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RESUMO

A pesquisa aborda a convergéncia entre concorréncia e influéncia digital no ambito do Trade
Dress, destacando sua crescente importancia no cendrio comercial atual. Seu objetivo principal
¢ analisar os desafios legais na prote¢ao do Trade Dress em ambientes digitais. Isso requer a
compreensdo da evolucdo do conceito de Trade Dress, a identificagdo de desafios legais perante
a audiéncia digital e a exploragdao de solucdes juridicas para proteger o Trade Dress nesse
contexto. A metodologia empregada engloba analise jurisprudencial, estudo de casos e revisdo
bibliografica, permitindo identificar os desafios enfrentados pelo sistema juridico ao lidar com a
protegdo do Trade Dress em ambientes digitais. Essa abordagem visa fornecer insights
relevantes para compreender e enfrentar os dilemas legais resultantes da intersecdo entre
concorréncia comercial e influéncia digital. Assim, busca-se oferecer contribuicdes valiosas
para a pratica juridica e o desenvolvimento de politicas nesse campo, respondendo aos desafios
emergentes enfrentados pela protecdo do Trade Dress na era digital.

Palavras-chave: ambiente digitalizado; concorréncia comercial; evolucao do Trade Dress;
influéncia digital; protecao juridica.

ABSTRACT

The research addresses the convergence between competition and digital influence in the field
of Trade Dress, highlighting its growing importance in the current commercial scenario. Its
main objective is to analyze the legal challenges in protecting Trade Dress in digital
environments. This requires an understanding of the evolution of the concept of Trade Dress,
the identification of legal challenges in the face of the digital audience and the exploration of
legal solutions to protect Trade Dress in this context. The methodology employed encompasses
jurisprudential analysis, case studies and a literature review, allowing for the identification of
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the challenges faced by the legal system when dealing with the protection of Trade Dress in
digital environments. This approach aims to provide relevant insights to understand and address
the legal dilemmas resulting from the intersection between commercial competition and digital
influence. Thus, it seeks to offer valuable contributions to legal practice and policy development
in this field, responding to the emerging challenges faced by Trade Dress protection in the
digital age.

Keywords: digitalized environment; commercial competition; evolution of trade dress; digital
influence; legal protection.

1 INTRODUCAO

Esta pesquisa tem como objetivo explorar a interse¢do entre a imersao digital e o
cenario competitivo, com foco final no Trade Dress, revelando os desafios juridicos
emergentes nesse ambiente complexo e dindmico. O cerne desta investigacdo estd na busca
por solucdes para a seguinte indagacdo: quais sdo os principais obsticulos legais na
preservacao e protecdo do Trade Dress diante da crescente digitalizacdo do ambiente
comercial?

Este estudo destaca a interagdo intricada entre a competitividade empresarial e o
crescente impacto do ambiente digital na protecdo dos elementos visuais que diferenciam
marcas e produtos. A questdo central emerge quando a estética se torna essencial para o
sucesso e a rentabilidade, atraindo imitadores que se beneficiam da identidade visual original
para seus proprios ganhos, explorando comercialmente a imagem estabelecida pelo titular.

O principal propésito deste estudo ¢ conduzir uma andlise minuciosa e abrangente
dos desafios particulares envolvidos na protecdo do Trade Dress em um ambiente
amplamente influenciado pela era digital. Isso se mostra especialmente crucial considerando o
valor intrinseco e a personalidade associada a identidade corporativa, que muitas vezes
representa o ativo mais valioso da empresa. Isso ¢ claramente visivel em empresas
amplamente reconhecidas nacionalmente, como a Coca-Cola, McDonald’s e Havaianas, onde
a identidade visual e o reconhecimento sdo elementos fundamentais para o sucesso € a
competitividade dessas marcas.

A medida que a identidade visual de uma empresa ganha destaque no mercado, seu
valor agregado cresce consideravelmente. Exemplos recentes, como o impacto da Barbie,

ilustram como as caracteristicas visuais dos produtos exercem influéncia significativa em sua
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aquisicdo. Esse caso especifico teve repercussdes globais, gerando lucros expressivos pela
forca de sua identidade visual. Referido fendmeno pode estimular compras por impulso,
ressaltando a importancia da identidade visual na tomada de decisdo do consumidor.

Ocorre que, a prote¢do contra o uso ndo autorizado do Trade Dress ainda ndao possui
respaldo claro na legislagdo brasileira. Essa lacuna coloca as empresas em posi¢ao vulneravel,
transferindo aos julgadores a complexa tarefa de decidir sobre questdes relacionadas a essa
pratica, sem parametros definidos. Estabelecer limites entre a concorréncia legitima e a
fraudulenta torna-se desafiador sem diretrizes especificas estabelecidas.

Diante dessa realidade, este estudo propde-se a compreensao da evolugdo histérica
do Trade Dress neste cendrio, a identificagdo minuciosa dos desafios legais presentes no
digital e a exploragdo de solucdes juridicas inovadoras para garantir a efetiva protecdo do
Trade Dress nesse ambiente em constante evolugao.

A relevancia deste estudo se fundamenta na crescente importancia do comércio
digital e na urgéncia de ressignificar as leis de propriedade intelectual a essa nova realidade.
A hipotese subjacente a esta investigagdo ¢ que os desafios para a protecdo do Trade Dress
em plataformas digitais sdo multifacetados, demandando abordagens juridicas igualmente
diversificadas para uma resolucao apta e eficaz.

A metodologia adotada neste estudo envolve a andlise jurisprudencial, a investigagao
de casos concretos € uma abrangente revisdo bibliografica. A estruturacdo do trabalho
compreende trés capitulos, cada um dedicado a examinar aspectos especificos.

No primeiro capitulo sera explorada a imersao no ambiente digital e seu impacto no
cenario empresarial. Serdo abordadas tanto a necessidade de adaptacao das empresas quanto
os desafios de vulnerabilidade enfrentados por elas nesse contexto.

No segundo capitulo sera destacada a defini¢do e o historico do conceito de Trade
Dress, explorando sua evolu¢dao no contexto digital e discutindo os desafios juridicos
enfrentados na sua protecao, abordando questdes como reproducdo nao autorizada, diluicdo e
identificacdo de violagdes.

O terceiro capitulo, por fim, analisard as legislagdes existentes e sua aplicacdo no
contexto do Trade Dress, avaliando casos paradigmaticos e decisdes judiciais relevantes
relacionadas a protecdo do Trade Dress. Propora, ainda, estratégias e solugdes para mitigar os
desafios juridicos enfrentados, considerando possiveis reformulacdes legais, praticas

empresariais e estratégias de protecao.
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Assim, o desenvolvimento deste estudo se empenhara em explorar detalhadamente
cada capitulo, seguindo a estruturagao cuidadosamente delineada para uma compreensao

abrangente e aprofundada do tema.

2 TRANSFORMACAO DIGITAL: adaptacio e vulnerabilidade empresarial

A ascensdo da era digital, como apontado por Andrade (2011, p. 36), “ndo somente
redesenhou estratégias empresariais, mas também reconfigurou profundamente a dindmica
competitiva ao alterar a interacao das empresas com os clientes e a gestdo de suas operagoes”.
A digitalizacdo demandou uma reimaginacao dos modelos operacionais, moldando uma nova
era na qual a investigacdo digital e a descoberta de praticas concorrenciais sdo fundamentais
para a competitividade online.

A evolugdo para a era digital intensificou a competitividade no mercado,
demandando das empresas a necessidade de se destacar e identificar claramente seus produtos
e servicos. Hoje em dia, a simples mengdo ao nome da empresa ndo ¢ mais o bastante para
que esta permaneca na mente do consumidor; os elementos visuais e figurativos assumem um
papel preponderante nesse contexto. De acordo com Barbosa (2011, p. 61), “o uso estratégico
da informagdo tornou-se crucial para compreender o comportamento do consumidor,
identificar tendéncias de mercado e antecipar demandas”.

Isso evidencia uma mudancga significativa na dindmica competitiva, anteriormente
focada em aspectos tangiveis, que agora se desloca para o ambiente digital. Nesse cendrio, a
experiéncia do usuario, a personalizagdo ¢ o engajamento online emergem como diferenciais
para o sucesso empresarial.

De acordo com Silveira (2014, p. 14), “ha uma mudanga significativa para o espaco
digital, ressaltando a importancia dos elementos intangiveis na competitividade”. Esta
transi¢do destaca uma transformacdo no cendrio empresarial, tornando imprescindivel uma
presenca efetiva e uma atuagdo so6lida na esfera digital para alcangar o sucesso nos mercados
contemporaneos.

A adaptacdo das empresas as mudancas tecnologicas ¢ enfatizada por Silveira (2014,
p. 14), reconhecendo que, “nos dias atuais, a diferenciagdo e o sucesso nao se limitam apenas
a aspectos fisicos, mas também a capacidade de estabelecer e manter uma presenca digital

eficaz e impactante”. Além disso, Jabur (2007, p. 52) destaca que “a tecnologia ndo apenas
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transforma a competicdo, mas também desafia os modelos tradicionais de negdcios, gerando
novas formas de rivalidade”.

Entretanto, essa mudanga também acarretou preocupacdes relevantes. Em particular,
ha uma inquietacdo significativa associada a facilidade de acesso e uso das imagens
corporativas, bem como a reprodugdo de elementos distintivos das marcas. Nesse contexto,
desperta-se interesse devido a facilidade de acesso e a complexidade legal inerente.

A autora Carvalho (2011, p. 18) afirma que “as empresas devem buscar ndo sé
manter sua presenca no online, mas também se adaptar rapidamente a um ambiente desafiador
em termos de regulamentagdo e prote¢ao das marcas”. Esta afirmag¢do evidencia a atengao das
empresas a competicdo, mas também reflete um crescente interesse na salvaguarda de suas
marcas em um ambiente em constante evolugao.

Dado que, na atual esfera digital, tornou-se mais perceptivel a vulnerabilidade das
marcas. O facil acesso as informagdes e a possibilidade de replicagao de produtos, marcas e
elementos do Trade Dress t€ém gerado preocupacdes legitimas no ambiente empresarial.
Autores como Cerqueira (2012, p. 56) discute a urgéncia de politicas e regulamentagdes
atualizadas para lidar com a complexidade do cendrio digital, argumentando que ha “uma
urgéncia de politicas e regulamentacdes atualizadas para lidar com a complexidade desse
ambiente”.

Da mesma forma, Coelho (2008, p.18) aborda a transformac¢do das interacdes das
empresas com os clientes e a gestdo de operagdes diante da digitalizagdo, ressaltando a
“necessidade de reimaginar modelos operacionais para se adequarem a nova era digital”.
Assim, essa discussdo ressalta a necessidade de preservar uma competicdo saudavel e
fomentar a inovagdo online, considerando a vulnerabilidade do ambiente digital, onde as
marcas frequentemente sofrem ou podem vir a sofrer violagdes de imagem.

No Brasil, a Constituicdo Federal, em seu art. 5°, XXIX, estabelece os direitos
concernentes ao assunto, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no pais a
protecdo das criacdes industriais, incluindo a propriedade de marcas, nomes de empresas e
outros sinais distintivos (Brasil, [2020]). Essas disposi¢des sdo fundamentais, considerando o

interesse social e o avango tecnoldgico e econdmico do pais. Vejamos:

Art. 5° Todos sfo iguais perante a lei, sem distingdo de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade
do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranca e a propriedade, nos termos
seguintes:
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XXIX - a lei assegurard aos autores de inventos industriais privilégio temporario
para sua utilizacdo, bem como protecdo as criacdes industriais, a propriedade das
marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o
interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e econdmico do Pais (Brasil,
[2020]).

Embora a Constituicdo Federal assegure direitos fundamentais e reconhega a
importancia da propriedade intelectual, a mera previsao constitucional ndo foi suficiente para
abordar completamente a complexidade da preservagao desses direitos. Diante dessa lacuna,
tornou-se essencial estabelecer leis infraconstitucionais especificas para abordar questdes
relativas a propriedade intelectual e a protecao das marcas empresariais.

Dentre essas leis, destacam-se a Lei n® 9.610/98, conhecida como Lei de Direito
Autoral, e a Lei n° 9.279/96, também referida como Lei de Propriedade Industrial. Ambas
foram desenvolvidas em resposta a crescente necessidade de preservacdo e protecdo das
marcas das empresas. A Lei de Direito Autoral trata das garantias e dos direitos relacionados
a criagdo artistica, literaria e cientifica (Brasil, 1998), enquanto a Lei de Propriedade
Industrial oferece um arcabougo legal para salvaguardar elementos visuais, marcas € outros
sinais distintivos (Brasil, 1996).

Segundo Soares (2004, p. 19), “a marca ¢ essencialmente o sinal que permite o
reconhecimento do produto ou servigo por parte dos consumidores”. Ela representa nao
apenas um nome ou logotipo, mas a identidade da empresa, transmitindo valores,
credibilidade e diferenciando-a no mercado competitivo.

E inegavel o papel desempenhado por essas leis ao proporcionarem os instrumentos
legais necessarios para a defesa da propriedade intelectual das empresas. Estas legislagcdes nao
apenas visam a protecdo das marcas, mas também tém o objetivo de impulsionar o
desenvolvimento econdmico do pais. Esse arcabouco legal se torna fundamental para
assegurar que as empresas detenham a protegdo necessdria sobre seus ativos intangiveis,
preservando a identidade e a autenticidade das marcas no mercado.

E importante ressaltar que o direito 4 marca se fundamenta no principio atributivo, no
qual a propriedade ¢ adquirida mediante o registro valido expedido pelo Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI). Como destacado no Recurso Especial 899.839/RJ, 2010, SP,
esse registro ¢ o cerne que garante a legitimidade e o resguardo legal da marca, conferindo a
empresa o direito exclusivo de utiliza-la e identifica-la no mercado (Brasil, 2020).

Dessa forma, ao estabelecer regulamentagdes que promovem um ambiente de

protecao e estimulo a propriedade intelectual, ndo ha que se falar apenas em resguardo das
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marcas, mas também como uma forma de impulsionar a inovacgdo. Elas incentivam as
empresas a investirem em diferenciagdo, qualidade e originalidade, fomentando elementos
essenciais para o crescimento econdmico do pais.

Além disso, o arcabouco juridico garante os direitos de personalidade as pessoas
juridicas, conforme estipulado pelo Codigo Civil em seu Art. 52: “Aplica-se as pessoas
juridicas, no que couber, a protecdo dos direitos da personalidade” (Brasil, 2002). Essa
disposicao legal ressalta a importancia de estender a proteg¢do dos direitos de personalidade as
empresas, reconhecendo a relevancia da preservagao da identidade e dos interesses da pessoa
juridica.

A proposito, o Superior Tribunal de Justica estabeleceu a Simula 277, que consolida
a possibilidade de uma empresa ser passivel de dano moral (Brasil, 2003). Esse entendimento
jurisprudencial reforca a ideia de que a pessoa juridica pode sofrer prejuizos ndo apenas de
natureza material, mas também moral, evidenciando a necessidade de se tutelar ndo s6 os
aspectos financeiros, mas também a imagem e a reputacao das empresas.

Logo, essa protecdo legal abrange ndo apenas os aspectos tangiveis do patrimonio
das empresas, mas também reconhece a importancia de preservar sua imagem e reputacao no
ambito juridico, garantindo uma atuacdo mais justa e equitativa em casos de danos ou
prejuizos, sejam eles de natureza material ou imaterial.

No entanto, apesar da robustez legal em torno das marcas e propriedades intelectuais,
o Trade Dress, devido a auséncia de regulamentacao especifica, apresenta desafios quanto a
sua protecdao. A falta de disposi¢des legais especificas dificulta a identificagdo, precisdo de
sua violagdo e a definicdo das disposigdes aplicaveis diante de imitagdes.

Essa lacuna no tratamento legal do Trade Dress, envolvendo elementos visuais
distintivos como design de produtos e layout de lojas, gera ambiguidades que podem levar a
disputas complexas e decisdes judiciais subjetivas. Isso afeta a capacidade das empresas em
proteger sua identidade visual e diferenciais competitivos de forma efetiva.

Portanto, ¢ crucial que o ordenamento juridico considere uma necessidade de
regulamentacdo especifica para o Trade Dress, fornecendo diretrizes claras e critérios
objetivos para determinar sua violagdo. Essa medida ndo apenas protegeria os interesses das
empresas, mas também promoveria um ambiente mais equitativo e seguro para a inovagao e a

concorréncia no mercado.
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Assim, diante das transformacdes na era digital, compreender e adaptar- se ao
ambiente online torna-se necessario para as empresas. A andlise criteriosa dos desafios
relacionados ao Trade Dress, especialmente na era digital, serd abordada detalhadamente no
proximo capitulo, contemplando conceitos, evolugdo e as adversidades que emergem nesse

contexto.

3 TRADE DRESS: conceitos, evolugdo e desafios na era digital

A evolugdo do Trade Dress ao longo das décadas reflete profundas mudangas na
intersecdo entre direito, mercado e cultura. Segundo Silveira (2014, p. 4), “o termo 'Trade
Dress' vai além do simples visual de um produto, abrangendo uma gama completa de
elementos, desde tamanho, formato, combina¢des de cores até estratégias de marketing”,
destacando, assim, a complexidade e amplitude desse conceito, que vai além da mera
estética.

Inicialmente, “concebido nos Estados Unidos, o instituto do 7rade Dress foi
integrado a legislacdo relacionada a marcas comerciais e praticas comerciais desleais” (Moro,
2009, p. 44). Essa incorporagao ao arcabouco juridico norte- americano foi um marco na
protecao da identidade visual dos produtos, conferindo- lhes um status legal vital.

Ao longo do tempo, como observa McCarthy (1991, p. 441 apud Moro, 2009, p. 44),
“o Trade Dress passou por mudancas significativas, adaptando-se dinamicamente as
tendéncias de consumo, avangos tecnoldgicos e evolucdes nas estratégias de marketing”. Essa
adaptacao ¢ crucial para manter a relevancia e a eficacia do Trade Dress em um cenario
comercial em constante transformacao.

Um marco relevante na consolidagdo do conceito de Trade Dress foi previsto no caso
paradigmatico “Two Pesos, Inc. versus Taco Cabana, Inc.” (United States of America, 1992),
no qual a Suprema Corte dos Estados Unidos delineou a no¢do de que uma configuracao
visual de um estabelecimento comercial pode ser considerada passivel de protecao legal.

Nesse caso especifico, o Taco Cabana, uma rede de restaurantes, alegou que o
concorrente Two Pesos imitou sua decoragdo e layout, criando uma confusdo visual para os
clientes. A Suprema Corte, ao analisar o caso, reconheceu que elementos visuais distintos
podem gerar uma identidade Unica e valiosa para um negocio, afetando diretamente a

percepgao dos consumidores e, consequentemente, suas decisoes de compra.
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Essa decisdo foi um precedente importante, ampliando o escopo da protecdo do
Trade Dress para além dos produtos, registrando a relevancia da estética e da configuragao
visual dos estabelecimentos comerciais. O veredito ressaltou a importdncia da identidade
visual na constru¢do de uma marca, consolidando a ideia de que a aparéncia distintiva de um
negdcio pode ser considerada propriedade intelectual passivel de protecao legal.

A abordagem abrangente do Trade Dress, ilustrada por esse caso, destaca sua
importancia estratégica para as empresas. A capacidade de desenvolver uma identidade visual
unica, reconhecivel e capaz de criar uma conexao estreita com os consumidores tornou-se um
diferencial competitivo significativo. Como salientado por Soares (2004, p. 18), “a percepgao
positiva dos consumidores em relacdo a identidade visual de um negocio pode se traduzir em
inovagao competitiva e fidelizacdo de mercado, aspectos fundamentais no cenario empresarial
contemporaneo”.

Em resumo, conforme descrito por McCarthy (1991 apud Moro, 2009, p. 65), o
Trade Dress ‘“refere-se a identificagdo visual distintiva de produtos, servigos e
estabelecimentos comerciais”. Exemplos notaveis desse conceito incluem o design da loja, a
embalagem do produto, o layout do restaurante e os elementos graficos associados a uma
marca. Um exemplo classico ¢ o Trade Dress da Coca-Cola: a tipografia exclusiva e os
nucleos separados da marca compdem sua identidade visual inconfundivel.

Ocorre que, “o advento da era digital trouxe um amplo panorama de desafios
juridicos, especialmente na esfera da protecdo do Trade Dress” (Soares, 2004, p. 16). Esta
forma peculiar de propriedade intelectual, que abarca elementos visuais € nao funcionais de
um produto e servigo, enfrenta crescentes desafios em ambientes digitais.

Conforme enfatiza a autora Carvalho (2011, p. 95), “um dos principais dilemas esta
na reproducdo nao autorizada do Trade Dress em plataformas online”.

A facilidade de replicacdo de elementos visuais e de design na internet facilita a
disseminag¢ao descontrolada e ndo autorizada das identidades visuais de marcas, desafiando os
métodos tradicionais de aplicag@o da lei devido a falta de fronteiras fisicas na web.

Além disso, “a diluigdo do Trade Dress ¢ uma preocupacdo significativa. Esta
diluicao ocorre quando a identidade visual de uma marca ¢ enfraquecida pela sua aplicagao
generalizada, levando a perda de sua identificagdo exclusiva” (Pierce, 2015, p. 19). Em um

contexto digital, onde a visibilidade e a exposi¢ao sao amplas, a dilui¢ao torna-se uma ameaca
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constante, comprometendo a singularidade da identidade de uma marca e confundindo os
consumidores.

A identificacdo de seguranca também emerge como um desafio. “Em um ambiente
digital, a identidade visual frequentemente representa a primeira impressao de uma marca,
tornando vital a garantia de protecdao e seguranca desses elementos” (Joly, 2012, p. 19). No
entanto, a sofisticagdo das técnicas de falsificacdo e a auséncia de critérios claros para
autenticagdo de identidades visuais adequadas expdem as marcas a potenciais danos a
confianca e perdas financeiras.

Segundo Gomes Filho (2008, p. 65), “a abordagem juridica para lidar com esses
desafios exige uma reavaliacdo dos modelos tradicionais de prote¢dao do Trade Dress”. Apesar
de ndo ser explicitamente abordada na legislacdo brasileira, a protecdo do Trade Dress
encontra respaldo na Lei de Propriedade Industrial (Lei n°® 9.279/96). Esta legislagao
resguarda elementos visuais e distintivos presentes em marcas e produtos, mesmo sem
mengdo direta ao termo “Trade Dress”. O embasamento legal para a protecdo desses sinais
distintivos resta delineado pelos artigos 2°, V, 195, III e 209 da Lei da Propriedade Industrial,
que dispdoem:

Art. 2° A protecao dos direitos relativos a propriedade industrial, considerado o seu
interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do Pais, efetua-se
mediante:

V - repressdo a concorréncia desleal.

Art. 195. Comete crime de concorréncia desleal quem:

IIT - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito proprio ou alheio,
clientela de outrem;

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em
ressarcimento de prejuizos causados por atos de violagdo de direitos de propriedade
industrial e atos de concorréncia desleal ndo previstos nesta Lei, tendentes a
prejudicar a reputacdo ou os negocios alheios, a criar confusdo entre
estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de servigo, ou entre os
produtos e servigos postos no comércio (Brasil, 1996).

O artigo 2° V, estabelece a repressao a concorréncia desleal como um dos meios de
protecdo dos direitos relativos a propriedade industrial, enquanto o artigo 195, III, tipifica
como crime de concorréncia desleal o desvio fraudulento de clientela alheia em proveito
proprio ou de terceiros (Brasil, 1996).

Além disso, o artigo 209 da lei ressalva o direito ao prejudicado de buscar
indeniza¢des por prejuizos decorrentes de atos de violagdo de direitos de propriedade
industrial e de concorréncia desleal ndo expressamente previstos na legislacdo. Isso inclui

situagdes que possam prejudicar a reputacdo ou os negocios alheios, criar confusdo entre
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estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de servigo, ou entre os produtos e
servicos disponiveis no mercado. Esses artigos constituem a base legal para a protecdo do
Trade Dress no contexto nacional, mesmo que o termo em si ndo seja diretamente
mencionado na lei (Brasil, 1996).

Nesse contexto, esse arcabouco legal oferece suporte para a protecao desses
elementos, realcando a importancia da preservagao da identidade visual e da integridade
concorrencial no mercado nacional.

Entender o conceito de Trade Dress torna-se essencial para resguardar a identidade
visual de uma marca ou empresa. Conforme pontuagdo de Copetti (2010), essa violacao
ocorre quando outra entidade se apropria de elementos visuais distintivos sem autorizagao,
resultando em confusdo ou engano no consumidor.

Nesse contexto, essa situacdo extrapola a mera reproducdo de logotipos ou marcas
registradas, abrangendo a imitacdo de aspectos especificos do design de produtos,
embalagens, disposicao de lojas ou elementos graficos facilmente reconhecidos como parte
integrante da identidade visual de uma marca.

No que diz respeito aos critérios para identificar a violagdo do Trade Dress, um ponto
crucial ¢ a notavel semelhanga entre os elementos visuais utilizados pelo concorrente € os
distintivos da marca original. De acordo com Szabluk et al. (2018, p. 91), essa similaridade
deve ser suficiente para gerar confusdo entre os consumidores, levando-os a associar
erroneamente os produtos ou servigos ao concorrente, resultando em prejuizos para a marca
original.

Além disso, a capacidade de induzir confusdo no consumidor ¢ um fator- chave.
“Isso implica que a reproducdo ndo autorizada de elementos visuais deve ter o potencial de
enganar o consumidor médio, levando-o a confundir a origem do produto ou servigo”
(Szabluk et al., 2018, p. 91).

Adicionalmente, outro destaque relevante ¢ ‘“a identificacdo desses elementos
visuais como parte essencial da identidade da marca ou empresa” (Szabluk et al.,
2018, p. 91). Em outras palavras, se certos elementos sdo considerados intrinsecos para a
identidade da marca no mercado, sua reproducao nao autorizada pode caracterizar a violagao
do trade dress.

Esses critérios sdo fundamentais para garantir a protecdo da identidade visual das

marcas, garantindo que elementos distintivos ndo sejam indevidamente protegidos pelos
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concorrentes, evitando a confusdo no mercado consumidor e preservando o valor associado a
identidade de uma marca ou empresa.

Portanto, para que ocorra uma violagdo do Trade Dress, essa reproducdo nao
autorizada deve ter o potencial de induzir confusdo no mercado consumidor. Em outras
formulacdes, as pessoas precisam ser levadas a associar equivocadamente o produto ou
servico ndo apenas a semelhanga visual, mas também a marca ou empresa original. A ideia
primordial ¢ evitar que a imitagdo de elementos especificos de uma marca leve os
consumidores a acreditar que estdo lidando com um produto ou servigo idéntico oferecido por
outra empresa, resultando em confusdo entre as marcas no mercado.

Desta forma, a esséncia do 7rade Dress ultrapassa o ambito juridico, desempenhando
um papel fundamental na preservagdo da identidade e competitividade das marcas. Seu
percurso historico e o respaldo legal para sua prote¢do destacam a magnitude deste tema nos
dominios juridicos e empresariais. Uma compreensdo aprofundada dos mecanismos de
protecao e dos desafios enfrentados nesse contexto ¢ fundamental para avaliar o impacto das
transformagoes digitais no cenario juridico contemporaneo.

Explorar abordagens juridicas e solu¢des para salvaguardar o Trade Dress na era
digital torna-se imperativo. No proximo capitulo serd realizada uma analise da aplicacao da
legislacao vigente em casos praticos de Trade Dress na contemporaneidade. Essa analise
permitird uma compreensdo mais clara das estratégias legais eficazes para proteger e
preservar a integridade do 7rade Dress no ambiente digital em constante evolugdo. A
investigacdo também se concentrard em decisdes judiciais relevantes, revelando tendéncias e

padrdes emergentes no tratamento das violagdes do 7Trade Dress pelas cortes juridicas.

4 ABORDAGENS JURIDICAS E SOLUCOES PARA A PROTECAO DO TRADE
DRESS NA ERA DIGITAL

Com o aumento da globalizagdo nas transagcdes comerciais, houve uma crescente
necessidade de padronizacdo e regulamentagdo dos direitos e limitagdes relacionados a
propriedade intelectual entre os diversos paises. Em resposta a isso, varias convengodes €
tratados internacionais foram estabelecidos, muitos dos quais o Brasil participa como

signatario.
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A protecdo do Trade Dress ¢ alcangada principalmente pela aplicacdo de leis que
abrangem os Direitos de Propriedade Intelectual, como os Direitos Autorais e os Direitos de
Propriedade Industrial, além das normas que combatem a concorréncia desleal. Essas leis
podem variar de pais para pais. No contexto das diretrizes e principios que regem a protecao
da propriedade intelectual, destaca-se a Convengao da Unido de Paris, promulgada em 20 de
marco de 1883, da qual o Brasil ¢ signatario. O primeiro artigo dessa conven¢do merece

destaque:

1 — Os Paises a que se aplica a presente Convengao constituem-se em Unido para a
protecdo da propriedade industrial.

2 — A prote¢do da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invengdo, os
modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de servi¢o, o
nome comercial ¢ as indicagdes de procedéncia ou denominagdes de origem, bem
como a repressao da concorréncia desleal (Convengao [...], 1883).

O artigo inicial da Convengao da Unido de Paris estabelece a unido entre os paises
que a assinaram, visando garantir a prote¢do dos direitos relacionados a propriedade industrial
(Convengao [...], 1883). Este tratado abrange vérios elementos desse campo, incluindo
patentes de invencao, modelos de utilidade, desenhos ou modelos industriais, marcas de
servico, nomes comerciais e indicacdes de procedéncia ou denominagdes de origem.

Adicionalmente, a convenc¢do realga a importdncia de combater a concorréncia
desleal, refletindo a preocupacdo ndo s6 com a protecdo dos direitos de propriedade, mas
também com a promogao de praticas comerciais éticas e equitativas.

Como ja mencionado, na legislagdo brasileira, ndo ha uma protegao especifica para o
conceito de Trade Dress, principalmente devido a falta de dispositivos explicitos na Lei da
Propriedade Intelectual e na legislacdo que trata dos direitos autorais. O sistema juridico em
vigor nao reconhece uma prote¢ao exclusiva ao “conjunto-imagem’”, mas apenas a certos
elementos que podem ser registrados individualmente e que compdem visualmente o conjunto
como um todo.

Certos componentes que integram o Trade Dress nao sao elegiveis para protecao,
seguindo a restrigdo estipulada no art. 124, VIII, da Lei de Propriedade Industrial, destacando
que: “Nao sao registraveis como marca: VIII — cores e suas denominagdes, salvo se dispostas
ou combinadas de modo peculiar e distintivo” (Brasil, 1996).

De acordo com Soares (2004, p. 9), “a liberdade na concorréncia ndo ¢ absoluta,
encontrando restricdes nos principios legais; quando esses limites sdo ultrapassados, surge a

pratica de concorréncia desleal”. Em casos de concorréncia desleal, onde ha replicagdo do
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conjunto visual de um produto ou servi¢o (7rade Dress), a avaliagdo dos limites da imitacao
na concorréncia dependera das evidéncias apresentadas. Nesse contexto, o Supremo Tribunal
Federal (STF), no Recurso Extraordinario 5.232, julgado pela 2* Turma e publicado no Diario

de Justica em 11 de outubro de 1949, pagina 3.262:

A livre concorréncia, como toda liberdade, ndo ¢é irrestrita; o seu exercicio encontra
limites nos preceitos legais que regulamentam e nos direitos dos outros
concorrentes, pressupondo um exercicio legal e honesto do direito proprio,
expressivo da probidade profissional; excedidos esses limites, surge a concorréncia
desleal, que nenhum preceito legal define e nem poderia fazé-lo, tal a variedade de
atos que podem constitui-los (Ferriani; Nanni, 2020, p. 3).

Essa decisdo judicial destaca a necessidade de entender que a liberdade na
concorréncia ndo ¢ absoluta, estando sujeita a restricdes impostas pelas leis que a
regulamentam e pelos direitos dos outros concorrentes. Ela enfatiza a importancia de exercer
esse direito de maneira legal e ética, em conformidade com os principios da integridade
profissional.

Quando os limites legais e éticos sdo ultrapassados, caracteriza-se a pratica da
concorréncia desleal. A defini¢do exata desse conceito ndo estd rigidamente definida por
preceitos legais, devido a variedade de atos que podem configura-la. Essa decisdo ressalta a
complexidade do conceito de concorréncia desleal, que se baseia na violagao dos direitos dos
outros concorrentes € nos principios éticos da atividade profissional.

Ampliando esse entendimento, ¢ relevante ressaltar o posicionamento do Superior
Tribunal de Justica (STJ) no Recurso Especial n° 1834830 - RN (2019/0257262-7), que traz
consideracdes importantes sobre o tema do Trade Dress. Essa decisdo judicial destaca a
importancia da tutela pela suposta usurpacdo do conjunto-imagem, ndo pelo desrespeito a um

direito de marca. Eis a ementa:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM EMBARGOS DE DECLARACAO NO RECURSO ESPECIAL. TRADE
DRESS. ACORDAO RECORRIDO QUE ABORDA A CONDUTA DO AUTOR
DA VIOLACAO COMO CARACTERIZADORA DE CONCORRENCIA
DESLEAL. TUTELA CONFERIDA PELA SUPOSTA USURPACAO DO
CONJUNTOIMAGEM E NAO PELA AFRONTA A DIREITO DE MARCA.
ALTERACAO DE TAL PERSPECTIVA DO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE.
SUMULA N.° 211 DO STJ. SIMILARIDADE NOTORIA A INDUZIR O RISCO
DE CONFUSAO. PROVA TECNICA PARA CARACTERIZACAO NAO
REALIZADA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUSENCIA.
PRECEDENTES. REVALORACAO DO CONJUNTO FATICO-PROBATORIO
PARA APLICACAO DO DIREITO A ESPECIE. AFRONTA A SUMULA N.° 7
DO STJ. NAO OCORRENCIA. RECURSO ESPECIAL DAS AUTORAS NAO
CONHECIDO E CONHECIDO E PROVIDO O DA RE PARA RESTABELECER
A SENTENCA DE IMPROCEDENCIA. AGRAVO INTERNO NAO PROVIDO.
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1. O acérdéo recorrido ndo abordou a questdo da reprodugdo nao autorizada no todo
ou em parte de marca registrada, de modo que o espectro de sua analise fatica
restringiu-se ao entendimento sobre a ocorréncia ou nao da conduta caracterizadora
de concorréncia desleal que ¢ subsidiariamente protegida no art. 209 da LPI.

2. A pretensdo das autoras de forjar entendimento sobre abordagem pelo Tribunal
estadual das matérias colocadas também pelo prisma da violagdo de registro de
marca atrai o 6bice da Sumula n.° 211 do STJ, j4 que em nenhum momento as
provas sobre registro de marca e sobre aplicacdo do art. 189, I, da LPI foram
ventiladas.

3. Para a caracterizagdo da similaridade notodria, qual seja, aquela apta a firmar
convencimento sobre a geragdo do risco de confusdo pelo uso de conjunto-imagem
do produto de outrem, a prova pericial ¢ imprescindivel. Precedentes.

4. Agravo Interno néo provido (Brasil, 2023, p. 1-2).

Nota-se, portanto, que o entendimento do Superior Tribunal de Justica, no Recurso
Especial n® 1834830 - RN (2019/0257262-7) traz relevantes consideragdes sobre a questao do
Trade Dress. O acérdao abordou a conduta do autor da violagdo como caracterizadora de
concorréncia desleal, conferindo tutela pela suposta usurpacdo da identidade visual, ndo pelo
desrespeito a um direito de marca.

O julgamento destaca a importancia da prova técnica para caracterizar a similaridade
notdria, essencial para fundamentar a existéncia do risco de confusdo pelo uso do conjunto-
imagem de outrem. O tribunal ressalta a necessidade da realizagdo dessa prova pericial,
reforgando a jurisprudéncia estabelecida. O acérdao, ao considerar a auséncia dessa prova,
manteve-se na linha de entendimento de nao reavaliar o conjunto fatico-probatério, em
conformidade com a Sumula n.° 7 do STJ (Brasil, 1990).

Assim, o Recurso Especial das autoras ndo foi conhecido, enquanto o da ré foi
conhecido e provido para restabelecer a sentenca de improcedéncia. O entendimento
consolidado destaca a importancia da prova técnica na caracterizagao da similaridade notéria
para a prote¢do do Trade Dress, alinhando-se aos principios da legislagdo vigente e a
jurisprudéncia sedimentada sobre o tema.

E evidente que ao registrar o Trade Dress como uma marca, o empresario fortalece
sua posi¢ao como detentor de direitos, conferindo a ele prerrogativas legais e processuais
significativas. O detentor do registro de marca tem a capacidade de licenciar e transferir o
conjunto visual, além de poder utilizar os dispositivos legais relacionados a violagdo de marca
para combater possiveis imitagdes.

ApoOs o registro, o titular adquire direitos exclusivos em todo o territorio brasileiro,
eliminando argumentos potenciais de falta de competi¢do direta entre o infrator e os

concorrentes atuantes em diferentes estados do pais. O registro da marca facilita a obtengdo de
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liminares, ja que, influenciados pelo sistema atributivo, os juizes tendem a se sentir mais
confiantes ao conceder essas protegdes. E importante notar que os prazos de titularidade
podem ser estendidos indefinidamente mediante a manifestacao do proprietario.

Para que um desenho industrial seja passivel de registro no Brasil ¢ necessario que
nao esteja sujeito a proibicdes legais. Além disso, deve apresentar caracteristicas de novidade,
ou seja, nao pode fazer parte do conhecimento técnico existente, e precisa ter uma aparéncia
visual tinica em relacdo aos objetos ja existentes, demonstrando originalidade.

O registro do Trade Dress como desenho industrial confere uma salvaguarda distinta,
sobretudo em relacdo aos prazos estipulados pelo INPI (Instituto Nacional da Propriedade
Industrial). Comparativamente ao processo de registro de marca, a tramitagdo do registro de
desenho industrial ¢ geralmente mais célere, diminuindo o tempo de espera. Essa protecao
adicional ¢ viabilizada pelo artigo 124, XXII, da Lei de Propriedade Industrial, o qual
especifica que “nao podem ser registrados como marca: XXII - objeto que esteja protegido
por registro de desenho industrial de terceiro” (Brasil, 1996).

No mais, conforme preleciona Andrade (2011, p. 22): “em determinados casos, a
protecdo ao Trade Dress também pode se atribuir via direito autoral, porque muitos dos seus
elementos se inserem na defini¢ao de obra intelectual tutelada como uma criagdo de espirito”.

Isso ocorre devido a inclusdo de muitos elementos que se enquadram na definicdo de
obra intelectual protegida como uma criagdo de espirito. Esta visdo amplia as
possibilidades de prote¢do legal do Trade Dress para além das estruturas convencionais,
explorando a natureza criativa e original dos elementos visuais que compdem a identidade de
uma empresa ou produto. Essa abordagem mais abrangente destaca a flexibilidade do direito
autoral ao reconhecer e proteger elementos ndo apenas de natureza artistica, mas também
aqueles que carregam originalidade e singularidade na configuracdo visual de produtos e
Servigos.

Em setores especificos do mercado, como na industria de restaurantes e franquias, a
identidade visual dos estabelecimentos desempenha um papel crucial na atividade
empresarial, conferindo uma vantagem significativa aos empresarios em relacdo aos
concorrentes.

O Artigo 209 ressalta o direito do prejudicado em buscar compensagdo por danos
resultantes de violagdes de direitos de propriedade industrial e atos de concorréncia desleal

ndo especificados na legislagdo. Esses atos incluem praticas que visam prejudicar a reputacao
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ou os negocios de terceiros, bem como criar confusdo entre estabelecimentos comerciais,
industriais ou servigos, ou ainda, entre os produtos e servigos disponibilizados no mercado
(Brasil, 1996).

Isso se manifesta através de atos que induzem a confusdo entre diferentes
estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de servigo, bem como entre 0s
produtos e servicos oferecidos no mercado. Este artigo € relevante ao assegurar a protecao
contra praticas que visam confundir ou prejudicar os consumidores em relagdo a origem ou
identidade dos produtos e servigos disponiveis.

Portanto, a peculiaridade da protecdo pelo direito autoral reside em sua
independéncia em relagdo ao registro, conforme estabelecido no artigo 18 da Lei de Direitos
Autorais, o qual afirma que “A protecdo aos direitos de que trata esta Lei independe de
registro” (Brasil, 1998).

Dentro do ambito do Trade Dress, surgem situagdes em que a imitagdo ocorre por
parte de agentes que nao atuam diretamente no mesmo mercado da empresa. Nestes casos, o
empresario pode alegar que a reprodugdo ndo autorizada compromete o valor associado a
identidade visual, a0 mesmo tempo em que viola seu direito autoral sobre o Trade Dress do
produto. Essa ocorréncia ndo se limita apenas a questdo da concorréncia desleal, mas se

configura como uma violagdo direta do direito autoral.

5 CONSIDERACOES FINAIS

A presente pesquisa investigou o impacto do Trade Dress na diferenciacdo e
protecdo de identidades visuais de produtos e estabelecimentos comerciais. A relevancia deste
estudo reside na crescente competicdo de mercado, onde a distingdo visual se torna essencial
para atrair consumidores e se destacar dos concorrentes.

Durante a pesquisa, algumas limitacdes foram identificadas, principalmente
relacionadas a auséncia de uma regulamentagdo especifica para o Trade Dress no contexto
brasileiro. No entanto, estas limitacdes ndo comprometeram a analise dos resultados.

Os objetivos estabelecidos no inicio deste trabalho foram alcangados de forma
satisfatoria. O objetivo geral era analisar a eficacia dos mecanismos de protegdo para
elementos visuais distintivos, e os resultados evidenciaram a viabilidade e importancia desses

mecanismos.
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Quanto aos objetivos especificos, cada um foi atendido de maneira particular. O
primeiro objetivo especifico visava compreender a relagdo entre o 7rade Dress € a percepgao
do consumidor, e os resultados corroboraram a influéncia direta do aspecto visual na
associacdo com um produto.

O segundo objetivo especifico abordava os meios de protecdo existentes para o
Trade Dress no contexto juridico brasileiro. Apesar da auséncia de uma legislacdo especifica,
a pesquisa revelou alternativas viaveis, como o recurso a repressdo a concorréncia desleal,
proporcionando caminhos legais para a prote¢ao desses elementos visuais distintivos.

A hipotese inicial, que afirmava a eficacia dos meios de protegdo para o Trade Dress
no Brasil, foi confirmada. A analise minuciosa dos dados e casos estudados ratificou a
efetividade dos recursos legais disponiveis para salvaguardar esses elementos visuais.

Considerando o problema central da pesquisa sobre a necessidade de prote¢ao dos
elementos visuais distintivos, a resposta obtida demonstra que, embora ndo haja uma
regulamentagdo especifica, existem meios legais e eficazes para resguardar esses elementos
no ambiente comercial brasileiro.

Em sintese, os empresarios brasileiros tém a disposi¢do meios adequados para a
protecdo da aparéncia visual de produtos e estabelecimentos comerciais. A existéncia de
alternativas legais e a possibilidade de exercer direitos de maneira objetiva reforgam a eficacia
na salvaguarda desses elementos visuais distintivos, contribuindo para um ambiente mais

competitivo e protegido.
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