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RESUMO

A propriedade intelectual atribui importancia juridica a diferentes areas de criagao, dentre elas
a industria da moda. Em raz&o da existéncia de distintas marcas que concorrem entre si, os
empresarios e designers ou criadores buscam assegurar a originalidade de seus produtos e
servigos submetendo suas marcas a registro a fim de garantir o proveito econémico e a
paternidade. O problema de pesquisa no tocante as criagcbes de moda girou em torno da
existéncia de base juridica para a protegcdo de design e cor. Para tanto, analisou-se a
propriedade intelectual na industria da moda, bem como a tutela do processo criativo, da
imagem e o proveito econdmico sobre a criacdo, de modo a verificar se é legitima a obtengao
de uso exclusivo de um design e da cor per se. Mediante método dialético e indutivo, valendo-
se de pesquisa bibliografica, constatou-se que o ordenamento juridico nacional permite o uso
exclusivo de designs; entretanto, quanto ao uso de cor, o registro somente é viabilizado se
alguns requisitos sao preenchidos, e para a cor per se, cuja viabilidade ofereceria mais

segurang¢a ao empresario, no Brasil, o registro é obstado.

Palavras-chave: Propriedade Intelectual. Moda. Marca.

ABSTRACT

The Intellectual Property attach prominence to various fields of creation, among them the
fashion industry. Due to the existence of several labels competing amid each other, the
entrepreneurs and designers or creators pursue guaranteeing the originality of the products
and services submitting their brands to registration to ensure the economic profit and its
paternity. This paper focus on protection of design and color. For this purpose, the paper
addresses intellectual property in fashion industry, creation process, protection of image and
economic benefits. It pretended to verify if it is legally viable exclusive use of design and color
itself. Dialectical e inductive methods have been used. This paper suggests that it is legally
possible exclusive use of designs, which is also possible when it comes to color usage, but
only if some requirements are verified. Color registration by itself it is no viable, which shorten

entrepreneur's reliability.
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INTRODUGCAO

A moda pode ser observada por diferentes prismas, dentre eles fato histérico, arte, fato
social e, por fim, o que interessa para esta pesquisa, o aspecto juridico. Tal qual o Direito, ela
€ exterior aos individuos, sendo este um dos requisitos de identificacdo dos fatos sociais. Ora,
o simples ato de se vestir todas as manhas ja nao teria se tornado uma pratica exteriorizada?
Malgrado a industria fashion encontre opositores ou desinteressados, estes individuos
sujeitam-se a ela em razado da etiqueta social, que demanda implicitamente o uso de roupas
e acessorios distintos a cada ocasiao, como trabalho, academia, faculdade etc., atrelada ao
consumismo contemporaneo. Em um comparativo com o Direito, o contrato social ha muito

ultrapassou o consciente dos individuos.

Com isso, surge a necessidade de amparo legal aos temas que envolvem a produgao
e a comercializacdo de roupas. Para tutelar o processo criativo e a invengdo materializada,
compreendeu-se a importancia de dar guarida a industria da moda por meio do instituto
denominado “propriedade intelectual” (IP). Nos Estados Unidos, por exemplo, dentro da
faculdade de direito de Fordham (Fordham University School of Law), em Nova York (NY), foi
criado por Susan Scafidi o “Fashion Law Institute”, que € em um centro dedicado a fornecer

orientacbes acerca dos negoécios de moda (business of fashion).

Explica Gilberto Mariot (2016, p. 11-13) que existem profissionais do direito que
afirmam a existéncia de um novo ramo, o Fashion Law, ou Direito da Moda, que se volta
totalmente as questées da industria “fashion”. Apesar de reconhecer a existéncia de
demandas, ele afirma nao haver qualquer necessidade de criar uma area juridica para
solucionar eventuais contingéncias, pois as ja existentes, como o Direito Tributario, o Direito

do Trabalho, o Direito Civil, seriam suficientes.

A tematica relativa a propriedade intelectual, uma das areas de maior interesse dentro
do “Fashion Law”, surge como forma de regular as relagdes e dirimir problemas envolvendo o
processo criativo, a protecdo a imagem da marca e o direito de exclusividade de uma obra. A
propriedade intelectual divide-se em categorias, a seguir elencadas: direitos autorais, direitos
industriais, cultivares e protecao da topografia dos circuitos integrados (chips). Nesse sentido,
a moda se socorre da propriedade intelectual para tutela de marcas — que se dividem, por
exemplo, em alto renome, notoriamente conhecida, nominativas, tridimensional, e outros tipos
- e criagcdes, para coibir praticas de concorréncia desleal, como comercializagdo de produtos

contrafeitos.

A propriedade intelectual garante o resguardo a originalidade da obra e ao proveito
econdmico por parte do autor. Em se tratando da industria “fashion”, dado seu perfil bastante

imitativo, equivalente a tendéncias de moda, o empresario, para garantir sua lucratividade,
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busca o registro de marcas e patentes. No Brasil, a legislacdo responsavel pela tutela das
criagdes provenientes do intelecto € o Cédigo Civil de 2002 e as Leis 9.279 de 1996 (Lei da
Propriedade Industrial) e 9.610 de 1998 (Lei de Direitos Autorais).

DESENVOLVIMENTO DO ARGUMENTO

1. FASHION LAW

A humanidade, enquanto grupo de pessoas organizado em civilizagbes, apresenta
condutas exteriores as consciéncias individuais, tal como discorre Emile Durkheim em “As
Regras do Método Socioldgico”. O estudioso explana que “fato social” é coisa nao material
percebida por meio de observacgdes e experimentagées em um movimento axipeto. Ademais,
fatos sociais sao inerentes a vida em sociedade, ou seja, pertencem a consciéncia coletiva,

mesmo que reflitam diretamente em seus membros.

Nessa toada, o jurista e fildsofo Miguel Reale (2007, p. 79-80) afirma que o direito é
um fendmeno social, que se desenvolve no espaco e no tempo, podendo ser traduzivel em
leis de estrutura e de desenvolvimento. Assim como o direito, o processo criativo e inventivo
pode ser percebido como fendmeno social. A prépria evolugdo da humanidade demonstra
que, sem a capacidade inventiva, a sociedade pouco se desenvolveria. A habilidade cognitiva
e o raciocinio légico continuo tornaram a espécie capaz de criar e produzir ferramentas para

0 auxilio a subsisténcia, a exemplo da caca, da pesca e da autodefesa.

Desse modo, ao longo dos séculos, os individuos, naturalmente, aperfeicoaram suas
habilidades, ensejando que o processo inventivo, ou inovacéo, passasse a ser o meio pelo
qual a vida em comum se tornou mais facil e mais confortavel. Considerando que a
coletividade urge regulamentagdoes e protecdo a direitos, na esfera inventiva nao seria
diferente. Por tais motivos, a propriedade intelectual, ou direito intelectual, surge como ramo
responsavel pela protecéo juridica patrimonial e moral do invento, das pessoas fisicas e
juridicas detentoras da expertise, “know-how” ou marca. Mais precisamente, tutela aquilo que
€ imaterial bem como a propria criacdo, por meio da prote¢do dos interesses do autor e,
possibilitando-lhe, de um lado, a defesa da paternidade e da integridade de sua criagao
(direitos morais) e, de outro, a fruicdo dos proventos econdmicos resultantes de sua utilizacgao,

dentro da linha dos mecanismos de tutela dos direitos individuais. (BITTAR, 2019, p. 4).

Os debates acerca das criacbes do génio humano nao se igualam aos relativos aos
direitos materiais, por exemplo, quanto ao direito de propriedade, mesmo que se relacionem

em determinados niveis. O direito intelectual é categorizado em direito de autor e propriedade
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industrial, residindo o primeiro no campo da estética, conectada aos direitos da personalidade
do autor, de carater subjetivista, e aos seus interesses patrimoniais, ora pensados sob os
desafios da funcao social dos direitos culturais. O segundo, por sua vez, reside no campo da
técnica. Essas aptidées n&o necessariamente caminham juntas, mas uma é resultado da
outra, ao passo que sem o desenvolvimento técnico ndo se teria atingido o desejo de

manifestacdo da arte nas criagdes intelectuais.

Ao que tange a industria da moda, malgrado suplante a ideia de conteudo supérfluo,
0 ramo é abundante em matéria de criagao, produgao e reproducdo. Com isso, no ano de
2010, em Nova York (NY), Estados Unidos, a advogada e empresaria Susan Scafidi fundou o
"Fashion Law Institute", sediado na "Fordham Law School", que consiste no primeiro centro
de estudos juridicos voltado aos negoécios de moda, ou “Business of Fashion”, podendo ser

eles de matéria trabalhista, empresarial, econémica ou de cunho intelectual.

Para fins desta pesquisa, o “fashion law”, ou, em se tratando do sistema juridico
brasileiro, que nao admite tal termo, o “direito e a moda”, sera analisado pela 6ptica da
propriedade intelectual (PI), a fim de abordar a protegao das criagdes e marcas, discorrendo
sobre a viabilidade de tornar exclusivo o uso de design e cor. As criagbes de moda podem
encontrar amparo na propriedade industrial, fixada pela Lei 9.279 de 1996, que € a Lei da
Propriedade Industrial (LPI), encarregada pela prote¢gdo das invencbes, dos modelos de
utilidade (atualizagcao aplicada a produtos ja conhecidos), das marcas e dos desenhos
industriais (designs), sem que se adentre debates envolvendo conceitos artisticos, técnicos e

emocionais do criador (autor).

Conquanto nao seja dificil identificar significado estético em determinados itens ou na
identidade de uma marca, ndo cabe a propriedade industrial proteger as criacbes segundo
estes aspectos, mas sim de acordo com os requisitos de novidade, atividade inventiva e
aplicacao industrial, reservando, inclusive, o direito de patente ou registro. (Artigos 8°, 9° e 94,
LP1)" O ramo destina-se a aplicagdo do produto final na consecucéo de utilidades, ou na
solucdo de problemas técnicos, relacionando-se ao processo de producéo e de expanséao da
economia, sob a égide de um regime que evite concorréncia desleal. Vincula-se, pois, mais a
interesses técnicos, econémicos e politicos, amparando, de um lado, o produto industrial,
como nos inventos, e impedindo, de outro, a concorréncia desleal, como nos sinais distintivos,

representando o carater objetivista e econémico do direito industrial.

U Art. 80, E patenteavel a invengdo que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e
aplicagdo industrial. Art. 9° E patenteavel como modelo de utilidade o objeto de uso pratico, ou parte
deste, suscetivel de aplicagao industrial, que apresente nova forma ou disposi¢cdo, envolvendo ato
inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricagdo. Art. 94. Ao autor sera
assegurado o direito de obter registro de desenho industrial que lhe confira a propriedade, nas
condi¢bes estabelecidas nesta Lei.
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Por outro lado, tem-se o direito de autor, que consiste na representacdo da pluralidade
cultural humana e da singularidade impressa pelo criador em sua obra. A estética, consoante
destacado por BITTAR (2019, p. 8), ndo é somente o adereco, mas aquilo que expressa a
forma de constituicdo humana da prépria identidade cultural. A propriedade industrial € o
direito autoral protegem juntos as criagdes derivadas da capacidade intelectual da mente
humana. Enquanto o primeiro destina-se a tutela do bem fisico, enquanto criagcéo intelectual
materializada, o segundo conecta-se a questdes subjetivas, como o processo criativo e a

personalidade do autor empregada a obra.

2. CONCEITO DE OBRA E DE INVENGAO

A propriedade intelectual, para fins deste artigo, divide-se em direito autoral, incumbido
de proteger obras artisticas, literarias ou cientificas, e propriedade industrial, que resguarda
os direitos das invencbes, desenhos industriais € marcas. “Obra” consiste em criacdo do
espirito derivada da capacidade intelectual da mente humana, essencialmente relacionada a
personalidade do artista (autor). Apesar de possuir carater subjetivo, os direitos e garantias
da obra ressonam no objeto materializado. O art. 7°, da Lei 9.610 de 19982, apresenta o
conceito de obras intelectuais e determina em rol ndo taxativo quais criagbes se enquadram
no conceito. “Invencdo” corresponde as ideias oriundas de uma necessidade, que é
caracterizada por sua natureza utilitaria e, portanto, corresponde majoritariamente a um bem
fisico (materializado). O art. 10, da LPI°, apresenta um rol do que no se considera invencao

e, em vista disso, ndo estao sujeitos a protecio da referida lei.

% Art. 7° Sao obras intelectuais protegidas as criagdes do espirito, expressas por qualquer meio ou
fixadas em qualquer suporte, tangivel ou intangivel, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:
| - os textos de obras literarias, artisticas ou cientificas; Il - as conferéncias, alocugdes, sermdes e outras
obras da mesma natureza; lll - as obras dramaticas e dramatico-musicais; IV - as obras coreograficas
e pantomimicas, cuja execucdo cénica se fixe por escrito ou por outra qualquer forma; V - as
composi¢gdes musicais, tenham ou nao letra; VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou nao, inclusive
as cinematograficas; VII - as obras fotograficas e as produzidas por qualquer processo analogo ao da
fotografia; VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética; I1X - as
ilustracbes, cartas geograficas e outras obras da mesma natureza; X - os projetos, esbogos e obras
plasticas concernentes a geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e
ciéncia; Xl - as adaptacoes, tradugdes e outras transformagdes de obras originais, apresentadas como
criacéo intelectual nova; Xll - os programas de computador; Xlll - as coletdneas ou compilagdes,
antologias, enciclopédias, dicionarios, bases de dados e outras obras, que, por sua selecao,
organizacgao ou disposi¢cao de seu conteldo, constituam uma criagdo intelectual.

3 Art. 10. N&o se considera invencdo nem modelo de utilidade: | - descobertas, teorias cientificas e
métodos matematicos; Il - concepgbdes puramente abstratas; Il - esquemas, planos, principios ou
métodos comerciais, contabeis, financeiros, educativos, publicitarios, de sorteio e de fiscalizagao; IV -
as obras literarias, arquitetdnicas, artisticas e cientificas ou qualquer criagao estética; V - programas
de computador em si; VI - apresentacao de informacgdes; VIl - regras de jogo; VIII - técnicas e métodos
operatérios ou cirdrgicos, bem como métodos terapéuticos ou de diagndstico, para aplicagdo no corpo
humano ou animal; e IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biolégicos encontrados na
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3. MARCAS: BREVE CONTEXTO EVOLUTIVO DO CONCEITO E PROTEGCAO

Dentro da sociedade de consumo, de acordo com elucidagdes de Lélio Denicoli
Schmidt (2019, p. 9), o conceito de marca nasceu justamente do propésito de identificar a
propriedade ou a paternidade de itens fabricados e comercializados. O doutrinador entende
gue as marcas tiveram inicio na ldade Antiga, entre 5000 e 2700 a.C; contudo, consoante o
que afirma, ndo existem confirmacdes de protecao juridica as primeiras marcas da ldade

Antiga, afinal, o conceito de direito comercial ainda nao havia sido instituido.

As marcas ganham a atencgao juridica na Europa Medieval. SCHMIDT (p. 16) relata
gue o estabelecimento de modelos mercantis resultou na formacao das guildas, organizagoes
semelhantes aos atuais sindicatos, encarregados de padronizar a fabricagdo de artefatos
comercializaveis. Na Era Moderna, extintas as guildas, centralizado o poder nas maos do
Estado, percebe-se a evolugao das relagdes mercantis por meio da expanséo territorial, o que
resultou na intensificagdo das negociacbes extraterritoriais e no surgimento de concorréncia.
Por essa razdo, nota-se a necessidade de instituicdo de protecédo juridica a paternidade das

criagdes comercializadas. Para SILVEIRA, 2018, p. 95:

No inicio da Era Moderna, tomando como ponto de referéncia a Revolugao
Francesa, surge a concorréncia em uma sociedade de mercado, devido a
liberdade de industria e comércio instaurada. Nasce um novo direito € a
marca passa a ser considerada objeto de propriedade com o fim de identificar
o produto em si.

Em 1883, foi delineada a Convencao da Unido de Paris (CUP), voltada a protecao da
propriedade industrial. A lei francesa de marcas, de 23 de junho de 1857, Loi Du 23 Juin 1857
Sur Les Marques de Fabrique et de Commerce, dispds do registro e fixou o Institut National
De La Propriété Industrielle (INPI - FR) como 6rgao responsavel pelo controle. Para além da
CUP, a comunidade internacional assinou o Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights (TRIPS), acordo anexo a subscri¢ao da Organizagcdo Mundial do Comércio (OMC), em
Marrakesh, 1994. Sua adesao lastreou a promulgacgao da atual lei brasileira que regula direitos
e obrigacdes relativos a propriedade industrial, qual seja, a Lei n. 9.279 de 1996 (SCHMIDT,
2019).

A Lei Maior nacional, em seu art. 5°, inciso XXIX*, confere as marcas protecdo a

propriedade dos nomes de empresas e outros signos distintivos, visto que tais institutos s&o

natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural
€ 0s processos biolégicos naturais.

4 XXIX - a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario para sua utilizagéo,
bem como protecdo as criagdes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas € a
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patrimbénios do empresario ou sociedade empresaria. Considera-se registravel como marca,
conforme o ordenamento juridico brasileiro, no art. 122, da Lei 9.279 de 1996 (LIP)°, qualquer
simbolo visualmente perceptivel, ndo compreendido nas proibigdes legais (art. 124 e incisos)®
e capaz de promover a identificagdo do produto ou da prépria organizagcdo em si. Ou seja,
registra-se como marca toda insignia ou forma suscetivel de tornar o produto ou servigo
reconhecivel, podendo ser uma palavra ou frase (secondary meaning), um objeto

tridimensional ou um padrao especifico de simbolo e cores utilizados pela marca (trade dress

outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e
econdémico do Pais;

> Art. 122. S&o suscetiveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptiveis, ndo
compreendidos nas proibi¢des legais.

6 Art. 124. Nao séao registraveis como marca: | - brasdo, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo
e monumento oficiais, publicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva
designacao, figura ou imitagao; Il - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de
suficiente forma distintiva; 1l - expresséo, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrario a moral e
aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de
consciéncia, crenga, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneragéo; IV -
designacédo ou sigla de entidade ou 6rgédo publico, quando n&o requerido o registro pela prépria
entidade ou 6rgéo publico; V - reproducédo ou imitagdo de elemento caracteristico ou diferenciador de
titulo de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetivel de causar confusdo ou
associagdo com estes sinais distintivos; VI - sinal de carater genérico, necessario, comum, vulgar ou
simplesmente descritivo, quando tiver relagdo com o produto ou servico a distinguir, ou aquele
empregado comumente para designar uma caracteristica do produto ou servigco, quanto a natureza,
nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produgao ou de prestacdo do servigo, salvo quando
revestidos de suficiente forma distintiva; VIl - sinal ou expressdo empregada apenas como meio de
propaganda; VIII - cores e suas denominagdes, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e
distintivo; IX - indicagdo geogréfica, sua imitagdo suscetivel de causar confusdo ou sinal que possa
falsamente induzir indicagdo geografica; X - sinal que induza a falsa indicagdo quanto a origem,
procedéncia, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou servigo a que a marca se destina; Xl -
reproducdo ou imitagdo de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrdo de qualquer
género ou natureza; Xll - reprodugédo ou imitagdo de sinal que tenha sido registrado como marca
coletiva ou de certificagao por terceiro, observado o disposto no art. 154; Xlll - nome, prémio ou simbolo
de evento esportivo, artistico, cultural, social, politico, econémico ou técnico, oficial ou oficialmente
reconhecido, bem como a imitagdo suscetivel de criar confusdo, salvo quando autorizados pela
autoridade competente ou entidade promotora do evento; XIV - reproducdo ou imitacdo de titulo,
apodlice, moeda e cédula da Unido, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territérios, dos Municipios, ou
de pais; XV - nome civil ou sua assinatura, nome de familia ou patronimico e imagem de terceiros,
salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVI - pseudbnimo ou apelido
notoriamente conhecidos, nome artistico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular,
herdeiros ou sucessores; XVII - obra literaria, artistica ou cientifica, assim como os titulos que estejam
protegidos pelo direito autoral e sejam suscetiveis de causar confusdo ou associagéo, salvo com
consentimento do autor ou titular; XVIII - termo técnico usado na industria, na ciéncia e na arte, que
tenha relagdo com o produto ou servi¢co a distinguir; XIX - reprodugao ou imitagdo, no todo ou em parte,
ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou servigo
idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de causar confusdo ou associagdo com marca alheia; XX -
dualidade de marcas de um so titular para o0 mesmo produto ou servigo, salvo quando, no caso de
marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva; XXI - a forma necessaria,
comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que nao possa ser dissociada
de efeito técnico; XXIl - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e
XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente nao
poderia desconhecer em raz&o de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em territério
nacional ou em pais com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de
tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou servigo idéntico, semelhante ou afim,
suscetivel de causar confusdo ou associagao com aquela marca alheia.
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ou conjunto-imagem), segundo o que se extrai do art. 126, da Lei 9.279/1996; do art. 6 bis, da
Convencao da Unido de Paris - CUP; e art. 16, §§2° e 3° do Trade-Related Aspects Of
Intellectual Property - TRIPS)’.

Quanto aos atuais sistemas de registro de marcas, sdo eles de trés tipos: o
declaratério, o atributivo e o misto. A necessidade ou nao de registro, a forma de gozo da
tutela legal e o prazo de registro, quando necessario, dependem do modelo empregado por
cada pais. Para o Brasil, o regime optado foi o de registro atributivo. Isso implica dizer que,
em regra, a tutela juridica sobre a marca é garantida aquele que primeiro depositar o pedido
de registro. Apesar disso, na pratica, ndo necessariamente o primeiro depositante de fato
possuira o direito a ela e, por isso, a Lei outorga a possibilidade de destituicdo de propriedade

e uso exclusivo da marca (§ 1°, art. 129, LIP)®.

3.1.  Trade Dress — da viabilidade de exclusividade de design

Muito antes do desenvolvimento do conceito de propriedade intelectual, livros que
recontam a historia das primeiras organiza¢des abordam a existéncia de legislacdes aplicadas
para segregar as classes econbmicas. As chamadas leis suntuarias delimitavam gastos e
determinavam quais bens, tecidos e cores cada classe estava autorizada a consumir. Os
monarcas da baixa Idade Média, por exemplo, que desconheciam o atual conceito de mercado
e tampouco de moda, aplicavam as classes subjacentes as leis suntuarias, reguladoras dos
habitos de consumo para, assim, demarcar a hierarquia social e de género. A Coroa restringia

0 uso deliberado de cores, adornos, tipos de tecidos e suas metragens. Os calgados

7 Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6° bis (1), da
Convencgao da Unido de Paris para Protecdo da Propriedade Industrial, goza de protecéo especial,
independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. (BRASIL, 1996); Art. 60
bis (1) Os paises da Unido comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente,
se a lei do pais o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fabrica ou de
comeércio que constitua reproducgao, imitagao ou tradugao, suscetiveis de estabelecer confusado, de uma
marca que a autoridade competente do pais do registro ou do uso considere que nele é notoriamente
conhecida como ja sendo a marca de um cidaddo de outro pais contratante e utiliza para produtos do
mesmo género ou de género semelhante. (CUP, 1967) 2. O disposto no Artigo 6 bis da Convencéo de
Paris (1967) aplicar-se-a, mutatis mutandis, a servigos. Ao determinar se uma marca é notoriamente
conhecida, os membros levardo em consideragdo o conhecimento da marca no setor pertinente do
publico, inclusive o conhecimento que tenha sido obtido naquele Membro, como resultado da promogao
da marca. 3. O disposto no Artigo 6 bis da Convencao de Paris (1967) aplicar-se-a, mutatis mutandis,
aos bens e servigos que nao sejam similares aqueles para os quais uma marca esteja registrada, desde
que o uso dessa marca, em relagdo aqueles bens e servigos, possa indicar uma conexao entre aqueles
bens e servicos e o titular da marca registrada e desde que seja provavel que esse uso prejudique os
interesses do titular da marca registrada.

8 § 1° Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depésito, usava no Pais, ha pelo menos 6
(seis) meses, marca idéntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou servigo idéntico,
semelhante ou afim, tera direito de precedéncia ao registro. (BRASIL, 1996)
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denunciavam a classe social a qual o individuo pertencia, pois quanto mais longa era a ponta,

maior o grau de riqueza.

Com o passar do tempo, a ampliagao das aptiddoes técnicas e a atribuicdo de senso
estético na producdo de roupas elevou o interesse das sociedades e criou-se o conceito de
moda em torno das vestimentas, ou seja, a elas é atribuido novo sentido. Assim, tal qual
discorreu SILVEIRA (2018, p. 2) sobre a arte, a moda é o resultado natural do organismo

humano ao experimentar combinagdes de formas, linhas, cores etc.

O Direito Intelectual faz justamente a tarefa de dividir suas matérias em Direito de
Autor, que se pousa no campo da estética, e Propriedade Industrial, que se repousa no campo
da técnica, que ndo necessariamente caminham juntas ou separadas, mas uma é resultado
da outra, ao passo que sem o desenvolvimento técnico ndo se teria atingido o desejo de
manifestacao estética nas criagbes intelectuais. Sobre os dois campos, BITTAR (2019, p. 2)

estabelece:

Cumprem-se finalidades estéticas (de deleite, de beleza, de sensibilizagao,
de aperfeicoamento intelectual, como nas obras de literatura, de arte e de
ciéncia); no segundo, objetivos praticos (de uso econdmico, ou doméstico, de
bens finais resultantes da criagdo, como mdveis, automoéveis, maquinas,
aparatos, obras de desenho industrial e outros), plasmando-se no mundo do
Direito, em razao dessa diferenciacéo, dois sistemas juridicos especiais, para
a respectiva regéncia, a saber: o do Direito de Autor e o do Direito de
Propriedade Industrial (ou Direito Industrial)

Dentro da sociedade de consumo, marcas que estabelecem no mercado uma imagem
identificavel aos consumidores geram vinculos e elevam seu valor social. Na visdo de André
Carvalhal (2020, p. 6), “marca” € um organismo vivo que, assim como 0s seres humanos,
"nasce, cresce e escreve sua propria histéria". Carvalhal afirma a existéncia do chamado
"DNA da Marca". Explica que, combinando os elementos que a constituem, ela se torna mais
qgue sinais distintivos visualmente perceptiveis, pois passa a ser vista a partir do significado

que ela pretende construir e, por isso, a importancia de salvaguardar a autenticidade.

O trade dress ou vestimenta comercial é conceituado por LIRA (2018) como conjunto-
imagem ligado a aparéncia, textura, cor e até mesmo ao aroma utilizado por determinada
empresa, em resumo, representa todas as caracteristicas capazes de diferenciar um produto
ou servigo dos demais disponiveis no mercado. A protecdo ao conjunto-imagem visa garantir
a singularidade de um produto ou servigo no mercado, que também passa a ser a forma de
coibigdo as praticas lesivas entre empresas que exploram o mesmo campo, como o crime de
concorréncia desleal previsto no art. 195 e incisos, da LPI. Nesse diapaséo, Vicente Bagnoli
(2013, p. 171) discorre sobre o tema:

A concorréncia desleal diz respeito as praticas adotadas em prejuizo a

determinada empresa concorrente, como o0 desvio de clientela,
aproveitamento parasitario e até a contrafagao, e que podem também trazer
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prejuizos ao consumidor. Ou seja, sua aplicagao é na lide privada de uma
empresa contra a outra, € uma defesa privada da empresa que se sentiu
lesada por pratica desleal cometida por concorrente, travando tal disputa no
Poder Judiciario.

De fato, ndo raro verificam-se no Judiciario pleitos acerca da propriedade da
vestimenta comercial de uma determinada marca. O Tribunal de Justica do Estado de Sao
Paulo (TJSP) apreciou acao declaratéria de inexisténcia de relagao juridica promovida pela
brasileira Village 284 Participacbes e Comércio de Vestuario LTDA em face da francesa
Hermés Internacional, em litisconsércio com Hermés Sellier, apds ser surpreendida por
notificagdo extrajudicial comunicando suposta violacdo ao direito de autor e pratica de
concorréncia desleal em razao da producao e comercializacdo da “Bolsa 284", da linha “I am
not the original’, bastante semelhante a Birkin da Hérmes. Em decis&o interlocutdria dada em
sede de reconvengado, ré e corré (reconvintes) lograram éxito ao perceberem a autora
(reconvinda) proibida de produzir e de comercializar o produto objeto do pleito e outros que
impliquem violagao dos direitos de autor da /able francesa, visto que a referida pratica é,

segundo os préprios autos, concorréncia desleal.

Malgrado a reconvinda tenha intentado a propositura de apelagdo (n° 0187707-
59.2010.8.26.0100), o Tribunal ad quem negou provimento ao recurso. Contudo, a mera
alegacao de similitude entre dois ou mais produtos nao é suficiente para que o magistrado
decida favoravelmente a empresa que afirma ser a proprietaria da obra, devendo restar
demonstrada a pratica indevida e consequente prejuizo. O Superior Tribunal de Justica (STJ)
julgou, em 2021, o Recurso Especial (REsp) n° 1.943.690, envolvendo marcas produtoras e

comercializadoras de roupas intimas em que se alegava contrafagao.

A invengao, depois de materializada, torna-se suscetivel a patente ou registro. Tendo
em vista o perfil imitativo da industria fashion, a patente ou registro € o meio pelo qual os
produtores de moda garantem a originalidade da criacdo. Diante disso, uma empresa
reproduz uma ideia sem prévia autorizacdo podera ser acusada de comercializacdo de
produto contrafeito. (Artigos 6° e 7°, LIP)®. In casu, Wacoal America INC. juntamente com
Loungerie S/A ajuizaram agdo de abstengdo de uso e indenizatéria em face de Hope do
Nordeste LTDA apds alegada violagdo de direito de autor pelo uso indevido de desenho

industrial supostamente pertencente ao conjunto-imagem das requerentes. No mencionado

? Art. 6° Ao autor de invengdo ou modelo de utilidade sera assegurado o direito de obter a patente que
Ihe garanta a propriedade, nas condi¢cdes estabelecidas nesta Lei. § 1° Salvo prova em contrério,
presume-se o requerente legitimado a obter a patente. Art. 7° Se dois ou mais autores tiverem realizado
a mesma invengado ou modelo de utilidade, de forma independente, o direito de obter patente sera
assegurado aquele que provar o depdsito mais antigo, independentemente das datas de invengéo ou
criagdo. Paragrafo unico. A retirada de depdsito anterior sem producdo de qualquer efeito dara
prioridade ao depdsito imediatamente posterior.
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REsp, a respeito do frade dress e pratica de atos de concorréncia desleal, a Ministra Relatora

Nancy Andrighi elucida:

(...) para configuragéo da pratica de atos de concorréncia desleal derivados
de imitagdo de frade dress, nao basta que o titular, simplesmente, comprove
que utiliza determinado conjunto-imagem, sendo necesséria a observancia
de alguns requisitos basicos para garantia da protecéo juridica. Em primeiro
lugar, ha que se atentar para o fato de que as caracteristicas grafico-visuais
do produto ou embalagem ndo podem guardar relagdo com exigéncias
inerentes a técnica ou a funcionalidade precipua do produto. Ou seja, os
elementos que formam o conjunto-imagem nédo podem ter outra fungéo ou
propdsito que néo seja especificamente a diferenciagdo do bem no mercado
onde esta inserido. (...) Imprescindivel, igualmente, para que se reconheca
protecdo ao conjunto-imagem, haver possibilidade de confusdo ou
associacgao indevida entre os produtos, na medida em que configura pratica
anticoncorrencial a utilizacdo de artificios capazes de ensejar desvio de
clientela (art. 195, lll, da LPI). Outro elemento que deve estar presente para
que o titular do direito possa reclamar tutela jurisdicional — além da
anterioridade do uso do conjunto-imagem — é sua distintividade frente aos
concorrentes, valendo nota a inferéncia de Gustavo Piva de Andrade,
segundo o qual “o escopo de protecao conferido ao trade dress é diretamente
proporcional ao seu grau de distintividade. Trade dresses unicos e
absolutamente distintivos sdo merecedores de um amplo escopo de protegao.
(O trade dress e a protecado da identidade visual de produtos e servigos. In:
Revista da ABPI, n. 112, 2011, p. 4, sem destaque no original). (BRASIL,
2021, REsp N° 1.943.690)

Isto posto, conclui-se que é perfeitamente viavel o registro do conjunto-imagem de
uma marca de moda, desde que se comprovem as caracteristicas singulares inerentes ao
produto. O 6rgao responsavel por registrar desenhos industriais e pela concessao de patentes
€, desde 1970, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal que
regulamenta a propriedade industrial, com poder decisério nos recursos promovidos ante
pedidos de patente ou registro de marcas, conforme disposicdo na Lei de Propriedade
Industrial (LPI). Em sede de arguicao, é de suma importancia a apresentagcao do registro da
obra que se pretende alegar a autoria ou propriedade. Se a confusao decorre da coincidéncia
entre elementos ndo constantes no registro, ndo havera violagdo de marca registrada, mas

ato confusdrio de concorréncia desleal (SILVEIRA, 2018, p.25).

3.2. Trade Dress — da viabilidade de exclusividade de cor

Embora se conhegcam marcas que, fora do Brasil, tenham registrado sua cor por serem
0 maior simbolo da empresa, a exemplo do “Azul Tiffany”, o ordenamento juridico brasileiro
nao admite o registro de cores per se, salvo, segundo versa o art. 124, inciso VIII, LPI', se
dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo. Observando o conteudo do dispositivo

supra, nota-se que a lei que regula a propriedade industrial no Brasil ndo é totalmente

10 5 = e L .
Art. 124. Nao séao registraveis como marca: VIl - cores e suas denominagdes, salvo se dispostas
ou combinadas de modo peculiar e distintivo;
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proibitiva quanto ao registro de cores, podendo ocorrer desde que atrelado a composicéo da
marca ou produto. Esta autorizacdo se da pois existem marcas que, ao ganharem
notoriedade, tornam-se reconheciveis pelas suas caracteristicas sui generis. Para uma marca,
o registro de matizes poderia significar o resguardo a originalidade do produto buscada pelos
criadores antes de comercializa-lo. Todavia, o registro de cores pode implicar padronizacéo
dos setores comerciais e vantagem econémica (competitiva) em detrimento dos demais.

Nessa toada, Maria José Costeira (2018, p. 10) elucida:

Também nestas marcas, a semelhangca do que sucede com as marcas de
forma, se impde acautelar que o respetivo titular ndo obtenha com o registo
uma vantagem competitiva indevida resultante do monopdélio sobre uma cor
quando esta é, de algum modo, identificativa em abstrato dos produtos ou
servicos que se pretende assinalar (exemplo tipico é a cor verde para
assinalar produtos ou servigos relacionados com a natureza ou com o
ambiente).

Por outro lado, ainda que o registro de cores aparente indevida vantagem comercial,
a exclusividade de cor, caso existisse no sistema vigente, seria tdo somente mais um meio de
registro de marcas que igualmente careceria de comprovagado da associacdo do tom ao
produto, portanto, em nada abrandaria os requisitos e as exigéncias para outorga do uso

reservado a uma companhia especifica. Para CARVALHO (p. 11):

Possivelmente, teremos alguma dificuldade em liga-las, imediatamente, a
uma determinada proveniéncia empresarial de algum produto/servigo, quer
pelo facto de, habitualmente, considerarmos as cores uma caracteristica
(ornamental ou decorativa) dos produtos/servigos, quer porque,
normalmente, a cor € usada com outras indicagoes.

Por outro lado, ¢é inegavel que a cor permite algum
reconhecimento/identificagdo por parte dos consumidores na sequéncia do
sSeu uso mais ou menos prolongado.

Considerando o cenario hipotético proposto e o excerto destacado, imagina-se que o
requisito “tempo”, ou seja, a aplicagao e divulgagdo do mesmo matiz ao longo dos anos,
possivelmente seria um dos mecanismos de controle para outorga de seu registro. Percebe-
se que sem a demonstracdo da real existéncia de vinculo entre a cor, o produto ou servigo e

consumidores capazes de relaciona-los, sequer faria sentido requerer o uso para si.

CONSIDERAGOES FINAIS

Infere-se que, inicialmente, a habilidade de transformar matéria prima em ferramentas
utilitarias foi um marco bastante importante no processo civilizatério. Ultrapassado o
pensamento que a capacidade humana se limitaria a fazer da carne da preia seu alimento e
do couro suas vestes, o processo inventivo se expandiu e irrompeu regulamentagdes acerca

dos direitos patrimoniais € morais do criador da obra. O Direito, fendmeno social regulador,
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traduz em leis de estrutura e de desenvolvimento os atos e fatos da vida em comum, sem que
para isso seja necessario inaugurar novos ramos e codigos legislativos toda vez que uma

matéria se evidencia, tal como a moda.

A criacdo e a comercializagcdo de pegas de indumentarias adquire importancia juridica
na medida em que o empresario reivindica os direitos morais e patrimoniais sobre o produto
ou servico. Nesse diapasdo, a Carta Magna compreende em seu 5° artigo, inciso XXIX,
protecdo as marcas, a propriedade dos nomes de empresas e outros signos distintivos. Isto
posto, ao analisar a legislagdo nacional, doutrinas juridicas e artigos, nota-se que o conceito
de marca é amplo, e isto se da porque para cada companhia sobrevém diferentes formas de

intentar a protegdo a paternidade e a fruicao econémica.

A presente pesquisa contemplou a viabilidade de exclusividade de design e,
posteriormente, de cor, analisando o conceito de trade dress, que € conjunto-imagem ou
vestimenta comercial e que representa elementos constitutivos da marca, ligados a aparéncia,
textura, cor, entre outros e, por isso, podem resultar prestigio e consequente aumento valor
no valor de mercado, isto é, lucratividade. O empresario almeja a protecdo do conjunto-
imagem para coibir praticas lesivas, como a concorréncia desleal. A sociedade de consumo
tudo mimetiza, ou melhor, reproduz aquilo que se encontra em evidéncia, reduzindo, por

vezes, o valor patrimonial da obra e olvidando as qualidades morais do autor ali impressas.

Em se tratando da industria fashion, um aspecto a ser pensado é a salvaguarda de
designs, que se atestou ao longo desta pesquisa ser perfeitamente cabivel no ordenamento
juridico nacional. Eventualmente, se ocorrido o uso indevido de criagdo exclusiva de uma
marca, € possibilitada a defesa dela em juizo, desde que comprovado o prejuizo ou a
iminéncia de causa-lo, garantindo, assim, a originalidade da criagdo. Ao que diz respeito a
exclusividade de matizes, apesar de nacionalmente preterida a ideia, deduziu-se que para
marcas que ha muito fazem uso da mesma cor, desde que comprovado, poderia garantir aos

criadores a tdo desejada singularidade dentro do mercado.
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