.

51 Disponivel em:
https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=
1&anio=1985&expediente=2643291. Acesso em 11. jan. 2024.
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O penultimo exemplo é o registro de imagem comercial n® 2285514 protocolado no
IMPI em 14/04/2021, e também foi rapidamente concedido em 4 meses no dia 12/08/2021 e
sua vigéncia serd até 14/04/2031. Refere-se a um recipiente branco com atomizador
semicircular. Na parte superior, ha dispensador em vermelho. Do pescoco vermelho a largura
do recipiente ergondémico, observa-se seis alongamentos ou listras horizontais. Na parte central
do corpo aparece o rotulo do produto com fundo verde, como caracteristica da marca. Na parte
superior da etiqueta pode-se observar uma borda azul, seguida de uma faixa amarela e no lado
esquerdo uma pequena faixa vermelha. A marca aparece em letras vermelhas com destaque
sobre um fundo branco que parece um brilho, seguida por uma linha de letras verdes e logo
abaixo de uma faixa em duas cores azul e verde com bordas arredondadas. No lado inferior
esquerdo héa alguns exemplos de objetos nos quais o produto pode ser aplicado. No verso, na
capa azul parte superior a marca aparece com letras vermelhas sobre um fundo branco que
parece um brilho, seguido por uma linha verde letras e logo abaixo uma faixa verde escura,
seguida da cor verde, caracteristica do produto. A protecdo foi solicitada para a classe 03 para

produtos de limpeza. Além disso, tem como titular Industrias Alen, S.A. DE C.V.

Figura 35 — Frasco Cloralex

Fonte: México, acervo digital de marcas IMPI, 20242,

O ultimo exemplo recolhido pela presente pesquisa foi o registro de imagem comercial
inscrito sob 0 n° 2619574 solicitado no IMPI dia 15/05/2023, e concedido em apenas 5 meses
no dia 30/10/2023. Com design tridimensional e formato constituido por uma garrafa em forma
de urso, com tampa amarela na parte superior. No estdmago do urso pode notar um desenho
que parece um favo de mel em cores douradas com uma fita vermelha e uma abelha na parte

central inferior. Na parte central deste design aparece a marca Deli Bell em letras brancas dentro

52 Disponivel em:
https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=
1&anio=1985&expediente=2531359. Acesso em 11. jan. 2024.
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de uma fita vermelha com bordas douradas e na parte superior um sino. Registrada na classe 30

para mel. E tem como titular Farmacia Guadalajara, S.A. DE C.V.

Figura 36 — Garrafa Deli Bell

Fonte: México, acervo digital de marcas IMPI, 2024%,

3.4 ANALISE DOS CASOS BRASILEIROS COM BASE NO ESTUDO COMPARADO E
POSSIBILIDADES PARA O REGISTRO DE MARCA POR TRADE DRESS

Nas discussOes anteriores, foram explorados os conceitos fundamentais dos sinais
distintivos, enfatizando a importancia da identidade e propriedade nas marcas, e foi analisada a
complexidade do trade dress no contexto brasileiro. Estes dois temas, embora distintos,
convergem para um ponto central na protecdo e gestdo de ativos intangiveis no mercado: a
marca como um sinal distintivo de imenso valor.

A marca, conforme ja discutido, ndo é apenas um sinal distintivo, mas um ativo
intangivel de extrema relevancia no cenario comercial e juridico. Sua protecdo e
reconhecimento sdo cruciais para a identidade de uma empresa e para a percepcdo de seus
produtos ou servigos pelo publico. Paralelamente, o trade dress, integralmente relacionado a
marca, refere-se ao conjunto de caracteristicas visuais e estéticas que distinguem um produto
ou servigo no mercado. Esta abordagem inclui, mas néo se limita a aspectos como cores, formas,
disposicao da marca, embalagens, e, essencialmente, a impressao geral que o produto ou servico
deixa no consumidor.

Pode-se afirmar entdo que o trade dress proporciona uma prote¢do mais abrangente e
geral em comparacéo com a protecdo marcaria, abarcando elementos que, inclusive, ndo seriam
passiveis de registro como marca, conforme disposto nas vedacGes elencadas no artigo 124,
inciso VII1 da LPI. Assim, a marca constitui um importante componente do trade dress contudo,

este ndo se limita a ela.

53 Disponivel em:
https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=
1&anio=1985&expediente=2948335. Acesso em 11. jan. 2024.
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Desta feita, a discussdo com casos préaticos e anélises de conflitos judiciais fornece uma
visdo ampla e aplicada sobre como o trade dress pode ser efetivamente protegido como parte
integral do registro de marca.

O trade dress, ao se entrelacar com a marca, forma um conjunto de elementos distintivos
que podem ser protegidos e geridos para assegurar a singularidade e a competitividade no
mercado.

Neste capitulo, considerando a importancia do trade dress como elemento distintivo e a
dificuldade em aplicar o instituto da concorréncia desleal de forma precisa, surge a questdo
sobre a necessidade de uma resolucdo especifica para o registro do trade dress como marca.

No que tange a andlise casuistica dos casos brasileiros de trade dress elencados, sob o
viés do direito comparado do Brasil e México, cumpre apontar que existem caracteristicas
comuns e que poderiam vir a ser aplicadas, visando a facilitacdo da defesa dos interesses
relacionados a este instituto juridico, de modo que o sustentaculo principal deixa de ser somente
a concorréncia desleal.

Por isso que no julgamento do Recurso Especial n® 1.527.232/SP (Tema Repetitivo 950)
pelo Superior Tribunal de Justica, foi ratificado o entendimento de que para a Quarta Turma, o
cenario fatico-juridico de concorréncia desleal exige o desenho de um comportamento —
amparado por um operador econdmico e diagnosticado no terreno negocial de certo produto ou
servigo — que contrarie a conduta-dever que necessita ser observada no duelo pela clientela, via
expedientes que desafiem sua idoneidade no mercado e, efetivamente, ou em poténcia, causem
danos ao concorrente, devendo ser avaliada diante de cada caso concreto.

Ademais, no mesmo julgado supracitado, foi apontado que a Terceira Turma adotou 0s
seguintes entendimentos relacionados ao trade dress: a) constitui a soma de elementos visuais
e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva, vinculando-se a sua
identidade visual, de apresentacdo do produto ou servico no mercado consumidor; b) ndo se
confunde com a patente, o desenho industrial ou a marca, apesar de poder ser constituido por
elementos passiveis de registro, a exemplo da composic¢ao de embalagens por marca e desenho
industrial; ¢) é passivel de protecéo judicial quando a utilizagdo de conjunto similar resulte em
ato de concorréncia desleal, em razdo de confusdo ou associagdo com bens e produtos
concorrentes (art. 209 da LPI); d) por ndo ser sujeito a registro — ato atributivo do direito de
exploracdo exclusiva —, sua protecdo nao pode servir para ampliar direito que seria devido
mediante registro, de modo que n&o serd suficiente o confronto de marca para caracterizar a

similaridade notoria e presumir o risco de confuséo.
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Isto posto, vé-se que na maioria dos casos nacionais elencados, ha predominancia de
copia de padrdes visuais de embalagens (casos “Panettones Visconti vs. Festtone”, "Kinder Ovo
e Kinder Joy vs. Ovo Toys"; e “Natura vs. Jequiti”’), imitacdo ideoldgica e da forma peculiar
pela qual se apresenta e se torna conhecido, ou seja, o traco individualizador, a roupagem ou
particularidade na apresentagdo aos consumidores ou usuérios habituais (caso “Vila Fasano vs.
Fasanno Ville”), cumprindo destacar que em todos os casos ¢ apontada a similitude do sinal
marcario, 0 que gerou reproducao indevida e violagéo.

Diante disso e em atenta observacao aos casos do México, onde é possivel o registro do
trade dress como marca e se vé uma ampla gama de registrabilidade dos sinais distintivos,
percebe-se que ha similitude na protecdo dos elementos fixos e visualmente perceptiveis, o que
pode representar a sugestdo de um possivel desenvolvimento do instituto juridico no Brasil,
qual seja, enquadra-lo como mais um tipo de marca ndo tradicional.

Esse conjunto de elementos identificativos e individualizadores de um produto ou
servigo poderia passar a ser considerado uma marca ndo tradicional, contanto que esses
elementos sejam fixos, distintivos e visualmente perceptiveis, eis que a propria LPI, por meio
de seu artigo 122°* admite o registro desses sinais. Os demais continuariam a ser objeto de
protecdo pelas outras formas existentes, como o combate a concorréncia desleal, obviamente se
cumpridos 0s requisitos para tanto. Assim, por qual razéo o trade dress de um produto ou
servico ndo poderia ser um novo tipo ou forma de apresentacdo de marca passivel de
registrabilidade no INPI1?

No seguimento desse entendimento, Barbosa (2006, p. 40) aduz que

numa analise triadica, a maneira de Peirce, a marca identificaria os produtos ou
servicos na concorréncia (referente), em face do elemento perceptivel pelos sentidos,

sinal ou nome (o significante), e igualmente, em face do significado, a origem dos
produtos ou servicos — como percebida pelo consumidor.

Considerando que a normativa para a validagédo de novos tipos de marcas reside na
capacidade destas serem reconhecidas pela sua funcdo de distinguir produtos ou servigos, bem
como de evocar uma origem diversa em relacdo a concorréncia, nao faz sentido nao reconhecer
a distintividade de sinais marcarios que possam advir de estimulos externos diversos ou que
representem um conjunto desses estimulos, de tal monta que o reconhecimento identitario seja

claro.

5 «“Art. 122. Sdo suscetiveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptiveis, ndo
compreendidos nas proibicoes legais” (Brasil, 1996).
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Isto posto, fica nitida a limitacdo dos critérios de registro de marcas pela legislagdo
brasileira, bem como as restricGes impostas as novas marcas, em contraste com realidade
internacional do México — que apresenta modelos de registrabilidade cujas exigéncias sdo mais
flexiveis, possibilitando o registro de uma grande variante de sinais, desde que haja comprovada
distintividade. Assim, pode-se afirmar que, tendo o trade dress uma facil e perceptivel
representacdo grafica, teoricamente ndo restam presentes complicagfes técnicas para que venha
a ser acatado um pedido de registro como marca ndo tradicional, a fim de facilitar o
empreendedorismo e desjudicializar os conflitos no Brasil.

Ainda, a protecdo como marca do trade dress contribui para a expansao dos negécios
e a promocao do comércio internacional, fortalecendo a economia global.

Dada a complexidade e a importancia do tema, o Apéndice foi desenvolvido de forma
ainda inicial, ndo definitiva, uma sugestao de resolucéo, servindo como um guia pratico para a

protecdo do trade dress no Brasil.
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CONCLUSAO

No intuito de contribuir para o campo da propriedade intelectual e inovacao, nessa
dissertacdo sdo exploradas questdes teoricas e praticas relacionadas a falta de uma
regulamentacéo especifica para o trade dress no Brasil. O que se observa na conjuntura global
é que cada vez mais esse instituto integra as relagdes comerciais e juridicas e o exemplo
mexicano traz na Ameérica Latina, em uma realidade tdo proxima, a possibilidade do registro de
trade dress como marca.

Tendo isso em vista, a pesquisa procura discutir a possibilidade da protecdo juridico-
econdmica desse conjunto-imagem a partir do registro como marca. No entanto, para que iSso
seja feito de forma comprometida, é necessario entender de forma aprofundada os elementos e
caracteristicas do que se constitui como marca, em especial a partir dos sinais distintivos — com
foco na identidade e propriedade — e das formas de apresentacdo e registrabilidade.

Em seguida, a partir da teoria da analise econémica do Direito, esse texto busca também
fazer um apanhado teérico sobre o trade dress, analisando a legislacdo brasileira e
internacional, discutindo regulamentos e diretrizes, bem como as principais dificuldades e
desafios originados dessa falta de regulamentacdo. Isso é importante, principalmente para
entender o estudo empirico empreendido no terceiro capitulo, em que ha um exame dos casos
judiciais relevantes para o tema. Nesse ponto, € realizada uma analise das decisdes tomadas
pelos tribunais brasileiros em relacdo a protecdo do trade dress.

Nesse trabalho, fica demonstrado como o caso mexicano pode contribuir como um
exemplo para o Brasil, e em especial como a protecdo do trade dress como marca pode ser
aplicada na pratica, com destaque para a importancia da distintividade e da funcéo
identificadora dos produtos ou servicos para a protecao do trade dress como marca. Além disso,
visibiliza-se como uma possivel legislagdo de propriedade industrial pode ser aplicada para
proteger a concorréncia leal e a inovacéo, sem deixar margem para a inseguranca juridica ou
aplicagdes casuisticas como vem ocorrendo no Brasil, o que afeta a celeridade e torna as
resolucdes dos conflitos juridico-comerciais mais lenta, o que gera prejuizos econdémicos.

Isso porque sdo trazidos no Gltimo capitulo exemplos de registros mexicanos que podem
ajudar a estabelecer parametros para a protecao do trade dress como marca no Brasil, uma vez
que o pais ainda ndo possui uma legislacéo especifica para esse tipo de protecdo. Esses registros
sdo colhidos da base de dados de registros concedidos pelo Instituto Mexicano de Propriedade
Industrial (IMPI).
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A andlise desse relevante material empirico auxilia na compreensdo de como se pode
realizar a protecdo do trade dress como marca e de como a legislacdo de propriedade industrial
pode ser aprimorada para proteger a concorréncia leal e a inovacdo. Exemplos de registros
concedidos pelo IMPI como o de n°2151639, ou 0 de n°® 2104472, ambos protocolados em
2018, protegem a imagem comercial de empresas (nesse caso, tanto de bebidas, quanto de
alimentos). Esses registros foram concedidos ap6s cerca de dois anos e reconhecem o conjunto-
imagem, protegendo o trade dress como marca no México.

Proteger e reconhecer a marca é essencial para a identidade corporativa e a percepcao
publica dos produtos ou servigos. Da mesma forma, o trade dress abrange caracteristicas visuais
que diferenciam um produto ou servigo, incluindo cores, formas, disposicdo da marca e
embalagens. Em comparacdo com a protecdo de marca, o trade dress oferece uma abrangéncia
mais ampla, englobando elementos ndo registraveis como marca. Assim, a marca é parte
integrante do trade dress, que vai além dela. Exemplificando com casos e andlises judiciais, é
observado pormenorizadamente como o trade dress pode ser protegido como parte do registro
de marca, formando um conjunto distintivo gerenciavel para garantir singularidade e
competitividade no mercado.

A andlise de casos brasileiros em que ha conflitos sobre trade dress revela caracteristicas
comuns aplicaveis na defesa desse instituto juridico, indo além da concorréncia desleal. No
retromencionado Recurso Especial n® 1.527.232/SP, o Superior Tribunal de Justica destaca que
a concorréncia desleal requer a identificacdo de comportamentos prejudiciais no cenério de
produtos ou servicos. O trade dress, conforme a Terceira Turma, abrange elementos visuais
distintivos, ndo se confunde com patentes ou marcas, e é judicialmente protegido quando ha
risco de confusdo com produtos concorrentes, ndo se limitando ao confronto de marcas.

A decisdo também sublinha que o trade dress ndo pode ser usado para ampliar direitos
conferidos por registro, exigindo uma avaliagdo individualizada em cada caso. Em sintese, o
trade dress, ao associar-se a concorréncia desleal, representa uma combinacdo de elementos
visuais protegidos judicialmente quando ha risco de confusdo, estabelecendo critérios
especificos para sua definigdo e salvaguarda.

Os casos brasileiros trazidos, como os dos panetones e Kinder Ovo ressaltam a
reproducdo indevida e violacdo, centrando-se na coOpia de padrdes visuais distintivos.
Observando o cenario mexicano, onde o trade dress pode ser registrado como marca, sugere-
se uma possivel alteracdo do instituto juridico no Brasil, enquadrando-o como um tipo de marca

ndo tradicional. A ideia é considerar elementos identificativos e distintivos como marcas, desde
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que fixos, distintivos e visualmente perceptiveis, permitindo uma ampliacéo da registrabilidade
no INPI e facilitando a resolugéo de conflitos.

Considerando as limitac6es na legislacéo brasileira e o material empirico mexicano, que
permite o registro de uma ampla variedade de sinais, a adaptacdo do trade dress como marca
ndo tradicional poderia simplificar o processo de empreendedorismo e reduzir litigios no Brasil.
Além disso, a protecdo do trade dress como marca contribui para a expansao dos negdcios e a

promocdo do comércio internacional, fortalecendo a economia global.
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APENDICE

Este apéndice tem como objetivo fornecer uma sugestdo de Resolucéo para o Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI) relacionada a protecdo da identidade visual
comercial como marca no Brasil.

Tal como:

Dispde sobre a registrabilidade de marcas sob a forma de apresentacdo de identidade
visual comercial como marca, a luz do estabelecido pelo art. 122 da Lei n®9.279, de 14 de maio
de 1996.

Art. 1° Serd registravel a identidade visual comercial como marca o conjunto distintivo
capaz de identificar produtos ou servicos e distingui-los de outros idénticos, semelhantes ou
afins, desde que:

I- A identidade visual comercial compreenda os elementos fixos e visivelmente
perceptiveis do layout de uma marca, incluindo sua forma, cor, embalagem, decoracéo,
disposicao, design, aparéncia visual e outros elementos distintivos que contribuam para
a identificacdo do produto ou servi¢co no mercado; e

II- A identidade visual comercial deve ser considerada como um conjunto de
caracteristicas distintivas que, quando combinadas, criam uma imagem Unica e
identificavel, capaz de distinguir os produtos ou servicos de uma empresa dos
concorrentes.

Paragrafo unico. O ndo atendimento ao disposto no caput ensejara o indeferimento do
pedido enquanto identidade visual comercial como marca.

Art. 2° O registro de marca por identidade visual comercial serd concedido quando o
conjunto de elementos fixos e visivelmente perceptiveis apresentar caracteristicas distintivas e
ndo for meramente funcional ou necessario para a obtengdo de um resultado técnico.

Paragrafo unico. A protecdo conferida a identidade visual comercial abrange o direito
exclusivo de utilizagcdo dos elementos registrados, de modo a coibir a concorréncia desleal e a
confus&o entre produtos ou servigos similares no mercado.

Art. 3° O requerente deve apresentar um pedido de registro de identidade visual
comercial junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INP1), contendo uma descri¢édo
detalhada dos elementos fixos e visivelmente perceptiveis que compdem a identidade visual

comercial.
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I - O INPI avaliara o pedido com base nos critérios de distintividade, ndo funcionalidade e
ndo necessidade técnica, levando em consideracdo a percepgdo geral dos consumidores
e a capacidade dos elementos de identificar a origem dos produtos ou servicos.

Il - O registro de identidade visual comercial serd concedido se o INPI considerar que o
conjunto de  elementos apresentados é distintivo, ndo funcional e ndo necessario
tecnicamente.

Art. 4° Uma vez concedido, o registro de identidade visual comercial terd validade por
10 anos, podendo ser renovado a cada periodo subsequente de 10 anos.

I- O titular do registro terd o direito exclusivo de utilizar a identidade visual comercial
registrada e podera tomar medidas legais para reprimir a imitacdo, copia ou uso nao
autorizado por terceiros.

II- A violacdo da identidade visual comercial registrada sera passivel de acGes civis
e/penais, incluindo o pedido de indenizacdo por danos materiais e morais causados pela
infracdo.

Art. 5° O titular do registro de identidade visual comercial podera solicitar medidas
cautelares e provisorias, tais como a apreensdo de produtos que violem a identidade visual
comercial registrada, bem como a proibicdo da sua comercializacdo, enquanto o processo de
infragdo estiver em andamento.

Art. 6° Para renovar o registro de identidade visual comercial, o titular devera apresentar
um pedido de renovacdo no prazo de até 1 ano antes do vencimento do registro vigente.

| - O pedido de renovacéo devera ser acompanhado do pagamento da taxa de renovacao
estabelecida pelas autoridades competentes.

Il - A ndo renovagao do registro de identidade visual comercial implicara na perda do
direito exclusivo de utilizagdo e protecdo da identidade visual comercial registrada.
Art. 7° A data para a disponibilizacdo no Sistema Eletrénico de Gestdo da Propriedade

Industrial — e-INPI do peticionamento relativo a pedidos de registro de marcas de identidade
visual comercial sera estipulada em ato proprio.

Paragrafo Unico. Até a disponibilizacdo do formulario de peticionamento de que trata o
caput, os usuarios deverdo utilizar o formulario referente as marcas tridimensionais, indicando
que se trata de pedido de registro de marca de identidade visual comercial.

Art. 8° Esta Portaria entra em vigor em XX de XXXX de 202X.

A protecdo da identidade visual comercial como marca é essencial para garantir a
identificacéo e distingdo de produtos e servicos no mercado, promovendo a concorréncia justa

e evitando a confuséo ou engano dos consumidores.
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E importante que os titulares de registros de identidade visual comercial estejam cientes
de seus direitos e tomem medidas adequadas para proteger e manter o registro vigente.
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