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POSSIBILIDADE DE PROTECAO AO TRADE DRESS SOB A OTICA DO NOVEL
INSTITUTO DE MARCAS DE POSICAO

Ana Clara Castor Alves de Farias”

Jodo Ademar de Andrade Lima™

RESUMO

A premissa de que a concorréncia aquece o mercado € fundamental para entender sobre a
personalidade que uma empresa quer retratar. Uma empresa utilizar de uma identidade visual e
de um Branding bem posicionado para transmitir a distintividade é o que faz o Trade Dress
(“conjunto-imagem”) se tornar o destaque para atrair e fidelizar uma clientela. Tendo em vista
que o Trade Dress caracteriza-se pela distintividade conferida a um produto ou servigo, muitas
empresas, por meio da concorréncia fraudulenta, buscam se destacar no mercado através da
copia de outras empresas ja consolidadas. Portanto, quando se tem o Trade Dress como
identidade marcéria, existe a necessidade de sua efetiva protecdo pela imposicdo de um
regramento. Por intermédio do estudo realizado neste trabalho, serd possivel entender a
importancia de uma empresa que investe na sua imagem e no seu posicionamento, sendo
protegida mediante uma possivel previsdo legal ao Trade Dress, partindo do principio do ndvel
instituto da registrabilidade da Marca de Posicao.

Palavras-chave: concorréncia; identidade visual; branding; trade dress.
ABSTRACT

The premise that competition heats up the market is fundamental to understanding the
personality that a company wants to portray. A company using a visual identity and a well-
positioned branding to convey distinctiveness is what makes the Trade Dress (“image-set”)
become the highlight to attract and retain a customer base. Considering that the Trade Dress is
characterized by the distinction given to a product or service, many companies, through
fraudulent competition, seek to stand out in the market by copying other companies that are

already consolidated. Therefore, when the Trade Dress is a trademark identity, there is a need
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for effective protection through the imposition of a regulation. Through the study carried out in
this paper, will be possible to understand the importance of a company that invests in her image
and positioning, being protected by a possible legal provision for your Trade Dress, based on
the Position Mark institute of registration.

Keywords: competition; visual identity; branding; trade dress.

1 INTRODUCAO

Tendo como base fundante as relagbes comerciais que ocorrem de maneira rapida e
dindmica, qualquer empresa que deseje se manter competitiva deve desenvolver e desafiar
potencialmente sua criatividade, aplicando a inovacdo no objetivo de se tornar revolucionéria
no seu ramo mercadoldgico.

A estratégia do Branding relacionada ao Direito de Marcas contribui para que uma
empresa seja favorecida com a individualidade, sendo capaz de produzir uma identidade visual
imponente e propria, agregando valor na conquista ao consumidor. O trabalho em
posicionamento de marketing potencializa os efeitos distintivos que uma empresa aplica para
influenciar o consumidor na aquisicdo de seus servigos, produtos ou ter sua presenca no
estabelecimento.

O principio da roupagem externa ou apresentacdo visual de uma empresa se caracteriza
por meio da aplicacdo do instituto do Trade Dress que, conceitualmente, trata da diferenciacédo
que as empresas adotam pelo seu conjunto-imagem, com o intuito de captar admiracéo e
fidelizag&o de seus consumidores.

A partir disso, cabe enfatizar que o destinatario final dessas relacdes mercadoldgicas, o
consumidor, necessita da aplicabilidade dos seus direitos de defesa diante das situacdes de
inducdo a confusdo de consumo, se fazendo necessaria a previsao legal para tal.

Vale destacar, & principio, que recentemente foi regulamentada no Brasil a chamada
registrabilidade sob Marca de Posicéo, abordando essencialmente registros de signos nos quais
sua distintividade esta na forma em que determinado elemento caracteristico se encontra
posicionado.

Cumpre salientar que este ndvel instituto consiste em uma rica estratégia para posicionar
a empresa através do Branding e divulgar a marca da forma mais singular possivel, por
intermédio da distintividade que ela pode alcancar com a posi¢cdo de uma caracteristica

inovadora de um produto.



A marca de posi¢do, no caso concreto, & 0 meio inovador de tornar uma marca Unica e,
mediante sua registrabilidade, garantir que ela seja protegida legalmente contra possiveis
violagcdes do direito de Propriedade Industrial, permeando pela autenticidade. Diante do
desenvolvimento econdmico e tecnoldgico do pais, é fator primordial assegurar e reconhecer
cada inovacao no que tange a protecédo de propriedade das marcas.

A marca de posicdo deveria, portanto, servir como base para a possibilidade de o
ordenamento juridico brasileiro fazer cumprir a necessidade da previséo legal ao Trade Dress,
tendo em vista que sua violagdo € combatida por meio do crime da concorréncia desleal, ndo
havendo direito resguardado a utilizacdo de meios distintivos por empresas que estdo sempre
inovando.

Assim, é oportuno debrucar-se sobre a pretensdo deste estudo em demonstrar a
problematica da necessidade de protecdo nacional especifica para o Trade Dress, a partir dos
aspectos positivistas existentes na registrabilidade de signos distintivos através da Marca de

Posicao.

2 BRANDING E IDENTIDADE MARCARIA

A todo momento somos submetidos a diversas informagdes no campo visual e é a partir
desse estimulo sensorial que as empresas devem se valer para conquistar seu posicionamento
como marca, de forma assertiva. A identidade representa tudo o que a empresa quer que ela
signifique para seu nicho.

O Branding se refere diretamente a postura empresarial, o fator que coloca a marca
como sendo o centro das decisdes da empresa, fazendo com que ela ndo seja apenas formada,
por exemplo, por um simbolo como a logo, mas sim no sentimento que o consumidor real terd
pelo servico, produto e empresa no geral.

Nesse sentido, o Branding suscita que tudo comunica e faz jus a marca, entdo uma
estratégia bem ou mal sucedida serdo reflexos para a imagem que o consumidor tera. Com a
concorréncia cada vez mais ativa, desempenhar o fator Branding para que a marca permaneca
numa postura unica consiste em uma exigéncia dificil de ser cumprida, pois as mudancas que
ndo estdo inseridas no posicionamento j& consolidado podem confundir o consumidor, gerando
instabilidade & marca.

A palavra inglesa brand, por sua traducéo, significa marca, e possui a funcéo basilar de
intermediar e gerar sentimento nas relacdes entre o consumidor e o produto ou servico

adquirido. Na conviccao de Kotler e Keller (2006, p. 270), o Branding pode ser entendido como



“criar estruturas mentais e ajudar o consumidor a organizar seu conhecimento sobre produtos e
servicos, de forma que torne sua tomada de decisdo mais esclarecida e, nesse processo, gere
valor a empresa”.

A partir dessa premissa, € possivel entender que o Branding é uma filosofia de gestéo
que molda as relagBes entre 0 mercado em que a marca esta inserida e seu publico consumidor,
através de um diferencial proprio.

Acerca da marca, o Cddigo da Propriedade Industrial, regido pela Lei n°® 9.279/96,
estabelece que ela se caracteriza como sendo todos os sinais visualmente perceptiveis utilizados
para distinguir e caracterizar produtos ou servigos (BRASIL, 1996), ou ainda, como afirma
Negrédo (2012, p. 168):

Considerada em seu triplice aplicagdo exposta no art. 123 do Cédigo da Propriedade
Industrial, marca é o sinal distintivo visualmente perceptivel usado para distinguir
produto ou servi¢o de outro idéntico, semelhante ou afim, de origem diversa, bem
como para atestar a conformidade de um produto ou servico com determinadas
normas ou especificacfes técnicas e, ainda, para identificar produtos ou servicos
provindos de membros de determinada entidade.

A marca é produzida pelo intelecto humano, sendo impulsionada pelas empresas de
marketing, para que através da sua construgdo possa representar de maneira forte e valorativa
uma empresa e atrair seu consumidor. No entendimento de Negrédo (2012, p. 176), as marcas
séo classificadas como bens imateriais, integrantes do estabelecimento empresarial.

Soares (2003, p. 116) aponta que a marca representa um sinal pelo qual um produto é
distinguido no mercado entre seus usuarios. Antes de apresentar base legal e carater
patrimonial, a marca era utilizada como meio de um comerciante distinguir seu produto diante
dos seus concorrentes. Atualmente, ela permanece com a mesma finalidade, porém com uma
potencializacdo e com caracteristicas ainda mais valiosas e peculiares, além de uma
regulamentacéo legislativa.

As marcas também podem se classificar de duas formas: quanto a sua natureza, que esta
diretamente relacionada a maneira como surgiu e a funcéo final que possui, prevista legalmente
no artigo 123 da Lei n® 9.279/96, sendo subclassificadas como marcas de produtos e servicos,
marcas de certificagcdo e marcas coletivas; e quanto a sua configuracdo, ou seja, a0 modo como
a marca é oferecida ao seu consumidor e os elementos que a compde, ficando a cargo do
Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) distingui-las taxativamente como marcas
nominativas, figurativas, mistas ou tridimensionais (BRASIL, 1996).

Mozota, Klopsch e Costa (2011) sustentam que a marca é o conjunto de percepgdes que

sdo direcionadas por comunicac@es e experiéncias. De fato, a marca é a forma que a empresa



ird gerar o vinculo com seus clientes e, sendo assim, ela possui o seu valor, pois € a partir dela
gue se remetera a empresa a seu produto, podendo ainda ser considerada uma forma de “status”,
ja que em diversas situa¢es a marca se torna o bem mais valioso da empresa.

Desse modo, uma identidade que distingue a oferta que uma empresa possui sob
determinado bem, produto, objeto ou servigo contribui para que ela tenha sua particularizagdo

através da marca.

3 DIREITO MARCARIO

O Direito Marcario no Brasil esta regulamentado pela Lei n® 9.279/96, a qual trata sobre
0s conceitos de marca e os meios e formas de aquisicao do direito de utilizacdo de um simbolo
distintivo como representacdo de um servi¢co ou produto em determinado ramo mercadolégico
(BRASIL, 1996).

O referido diploma legal adveio com o intuito de realizar a protecdo e o registro das
marcas, diante da observacao da necessidade de um impeditivo de praticas indevidas, como a
copia, que ao longo do tempo foi se propagando, fazendo com que a protecdo garanta
autenticidade a todo processo criativo, além de ser uma area que constantemente se adapta as
mudancas e necessidades do ramo (BRASIL, 1996).

Em 1875, o Decreto n° 2.682 foi o primeiro regulamentador acerca do tema, agraciando
0 surgimento de novas leis e decretos. Atualmente, a propriedade industrial é regulamentada
pela Lei n°® 9.279 de 1996, que revogou a Lei n®5.772 de 1971 (BRASIL, 1996).

A partir da Lei de Propriedade Industrial, compreende-se por marca todo sinal distintivo
visualmente perceptivel, utilizada para diferenciar um determinado produto ou servico de outro
que lhe seja idéntico, semelhante ou afim, mas que possua uma origem diversa. Esta mesma
Lei possui 11 capitulos que regulam sobre as normas para registro e protecdo das marcas,
estando disposto quais marcas sdo ou ndo registraveis, os direitos que os detentores possuem,
quem pode requerer esse registro, sua vigéncia, condi¢des para seu uso e as hipoteses nas quais
poderdo ocorrer a perda do uso (BRASIL, 1996).

A protecdo direcionada a marca tem como principal objetivo afastar a concorréncia
desleal que serd posteriormente tratada neste trabalho, bem como proteger o consumidor de
provaveis enganos. Vale ressaltar que os titulares de marcas possuem seus direitos assegurados
constitucionalmente, conforme o artigo 5°, inciso XXIX, da Constituigdo Federal, que preceitua

0 seguinte:



A lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario para sua
utilizacdo, bem como protecdo as criagdes industriais, a propriedade das marcas, aos
nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnoldgico e econémico do Pais (BRASIL, 1988).

A instituicdo responsavel por garantir os direitos previstos na Lei de Propriedade
Industrial é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal que garante
a protecdo do direito marcario por meio do registro da marca. E livre para requerer o registro
de marca tanto pessoa fisica como juridica, sejam empresas particulares ou 6rgaos publicos
(BRASIL, 1996).

Segundo a prdpria lei, o0 tempo em que uma marca passara em vigor é de 10 (dez) anos,
sendo contabilizados a partir da concessdo do registro. Ainda assim, é permitido prorrogar este
prazo por igual periodo e de maneira sucessiva, contudo, o titular da marca devera solicitar a
prorrogacdo durante o Ultimo ano de vigéncia do registro, mediante pagamento da respectiva
retribuicdo (BRASIL, 1996).

O artigo 122 da Lei de Propriedade Industrial prevé as marcas que sdo passiveis de
registro e que possuem sinais distintivos que sejam visualmente perceptiveis e que nao estejam
compreendidas nas proibicGes legais elencadas no rol taxativo do artigo 124 da mesma lei,
ficando a cargo do Titulo V - “Dos crimes contra a propriedade industrial” e do Capitulo Il1 -
“Dos crimes contra as marcas” tipificar, além do Cdodigo Penal, as condutas consideradas como
crimes marcarios (BRASIL, 1996).

No que tange a transferéncia marcaria, esta € possivel de ser realizada para um terceiro
interessado, sendo a marca registrada ou ainda em processo de registro. Todo o procedimento
de qualquer tipo de transferéncia deve seguir o que prevé o artigo 135 da Lei de Propriedade

Industrial, in verbis:

Art. 135. A cessdo devera compreender todos os registros ou pedidos, em nome do
cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou servico idéntico,
semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos
pedidos ndo cedidos (BRASIL, 1996).

Evidencia-se que ndo sera admissivel que um titular de uma marca efetue a concessao
de parte ou alguns dos seus registros de marca ou pedidos de registro de marca, caso estes
registros sejam de marcas iguais ou semelhantes, com a finalidade de eludir que titulares
diferentes possuam registros de marcas idénticas.

Sendo assim, o Direito Marcério possui a intencdo de proteger os direitos aludidos
diretamente tanto aos detentores de marcas, quanto a quem deposita a confianca de adquirir

algum produto ou servico na pretensdo que ele cumpra a finalidade a que se propde.



4 O INSTITUTO DO TRADE DRESS

A Dbusca pela diferenciacdo no mercado acaba levando as marcas a ndo serem mais
identificadas pelo publico consumidor apenas por um sinal visual formado por letras ou
imagens, mas por todo o significado e relevancia que possuem, compostas também pelos
demais elementos de que sua identidade visual carrega. A esse conjunto de caracteristicas
distintivas que formam a identidade visual de servicos, estabelecimentos ou produtos tem se
dado o nome de Trade Dress.

A sociedade atual comanda o evidente e crescente consumo em massa e, como exemplo
disso, ha uma grande diversidade de produtos de géneros idénticos sendo disponibilizados ao
consumidor. Com efeito, ocorre que se é necessario diferencia-los atravésa de uma identificacdo
prépria, sendo a partir disso que surge o instituto do Trade Dress.

O Trade Dress, conceitualmente, adveio dos Estados Unidos, tutelado pelo Lanham Act,
principal estatuto legal que versa sobre marca registrada no Pais, pelo qual se prevé a reparacao
civil no caso de cometimento de violacdo ao Trade Dress. No Brasil, sua traducédo e
denominagdo é “conjunto-imagem”, que se define pelo conjunto de elementos caracteristicos,
como 0s Vvisuais ou sensoriais, distintivos de determinado produto, servigo ou estabelecimento
comercial, que fazem com que os consumidores sejam capazes de diferenciar aquele dos demais
existentes no mercado.

Além disso, o Trade Dress pode ser entendido como a roupagem externa ou
apresentacdo visual de um produto ou servigo, ou seja, € uma caracteristica prdpria e distintiva.
Dessa forma, o Trade Dress pode ser representado, por exemplo, através de um cheiro
caracteristico de uma marca, uma embalagem propria de um produto, as cores caracteristicas
de um estabelecimento que revela sua diferenciacdo, um post em rede social com linguagem
especifica utilizada pela marca, entre outras especificidades que os fazem ser Unicos.

Discorre Soares (2004, p. 213) sobre o Trade Dress:

Trata-se da exteriorizagdo do objeto, do produto ou de sua embalagem, € a maneira
peculiar pela qual se apresenta e se torna conhecido. E pura e simplesmente a
’vestimenta’, e/ou ‘uniforme’, isto €, um trago peculiar, uma roupagem ou a maneira
particular de alguma coisa se apresentar ao mercado consumidor ou diante dos
USUArios.

A protecdo para sinais na legislacdo brasileira utiliza o critério da distintividade como

fundamental para diferenciar os produtos e servigos. Na Lei de Propriedade Industrial, apenas



0s sinais visualmente perceptiveis estdo protegidos como marca, ficando sem protecdo
especifica diversos outros sinais igualmente distintivos, como, por exemplo, sinais auditivos,
olfativos e o proprio Trade Dress.

Os sinais distintivos estdo caracterizados e previstos na Constituicdo da Republica
Federativa do Brasil em seu artigo 5°, inciso XXIX:

Aurt. 5° Todos sdo 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 seguranga e a propriedade, nos termos seguintes:

[...] XXIX —a lei assegurara 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 tecnoldgico do Pais (BRASIL, 1988).

De certo que a necessidade da concorréncia em um mercado dindmico, que visa alcancar
crescimento para 0s negocios e manter eficiente o capitalismo, através de inovacdo e
investimento, tendo em vista que ha um jogo da oferta e da procura, quanto mais ocorre a
concorréncia em determinado produto, maior se torna a qualidade dos produtos, dos precos e
dos servicos pos-venda.

Contudo, muitas empresas adentram no mercado por meio da copia de determinadas
caracteristicas de outras empresas ja consolidadas, com o designio de conquistar mais
clientes, o que acaba causando-lhes confusdo devido a reproducdo de caracteristicas
identitarias, levando os consumidores a adquirirem 0s servi¢os ou produtos de uma empresa
que se utiliza de meio fraudulento para recrutar e confundir o mercado.

Portanto, quando se existe a presenca do Trade Dress como identidade marcéria, ha
consequentemente a necessidade de sua regulamentacdo, visando a protecdo dos Direitos de
Propriedade Industrial daqueles que estao suscetiveis a serem copiados ou enganados por uma
concorréncia que utiliza da méa fé para cometer ilicitos, como o desvio de clientela. Nos casos
da aplicabilidade da concorréncia desleal diante da violacdo ao Trade Dress, a analise sera
individulizada e dependera do conjunto probatdrio apresentado.

O Trade Dress ndo deve ser confundido com a protecéo legislativa ja conferida a marca,
desenho industrial e patente, os quais sdo os instituto legais difundidos na regulamentacéo
brasileira. Ele refere-se ao conjunto de elementos que distingue e torna um produto ou servico
unico em face ao mercado consumidor.

Tem-se, por exemplo, a embalagem de um produto, o estilo dos posts em uma rede
social, o cheiro especifico de um produto, uma combinacdo de cores ou a arquitetura do

estabelecimento. Sendo assim, nada mais é do que o0 agregado de caracteristicas de uma marca



no mercado.

Ocorre que a nossa legislacdo ndo detém de expressa previsdao ao instituto do Trade
Dress, nem guarda a possibilidade de registro a um conjunto-imagem, como ocorre nos Estados
Unidos, através do Lanham Act. No Brasil, a Constituicdo Federal, em seu artigo 5°, inciso
XXIX, prevé que a lei assegurara a devida protecdo a “outros signos distintivos” (BRASIL,
1988). Todavia, ainda que alguns doutrinadores entendam que este dispositivo engloba o Trade
Dress, ndo se pode dizer que no ordenamento juridico brasileiro ha previsdo especifica para
este instituto, pois sua protecdo € amparada pela concorréncia desleal, prevista no artigo 195 da
Lei 9.279/96 e por meio de jurisprudéncias.

Assim, no territério nacional, a protecdo consolidada ao Trade Dress se baseia no
sentido do combate ao crime de concorréncia desleal, fazendo com que a sua violacao se
configure pela execucdo de atos e infragdes a este crime ja previsto.

A titulo de informacdo, o Tribunal de Justica do Estado de S&o Paulo aplicou o artigo
195, inciso 11, da Lei de Propriedade Insdutrial, reconhecendo a concorréncia desleal praticada

por um posto de combustivel, em virtude do uso indevido de Trade Dress do seu concorrente:

POSTO DE COMBUSTIVEL. USO INDEVIDO DE TRADE DRESS.
CONCORRENCIA DESLEAL. DANOS MATERIAIS. O réu-apelado utilizou
testeira nas cores verde e amarela, com uma fixa branca no meio, em medidas
semelhantes as empregadas pelos postos vinculados a autora apelante. Cartaz com a
marca ‘BR’ estrategicamente posicionado. Placa com o valor do litro da gasolina e do
alcool, na qual constavam os dizeres ‘De olho no produto’, cartaz muito similar ao da
recorrente, o qual anuncia os pregos e também o programa de qualidade ‘De olho no
combustivel’. Uso ilicito de elementos caracteristicos do trade dress da apelante.
Concorréncia desleal especifica. Artigo 195, inciso Ill, da Lei n°® 9.279/1996. O
recorrido devera pagar a recorrente indenizacdo por danos materiais (danos
emergentes e lucros cessantes), em valor a ser apurado na fase de liquidag&o. Recurso
provido, com alteracdo do énus da sucumbéncia (BRASIL. Tribunal de Justica do
Estado de S&o Paulo (10* Cémara de Direito Privado). Apelagcdo n° 0340728-
98.2009.8.26.0000/SP. Relator: Roberto Maia, 10 de abril de 2014).

Torna-se indispensavel que a empresa que zela por sua diferenciacdo no mercado e que
queira se sobressair em relacdo a sua concorréncia se adeque através da aplicabilidade do Trade
Dress e da imponéncia da distintividade por meio de um Branding bem posicionado. E é a patir
dai que surge a necessidade de a legislacdo brasileira proteger especificamente o conjunto-
imagem que as empresas possuem, sendo o registro de marcas de posicdo um ndvel instituto
relacionado a importancia conferida para o estudo sobre a efetiva regulamentacdo do Trade
Dress.

4.1 A MARCA DE POSICAO COMO ASCENCAO A PROTECAO DO TRADE DRESS



A luz do estudo da semidtica no que tange & importancia de entender os signos e como
o ser humano atribui um significado a diversos elementos ao seu redor, surge na legislacédo
brasileira uma norma que regulamentara registros de signos, nos quais sua distintividade diz
respeito a forma em que caracteristicas determinantes sdo posicionadas, chamada de
registrabilidade sob Marca de Posicéo.

Trata-se de uma revolucionaria novidade aplicada no quesito visual de uma marca.
Consideravel notar que quanto mais uma marca buscar se distinguir de outra idéntica ou que
proporcione servigos e produtos semelhantes, mais vantagem no seu ramo mercadoldgico ela
terd. Assim, a partir do ponto de necessidade de distintividade e de regulamentacgdo para tal,
entra a funcdo primordial da Marca de Posicdo, qual seja, tornar o produto o mais singular
possivel, através do posicionamento de uma caracteristica propria.

DispGe a Nota Técnica INPI/CPAPD n° 02/2021 sobre a defini¢do de Marca de Posicdo,

como sendo:

[...] aquela formada pela aplicagdo de um sinal em uma posicéo singular e especifica
de um determinado suporte, resultando em conjunto distintivo capaz de identificar
produtos ou servigos e distingui-los de outros idénticos, semelhantes ou afins, desde
gue a aplicacdo do sinal na referida posicdo do suporte possa ser dissociada de efeito
técnico ou funcional (BRASIL, 2021a).

Coube a Nota Técnica INPI/CPAPD n° 02/2021 e a Portaria INPI/PR n° 37, de 13 de
setembro de 2021, disciplinarem sobre todos os requisitos da registrabilidade da Marca de
posicdo (BRASIL, 2021b). Aduz a préopria Nota Técnica (BRASIL, 2021a), em seu item 3 e
seguintes, que a singularidade da posicao devera ser peculiar no suporte, ndo sendo como as
usadas comumente na aplicacdo de sinais marcérios, fazendo-se evidente a exigéncia de
exclusiva distintividade. Além disso, vale enfatizar que a protecdo que sera conferida por
intermédio do registro de Marca de Posicdo referir-se-4 ao conjunto formado tanto pela
aplicacdo do sinal na posicdo singular no suporte, quanto ao proprio suporte em si, jamais
isoladamente quanto a posicao.

Atentando para o fato de que a protegdo é conferida a marca e ndo apenas ao produto,
seu pedido de registro devera ser apresentado de maneira detalhada, com todos 0s pontos que a
marca enseja titularidade. Os itens 7 e 8 da Nota Técnica INPI/CPAPD n° 02/2021 afirmam que
0 suporte devera ser representado por meio de linhas pontilhadas ou tracejadas e o sinal que
serd aplicado a ele deverd ser indicado em linhas continuas ou em &reas preenchidas. Ademais,
h& a necessidade de apresentacdo de descrigdo textual da marca, objetivando-se delimitar ao
maximo a protecdo a que vira ser reivindicada, informando o que pretende proteger com o
pedido de registro da marca (BRASIL, 2021a).



Destaca-se que em pedidos ja realizados, porém configurados como marca mista,
figurativa ou tridimensional, caso a Marca de Posi¢do seja a forma adequada de registro, sera
formulada exigéncia para que o requerente informe se concorda com a alteracdo da forma de
apresentacdo do pedido. Caso concorde, o requerente devera anexar a descri¢cdo da marca a
imagem principal adequada e outras vistas do suporte e, se ndo possuir a anuéncia, devera
informar acerca da discordancia em resposta a esta exigéncia.

Atualmente, uma marca ndo se limita apenas ao registro de um produto ou servico. Por
efeito da evolugdo e da grandiosidade do intelecto criativo, empresas estdo buscando técnicas a
partir da aplicacdo do Branding para se estabelecerem no mercado e, principalmente, se
protegerem da concorréncia. Nesse ponto, € imprescindivel que uma marca esteja munida de
protecdo e nada mais necessario que o estudo sobre a fundamental importancia que a
regulamentacdo do Trade Dress é capaz de agregar na busca pelo poder de confianca.

O novel instituto da registrabilidade da Marca de Protec¢do, associado ao primeiro passo
de reconhecimento conferido a protecdo do Trade Dress, esta cada vez mais proximo. As
marcas almejam desenvolver uma imagem para passar ao publico, mediante uma roupagem
externa de seu estabelecimento ou até mesmo por meio de detalhes, como embalagens ou
representatividade olfativa Unica, que até entdo ndo sdo viabilizadas por registro pela legislacao
existente no Brasil.

Ainda que haja uma doutrina que procura efetivar a aplicacdo do Trade Dress, ndo ha
no ordenamento juridico brasileiro previsdo para este instituto. Sendo assim, o registro de
Marca de Protecdo pode ser base para a iniciacdo a busca efetiva pela sua protecgéo.

Tendo em vista que este ndvel instituto trata sobre especificagBes, como um conjunto
de cores e tragos sendo conferidos exclusivamente a uma marca, € a partir dai que o Trade
Dress, conceitualmente considerado como o “conjunto-imagem?”, se torna objeto de potencial
regulamentacdo, uma vez que a sua violacédo é tratada apenas por analogia através do crime de
concorréncia desleal.

Diante da busca real de uma empresa se tornar cada vez mais um fenémeno no mercado
em que atua, existe subjetivamente o intuito de ela diferenciar-se por intermédio de uma
identidade visual imponente e que agregue valor visualmente e, consequentemente,
financeiramente.

Entretanto, todo esse destaque decorrente do investimento em Branding aguca a
percepg¢do da concorréncia, a qual se faz valer da ma-fé concorrencial para plagiar ou reproduzir
0S servicos, 0s produtos ou a imagem que a empresa detentora da autenticidade transmite ou,

por ventura, pretende transmitir.



Haja vista o Trade Dress ndo possuir regulamentacao legislativa no Brasil, a matéria
fica suscetivel a analise pelos julgadores, baseado no que se tem estritamente sobre o tema, para
solucionar os conflitos existentes no que se refere a violacdo do conjunto-imagem de uma
empresa.

A registrabilidade da Marca de Posi¢do surgiu como um adendo & necessidade de
protecdo juridica ao Trade Dress, visando caracterizar uma concorréncia desleal de uma
factualmente legitima, tendo como premissa que o que sera avaliado é o critério visual,
considerando que é a caracteristica fundante deste instituto.

Seguranca juridica é o fator preponderante para que a garantia sobre 0s negdcios,
investidores e empresa se mantenham coesos e alinhados, determinando, assim, o regramento
da situacéo, ou seja, o que devera ser feito e o que sera ilegitimo de realizar.

Isto posto, diante da inovadora previsdo legal da Marca de Posicdo, tem-se o Trade
Dress (conjunto-imagem) como axioma maxima para necessidade de protecéo juridica, visto
gue a marca em si é o sinal distintivo visualmente perceptivel, enquanto o Trade Dress consiste

em um conjunto de caracteristicas de um produto, servigo ou estabelecimento.

6 CONSIDERACOES FINAIS

O Estado é um incentivador da competicdo, de forma que estimule o mercado, e é a
partir dai que controla seus abusos por meio de regras coercitivas. Com isso, vale ressaltar que
o destinatéario final das relacbes mercadologicas, o consumidor, necessita da aplicabilidade dos
seus direitos de defesa diante das situacfes de inducdo a confusdo de consumo. Além disso, 0
empresario também deve ter seus direitos resguardados ao buscar sua diferenciacdo no mercado
através do investimento em seu conjunto-imagem.

Tendo em vista que a concorréncia compde o0 mercado econémico, analisar a inser¢ao
do instituto do Trade Dress, a ser tutelado juridicamente como objeto de violagcdo por meio da
concorréncia desleal frente as empresas que inovam em seus produtos e servicos, € ter uma
visdo de crescimento econdmico sem desrespeitar o direito alheio.

Na legislacdo brasileira, os direitos conferidos ao Trade Dress restam demonstrados
pela repressdo aos atos de concorréncia desleal. Ademais, para que esses direitos sejam
conferidos, precisam ser demonstradas a distintividade e a possibilidade de confusdo sobre a
identidade visual em questéo do produto, servico ou estabelecimento.

Portanto, além do estudo acerca da necessidade da devida protecdo juridica que deve ser



conferida ao Trade Dress, este trabalho demonstrou que, muito embora ndo tenhamos uma
estrutura juridica positiva propria para este instituto, a inovagédo da registrabilidade da Marca
de Posicdo ja demonstra que a tutela sob a protecédo legislativa ao conjunto-imagem esta cada
vez mais proxima e necessaria, a partir do direito conferido a especificidade deste tipo de

registro, uma vez que a marca de posi¢do consiste em uma forma de Trade Dress.
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