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“A PROTEGAO DO TRADE DRESS A LUZ DO CASO “GRENDENE E MIKALCE”

' Rita Bruna Faria Sant'ana

RESUMO

A protecédo do trade dress é um tema crucial no direito da moda, especialmente a luz
do caso "Grendene versus Mikalce", que ilustra uma disputa sobre a identidade visual
e a aparéncia dos produtos. O trabalho analisou a interagdo entre as normas juridicas
brasileiras e a pratica comercial, enfocando a responsabilidade civil e as implicagdes
do trade dress na concorréncia desleal. Utilizou-se um método analitico, considerando
as legislagdes pertinentes, decisdes judiciais e os direitos de propriedade intelectual
para compreender os desafios na protecao do trade dress. Os resultados mostraram
que a auséncia de regulamentacédo especifica pode gerar confusdes no mercado e
prejudicar tanto as marcas quanto os consumidores. Este estudo concluiu que uma
protecdo robusta e abrangente do trade dress € essencial para garantir a justica e a
competitividade no setor de moda, além de incentivar a inovagdo e a criatividade.
Portanto, o caso "Grendene versus Mikalce" expde a necessidade urgente de uma
legislacdo mais clara, que assegure a defesa dos direitos das marcas e a confianga
dos consumidores.

Palavras-chave: Trade dress. Prote¢cdo. Grendene. Mikalce. Direito da moda.

TRADE DRESS PROTECTION IN THE LIGHT OF THE “GRENDENE VERSUS
MIKALCE” CASE

The protection of trade dress is a crucial topic in fashion law, especially in light of the
"Grendene versus Mikalce" case, which illustrates a dispute over the visual identity
and appearance of products. The work analyzed the interaction between Brazilian legal
standards and commercial practice, focusing on civil liability and the implications of
trade dress on unfair competition. An analytical method was used, considering relevant
legislation, court decisions and intellectual property rights to understand the challenges
in protecting trade dress. The results showed that the absence of specific regulation
can generate confusion in the market and harm both brands and consumers. This
study concluded that robust and comprehensive trade dress protection is essential to
ensuring fairness and competitiveness in the fashion sector, as well as encouraging
innovation and creativity. Therefore, the case "Grendene versus Mikalce" exposes the
urgent need for clearer legislation, which ensures the defense of brand rights and
consumer trust.

Keywords: Trade dress. Protection. Grendene. Mikalce. Fashion law.




INTRODUGCAO

A protecdo do trade dress, que se refere a aparéncia geral e a definicéo
visual de um produto ou servico, desempenha um papel crucial na manutencédo da
identidade das marcas e na preservacao da concorréncia leal no mercado.

O caso Grendene versus Mikalce proporciona uma analise significativa
sobre a aplicacéo do direito em relacido ao trade dress, especialmente em um cenario
onde a intersegéo entre moda e jurisprudéncia torna-se cada vez mais relevante.

Este caso ilustra os desafios enfrentados por empresas que buscam
proteger sua identidade visual e a importancia de uma regulamentagéao clara e eficaz
para resguardar os direitos dos criadores, designers e empresarios em um ambiente
competitivo.

O principal objetivo deste tema é discutir como a prote¢do do trade dress
pode ser efetivada através das normas juridicas existentes, considerando os
desdobramentos do caso Grendene versus Mikalce onde questbes de
responsabilidade civil, concorréncia desleal e direitos autorais emergem de forma
preponderante.

A relevancia social da tematica reside na necessidade de assegurar um
mercado justo e equilibrado, onde os consumidores possam fazer escolhas
informadas com base na identidade das marcas, enquanto as empresas tém a
garantia de que suas investigagbes criativas e inovagdes n&o estardo sujeitas a
apropriacdes indevidas.

Do ponto de vista juridico, este estudo enfatiza a necessidade de uma
legislacéo robusta e adaptada as especificidades do trade dress, apontando para a
importancia de uma protegao eficaz que va além da mera formalidade, garantindo que
tanto os direitos dos criadores quanto dos consumidores sejam validos e respeitados.

Assim, a analise do trade dress a luz do caso Grendene e Mikalce busca
contribuir para o entendimento e a aplicagao do direito, promovendo a justica e a ética

nas relagdes comerciais no setor da moda.

1.HISTORICO DO DIREITO NA MODA

O estudo historico do direito na moda revela uma fascinante interag&o entre
a evolucdo das normas juridicas e as transformag¢des na vestimenta ao longo dos

séculos. Desde as sociedades antigas até o mundo contemporaneo, as leis tém



influenciado e sido influenciadas pelas tendéncias da moda de varias maneiras,
refletindo mudancgas sociais, politicas e culturais.
. Segundo Almeida, que comenta sobre o tema:

As leis sumptuarias da Antiguidade regulavam n&o apenas o consumo, mas
também a expressdo de status social por meio da vestimenta. (ALMEIDA,
2010, p.45).

Na Grécia Antiga, as leis ndo eram muito rigorosas em relacdo a
vestimenta, mas certos trajes eram usados para expressar o status social e a
dignidade dos cidadaos. Os himations e chitons eram comuns, e a maneira como eram
usados podia sinalizar a posi¢ao social ou a fungao publica de um individuo.

Na Roma Antiga, o vestuario tinha uma forte conotagéo legal e social. A
toga, por exemplo, era um simbolo da cidadania romana, sendo uma pecga obrigatoria
para os homens livres em diversas ocasides publicas. Diferentes tipos de togas
indicavam variados status e fungbes, como a toga para senadores e a toga candida
usada por candidatos a cargos publicos.

Como destaca Costa, conforme comenta:

A intersegao entre direito e moda reflete o controle social nas sociedades
medievais, onde as vestimentas eram regulamentadas pelo poder religioso e
civil. (COSTA, 2017, p.67).

Durante a ldade Média, as leis sumptuarias comegaram a emergir em
varias partes da Europa. Essas leis regulavam o que as pessoas podiam vestir com
base em sua classe social, sexo e profissdo. O objetivo era manter a ordem social e
prevenir o luxo excessivo que poderia ameagar a estabilidade econémica e moral.

Nos séculos Xlll e XIV, as leis sumptuarias se tornaram mais complexas,
refletindo a crescente prosperidade e o surgimento de uma classe mercante. Na
Inglaterra, por exemplo, o Estatuto das Vestes de 1363 determinava que apenas a
nobreza podia usar certos tecidos e cores, tentando assim controlar a opuléncia e
evitar que os plebeus imitassem a aristocracia.

Dias comenta que:

A industrializagdo trouxe novos desafios para o direito na moda,
incluindo questdes trabalhistas e de propriedade intelectual. (DIAS,
2019, p.80).

O Renascimento trouxe consigo uma explosao de cores, tecidos luxuosos
e novos estilos influenciados por intercambios culturais e comerciais. As regulagdes

sumptuarias continuaram, mas muitas vezes foram desrespeitadas devido ao desejo



crescente por individualismo e autoconstrucdo de identidade pessoal por meio da
moda.

De acordo com Gomes:

As leis de vestimenta no Renascimento nao apenas refletiam, mas também
influenciavam as mudangas sociais e culturais em curso. (GOMES, 2011,
p.107).

Na era moderna, o surgimento do capitalismo e a Revolugdo Industrial
trouxeram mudangas significativas. A produgdo em massa democratizou o acesso a
vestimentas que antes eram exclusivas da aristocracia. No entanto, surgiram novas
formas de regulamentacgéo, incluindo patentes e marcas registradas, para proteger os
designs e a propriedade intelectual dos criadores de moda.

Rocha discorre que:

A globalizagdo trouxe a necessidade de harmonizagdo das legislacdes,
especialmente no que diz respeito a moda e aos direitos de propriedade
intelectual. (ROCHA, 2021, p.135).

No século XX, a moda se tornou ainda mais global e diversificada. As leis
comecgaram a focar mais em questdes de direitos trabalhistas nas industrias téxteis,
questdes ambientais e transgressdes de propriedade intelectual. A Convencéo de
Paris de 1883 e a criagdo da Organizagcado Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)
foram marcos importantes para proteger invencgdes e designs internacionais.

Silva sugere que:

A legislagéo sobre moda digital no século XXI deve acompanhar a velocidade
das inovag0es tecnoldgicas para garantir a protegdo adequada (SILVA, 2022,
p.56).

Durante os anos 1920, a moda feminina viu um giro revolucionario com a
ascensao do estilo flapper, que desafiou as normas convencionais de modéstia e
papel de género. Este movimento foi acompanhado por debates legais sobre
moralidade e decéncia publica.

A Segunda Guerra Mundial teve um impacto significativo na moda, com
racionamentos e regulamentagdes que limitavam o uso de certos materiais e
incentivavam a reciclagem e a sobriedade nas roupas. As autoridades em diversos
paises emitiram diretrizes estritas sobre a quantidade de tecido que poderia ser usado
para confeccionar roupas.

Nos anos 1960 e 1970, os movimentos pelos direitos civis e a contracultura

influenciaram fortemente a moda, levando a um relaxamento das normas sociais e
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legais sobre vestimenta. Surgiram novas questdes legais relacionadas a liberdade de
expressao e roupas como forma de protesto politico.

Com a globalizagdo no final do século XX e inicio do XXI, houve uma
crescente preocupagado com as condi¢cdes de trabalho nas fabricas de moda, levando
a promulgacdo de leis e acordos internacionais para garantir melhores praticas
trabalhistas e padrdes éticos na produc¢ao de roupas.

Pereira destaca que:

Ao longo do século XX, as leis trabalhistas evoluiram para proteger os
trabalhadores da industria téxtil, refletindo as mudancas sociais e
econdmicas. (PEREIRA, 2016, p.78).

Atualmente, questdes de sustentabilidade e impacto ambiental da industria
da moda s&o focos centrais das politicas e leis. Governos e organizagdes
internacionais estdo desenvolvendo regulamentos para reduzir a pegada ecolégica do
setor téxtil, promovendo praticas de design circular e produgéo sustentavel.

Ainda, ha um crescente movimento em diregdo a moda inclusiva, com leis
e regulamentos que buscam combater a discriminagdo e promover a inclusao de todas
as identidades e corpos na industria da moda. Isto inclui politicas contra o ageismo,
racismo e outras formas de exclusao social.

As leis também evoluiram para se adaptar a digitalizagdo da moda,
abordando a propriedade intelectual no contexto de moda digital e realidade virtual.
Desenhos protegidos por NFT (Non-Fungible Tokens) sdo um exemplo de como a
tecnologia esta mudando a forma como os direitos de propriedade s&o controlados e
protegidos.

O direito na moda hoje ndo apenas protege marcas e designers, mas
também considera os consumidores, trabalhadores e o meio ambiente. Iniciativas
como a Transparéncia na Cadeia de Suprimentos exigem que as marcas se
responsabilizem por todas as etapas da producéo de suas roupas.

Teixeira afirma que:

O direito da moda no Brasil evoluiu para refletir as especificidades culturais e
as necessidades de protegéo a identidade local. (TEIXEIRA, 2015, p.101).

Em resumo, a moda e o direito tém compartilhado uma relagao simbidtica
ao longo da historia. As mudangas sociais, econdmicas e tecnologicas
constantemente remodelam esta interacdo, uma vez que ambos 0os campos buscam

refletir e influenciar a sociedade de maneiras profundas e complexas.
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Como resultado, o estudo aprofundado das intersegdes entre legislagéo e
moda nao apenas ilumina as mudangas passadas, mas também pode oferecer
previsdes e solucdes para os desafios futuros enfrentados por esta industria dinédmica

e vital para a cultura humana.

1.1 RELAGAO DO DIREITO E A MODA

A relacdo entre o direito e a moda é complexa e multifacetada, abrangendo
diversas areas juridicas que interagem para regulamentar a industria da moda. Desde
a criagao e protecado de designs até as praticas de comércio e consumo, o direito
desempenha um papel crucial na sustentagdo e organizagédo deste setor criativo e
dinamico.

Conforme comenta Abreu:

O direito da moda é uma disciplina juridica que incide sobre o estudo das
relagdes juridicas subjacentes a criagdo de moda. A criacdo de moda como
objeto da andlise juridica é um conceito amplo e ndo se resume ao dominio
das coisas tangiveis. Abrange o ato de criagdo de pecas de moda e de
embelezamento. (ABREU, 2019, p.1)

Um dos principais pontos de intersecdo entre o direito e a moda é a
propriedade intelectual. As criagbes de moda, incluindo designs, padrées e marcas,
sdo resultado do trabalho intelectual dos estilistas e das marcas. Para proteger essas
criagcdes contra a cépia e o plagio, legislagbes como a Lei de Propriedade Industrial
(Lei n®9.279/1996) e a Lei de Direitos Autorais (Lei n® 9.610/1998) sdo fundamentais.
Elas garantem que os criadores possam registrar suas obras e obter exclusividade em
sua exploragcao comercial.

No campo do direito do consumidor, o Cédigo de Defesa do Consumidor
(Lein®8.078/1990) é de suma importancia para a moda. Esta legislagao assegura que
os consumidores tenham acesso a produtos de qualidade, que sejam informados de
maneira clara e correta sobre os produtos e possam exercer seus direitos de
devolugao e reparagdo quando necessario. Isso garante uma relagdo equilibrada e
justa entre os consumidores e os fabricantes ou distribuidores de moda.

Os advogados que atuam no Direito da Moda aconselham seus clientes sobre
questdes juridicas as quais enfrentam as industrias de moda, téxteis,
vestuario, luxo, calgados, joias, cosméticos, dentre outras. Tais questdes vao
desde o licenciamento, merchandising, distribuicdo e acordos de franchising
para questdes de propriedade intelectual, de emprego e relacao de trabalho,
sustentabilidade, prote¢cdo ao consumidor e muitas outras. (SCAFIDI, 2012,

p.1)
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A legislagdo trabalhista também €& crucial para a industria da moda,
garantindo condi¢bes dignas e justas para os trabalhadores envolvidos na produgao.
A Consolidagéo das Leis do Trabalho (CLT) regulamenta aspectos como jornada de
trabalho, remuneragédo, segurangca e saude no trabalho. Isso é particularmente
relevante para evitar a exploragao inadequada dos trabalhadores em setores como a
confecgao e a costura.

A sustentabilidade € outra area em que o direito e a moda se encontram de
maneira significativa. A preocupagé&o com o impacto ambiental da industria da moda
levou a criacdo de politicas e leis que promovem praticas sustentaveis. A Politica
Nacional de Residuos Solidos (Lei n® 12.305/2010) € um exemplo disso, incentivando
a gestao de residuos e o uso responsavel de materiais.

Além das obrigagbes ambientais, as empresas de moda também devem
cumprir regulamentagbes que promovem a responsabilidade social e a ética na
produgdo. Isso inclui o combate ao trabalho infantii e ao trabalho escravo,
regulamentado por leis especificas e fiscalizado por 6rgaos competentes, como o
Ministério do Trabalho.

A regulamentagdo do comércio internacional de moda protege a industria
nacional e garante a conformidade com normas globais. A importagdo e exportagao
de produtos de moda sao controladas por meio de tarifas, normas de qualidade e
regras de conformidade internacional, garantindo que os produtos estejam de acordo
com os padrdes exigidos.

Conforme comenta Dias, sobrei assunto:

A pirataria e a falsificagdo de produtos de moda sdo problemas globais que
afetam profundamente o Brasil. A legislagdo nacional tem avangado, mas
ainda enfrenta desafios para implementar de maneira eficaz leis que coibam
a pratica ilegal. Medidas mais duras e a fiscalizagdo constante s&o
necessarias para garantir que os consumidores recebam produtos genuinos
e que os criadores sejam justamente recompensados por seus trabalhos
inovadores. (DIAS, 2021, p. 72)

Os contratos comerciais sdo essenciais para formalizar as relagcdes entre
diferentes partes da cadeia produtiva da moda. O direito contratual permite que
empresas de moda, fornecedores, distribuidores e varejistas estabelegam acordos
claros, definindo responsabilidades e direitos, prevenindo conflitos e garantindo
seguranca juridica.

A protecao da propriedade industrial € igualmente crucial para os negocios

de moda, sobretudo com relagdo as marcas. A marca € um dos principais ativos de
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uma empresa de moda, representando sua identidade e valor no mercado. O registro
de marca junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) garante
exclusividade e protecao legal contra o uso indevido por terceiros.

Conforme comenta Silva, sobre o assunto:

A protecao dos direitos autorais e das marcas registradas é um assunto de
extrema importancia no setor da moda. No Brasil, essas protecbes sao
conferidas pela Lei de Propriedade Industrial e pela Lei de Direitos Autorais,
e possibilitam que os artistas protejam suas criacbes contra a pirataria.
Passos significativos foram dados com a inclusdo de requisitos especificos
que consideram as peculiaridades da moda, um campo vulneravel a
imitagOes rapidas e massificadas." (SILVA, 2020, p. 67)

Outra questdo importante € a vigilancia sanitaria, especialmente para
produtos de moda que entram em contato direto com a pele, como cosméticos e
roupas intimas. Regulamentagdes especificas, muitas vezes em sintonia com padrdes
internacionais, garantem que esses produtos sejam seguros para uso pelos
consumidores.

No contexto da moda digital e do comércio eletrénico, o direito também
desempenha um papel vital. As vendas online estdo em ascensdo, exigindo
regulamentag¢des que garantem seguranga nas transagdes, protecdo aos dados dos
consumidores e cumprimento de direitos de devolugao e troca de produtos.

A rastreabilidade e a transparéncia na cadeia de suprimentos sao
atualmente areas emergentes no direito da moda. Leis e regulamentos incentivam ou
exigem que as empresas fornecam informagdes detalhadas sobre a origem dos
materiais e as condicdes de producdo, promovendo a responsabilidade social
corporativa e capacitando os consumidores a tomarem decisdes informadas.

No ambito das iniciativas de moda circular, como o aluguel de roupas e
plataformas de revenda de segunda mé&o, o direito precisa se adaptar para regular
essas novas modalidades de consumo. Isso inclui questdes contratuais especificas,
tributacdo adequada e garantias para ambas as partes envolvidas nas transagoes.

A educagao no setor da moda é regulamentada para garantir a qualidade e
a consisténcia do ensino. Instituicbes e cursos de moda seguem diretrizes
estabelecidas pelo Ministério da Educagao, assegurando que os profissionais sejam
bem formados para enfrentar os desafios e as inovagdes do mercado.

Finalmente, a relacéo entre direito e moda € dinamica e esta em constante
evolugdo. A moda € um setor altamente criativo e inovador, e o direito deve

acompanhar essas mudangas para fornecer uma estrutura regulatoria que promova a
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inovacéo, proteja os direitos dos envolvidos e garanta um mercado justo, ético e

sustentavel.

1.1.1 LEGISLAGCAO APLICADA PELO DIREITO BRASILEIRO NA MODA

A legislacao brasileira aplicada ao setor da moda € um campo vasto que
abrange diversas areas do direito, incluindo propriedade intelectual, direito do
consumidor, direito trabalhista e direito ambiental. Este conjunto de normas visa
regulamentar a produgdo, a comercializagdo e o consumo de produtos de moda,
garantindo a protecdo dos direitos dos criadores, dos trabalhadores e dos
consumidores, além de promover a sustentabilidade ambiental.

Uma das principais legisla¢cdes do setor € a Lei de Propriedade Industrial
(Lei n° 9.279/1996), que protege as criagdes intelectuais dos estilistas por meio de
marcas, patentes e desenhos industriais. Esta lei permite que os designers registrem
suas criagdes, garantindo exclusividade na exploracdo comercial e evitando a
reprodugao nao autorizada de suas obras.

Conforme comenta Almeida sobre a legislagao brasileira:

A legislacao brasileira comecgou a olhar mais atentamente para a industria da

moda a partir do momento em que o setor se tornou uma significativa fonte
de geragao de empregos e investimentos. (ALMEIDA, 2019, p. 45)

No ambito do direito autoral, a Lei de Direitos Autorais (Lei n°® 9.610/1998)
também é relevante, pois protege obras artisticas e literarias, incluindo as criagdes de
moda que possam ser consideradas obras de arte aplicadas. Isso garante que os
criadores possam controlar o uso e a reproducdo de suas obras, além de serem
remunerados por sua utilizagao.

Conforme Pereira comenta sobre o assunto:

A moda envolve uma complexa rede de direitos que vai além do simples

vestir, abrangendo questées de propriedade intelectual, contratos e até
mesmo de direito ao consumidor (PEREIRA, 2018, p. 113)

A legislagdo aplicada ao setor da moda no Brasil é, portanto, multifacetada
e dinamica, necessitando de constante atualizagao e adaptacao para acompanhar as
inovacdes e os desafios do mercado global. Os profissionais da moda devem estar
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atentos a essas mudancas e entender a importancia do cumprimento das normativas
legais para o sucesso e a sustentabilidade de suas operagdes.

Desse modo, a legislagao brasileira busca promover um equilibrio entre a
protecdo dos direitos dos criadores, a ética no trabalho, a seguranca dos
consumidores e a sustentabilidade ambiental, fomentando uma industria da moda

inovadora, responsavel e competitiva.

2.A DEFINIGAO DO TRADE DRESS

O Trade Dress refere-se a aparéncia visual de um produto ou de sua
embalagem, que pode incluir elementos como forma, cor, layout, design e outros
aspectos estéticos que identificam a origem de um produto ou servigo. O trade dress
€ considerado uma extensao do conceito de marca e pode desempenhar um papel
vital na diferenciacédo de produtos em um mercado competitivo.

Martinelli complementa que

Cores, Formas, desenho industrial, design, programagéo visual e até mesmo
embalagem. Todo o conjunto de elementos que contribuam para o
posicionamento de determinada marca ou produto no mercado, faz parte de
seu Trade Dress. (MARTINELLI, 2018, p. 01).

No Brasil, a protecao do trade dress esta embasada na Lei de Propriedade
Industrial (Lei n® 9.279/96), que protege as marcas registradas e os nomes comerciais,
abrangendo também a aparéncia n&o funcional que distingue produtos ou servigos. A
protecdo é concedida desde que o trade dress n&o seja meramente funcional e possua
distintividade.

Francolin explica que o Trade Dress:

[...] no Brasil, a doutrina o define como “conjunto-imagem” ou “roupagem
externa” ou ainda “embalagem” do produto ou bem. Trata-se, portanto, da
percepgao visual externa por um determinado bem no mercado consumidor,
goza de protecdo juridica autbnoma e independente dos preceitos da
Propriedade Intelectual. (FRANCOLIN, 2019, p. 01).

Os elementos que compdem o trade dress podem incluir caracteristicas
visuais, como a forma do produto, seus graficos, o estilo da embalagem e a disposi¢éo
de elementos que criam uma identidade visual Gnica. E importante ressaltar que, para
que um trade dress seja protegido, esses elementos devem ser capazes de identificar
a origem do produto e nao servir apenas a fungdes utilitarias.

No Conceito de Barretti:

[...] Trade Dress trata-se do conjunto de elementos diferenciadores de
produtos ou servicos, que fazem com que o publico os prontamente
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identifique, sendo, pois, a sua forma de colocagcdo no mercado, tal como ela
aparece aos olhos dos consumidores. (BARRETTI, 2019, P. 01).

A distintividade € um critério crucial para o reconhecimento do trade dress.
Para ser considerado valido, o trade dress deve ser capaz de diferenciar os produtos
de um empresario dos produtos de outros. Ademais, a nao funcionalidade € essencial,
uma vez que aspectos que atendem apenas a uma necessidade funcional ndo podem
ser protegidos como trade dress.

Barretti comenta que

[...] A constituicdo Trade Dress deve ser feita da percepg¢ao causada pelo todo
em detrimento de pequenos detalhes, é dizer, ndo decorre de simples analise
de elementos diferenciadores isolados, sendo que no caso de confusdo entre
os produtos, necessaria a caracterizagdo efetiva da intengdo de captar
clientes com base em manobras desleais em face do concorrente.
(BARRETTI, 2019, p. 01).

Para a autora, essa caracterizagdo ndo se baseia apenas em elementos
isolados, mas na impressdo geral que o conjunto de caracteristicas visuais e
sensoriais causa no consumidor. A protecdo do Trade Dress no Brasil, encontra
amparo na legislagéo de propriedade industrial e na represséo a concorréncia desleal.

Isso significa que, em casos de confusdo entre produtos, € essencial
demonstrar a intengdo de um concorrente de atrair clientes por meio de praticas
desleais, imitando o conjunto-imagem de outro produto para tirar vantagem da
reputacéo ja estabelecida.

A distintividade do Trade Dress é crucial, pois deve ser capaz de identificar
a origem do produto ou servigo e diferencia-lo de outros similares, sem ser funcional
ao ponto de ser considerado um elemento técnico ou de utilidade.

Portanto, a constituicdo do Trade Dress € uma questao de percepcao total,
onde a identidade visual e sensorial deve ser reconhecida pelo publico como indicativa
de uma determinada origem, e n&o apenas uma colegao de elementos distintos sem
uma imagem coesa.

Os direitos conferidos pela protecdo do trade dress incluem o direito de
impedir terceiros de utilizar uma aparéncia semelhante que possa causar confusio
entre os consumidores. Essa protecdo € semelhante a concedida aos direitos de
marcas, garantindo que a identidade visual de um produto ndo seja apropriada
indevidamente por concorrentes.

Martinelli explica que

O Instituto do Trade Dress, apesar de sua importancia comercial, ndo goza
de protegéo especifica no ordenamento juridico brasileiro. Entretanto, ele
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resta protegido pelo instituto da concorréncia desleal, bastando ao
proprietario que comprove sua distingdo e a confusdo causada.
(MARTINELLI, 2018, p. 81).

Embora o trade dress possa ser registrado como uma marca, a legislagéo
brasileira n&o exige o registro para que a protecao seja valida. No entanto, o registro
proporciona uma maior seguranca juridica ao titular, facilitando a comprovacéo da sua
autoria em eventuais litigios.

Barretti elucida que

Conquanto possa englobar a marca, o Trade Dress ndo pode ser com ela
confundido, tendo em vista que a marca é passivel de protecdo através de
registro, enquanto o aludido conjunto-imagem n&o é registravel. (BARRETTI,
2019, p. 01).

Em situagdes de violagdo do trade dress, o titular pode buscar medidas
legais para proteger seus direitos, como uma ag¢ao de indenizagdo por danos materiais
e morais, além de requerer a cessacao do uso indevido. E necessario demonstrar que
ha risco de confusao ou associagao entre os produtos envolvidos.

Nos casos de feitura de pleito judicial relacionado ao trade dress, a
jurisprudéncia frequentemente adota a teoria da inversdo do 6nus da prova. Assim,
cabe ao réu comprovar que nado houve violagéo, facilitando a acado do titular dos
direitos. Essa inversao é especialmente relevante em contextos em que a identidade
visual € complexa e o consumidor médio pode confundir os produtos.

O julgamento da violagao do trade dress geralmente envolve um exame de
similaridade. O juiz deve avaliar a aparéncia geral dos produtos, levando em
consideragdao as percepgdes dos consumidores. Para isso, considera-se a
comparagao entre o trade dress em questdo e o trade dress utilizado por outros
produtos.

A protegdo ao trade dress ndo apenas protege o titular, mas também
favorece a concorréncia saudavel no mercado. Ao assegurar que a aparéncia de
produtos n&o possa ser copiada indiscriminadamente, a lei estimula a inovagéo e a
criatividade, contribuindo para a diversificagcdo do mercado.

O trade dress ocupa uma posi¢gdo crucial no ambito do direito da
propriedade intelectual, permitindo que os empresarios protejam a identidade visual
de seus produtos.

Em um mundo cada vez mais competitivo, a compreensao e a protegcdo do
trade dress s&o essenciais para assegurar a integridade e a distingdo de marcas e

produtos, promovendo um ambiente de negdcios justo e mais inovador.
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2.2 A APLICACAO DO DIREITO AUTORAL NO TRADE DRESS

O trade dress refere-se a aparéncia visual de um produto ou embalagem,
englobando caracteristicas como forma, cor, textura e design que identificam e
distinguem produtos no mercado.

No contexto juridico brasileiro, o trade dress esta intimamente ligado ao
direito autoral, uma vez que a protecéo a identidade visual e estética de um produto
tende a se sobrepor a protecao por meio de marcas, considerando o carater criativo
envolvido na sua concepgao.

Martinelli explica que:

Trade Dress € uma expressao relativamente nova no direito brasileiro. Pode
ser traduzida ao pé da letra como “vestimenta da marca” e seu conceito seria
exatamente este, visto que o Trade Dress é o conjunto de elementos, na
maior parte das vezes visuais, que definem a identidade de determinada
marca ou produto. (MARTINELLI, 2018, p. 68).

No Brasil, o direito autoral é regulado pela Lei n° 9.610/98, que protege as
criagdes literarias, artisticas e cientificas. Embora a lei ndo mencione explicitamente
o trade dress, € possivel a prote¢cdo de obras que impliquem um carater original, que
possam englobar o design de produtos e a forma de sua apresentagdo. Essa
originalidade € um requisito fundamental para a protegao autoral.

Magnanti explica que:

Regido pela Lei n® 9.610/1998, o Direito Autoral se relaciona ao criador da
obra intelectual e a sua propria criagao. [...] os direitos autorais compreendem
0 dmbito moral do autor, o qual esta diretamente ligado com o senso criativo
e que surge no ato da criacdo e também sua personalidade. Além disso,
também se referem ao uso da criagdo, que surge a partir da publicagao ou
exibicdo da obra que foi criada, com a finalidade econémica, que da mesma
forma, é de exclusivamente do autor. (MAGNANTI, 2022, p. 125).

A originalidade é um dos requisitos essenciais para a protegdo do direito
autoral. Para que um trade dress receba protecéo, deve-se comprovar que sua criagao
é resultado de esforgo pessoal e criativo do autor. Isso significa que, mesmo em um
design que contenha elementos comuns, a combinagao unica desses elementos pode
resultar em uma obra protegida.

E relevante distinguir entre a protegdo conferida pelo direito autoral e a
protecao fornecida pelo direito de propriedade industrial. Enquanto o trade dress pode
ser protegido pela lei de marcas e patentes, a concepgao estética e a originalidade de
um design podem também ser objeto de protecdo em virtude do direito autoral,

criando, assim, um espac¢o multidimensional de protecéao.
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A protecgao do trade dress, quando vista sob a luz do direito autoral, oferece
ao criador direitos sobre a forma e aparéncia de seus produtos, impedindo que outros
copiem ou reproduzam esses elementos sem autorizagdo. Tal protecdo torna-se
particularmente importante em industrias onde a estética € determinante para a
valorizagado de um produto, como na moda e na publicidade.

Para garantir que um trade dress desfrute da protegéo autoral, o estilo deve
ser distintivo e auténtico. A autenticidade nao se refere apenas a identidade do
produto, mas também a interpretacao estética que o autor insere na obra. Um trade
dress que se destaca pela sua singularidade é mais suscetivel a protegao sob a ética
dos direitos autorais.

Entretanto, a protecdo autoral possui suas limitagdes, especialmente no
que se refere a funcionalidade. Se um trade dress é composto apenas por elementos
funcionais, sua protecédo podera ser negada, visto que o direito autoral ndo se aplica
a ideias, conceitos ou métodos. Essa analise € essencial para evitar a sobreposigao
das protec¢des garantidas pela Lei de Propriedade Industrial.

Na ocorréncia de infragdes que envolvam trade dress, o titular pode, em
muitos casos, buscar reparagdo judicial tanto por violagdo de direito autoral quanto
por violacdo de propriedade industrial, dependendo do caso concreto. A agao pode
abranger pedidos de danos materiais e morais, além de medidas cautelares para
cessar a exploragao indevida da sua obra.

Os direitos autorais conferem n&o apenas direitos patrimoniais, mas
também direitos morais ao autor no que diz respeito a integridade da sua obra. Isso
implica que, mesmo que o trade dress seja utilizado por outra parte, o autor preserva
seu direito de se opor a qualquer alteragdo que possa prejudicar sua honra ou
reputacao.

A jurisprudéncia brasileira tem, gradualmente, reconhecido a intersecgéo
entre o trade dress e a protecéo autoral. Decisdes tém afirmado a validade da protegao
do trade dress sob a dtica do direito autoral, especialmente em situagcbes que
envolvem a copia de elementos estéticos que possam confundir os consumidores
quanto a origem do produto.

De acordo com entendimento jurisprudencial:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL — Trade dress — Marca de amido de milho
"Maizena" e produto capilar "Alisena" — Apresentacdo de produtos pela ré
com mesmo padrdo visual utilizado por empresa que explora conjunto-
imagem bastante tradicional — Hip6tese em que os produtos se destinam a
finalidades distintas, ndo estando descaracterizados, entretanto, o
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parasitismo e a deslealdade concorrencial — Possibilidade de indevida
associagdo entre os produtos ndo descartada, e manifesta apropriacdo
indevida da demandada sobre o investimento da empresa mais tradicional na
construcdo de sua marca — Inibitéria procedente — Apelagdo provida.
RESPONSABILIDADE CIVIL — Lucros cessantes — Trade Dress — Direito de
exclusividade violado pela ré — Incontroversa produgao e comercializagao de
produtos nas configuragbes consideradas violadoras — Nexo causal
evidenciado — Apuragdo do quantum debeatur na fase de liquidagdo da
sentenga, mediante exame dos livros contabeis e notas fiscais da ré ( LPI,
art. 210, Il), e com fixagéo de valor correspondente a 20% do faturamento
com as vendas dos produtos irregulares — Indenizatéria procedente —
Apelagdo das autoras provida para este fim. DISPOSITIVO: Deram
provimento ao apelo. (TJ/SP. Apelagao Civel 1093251-56.2017.8.26.0100; 22
Camara Reservada de Direito Empresarial, j. 10/9/18, Desembargador
Relator Ricardo Negrao).

No caso mencionado, discute-se a protecdo do trade dress da marca
"Maizena", conhecida pelo seu amido de milho, contra o produto capilar "Alisena", que
apresentava semelhancgas visuais significativas. A controvérsia girava em torno do uso
de um padréo visual semelhante pela ré, que poderia levar a uma associagao indevida
entre os produtos, apesar de terem finalidades diferentes.

O tribunal reconheceu o parasitismo e a deslealdade concorrencial,
decidindo a favor da empresa detentora da marca "Maizena". Além disso, foi
estabelecido que a ré deveria compensar a empresa por lucros cessantes, calculados
como uma porcentagem do faturamento obtido com a venda dos produtos
considerados violadores do trade dress.

Este caso ilustra a importancia do trade dress como um ativo de
propriedade industrial e a necessidade de protegé-lo contra praticas de concorréncia
desleal, que podem prejudicar a reputagédo e os negdcios de uma empresa.

Em seu voto, o Ministro, Desembargador Comenta que:

O que se tem, In Casu, é o pioneirismo da configuragdo visual do produto
“Maisena” que, segundo descritivo da autora, esta no mercado ha 130 anos,
oferecendo ao mercado consumidor amido de milho acomodado em
tradicional embalagem retangular amarela. [...] a violagdo concorrencial ainda
assim, se verifica de forma muito evidente se alargada a visdo empregada na
hipotese concreta que, conforme lucidamente argumentada a apelante, ndo
pode se restringir a verificagdo de confusdo em sentido estrito, de o
consumidor possivelmente adquirir um produto pelo outro.

O julgamento em questao tratou de diversas questdes relativas ao Trade
Dress, incluindo: (i) os elementos visuais dos produtos, destacando (a) a cor e o
formato das embalagens, (b) a tipografia e a disposi¢édo usadas no logotipo, e (c) a
sonoridade das palavras; (ii) a possibilidade de confusado entre os consumidores, que
poderiam erroneamente associar os produtos ou acreditar que tém a mesma origem;

(iif) a depreciagao da marca no mercado, considerando que a Maizena possui grande
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prestigio e estda no mercado ha muito tempo, de forma que seus proprietarios
certamente ndo desejariam nenhuma associagao indevida com produtos de outras
marcas; (iv) a concorréncia desleal de forma parasitaria, visto que a empresa Muriel,
ao introduzir um novo produto, tentou se beneficiar do sucesso da marca Maizena.

A protegcdo do trade dress sob a égide do direito autoral pode ter um
impacto significativo, ndo apenas para o criador, mas para o mercado em geral.
Proteger a identidade visual dos produtos contribui para um ambiente de negdcios
onde a inovagdo e a criatividade s&o incentivadas, resultando em beneficios
econdmicos para o setor produtivo.

Gaspar considera que:

Trabalhar com a identidade visual da marca € uma forma de criar sua
personalidade, conseguindo com isto, beneficios diversos, a exemplo do
aumento da credibilidade, mais vinculo como consumidor, aumento na
atracao dos leads certos, melhorias na experiencia de compra e aumento da
fidelizagao. (GASPAR, 2024, p. 01).

A construcdo de uma identidade visual forte € essencial para o sucesso de
uma marca no mercado competitivo atual. Ela ndo apenas reflete a esséncia e os
valores da empresa, mas também estabelece uma conexdo emocional com o
consumidor, o que pode resultar em uma maior lealdade e defesa da marca.

Além disso, uma identidade visual coesa pode melhorar significativamente
a percepcao do cliente e a experiéncia de compra, contribuindo para um ciclo de
vendas mais eficaz e um aumento na retengéo de clientes.

A aplicagao do direito autoral ao trade dress representa uma abordagem
essencial no ambito da propriedade intelectual, proporcionando uma protegao
abrangente as expressodes criativas utilizadas na concepcédo de produtos e suas
embalagens.

Essa interseccgéo entre o trade dress e o direito autoral é vital, pois permite
que os criadores de produtos nao apenas mantenham seus direitos sobre a estética e
a identidade de suas marcas, mas também assegurem que sua originalidade seja
reconhecida e respeitada no mercado.

Assim, a combinagao das protegdes conferidas pela legislagdo de marcas
e pelo direito autoral ndo apenas defende os interesses do criador, mas também
fomenta um ambiente comercial inovador e competitivo.

Ao garantir o reconhecimento da originalidade e da singularidade de um
trade dress, a legislagao contribui para um mercado dindmico, onde criatividade e
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distintividade sao valorizadas, e a concorréncia se desenvolve de forma saudavel e
justa. Portanto, a proteg¢ao do trade dress sob a 6tica do direito autoral ndo so6 fortalece
os direitos individuais dos criadores, mas também promove a diversidade e a

autenticidade no comércio.

2.2.2 LEI DA CONCORRENCIA APLICADO NO TRADE DRESS

A Lei de Concorréncia, instituida pela Lei n® 12.529/11, tem como principal
objetivo assegurar um ambiente competitivo saudavel, prevenindo praticas que
possam levar a degradagdo do mercado e prejudicar a livre concorréncia. A relagao
entre a lei de concorréncia e o trade dress se revela crucial, uma vez que a protegao
da aparéncia visual de produtos pode influenciar diretamente a competitividade entre
empresas em diversos setores.

Conforme explica Barbudo

Os Frutos da Criagdo humana sdo considerados bens incorpéreos e
patriménio intelectual do criador. Assim, é direito do criador, conforme a
tradicdo romanistica, usufruir, usar, dispor e reaver esse bem, ou seja,
exercer a propriedade. (BARBUDO, 2015, p. 01).

O trade dress refere-se a sumaria aparéncia de um produto ou embalagem,
incluindo elementos como design, forma, cor e layout. A distingdo que o trade dress
proporciona é essencial para que os consumidores possam identificar rapidamente a
origem de um produto, sendo vital para a constru¢do da imagem de uma marca no
mercado.

Vidal conceitua que

O Conceito de Trade Dress refere-se ao conjunto-imagem de um produto ou
servigos, incluindo sua embalagem, incluindo sua embalagem, design, cores,
formas e layout. E uma forma poderosa de identidade de marca, que permite
ao consumidor identificar e diferenciar um produto no mercado. Quanto uma
empresa tenta imitar o trade dress de uma franquia, esta entrando em um
territorio perigoso. (VIDAL, 2024, p. 01).

A protecdo do trade dress esta diretamente ligada a preservagdo da
concorréncia. Quando uma empresa utiliza elementos de trade dress que confundem
os consumidores e imitam a identidade visual de outra marca, corre-se o risco de
praticas desleais de concorréncia, podendo resultar em prejuizos irreparaveis a
empresa originadora do trade dress.

Vidal pontua que:
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Paralelamente a disputa concorrencial surge a necessidade de garantir o
direito de propriedade do criador sobre a criagdo, seja como instrumento de
manuten¢éo da inovagéo tecnoldgica [...] (VIDAL, 2024, p. 01).

A Lei de Concorréncia protege o direito das empresas de atuarem no
mercado de maneira justa e transparente. Praticas como a imitacdo de trade dress
por concorrentes podem ser consideradas como violagdes desse direito, configurando
concorréncia desleal e prejudicando a integridade do mercado.

A atuacédo do Conselho Administrativo de Defesa Econdmica (CADE) é
fundamental na analise de praticas que possam infringir a lei de concorréncia. O CADE
tem o poder de estabelecer investigacbes e aplicar sangdes a empresas que adotem
condutas que coloquem em risco a concorréncia, incluindo casos em que o trade dress
é utilizado de maneira que induza confusao entre produtos semelhantes.

De acordo com o Ministério da Justica e Seguranca Publica:

O Conselho Administrativo de Defesa Econémica (CADE), € uma autarquia
federal, vinculada ao Ministério da Justica, com sede e foro no Distrito
Federal, que exerce em todo o Territério Nacional, as atribuicbes dadas pela
Lei n® 12.529/11. O CADE tem como missao, zelar pela livre concorréncia no
mercado, sendo a entidade responsavel, no ambito do Poder Executivo, ndo
s6 por investigar e decidir, em ultima instancia, sobre a matéria concorrencial,
como também, fomentar e disseminar a cultura da livre concorréncia.
(BRASIL, CADE, 2024).

A utilizacdo indevida de trade dress pode caracterizar praticas comerciais
desleais conforme disposto no artigo 195 da Lei n° 12.529/11, que proibe
comportamentos que possam gerar confusdo ou associagao entre empresas e seus
produtos. Essa proibigado garante a prote¢do do mercado e o direito dos consumidores
a informacao precisa.

Para determinar se houve violagdo da lei da concorréncia em casos de
trade dress, € necessario realizar uma analise de confusdo ou associagdo no
mercado. Essa avaliacdo leva em consideracdo a percepgao dos consumidores, a
memoéria de marca e a probabilidade de confusdo entre os produtos, o que pode ser
determinante para a caracterizacio de praticas desleais.

Quando a protecao do trade dress néo é respeitada, a empresa titular pode
sofrer danos a sua imagem e reputagdo no mercado. A violagdo do trade dress, ao
induzir consumidores a crerem que estdo adquirindo produtos de uma marca
respeitada, pode levar a erosao da confianca do consumidor e a danos financeiros

consideraveis.
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Diante de uma violagao de trade dress que configura concorréncia desleal,
o titular pode buscar medidas legais para a reparagédo do dano. Isso inclui agdes de
indenizagdo por perdas financeiras, além de medidas cautelares que visem a
cessacao do uso indevido do trade dress e a prevencao de futuras infragdes.

A regulacdo do mercado por meio da Lei de Concorréncia, em conjunto
com as normas que protegem trade dress, visa criar um ambiente favoravel a inovagéo
e ao desenvolvimento de marcas. Essa sinergia é crucial para fortalecer a
competitividade, permitindo que empresas se destaquem por suas identidades visuais
auténticas.

Medeiros explica a importancia do Estado em legislar sobre o assunto:

No ambito concorrencial, o Estado deve incentivar novos players no mercado,
mitigar riscos de monopolizagdo ou cartelizagdo de mercados. Se por um
lado, a regulacéo indica limitagdes, por outro, devera trazer incentivos a
concorréncia. (MEDEIROS, 2022, p. 01).

A aplicacdo da Lei da Concorréncia em relacéo ao trade dress demonstra
a importéncia da protecdo das identidades visuais das marcas no mercado. Ao
assegurar que praticas comerciais desleais ndo tenham espaco, a lei promove um
ambiente competitivo mais justo e incentivador da criatividade.

Dessa forma, a integragéo entre trade dress e a legislacdo de concorréncia
€ essencial para o fortalecimento da economia e para a valorizagdo da originalidade
que as marcas representam. O respeito a individualidade estética e funcional de cada
produto ndo apenas protege os direitos dos empresarios, mas também garante aos
consumidores a capacidade de fazer escolhas informadas. Esse cenario resulta em
um mercado onde a inovacdo é estimulada e a concorréncia € preservada,

beneficiando tanto as empresas quanto os consumidores.

3.0 ESTUDO DO CASO CONCRETO GRENDENE EM FACE DA MIKALCE

O caso Grendene em face da Mikalce ganhou destaque no cenario juridico
brasileiro, envolvendo questdes pertinentes a interpretacdo de contratos,
responsabilidade civil e a protegdo ao empresario e consumidor. A analise deste caso
€ crucial para entender as implicagdes juridicas e os precedentes que podem
influenciar decisdes futuras em casos semelhantes.

A Grendene ajuizou uma agao indenizatéria contra as Lojas Mendes,

SandaliasRB e Mikalce, alegando concorréncia desleal e violagdo de propriedade
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industrial. A empresa afirma que essas lojas estao produzindo e vendendo sandalias
com uma tarja semelhante a sua presentes nas sandalias Ipanema. Para ter sucesso
na agao, a Grendene precisa comprovar sua a existéncia do registro de seu desenho
industrial, a semelhanca das tarjas que pode gerar confusdo no consumidor, e o
impacto negativo que isso causa a sua imagem e negocios.

Aredes conceitua que:

A principio, tem-se que as marcas sao sinais de identificagdo de produtos e
servigos, 0s quais sao percebidos pelo publico consumidor principalmente
pela totalidade de seus aspectos visuais. Esse aspecto visual envolve tanto
a marca quanto outros elementos exteriores, que juntos, devem formar um
conjunto suficientemente distinto, que servira como instrumento para se
alcangar uma fiel clientela. (AREDES, 2014, p. 01).

A Grendene obteve uma sentencga favoravel em primeira instancia, mas
acabou prejudicada pela apelagédo apresentada pelas rés, o que a levou interpor um
Recurso Especial contra SandaliasRB e Mikalce

O Tribunal de apelagéo decidiu a favor das trés empresas, argumentando
que os desenhos industriais ndo foram submetidos a analise de mérito pelo INPI, o
que significa que ndo havia presung¢ao de originalidade.

Além disso, foi ressaltado que a tarja que gera semelhanga entre as
sandalias é utilizada por outras empresas concorrentes. O Tribunal também observou
que a Grendene é uma marca forte no mercado, e que os consumidores conseguem
distinguir os produtos que estdo adquirindo, visto que ndo tem o que se discutir sobre
desvio de clientela e violagcédo do trade dress

Na argumentagdo do Recurso Especial, a Grendene afirmou que houve
violagéo aos artigos 187,188, |, e 195, Ill, da LPI, ao considerar como ato ilicito, ou
seja, concorréncia desleal, a produgédo e comercializagao de produtos que copiem ou
imitem um desenho industrial registrado.

Definiu o legislador que:

“Art. 5°. (...) XXIX — a lei assegurard aos autores de inventos industriais
privilégio temporario para sua utilizagdo, bem como protecédo 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.”

Em primeiro lugar, quando a marca esta devidamente registrada no INPI, o
titular tem o direito de proteger sua reputacdo e integridade material, conforme
previsto no Art. 130°, Ill, da Lei 9.279/96 que estabelece.

“Art.130°. Ao titular da marca ou ao depositante & garantido o direito de: (...) llI
proteger sua integridade material ou reputacéo.”
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A questéao central envolve a responsabilidade civil, devendo-se deliberar, a
legislacdo brasileira, especialmente o Codigo de Defesa do Consumidor (CDC),
estabelece a responsabilidade solidaria entre fornecedores.

Rodas explica a composi¢ao do Trade Dress

O Trade Dress pode ser composto por elementos como combinagdes de
cores, formato da embalagem, sinais, escritas, frases, design, ornamentos,
forma de atendimento ao cliente, cheiros, sonoridades especificas, entre
outros. (RODAS, 2021, p. 01).

Outro aspecto a ser considerado € a repressédo da concorréncia desleal, o
inciso V do Art. 2° da Lei 9.279/96, estabeleceu como um dos principios orientadores
no ordenamento e na protegcao da propriedade intelectual a repressao a concorréncia
desleal. Essa pratica também é condenada pelo Art. 10° bis, 2) e 3), § 3° da
Convengdo da Unido de Paris de 1883, da qual o Brasil & signatario, e que foi
incorporada ao direito interno por meio do Decreto n° 19.056/29, com sua ultima
revisao ratificada pelo Decreto n°® 1.263/945.

Antes da judicializacdo, é importante observar se houve tentativas de
resolucao extrajudicial do conflito. Medidas como a notificagdo da empresa e a busca
por um acordo amigavel sdo passos valorizados pelo Judiciario e podem influenciar
no desfecho da demanda.

Ao produzirem e comercializarem chinelos de dedo com todas
as caracteristicas presentes na marca tridimensional, especialmente com o diferencial
da marca de posi¢ao (uma tarja retangular impressa na parte superior do solado) que
foi idealizada, utilizada, explorada e protegida prioritariamente pela Grendene, as Rés
se aproveitam indevidamente da imagem e do conceito que construiram no mercado,
prejudicando a reputacdo e a clientela. Isso configura uma infragdo ao que proibe o
Art. 209° da Lei 9.279/96, considerando a possibilidade de confusédo e associagao
indevida, o que da direito a protecéo inibitéria e ressarcitéria.

“Art. 209° - O prejudicado tem o direito de receber indenizagdo por perdas e
danos em decorréncia de violagbes de direitos de propriedade industrial e
atos de concorréncia desleal ndo previsto nesta Lei, que visem a prejudicar a
reputagdo ou os negocios alheios, a criar confusdo entre estabelecimentos
comerciais, industriais ou prestadores de servigos, ou entre os produtos e
servigos oferecidos no comércio.”
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Entretanto, essa argumentagdo deve ser analisada a luz da legislagéo
consumerista, que durante o processo, a realizagdo de prova pericial podera ser
requerida para comprovar a inadequacao do produto. Um laudo técnico que ateste o
vicio de qualidade ¢ essencial para que o Judiciario possa embasar sua decisao.

A jurisprudéncia sobre casos semelhantes sera um fator preponderante na
decisdo do juiz e nas alegagdes das partes. A analise de precedentes pode auxiliar
na construcdo de uma argumentagao solida, tanto para a Grendene quanto para a
Mikalce

O Juiz em primeira instancia analisou todos os aspectos do caso,
considerando as provas apresentadas e a legislacdo pertinente. A sentenca
reconheceu a responsabilidade da Mikalce, bem como determinou a natureza da
reparacao devida ao consumidor.

Em vista do que foi apresentada a Corte Superior concluiu que a analise
sobre a possivel confusdo ou associagdo na mente do consumidor, neste caso,
exigiria uma nova avaliagdo das provas presentes nos autos. No entanto a Corte n&o
pode reexaminar as provas, ou seja, a mera intengcédo de revisar as evidéncias nao
justifica um recurso especial. Dessa forma, a terceira turma reconheceu, parcialmente
O recurso, mas negou o seu provimento.

Assim o STJ rejeitou os pedidos da Grendene devido a um obstaculo
imposto pelo proprio tribunal. O tribunal de origem constatou e disse que ndo havia
risco de confusdo da parte do consumidor em relagao ao trade dress dos produtos,
uma vez que as diferengas entre as marcas sao claramente visiveis nas sandalias.
Além disso, a Grendene/ Ipanema € uma marca com um signo distintivo forte no
mercado. Portanto o STJ considerou que essa questao € de natureza fatico-probatoria
e, conforme a Sumula 07, ndo pode ser reexaminada.

A resolugdo do caso tera implicagdes nao apenas para as partes
envolvidas, mas também para o mercado de consumo como um todo. Decisdes
favoraveis ao consumidor podem reforcar a protecao aos direitos dos consumidores e
incentivar empresas a manterem altos padrées de qualidade em suas operacoes.

O caso Grendene em face da Mikalce ilustra a complexidade das relacdes
de consumo no contexto do comércio eletrénico. A analise das responsabilidades
empresarial, os direitos do consumidor, para a constru¢ado de um mercado mais justo

e transparente. A decisao deste caso podera servir como um importante precedente
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para em analisar e entender a violagao do conjunto- imagem e suas repercussdes nas

praticas de concorréncia desleal.

3.3 A RESPONSABILIDADE CIVIL E EMPRESARIAL

O caso Grendene em face da Mikalce ilustra as complexidades e nuances
da responsabilidade civil no ambito do comércio de sandalias. A responsabilidade civil
€ um dos pilares do direito, exigindo que individuos e empresas respondam por danos
causados a terceiros. Este estudo analisa as implicagcdes da responsabilidade civil e
empresarial no contexto deste caso.

A Grendene é uma marca reconhecida nacional e internacional, atuando
na producdo e comercializacdo de sandalias de plasticos, além de produtos com
design inovador e diferenciado enquanto a Mikalce opera como uma marca com
menos reconhecimento. A relacdo entre essas duas entidades € mediada pelas
transagdes comerciais da venda de sandalias de dedo.

A responsabilidade civil pode ser classificada de duas formas: subjetiva e
objetiva. Na forma subjetiva, € necessario provar a culpa, enquanto a objetiva
dispensa esta prova, baseando-se na atividade da pessoa que causou o dano. No
caso em analise, a responsabilidade pode ser avaliada sob ambas as perspectivas,
dependendo das circunstancias que vierem a ser apuradas.

Aredes explica que

[...] quando o consumidor é impedido de distinguir um conjunto-imagem
original de um contrafeito, trata-se de uma cépia servil ou reprodugao
objetiva. Porém, o tipo de reproducdo mais utilizado é aquele no qual o
terceiro tenta confundir e induzir o consumidor a erro, reproduzindo as
caracteristicas mais importantes do conjunto original, criando a ideia de que
seu produto ou servigco € o mesmo assinalado pelo conjunto-imagem legitimo.
(AREDES, 2014, p. 01).

Para que a responsabilidade civil seja reconhecida judicialmente, é
necessario que a empresa afetada prove a existéncia de violagado ao trade dress. No
caso em questdo, a Grendene devera apresentar provas que demonstrem a
inadequacao do produto copiado, o que pode incluir laudos técnicos que comprovem,
No entanto, a evidéncia dos fatos quando apresentada ao STJ enfrenta uma limitagao,
uma vez que o tribunal entende que se trata apenas de um desejo de reanalisar as

provas. Diniz explica o conceito da Responsabilidade Civil

A Responsabilidade Civil é a aplicagdo de medidas que obriguem a uma
pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razao
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de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela responde, por
alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposig¢ao legal. (DINIZ, 2008,
p. 35).

Antes de se recorrer ao Judiciario, o consumidor tem a op¢ao de buscar a
resolucao do conflito por meio de canais extrajudiciais. A conciliagdo e a mediagao
sdo recomendadas para a solugdo amigavel, podendo resultar em acordos que
beneficiem ambas as partes, evitando a morosidade do Judiciario.

As decisbes judiciais anteriores relacionadas a casos semelhantes
oferecem um quadro importante para a resolugdo deste litigio. A analise da
jurisprudéncia pode fornecer subsidios para a argumentagdo das partes, a luz do

entendimento dos tribunais sobre a responsabilidade civil em relagées de consumo.

3.3.3 A IMPORTANCIA DA REGULAMENTAGAO

A regulamentacao deve incluir medidas de prevengao a fraudes, como a
exigéncia de mais rigor nas validagbes de identidade e na autenticidade dos produtos.

O ministro do Superior Tribunal de Justica, Humberto Martins, afirma que o
direito a informagao esta intimamente ligado a liberdade de escolha do consumidor
(EREsp 1.515.895). Ele destacou que a autodeterminagdo do consumidor é
fundamentalmente baseada nas informacgdes recebidas, pois estas s&o cruciais para
formar opinides e tomar decisdes sobre 0 que sera consumido.

Para o Ministro:

Mais do que uma obrigagdo decorrente de Lei, o dever de informar € uma
forma de cooperagéo, uma necessidade social. Na atividade de fomento ao
consumo e na cadeia fornecedora, o dever de informar tornou-se auténtico
Onus proativo incumbido aos fornecedores, parceiros comerciais ou ndo do
consumidor, pondo fim a antiga e injusta obrigagdo que o consumidor tinha
de se acautelar (Caveat Emptor). MARTINS, BRASIL, REsp 1.364.915).

A regulamentacdo deve garantir o direito a informagcdo ao consumidor,
permitindo que ele tome decisdes informadas. Isso implica que todos os aspectos do
produto, incluindo qualidade e caracteristicas, devem ser claramente comunicados
para evitar enganos e mal-entendidos.

E igualmente importante que haja regulamentagdes que promovam a
formacdo e a capacitacdo de operadores do direito em questdes de comércio
diversificados e direitos do consumidor. Profissionais bem-instruidos s&o

fundamentais para garantir a aplicagao efetiva das normas e a justica nas disputas.
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A regulamentac&o pode criar mecanismos mais eficazes para a resolugéo
de conflitos, como mediag&o e arbitragem, permitindo que consumidores e empresas
resolvam suas diferencas de forma rapida e eficiente, sem os tramites demorados do
Judiciario.

A analise do caso Grendene versus Mikalce evidencia a necessidade de
regulamentagdo adequada na protecéo do trafego e dos direitos do consumidor. Um
marco regulatorio robusto é essencial para assegurar que as partes atuem de maneira
responsavel e que os direitos dos consumidores sejam efetivamente resguardados,
promovendo a confianga no comeércio e garantido a efetividade das relagbes
comerciais modernas. A regulagdo n&do apenas protege os consumidores, mas

também cria um ambiente de negocios mais justo e sustentavel.

CONCLUSAO

A analise proposta sobre o histérico do direito da moda, a relagéo do direito
com a moda, a legislagao aplicada pelo direito brasileiro nesse contexto, a definigdo e
aplicacao do trade dress, e o estudo do caso concreto Grendene em face da Mikalce,
bem como a responsabilidade civil e empresarial e a importancia da regulamentacao,
revela uma intrincada rede de interagdes que molda a prote¢do de ativos intangiveis
na industria da moda.

No que tange a histdrica intersecgéo entre direito e moda, torna-se evidente
que a evolugdo do setor fashion demanda um olhar atento dos legisladores. A moda,
enquanto expressao cultural e criativa, ndo apenas reflete tendéncias sociais, mas
também sustenta uma economia global expressiva. O direito, por sua vez, tem a
responsabilidade de assegurar que os criadores, designers e marcas possam proteger
suas inovagdes, assegurando n&o apenas o reconhecimento de seus esforgos, mas
também a continuidade de suas atividades empresariais.

A legislacdo brasileira aplicada ao setor da moda, incluindo normas
relacionadas a propriedade intelectual, direitos autorais e concorréncia, desempenha
um papel crucial na protecdo do trade dress. O trade dress, que diz respeito a
aparéncia distintiva de um produto ou servigco, serve como um ativo valioso que,
quando devidamente resguardado, pode prevenir praticas desleais e confusbes no
mercado. A legislagao brasileira, ao contemplar tais aspectos, contribui para uma
efetiva protecéo dos direitos dos consumidores e das empresas.
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A aplicacdo do direito autoral ao trade dress é fundamental, com a
finalidade de proteger as criagbes estéticas que conferem identidade a marca. A
intersecdo entre a lei da concorréncia e o trade dress reforca ainda mais a
necessidade de regulamentagcdo clara e especifica, assegurando que praticas
desleais sejam punidas e que a concorréncia se desenvolva de forma saudavel.

O estudo do caso concreto Grendene em face da Mikalce ilustra a
complexidade da responsabilidade civil e empresarial no contexto do comércio. A
analise desse caso evidencia que a responsabilidade pela protecdo do trade dress
nao recai exclusivamente sobre o fabricante, mas também sobre os intermediarios,
destacando a necessidade de uma legislagdo que aborde claramente tais nuances.

Desta forma, concluimos que a importancia da regulamentagdo n&o pode
ser subestimada. Uma abordagem regulatéria robusta € essencial para garantir que
todos os envolvidos no setor da moda cumpram suas obrigagdes legais, respeitem os
direitos de propriedade intelectual e promovam praticas comerciais justas. Essa
regulamentacado protegera, em ultima analise, tanto os criadores quanto os
consumidores, ao garantir que o ambiente comercial permanega competitivo e
inovador. Portanto, o fortalecimento da legislagao e a necessaria evolugao dos marcos
regulatorios sdo fundamentais para a sustentabilidade e o florescimento do setor da

moda no Brasil.
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