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RESUMO

O presente artigo buscou apresentar breve analise sobre o fendmeno dos knock-offs na
industria da moda, que consiste na ampla reproducao de produtos que copiam o design e o estilo
de outro, mas sem usar a marca original. Para isso, foi feita uma andlise comparativa e critica
do amparo legal tedrico e pratico dado aos designs de vestuario no Brasil, Estados Unidos da
América (EUA) e Unido Europeia, a fim de consolidar as razdes invocadas para nao conceder

protecdo aos designs de moda.

Palavras-chave: imitagdes, moda rapida, direito da moda, propriedade intelectual,

concorréncia desleal.
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ABSTRACT

This article sought to present a brief analysis of the knock-off phenomenon in the
fashion industry, which consists of the wide reproduction of products that copy the design and
style of another, but without using the original trademark. To this end, a comparative and critical
analysis of the theoretical and practical legal protection given to fashion designs in Brazil, the
United States of America (USA) and the European Union was made in order to consolidate the

reasons used for not to granting protection to fashion designs.

Keywords: knock-offs, fast-fashion, fashion law, intellectual property, unfair competition.
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I. INTRODUCAO

Ao impulsionar parte significativa da economia global, a industria da moda ¢
considerada uma das mais importantes do mundo. Apesar de ter sofrido grandes impactos
negativos devido a pandemia do COVID-19, - principalmente, no setor de varejo, com o

~ . . .~ . ~ . 1
cancelamento, suspensdo ¢ diminui¢ao da fabricacao das mercadorias’ -, tem-se apostado no

breve retorno de seu crescimento devido ao revenge shopping®.

Em termos numéricos, estima-se que em 2022 haja o aumento de 7.5% da receita da
industria, passando de 1.71 para 1.84 bilhdes de dolares®. As estatisticas também demonstram
que este crescimento estd diretamente relacionado ao mercado de fast-fashion, ja que o anseio
de seguir as tendéncias da moda mostra-se cada vez mais latente, principalmente, pelo ptublico

jovem*,

Sob esse prisma, € necessario destacar a fungdo dos influenciadores digitais em instigar
desejo no publico para adquirir produtos e marcas que estejam em alta. Inquestionavelmente,
tornou-se parte da rotina de qualquer um que os siga acompanha-los em seus provadores nos
stories do Instagram®, assim como em seus get ready with me® no TikTok. A bem da verdade,

a funcao dos influenciadores de servirem como vitrines vivas das marcas tem demonstrado

1 Disponivel em: <https://www.futurelearn.com/info/courses/fashion-s-future-and-the-un-sustainable-

development-goals-/0/steps/97369>. Acesso em: 08/10/2022

2 “Revenge Shopping” significa “compra de vinganga”. Estima-se que, com a flexibilizagdo das restrigdes impostas
pelo COVID-19, os consumidores gastardo mais como uma forma de compensar o tempo em que tiveram que
permanecer isolados. O aumento da receita das marcas de luxo ja foi, inclusive, comprovado. Disponivel em:
<https://www.gqg.com/story/what-is-revenge-shopping>. Acesso em: 08/10/2022

3 Disponivel em: <https://fashionunited.com/global-fashion-industry-statistics>. Acesso em: 08/10/2022

4 Disponivel em: <https://www.mckinsey.com/capabilities/sustainability/our-insights/style-thats-sustainable-a-
new-fast-fashion-formula>. Acesso em: 08/10/2022

5 Os provadores digitais consistem em uma forma da influenciadora de mostrar os produtos disponiveis na loja de
forma critica ao, normalmente, experimenta-los. Nem todos os provadores sdo pagos pelas empresas. Disponivel
em: <https://vogue.globo.com/Apresenta/noticia/2021/04/provador-live-conheca-o-quadro-de-sucesso-de-isa-
domingues-no-instagram.html> Acesso em: 08/10/2022

¢ Get Ready With Me significa “arrume-se comigo”. Este é um quadro que ganhou grande visibilidade no TikTok
e que consiste nas escolhas de vestuario do influenciador para ir a um determinado local. O quadro tem sido
reproduzido também no Instagram. Disponivel em: < https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/get-ready-with-me-
conheca-a-tendencia-e-confira-10oks,8¢c79611ede5356fad964ec212660824b68c97y4.html> Acesso em:
08/10/2022




10

grande conversdo em vendas para industria de fast-fashion e, consequentemente, a expansao do

setor’.

Com a disposi¢cao do publico para experimentar os produtos ¢ marcas recomendadas

pelos influenciadores, devemos nos atentar para a forma de atuacdo da industria no mercado.

O setor de fast-fashion tem como objetivo ofertar roupas, sapatos e bolsas por um preco
acessivel, mas que, ao mesmo tempo, traduzam os modelos exibidos nas passarelas ou que
estejam sendo utilizados pelas celebridades®. Com isso, hd um curto espago de tempo entre as
colegOes para permitir que os consumidores possam adquirir as tendéncias enquanto elas ainda
estdo no auge de sua popularidade. Como exemplo de lojas que seguem essa sistemadtica, temos

a H&M, Zara, C&A, Shein, Primark, Forever 21, Leader e Arezzo.

Ocorre que para que o propoésito da industria de fast-fashion seja atingido, ¢ necessario
que haja uma apropriagao dos designs de moda desenvolvidos pelo mercado de luxo. Com isso,
as imitagdes/copias dos designs, as quais sdo popularmente conhecidas como knock-offs,

tornaram-se um dos problemas enfrentados pela industria criativa de moda.

H4 quem defenda a permissio de knock-offs a luz de trés argumentos’. O primeiro
consiste na democratizagdo da moda, que tem como base a ideia de acessibilidade dos designs
por todos, e ndo s6 por quem tem condi¢des financeiras para ser consumidor do mercado de
luxo. O segundo se relaciona a impossibilidade de se conferir prote¢ao juridica a artigos
funcionais de utilidade cotidiana, como € o caso de roupas e acessorios, que, em regra, nao sao
considerados obra de arte. O terceiro e Gltimo motivo ¢ estritamente econdmico € possui como
base a tese de que a industria da moda movimenta milhdes justamente devido a baixa protecao
juridica aos designs, de modo que o status quo nao deveria ser alterado sob pena de causar

graves danos no mercado.

Fato é que, normalmente, os knock-offs ndo sdo considerados ilegais'®.

7

Disponivel em: <https://www.eco-stylist.com/how-influencers-accelerate-the-growth-of-fast-fashion-and-
greenwashing/>. Acesso em: 08/10/2022

8 Disponivel em: < https://goodonyou.eco/what-is-fast-fashion/>. Acesso em: 08/10/2022

? SUN, Haochen. BEEBE, Barton. SUNDER, Madhavi. The Luxury Economy and Intellectual Property: Critical
Reflections. Oxford Scholarship Online. 2015.

10 Disponivel em: < https://www.romanolaw.com/2020/11/27/knockoffs-infringing-products-and-counterfeits/>
Acesso em: 08/10/2022
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Nessa toada, o presente artigo académico pretende realizar uma anélise comparativa e
critica do amparo legal dado aos designs de vestudrio no Brasil, Estados Unidos da América
(EUA) e Unido Europeia, a fim de concluir quais vias podem ser e efetivamente sao utilizadas

para atingir sua protecao.

No primeiro momento, serdo apresentadas as principais formas de protecdo intelectual
que tem o potencial de incidir sobre os designs de moda. Em paralelo, serdo averiguados

exemplos praticos sobre a forma de aplicagao dos institutos de propriedade intelectual.

Em seguida, serd feita uma abordagem sobre a logica dos knock-offs, concluindo os
motivos pelos quais os ordenamentos juridicos permitem sua difusdo. Nessa toada, serdo
consolidados os requisitos utilizados para que nao haja concessao de protecao aos designs, a
partir da andlise feita no capitulo anterior — principalmente, das fundamentagdes dos casos

concretos estudados.

Importante destacar que, para melhor entendimento, os exemplos serdo
majoritariamente de designs de bolsas, a fim de dar unicidade ao presente artigo. Contudo, a

analise se refere a designs de vestuario em geral — sapatos, bolsas, cintos e roupas.

Por fim, o ultimo capitulo abordard se os knock-offs sdo um problema ou uma

caracteristica da industria da moda.
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II. INSTITUTOS JURIDICOS DE PROTECAO A OBRAS INTELECTUAIS
INCIDENTES SOBRE DESIGNS

Para o melhor entendimento, conceitos, escopos e aplicagdes dos institutos de prote¢ado
da propriedade intelectual no ordenamento brasileiro, estadunidense e europeu serdo
delimitados e explorados. Apesar de se ter como referencial a industria da moda, exemplos de

outras industrias serdo abordados de forma tangencial.

A propriedade intelectual ¢ o ramo do direito que visa fomentar a
produgdo artistica (direito autoral) e industrial (propriedade industrial), promovendo

o desenvolvimento cultural e econdomico.

Em outras palavras, ¢ uma area equivalente a um género, o qual é composto por duas
espécies: a propriedade industrial e os direitos autorais, sendo certo que a primeira espécie
engloba quatro institutos — marcas, desenho industrial, concorréncia desleal e patentes — e que

o0 presente artigo apenas abordara os trés primeiros devido a pertinéncia tematica de tais''.

Figura 1 — organograma dos institutos de propriedade intelectual

DESENHO
INDUSTRIAL
MARCAS
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
-I— PATENTES
" PROPRIEDADE
. INTELECTUAL

CONCORRENCIA
DESLEAL

DIREITOS
AUTORAIS

Fonte: A autora

' BARBOSA, Denis Borges. O conceito de propriedade intelectual. Disponivel em:
<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/27573-27583-1-PB.pdf>. Acesso em: 07/10/2022
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No ambito da legislacdo internacional, a protecdo a propriedade industrial se
materializou pela primeira vez na Convengdo de Paris (CUP)'?, e, em relacio aos direitos

autorais, a Convengdo de Berna!® foi a norma pioneira responsavel por sua tutela.

O acordo/tratado TRIPS'* surgiu a posteriori para estabelecer parametros minimos de
protecdo a propriedade intelectual em conformidade com as normas substantivas das referidas
convengdes pré-existentes. Além disso, de forma inovadora, o tratado determina a possibilidade
de os estados membros da Organizacdo Mundial de Comércio (OMC) imporem sangdes

pecunidrias e retaliagdes em caso de descumprimento das disposi¢des do TRIPS'.

“Ao contrario do que ocorria com a CUP, na qual mesmo o recurso aos
tribunais internacionais estava sujeito a prévia aceita¢do da jurisdi¢do da
corte pertinente pelo réu, o sistema de regulagdo de controvérsias do sistema
OMC é coativo para todos os membros da organizacdo. A integragcdo no
sistema OMC importa que, uma vez suscitada a controvérsia por um estado
membro perante o painel adjudicatorio, ambas partes estejam adstritas ao
cumprimento de suas decisoes, mais ainda, as controvérsias s6 podem ser
levadas a tal foro. Abre-se a possibilidade de intervengdo de terceiros
(estados membros) e de apelacdo a um orgdo de segunda instancia; mas,
ponto de excepcional importancia, as sangoes podem cobrir todo o espectro
do ambito da OMC - uma pretensa violagdo do TRIPs, em marcas, poderia
ter como resultado uma sancdo em importacdo de sapatos, ou acesso a
mercado de servigos de transporte maritimo.” '°

Assim, o advento das leis vigentes de protecdo a propriedade intelectual, quais sejam a
Lei de Propriedade Industrial (LPI) e a Lei de Direitos Autorais (LDA),!” em 1996 e 1998,
respectivamente, buscou atender os requisitos minimos estabelecidos pelo TRIPS, o qual foi

incorporado a legislagao brasileira em 1994.

Com relacdo a Constituicdo Federal Brasileira de 1988 (CRFB/88), a protecdo a
propriedade intelectual foi reconhecida como direito fundamental em seu art. 5°, incisos XX VII

e XXIX. Inclusive, ¢ necessario destacar que os dispositivos trazem em sua redacdo uma das

12 Disponivel em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/cup.pdf> Acesso em: 08/10/2022

13 Disponivel em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/d75699.htm>. Acesso em:
08/10/2022

!4 Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, o que, em portugués, significa acordo sobre aspectos dos
direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio.

15°0 TRIPS ¢ parte do sistema normativo da OMC, conforme se extrai de seu preAmbulo. Disponivel em:
<https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/27-trips-portugues!.pdf>. Acesso em: 20/10/2022

16 BARBOSA, Denis Borges. O conceito de propriedade intelectual. Disponivel em:
<https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/acordo_trips.pdf> Acesso em: 20/10/2022

17 Ressalva-se que ha leis diversas de propriedade intelectual, por exemplo, a lei de softwares e lei de protegdo de
cultivares, que nao serdo abordadas ou mencionadas no presente artigo, dado a falta de pertinéncia tematica.
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distingdes entre o direito autoral e a propriedade industrial, qual seja o fato de o primeiro ser

um direito declaratério e o segundo de concessdao a um privilégio.

Art. 5°. XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilizagdo,
publica¢do ou reprodugdo de suas obras, transmissivel aos herdeiros pelo
tempo que a lei fixar,

XXIX - a lei assegurard aos autores de inventos industriais privilegio
temporario para sua utilizagdo, bem como protegdo as criagoes industriais, a
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos,

tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnologico e econémico
do Pais;

Explica-se: em oposi¢do a propriedade industrial, o direito autoral independente da

concessao de um registro, sendo considerado um direito de pertencimento. Nas palavras de José

Carlos Neto:

“O registro da obra intelectual, no campo do direito do autor, ndo constitui
mas, apenas, presume a autoria (ou titularidade originaria do direito), ao
contrario da propriedade industrial, onde a formalidade do registro valido
importa na constitui¢do - ou na atribuicdo - do direito ao titular (do invento,
modelo industrial ou marca) em relagdo ao privilégio de seu uso.” 18

A tutela a propriedade intelectual se materializa na conferéncia de direitos de exclusao

ao seu criador/inventor, bem como no impedimento & adocdo de praticas anticompetitivas.

Significa dizer que a configuragdo de um individuo como autor de uma obra, assim como a

concessdo de um registro perante o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI),

fornece a prerrogativa de impedir (i) o uso desautorizado de terceiros de uma obra, invengao,

forma ornamental ou marca, e/ou (ii) de eventual associa¢ao indevida.

Quanto a escolha referente a qual subarea de prote¢ao ¢ a mais adequada para incidir na

criagdo, esta depende diretamente do didlogo entre as caracteristicas do que se pretende tutelar

e os institutos legais, os quais serdo explorados a fundo na sequéncia em comparagdo com a

protecao juridica norte-americana e europeia.

18 COSTA NETTO, José Carlos. Direito autoral no Brasil. Coordenacdo Hélio Bicudo. Sdo Paulo: FDT, 1998.
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2.1 DIREITOS AUTORAIS

No Brasil, a Lei n° 9.610/98 (LDA) consolida de forma exemplificativa quais sao os
objetos de protecdo aos direitos autorais por meio do seu art. 7°. Desse modo, nao ha duvidas
quanto a viabilidade de protecdo de designs de moda (vestuario, bolsas e sapatos), seja por seu

enquadramento como obras artisticas, ou devido a auséncia de taxatividade do rol.

Com isso, para que haja incidéncia de protecao por direitos autorais, basta que a obra
seja original e ndo integre as excegdes previstas no art. 8° da LDA, o qual determina a auséncia
de amparo legal sob ideias, projetos ou estratégias, j4 que, nesses casos, a obra nio foi

exteriorizada. Nesse sentido, vejamos os ensinamentos de Antonio Chaves:

“Objeto do direito de autor é o produto da criagdo intelectual, isto é, a obra,
o que exclui, como veremos em seguida, a prote¢do a simples ideia, que ndo
encontra ainda, no sistema monopolistico do direito de autor, protec¢do
adequada. Apenas sua _expressdo, a_forma, é que encontra amparo,
persistindo ainda hoje o conceito de que a ideia, manifestada sem suporte
material, poderd ser aproveitada por qualquer pessoa.” **

Em relacdo ao requisito de originalidade da obra, ¢ preciso esclarecer que a exigéncia

nao ¢ absoluta. Significa dizer que obras derivadas, ou seja, que nascem da transformagao de

€ 9

uma obra originaria também detém amparo legal (art. 5°, VIII, “g” da LDA), pois o conceito de

originalidade deve ser entendido como identificador de caracteristicas proprias.

“Cumpre, a par disso, haver originalidade na obra, ou seja, deve ser
integrada de componentes individualizadores, de tal sorte a ndo se confundir
com outra preexistente. Hd que ser, intrinseca e extrinsecamente, diferente
de outras ja materializadas. Deve revestir-se de tragos ou de caracteres
proprios, distintos de outros ja componentes da realidade.

Entretanto, esse conceito deve ser entendido em termos objetivos: a
identificacdo de elementos criativos proprios faz entender-se original a
obra. A tendéncia, a proposito, é a da protecio de toda e qualquer obra
estética, desde que individualizada por esséncia propria.”

Destaca-se que o ordenamento juridico brasileiro nao considera que os direitos autorais

nao devem ser aplicados a obras utilitarias, como seria o caso dos designs de moda. Nessa linha,

19 CHAVES, Antonio. Direito de Autor - Principios Fundamentais. Rio de Janeiro: Forense, 1987, p. 166.
20 BITTAR, Carlos A. Direito de Autor, 7* edi¢do. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2019. P. 44
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José de Oliveira de Ascensdo ressalta que a protecdo por este instituto independe da destinagao

da obra:

“0 Direito de Autor ndo toma em consideragdo a destinag@o para a outorga da
tutela, ao contrario do que acontecia no século passado. Obras utilitarias sdo
igualmente protegidas por ele. O determinante ¢ que nelas se possa encontrar
a exteriorizagio duma criagio de espirito” %/

Inclusive, recentemente, o Superior Tribunal de Justica reconheceu a possibilidade de
protecao de obras de vestuario por direitos autorais no julgamento do REsp n° 1.943.690/SP,
estabelecendo como requisitos para que seja conferida protecao a um design: 1) a comprovagao
de originalidade/distintividade do design — isto €, que sua criacdo ndo faz parte de uma
tendéncia de mercado; ii) que a comercializag¢do do design do suposto infrator tenha se iniciado
apos a presenga no mercado de quem alega ser titular de direitos sobre o design; e iii) que a
convivéncia entre os produtos seja causa geradora de confusdo ou associagdo indevida no

publico consumidor. 22

Em contrapartida, nos Estados Unidos, os artigos de vestudrio, como roupas, sapatos,
cintos e bolsas, sao classificados como "artigos uteis" em oposicao a obras de arte, de modo a
tornar sua protecdo por direitos autorais mais rigorosa. >> Com isso, o sistema norte-americano
admite a protecdo de um elemento estético se este equivaler a uma obra de arte que pode ser
identificada separadamente ao design, sendo capaz de existir independentemente dos aspectos

utilitarios do artigo de moda. Esta ¢ a chamada separability rule:

“a prote¢do do copyright para os designs de artigos uteis ¢ extremamente
limitada. O design de um artigo utilitario ¢ protegido pelo copyright
somente se, e somente até o ponto em que, tal desenho incorpora
caracteristicas pictoricas, graficas ou esculturais que podem ser
identificadas separadamente e sio capazes de existir independentemente

dos aspectos utilitarios do artigo”. **

2l ASCENSAOQ, José de Oliveira. Direito Autoral. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 56.

22 REsp n. 1.943.690/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de
22/10/2021.

23 United States House of Representatives 109th Congress, 2nd Session. Protection for fashion design. Disponivel
em: <https://www.copyright.gov/docs/regstat072706.html>. Acesso em: 20/10/2022

24 Essa regra tem origem no caso Mazer v. Stein, em que a Suprema Corte considerou que as estatuetas que
formavam as bases das lampadas eram passiveis de direitos autorais porque a obra estética em questdo (uma
estatueta) era separavel do artigo tutil (uma lampada). COX, Christine. JENKINS, Jennifer. Between the Seams, A
Fertile Commons: An Overview of the Relationship Between Fashion and Intellectual Property. USC Annenberg
School for Communication. Estados Unidos, janeiro de 2005.
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A titulo de exemplo, referencia-se o caso Kieselstein-Cord v. Accessories by Pearl, no
qual a Corte Federal reconheceu a distingao entre o desenho estético das fivelas dos cintos e

sua fungdo utilitdria ao aplicar a referida regra®.

Ocorre que a aplicacdo da separibility rule no sentido de conceder protecdo a um design
¢ extremamente rara. Assim, a baixa protecdo aos designs de moda pelo sistema de direitos
autorais norte-americano ¢ normalmente justificada pela impossibilidade de protecao de obras

utilitarias.

No Brasil, por ndo haver 6bice a prote¢ao de obras utilitarias, a jurisprudéncia defensiva
se utiliza do entendimento geral de tendéncia de mercado e auséncia de confusdo no consumidor
como obstaculos a tutela dos designs de moda, como ocorreu no caso Wacoal e Loungerie v.

Hope.

Figura 2 — Lingerie da Wacoal a esquerda; da Hope ao centro; e de outras marcas a direita

Wacoal e Hope Exemplos de lingeries consideradas para

Loungerie analise de tendéncia de mercado
Fonte: processo n° 1043901-02.2017.8.26.0100

Uma das maiores criticas a este caso ¢ que o Tribunal do Estado de Sao Paulo nao
considerou que, ainda que haja certa tendéncia de mercado, nao muda o fato de os designs serem

basicamente idénticos.

25 Disponivel em: https://coolcopyright.com/application/files/9514/3983/4331/3¢_Kielstein-Cord.pdf Acesso em:
03/10/2022
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Dessa forma, o caso Hermes v. 284 Village ¢ um ponto fora da curva para concessao de
protecao por direitos autorais a um design de moda, ja que a comprovagao da titularidade da

criagdo foi suficiente para dar legitimidade a protecdo pelo instituto®®.

Figura 3 — bolsa “Birkin” da Hermes a esquerda e bolsa “I am not the original” da 284 a direita

Fonte: Migalhas®’

O cenario europeu ndo ¢ tao diferente: a prote¢do por direitos autorais de designs
também nao ¢ de facil obtencdo. Recentemente, em um caso judicial de retaliagdo a uma copia
do modelo da bolsa Le Pliage, da Longchamp, a Corte de Mildo entendeu que a via de prote¢ao
por direitos autorais nao poderia ser utilizada, pois nao restou demonstrado que o design nao

possui “valor artistico”?® 27,

Figura 4 — bolsa “Le Pliage” da Longchamp

-

Fonte: Farfetch®

26 Processo: 583.00.2010.187707-5. A¢do julgada pelo juiz JOAO OMAR MARCURA. Sio Paulo, 2011.

27 Disponivel em: https://www.migalhas.com.br/quentes/244232/mantida-decisao-que-proibiu-a-284-de-vender-
bolsas-similares-as-da-hermes > Acesso em: 08/10/2022

28 Disponivel em: < https://blogs.dlapiper.com/iptitaly/2022/02/milan-fashion-week-and-fashion-law-trends-is-le-
pliage-case-a-return-to-the-past-of-copyright-protection/> Acesso em: 24/10/2022

2 Disponivel em: <https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document _library/observatory/documents/reports/New_Case Law_en.pdf> Acesso
em: 03/11/2022

30 Disponivel em: <https://www.farfetch.com/br/shopping/women/longchamp-bolsa-de-ombro-le-pliage-grande-
item-13530278.aspx?storeid=13352> Acesso em: 03/11/2022
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Importante destacar que, antes desse precedente, estimava-se que a protecao por direitos
autorais se tornaria menos rigorosa devido ao caso Cofemel, em que a Suprema Corte
Portuguesa consolidou a originalidade como unico requisito que deve ser exigido para esse tipo
de protecdo para designs, ndo havendo que se falar em necessidade de comprovar “efeito

estético” (efeito visual proprio e marcante)’! 32,

Por fim, quanto ao prazo de prote¢ao de uma obra por direitos autorais, tanto o
ordenamento brasileiro quanto o norte-americano € europeu permitem a protecao durante toda
a vida do autor da obra, somados a setenta anos de sua morte, a contar do primeiro dia do ano

subsequente ao seu falecimento (art. 41 da LDA).

Sem duvidas, trata-se de um prazo de longa duracao, de modo que a professora Deborah
Portilho despende criticas a tal sob a luz da industria da moda, considerando as especificidades

do mercado — principalmente, seu dinamismo:

“A questdo é: sera que o Direito de Autor deveria ser aplicado a toda e
qualquer criagdo da Industria da Moda? Essa é uma pergunta que ndo tem
resposta objetiva. Com efeito, se por um lado a LDA permite tacitamente a
protegdo das criagoes da Industria da Moda, por outro, é preciso lembrar que
esta é uma industria dindmica, da qual a copia, de certa forma, e até certo
grau, faz parte e, portanto, ndo pode ser totalmente “engessada’. Afinal, para
ser considerado “‘moda” é preciso que muitos estejam usando e se muitos
estdo usando ¢ porque o original foi copiado ou pelo menos imitado; quando
isso acontece, uma nova “moda” é criada e novamente “seguida’. E é essa
dindamica que é a mola mestra desse mercado. Por esse motivo, entendemos
que as criagoes da Industria da Moda deveriam ter uma protecio especifica,
Ppois o tempo de protecdo previsto pelo Direito Autoral para que uma obra
caia em dominio publico — 70 anos apos sua morte — ndo é condizente com
o dinamismo dessa industria.” >

31 Disponivel em: < https://blogs.dlapiper.com/iptitaly/2019/09/milan-fashion-week-and-fashion-law-trends-does-
the-cofemel-decision-marks-the-end-of-artistic-value/> Acesso em: 03/11/2022

32 Disponivel em: < https:/curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-683/17> Acesso em:
03/11/2022

33 SOUZA, Deborah Portilho Marques de. A propriedade intelectual na industria da moda: formas de protegdo e
modalidades de infragdo. Dissertacdo de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual ¢ Inovagdo —
Coordenagdo de Programas de Pos-Graduagdo e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de
Janeiro, 2015. P. 111
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2.2 MARCAS

Diferentemente da protecdo por direitos autorais e desenho industrial, a qual reside na
concessao estatutaria de um monopodlio por um tempo limitado devido a esforgos criativos

intelectuais, a marca ndo tem limitagdio no tempo ou exigéncia criativa®*.

A explicacdo para esse fato ¢ simples. As marcas sdo signos distintivos que visam
designar a origem de um produto ou servigo. Com isso, entende-se que as marcas sao a esséncia
da concorréncia, ja que permitem a escolha entre produtos ou servigos competidores.
Consequentemente, ndo faria sentido obrigatoriamente coloca-las em dominio publico se ha
interesse de seu titular em permanecer no mercado, sob pena de gerar confusdo nos

consumidores caso terceiros passassem a utilizar a mesma marca.

No Brasil, ¢ preciso que as marcas sejam visualmente perceptiveis, de modo que
fragrancias e sons, como, por exemplo, o cheiro da massinha Play-Doh e o “Da dum” da Netflix,

ndo podem ser registrados como marcas (art. 122 da LPI).

Em contrapartida, o ordenamento norte-americano e europeu tem um entendimento
amplo do que pode ser considerado marca, nao havendo a exigéncia visual brasileira. Portanto,
¢ possivel registrar marcas sonoras em ambos os sistemas juridicos, mas olfativas apenas nos

EUA35 36'

As marcas brasileiras podem ser classificadas como nominativas, figurativas, mistas ou
tridimensionais, sendo certo que as ultimas podem ser utilizadas como instituto de protecao de
design de bolsas ou sapatos. Isso porque o objetivo da marca tridimensional ¢ proteger um
produto com forma distintiva, mas que, a0 mesmo tempo, exerca o papel de marca na visdo do
consumidor, sendo, inclusive, desnecessaria a presenca da logomarca. E o caso do formato do

sabonete Dove, chocolate Batom e garrafa de vidro da Coca-Cola.

Sem duvidas, uma das vantagens de obter uma marca tridimensional ao invés de buscar

protecdo por qualquer outro instituto ¢ que a prote¢do ndo ¢ limitada no tempo. Contudo, vemos

3% GINSBURG, Jane C. LITMAN, Jessica. KEVLIN, Mary. Trademark and Unfair Competition Law. Durham,
North Carolina: Carolina Academic Press. 7" Edition. 2022. P. 29

35 Buropean Commission, Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises, European IP Helpdesk
factsheet: trademarks: the face of your business, Publications Office, 2020.

3% Disponivel em: < https:/www.iam-media.com/global-guide/iam-yearbook/2016/article/non-traditional-
trademarks-through-the-lens-of-the-uspto> Acesso em: 03/11/2022
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uma posicao restritiva do INPI em relag@o a essas marcas, que além de serem analisadas anos
apo6s o pedido de depdsito, quase ndo sao deferidas sob a luz do art. 124, XXI da LPI - ou seja,
por ser entendido que a forma é comum ou indissociavel ao produto®’. O Crocs, por exemplo,

teve seu pedido indeferido apds cinco anos>®,

Alias, esse cendrio de timidez para o deferimento de registro de designs como marcas

3D também se aplica ao ambito internacional.

A Unido Europeia expressamente concede registro a shape trademark, que ¢ uma marca
que consiste ou se estende a uma forma tridimensional.* Inclusive, o formato da bolsa Birkin
da marca Hermeés € objeto de protecdo por esse instituto, ante o reconhecimento de que seu
design nao pode ser separado da bolsa em si e ndo consiste apenas na aparéncia padrao de uma
bolsa. Porém, essa foi uma decisao de reforma, e, inicialmente, o registro havia sido indeferido
por auséncia de distintividade do design*’. Atualmente, tal design também possui registro como

marca tridimensional nos EUA*!.

Figura 5 — bolsa “Birkin” da Hermes

Fonte: Gringa*?

37 Disponivel em: <https://ids.org.br/desenho-industrial-e-marca-tridimensional-no-brasil/> Acesso em:

03/11/2022

38 Processo n° 829328203

3 Disponivel em: <https:/guidelines.euipo.europa.cu/1803468/1785874/trade-mark-guidelines/2-1-shape-
marks> Acesso em: 03/11/2022

40 Disponivel em: <https://iplens.org/2017/07/28/shape-trademarks-the-court-of-florences-innovative-
interpretation-of-substantial-value/> Acesso em: 03/11/2022

4 Disponivel em:
<https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=76700120&caseType=SERIAL_NO&secarchType=statusSearch> Acesso
em:

42 Disponivel em: <https://gringa.com.br> Acesso em: 17/11/2022
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Pelos mesmos motivos do indeferimento inicial para registro da Birkin como marca

143

tridimensional™, a bolsa Saddle Bag da Dior nao teve seu registro deferido pelo ordenamento

norte-americano e europeu como marca 3D*,

Figura 6— bolsa “Saddle Bag” da Dior

Fonte: Gringa*’

Em sintese, a Corte de Florenga entendeu que os consumidores ndo se baseiam na forma
da bolsa para identificar sua origem, mas sim na forma em combina¢ao com outros elementos,
como o logotipo que a acompanha; e, na auséncia de tais elementos, a forma da Saddle Bag por
si s6 ¢ uma mera variante das muitas formas disponiveis no mercado, desprovida de carater

distintivo e incapaz de identificar a origem do produto*®.

De forma similar, a recusa norte-americana residiu na auséncia de distintividade do
design e de provas que demonstrassem secondary meaning, ou seja, que o design se tornou

identificador da marca pelo publico*’.

43 Disponivel em: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=08c1ead6-f1d5-45a8-8cc5-63b444e1a59f
Acesso em: 17/11/2022

“ Disponivel em: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=974f1adc-792¢-4c20-ac9b-6b172¢786ed >
e em <https://clovers.law/en/blog/2020/5/22/dior-files-the-application-for-registration-of-the-saddle-bag-as-a-
three-dimensional-trademark> Acesso em: 17/11/2022

4 Disponivel em: <https://gringa.com.br> Acesso em: 17/11/2022

46 Disponivel em: < https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=974f1adc-792e-4c20-ac9b-6b172¢786edf>
Acesso em: 17/11/2022

47 Disponivel em: < https://www.thefashionlaw.com/dior-abandons-saddle-bag-trademark-application-in-u-s-a-
look-at-the-role-of-residual-goodwill/> Acesso em: 17/11/2022
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Nesse cenario, conforme esperado, o registro como marca 3D da bolsa Ark da Cult Gaia
também foi indeferido nos EUA ao o design ser considerado funcional e por ndo ter obtido

secondary meaning®.

Figura 7 — bolsa “Ark” da Cult Gaia

Fonte: Gringa®

Ante o exposto, faz-se necessario tecer breves consideragdes acerca do requisito de
distintividade. Conforme ja mencionado, a marca deve ser um signo distintivo para ser objeto
de registro, sendo certo que, quando o signo ndo ¢ intrinsicamente distintivo, ele precisa adquirir
secondary meaning para obter distintividade — ou seja, os consumidores precisam associa-lo a

uma tnica origem>’.

Em relacdo as marcas nominativas, ha um espectro de distintividade, em que as marcas
fantasiosas, arbitrarias e sugestivas sdo consideradas intrinsicamente distintivas, enquanto as
descritivas precisam adquirir secondary meaning®'. Os termos genéricos, no entanto, nio

possuem distintividade em qualquer circunstincia’2.

Como os designs ndo se encaixam no referido espectro por ndo serem nominativos, a
aferi¢do de distintividade e secondary meaning ¢é feita caso a caso, considerando uma analise
do mercado. Ocorre que a tendéncia ¢ pelo indeferimento de tais, conforme se verifica tanto no
caso da Saddle Bag da Dior quanto no da Ark da Cult Gaia, de modo que a Birkin ¢ um exemplo

fora da curva de registro.

4 Disponivel em: <https://www.thefashionlaw.com/cult-gaia-is-still-fighting-for-a-trademark-registration-for-
p

the-configuration-of-its-ark-bag/> Acesso em: 17/11/2022

“Disponivel em: <https:/gringa.com.br> Acesso em: 17/11/2022

50 Importante esclarecer que a ndo obtengio de um registro ndo faz a pessoa natural ou juridica nio poder utilizar
o signo como identificador de origem, apenas ndo gera os direitos advindos do registro

51 MCCARTHY, J. Thomas. Trademarks and Unfair Competition. (1973)

52 Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc. 537 F.2d 4 (2d Cir. 1976)
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Em relacdo a propriedade da marca, o Brasil e a Unido Europeia adotam o “registration-
based system” ao invés do “use-based system”, o que significa que o registro validamente
expedido assegura ao titular o uso exclusivo da marca em todo o territorio nacional (art. 129,
§1°da LPI). Janos EUA, adquire-se a marca a partir do seu uso comercial, e, portanto, o registro
ndo ¢ atributivo de direito. Com isso, o registro da marca no ordenamento norte-americano ¢
incentivado por dois motivos: ser considerado evidéncia prima facie de uso e conceder a
prerrogativa de impedir o uso da marca em qualquer lugar do pais que outra pessoa ainda nao

tenha usado.

Sob o ponto de vista da industria da moda em geral, ndo had dividas que a marca € o
instituto juridico de maior relevancia, ja que os consumidores tendem a ser orientados pelo
desejo em obter a sensagao de exclusividade que as marcas de luxo prometem. Afinal, ¢ este
desejo que faz o individuo pagar caro pelo design de uma Maison - ndo € o couro, ndo ¢ forma

de fabricacdo, ¢ a sensagdo de exclusividade, conforme sera abordado no capitulo III.

2.4 DESENHO INDUSTRIAL

De acordo com o INPI, “desenho industrial, tal como definido no art. 95 da LPI, ¢ a
forma plastica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa
ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuracao

externa e que possa servir de tipo de fabricagdo industrial™>.

Dessa forma, o desenho industrial (DI) busca proteger a forma externa do objeto e ndo
sua funcdo pratica, sendo certo que os registros de desenho industrial t€ém abrangéncia de
protecao definida pelos objetos ilustrados em suas figuras, e que esta pode vigorar por, no
maximo, 25 anos (art. 108 da LPI). Consequentemente, quanto maior o ineditismo do desenho
registrado frente ao estado da técnica anterior, maior a abrangéncia da prote¢ao frente as copias/

imitacdes de terceiros desautorizadas.

Hé trés requisitos para que uma forma seja protegivel por desenho industrial, quais

sejam novidade, originalidade e possibilidade de ser fabricado industrialmente. Contudo, a

53 Disponivel em: <http://manualdedi.inpi.gov.br/projects/manual-de-desenho-
industrial/wiki/02_O_que ¢ considerado_desenho_industrial> Acesso em: 17/11/2022
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concessao do registro advém de uma andlise meramente formal, ndo de mérito, a qual, para ser

realizada pelo INPI, precisa ser provocada pelo titular (arts. 101, 106 e 111 da LPI).

Ocorre que a auséncia do exame substantivo pode prejudicar o enforcement do DI. Caso
haja a necessidade de concessdao de uma liminar para cessar a fabricagdo e comercializagdo da
copia do design de moda protegido por DI, a auséncia da andlise de mérito pode ser
determinante para o (in)deferimento da tutela provisoria. Além disso, o infrator do design pode
suscitar a suspensao de eventual agdo em curso até que a analise seja feita, e por o INPI ser um
orgdo moroso, o litigio podera se estender por anos, o que ¢ altamente custoso, e contrario a
caracteristica dinamica da industria da moda. Por 6bvio, impedir a propagacdo da coépia do
design dentro da expectativa de vida do design original ¢ de maior relevancia. Afinal, os designs
nao s6 variam de colegdo para cole¢ao, mas também ficam em alta no mercado por um periodo

limitado no tempo (tendéncia de moda).

Como exemplo de desenho industrial de design de moda concedido, mas que ndo teve

seu mérito analisado, temos a seguinte bolsa da Gucci:

Figura 8 — bolsa da Gucci

1\

Fonte: INPI**

No ordenamento norte-americano, o instituto que equivale ao desenho industrial € o de
patente de design (design patent). No entanto, essa ¢ uma protecdo de dificil obtencdo que
envolve um longo processo de exame. Isso porque a patente de design exige o preenchimento
de requisitos como a novidade e ndo obviedade, e muitos designs originais ndo conseguem
atender a essas exigéncias, ainda que tenham uma variacao distinta e atraente em relacao a

designs anteriores para artigos semelhantes. Além disso, como o processo de analise pode levar

DI n° BR 30 2012 004289 5
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muitos anos, tem-se o fato de que o tempo excede a expectativa de vida do mercado para os

designs’°.

Apesar de ndo haver facilidade em obter protegdao por este instituto, vejamos alguns
exemplos de designs de bolsas protegidos por patente que evidenciam que o formato ornamental

deve ser original:

Figura 9 — bolsas da Louis Vuitton

Fonte: Fashion Law Business *°

Ja na Unido Europeia, o instituto juridico equivalente ao desenho industrial ¢ conhecido
como community design. Como requisito para obter protecdo por tal, o design precisa ser novo
e ter um carater singular intrinseco®’. A exigéncia de novidade refere-se ao fato de que nenhum
design idéntico pode ter sido divulgado antes; enquanto o carater individual refere-se a
impressao geral transmitida pelo design, a qual deve diferir daquela transmitida por outros
designs anteriores. Supondo que os requisitos sejam atendidos, a aparéncia de quase qualquer
item industrial ou artesanal pode ser protegida por meio de direitos de design, seja embalagem

de produto, logotipo, tipo de letra, fantasia ou parte de um produto, etc’®.

53 Disponivel em: < https://www.copyright.gov/docs/regstat072706.htmI#N_19 > Acesso em: 12/11/2022

6 Disponivel em: <https:/www.fashionlawbusiness.com/flbstories/louis-vuitton-granted-a-design-patent-for-
this-luggage-tote-bag> Acesso em: 12/11/2022

57 Disponivel em: https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/what-can-be-a-registered-community-design Acesso em:
12/11/2022

8 Disponivel em: <https:/business.ideaspowered.cu/news/community-designs-past-and-future> Acesso em:
12/11/2022
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A dificuldade em se obter a protecao por este instituto reside no conceito indeterminado
de carater singular intrinseco. No entanto, tem-se a concessao do registro ao design da Lady

Dior como exemplo de superagdo a este requisito, o qual foi deferido em 2003.

Figura 10 — bolsa “Lady Dior” da Dior

Fonte: European Union Intellectual Property Office (EUIPO)*

Nessa toada, importante destacar que o design que se encaixa no instituto do community
design ndo precisa ser registrado para ser protegido, bastando apenas preencher os requisitos de
novidade e carater singular supramencionados. Contudo, o beneficio de se registrar ¢ que a
protecdo ao design pode chegar a 25 (vinte e cinco) anos desde a data do deposito para o
registro, sendo que o design ndo registrado apenas goza de direitos por trés anos a partir do

momento que se tornou disponivel ao publico europeu.

2.5 CONCORRENCIA DESLEAL

A protegdo aos direitos relativos a propriedade industrial pode se materializar por meio
da repressdo a concorréncia desleal, conforme preconiza o art. 2°, V da LPI e o art. 10 bis da

CUP, o qual assegura aos paises signatarios efetiva prote¢ao contra a concorréncia desleal.

Art. 2° A prote¢io dos direitos relativos a propriedade industrial,
considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnologico e
economico do Pais, efetua-se mediante:

()

V - repressdo a concorréncia desleal.

Art. 10 bis

1) Os paises da Unido obrigam-se a assegurar aos nacionais dos paises
da Unido protegdo efetiva contra a concorréncia desleal.

2) Constitui ato de concorréncia desleal qualquer ato de concorréncia
contrdrio aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.

3 Disponivel em: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/000058300-0002> Acesso em: 12/11/2022
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3)  Deverdo proibir-se particularmente:

1° todos os atos suscetiveis de, por qualquer meio, estabelecer confusdo com
o0 estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um
concorrente.

Nao ¢ necessario que haja infracdo de um instituto de propriedade industrial para que
seja caracterizado ato de concorréncia desleal, mas apenas que haja ato de desonestidade e/ou
desvio fraudulento nos termos do art. 195 da LPI.

O desvio fraudulento nado reside necessariamente no desvio de clientela, mas também
na associagdo indevida, e no aproveitamento parasitario, que se constrdi na figura do free rider
(carona), em que o infrator se aproveita da fama, prestigio e conceito adquirido por seu
concorrente para alavancar seu proprio negécio. Este entendimento vai de acordo com a
vertente que entende que a confusdo ndo ¢ requisito necessario para que haja a configuragado de
atos de concorréncia desleal, principalmente, a parasitaria, como defendem Marcelo Mazzola e

Rafaela Carneiro.

“Ndo concordamos com a afirmag¢do de que a pratica de concorréncia desleal
se limita a erronea aquisicdo de um produto ou servico pelo outro,
pressupondo o desvio de clientela. Tal entendimento ndo prevalece mais nos
dias de hoje diante das formas cada vez mais inteligentes e variadas de
infragdo.” !
Portanto, qualquer incorporacdo de signos distintivos de outrem com vistas a tirar
proveito dos esforcos e investimentos alheios se traduz em um ato ilicito por se consubstanciar

em verdadeira deslealdade concorrencial.

Nesse sentido, conforme leciona Carlos Alberto Bittar, existe concorréncia desleal “em
todas as agdes de concorrente que se aproveita indevidamente de criacdo ou de elemento

integrante do aviamento alheio” 2.

Assim, a fabricacao e comercializagao de produtos com design idéntico e que apenas se
diferenciam pela logomarca, ou seja, um knock-off, podem ser enquadradas como atos de

concorréncia desleal devido a reproducdo do conjunto imagem (trade dress), ante o claro

%0 PIVA, Gustavo. O Trade Dress e a Protecdo de Identidade Visual de Produtos e Servigos. Revista da ABPI n°
112. Maio/junho de 2011.

6l CARNEIRO, Rafaela. MAZZOLA, Marcelo. Concorréncia Parasitiria no Mundo Fashion. Instituto Dannemann
Siemsen, 2013. Disponivel em: <https://ids.org.br/concorrencia-parasitaria-no-mundo-fashion/> Acesso em:
12/11/2022

62 BITTAR, Carlos Alberto. Teoria e Pratica de Concorréncia Desleal”, 1989, Ed. Saraiva, pag. 37
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aproveitamento parasitario do valor agregado a marca copiada e dos esforgos para o

desenvolvimento do design, conforme sera melhor explorado a seguir.

2.6 TRADE DRESS

O termo trade dress tem origem norte-americana e, originalmente, se referia a forma

que um produto era dressed up to go to market, ou seja, vestido para ir ao mercado.

Hoje, conforme pontuado por Gustavo Piva, “o trade dress refere-se a aparéncia global
de determinado produto ou servico e abrange rétulos, embalagens, configuragdes, recipientes,
assim como a aparéncia visual dos mais diversos estabelecimentos comerciais”, podendo ser
definido como “o conjunto dos elementos que compdem a identidade visual de determinado

produto ou servigo, distinguindo-o e individualizando seus congéneres no mercado”®’.

Em sentido semelhante, José Carlos Tinoco conceitua trade dress ou conjunto-imagem
como: “a exteriorizacdo do objeto, do produto ou sua embalagem, ¢ a maneira peculiar pela
qual se apresenta e se torna conhecido. E pura e simplesmente a 'vestimenta', e/ou o 'uniforme’,
isto ¢, um trago peculiar, uma roupagem ou a maneira particular de alguma coisa se apresentar

ao mercado consumidor ou diante dos usuarios com habitualidade”®*.

Nessa linha, o proposito de se conferir protegdo ao trade dress se deve ao fato de o

mesmo servir como caracteristica individual de certo produto, servigo ou estabelecimento.

Considerando que o ordenamento brasileiro ndo possui dispositivo que proteja a
identidade visual e ante a limitacdo do escopo dos institutos de propriedade industrial, a
protecdo do conjunto-imagem ¢ comumente feita por concorréncia desleal, com base nos arts.

2°, inciso V, 195, inciso 11, e 209, caput, da LPI, e no art. 10 bis (2) da CUP®°.

6 PIVA, Gustavo. O Trade Dress e a Protecdo de Identidade Visual de Produtos e Servigos. Revista da ABPI n°
112. Maio/junho de 2011.

% TINOCO, José Carlos. “Concorréncia desleal” vs. “trade dress” e/ou conjunto imagem. Sio Paulo: Ed. do autor,
2004, p. 213.

65 BIANCO, Ana Carolina Lee Del Barbosa. Propriedade Industrial. Conjunto Imagem (trade dress) Pericia
Técnica. Instituto Dannemann Siemsen, 2021. Disponivel em: https://ids.org.br/propriedade-industrial-conjunto-
imagem-trade-dress-pericia-tecnica/ Acesso em: 12/11/2022
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A titulo exemplificativo, no caso Lollita v. Esmeral, a ré foi condenada por concorréncia
desleal ao ser reconhecido o intuito de obter vantagem comercial as custas da autora, pois os
designs da ré eram fi¢is reproducdes de modelagem, recorte, tecidos, cores, ajustes, dentre

outros detalhes estéticos.

Figura 11 — designs da Lollita v. Esmeralda

Saa

Fonte: processo n° 1066278-93.2019.8.26.0100

Assim, ainda que a propria autora tenha se inspirado em obra de terceiro, que seja
comum a apresentacdo de padrdes semelhantes devido ao mercado seguir as tendéncias de
moda, inexista viola¢do a marca ou desenho industrial, e ndo tenha se configurado propriamente
desvio de clientela, a conduta da ré foi considerada parasitaria por ter usurpado a criacao da

autora, que investiu em desenvolvimento de produto, imagem, etc.

“Destarte, embora na hipotese ndo esteja configurada violagdo de desenho
industrial ou da marca, propriamente dita, houve a usurpa¢do de design
caracteristico, cujo proposito é associar o produto ao respectivo fabricante,
fato suficiente para caracterizar a lesdo a respectiva esfera de direitos do
titular. "

6 TJSP, Apelagdo n° 1066278-93.2019.8.26.0100.
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Atualmente, verifica-se que a jurisprudéncia tem exigido a realizagdo de pericia em
casos de infragdo por trade dress, e utilizado o método/teste 360°, ®” formulado por Marcelo

Mazzola e por Filipe Fonteles Cabral, para aferi-la a partir dos seguintes critérios®®:

a)  Grau de distintividade intrinseca das marcas;
b)  Grau de semelhanga das marcas;

c) Legitimidade e fama do suposto infrator;

d) Tempo de convivéncia das marcas no mercado;
e) Espécies dos produtos em cotejo;

f)  Especializag¢ao do publico-alvo;

g)  Diluigdo.

Nos EUA, a verificagdo de infragdo por trade dress reside no mesmo teste que afere a

colisdo entre marcas, conhecido como Polaroid Factors, no qual o teste 360° foi inspirado.

O Polaroid Factors busca verificar a possibilidade de confusdo entre as marcas a partir
da analise comparativa da for¢a entre elas; suas similaridades; proximidade dos
produtos/servigos ofertados; diante de produtos ndo concorrentes, a possibilidade de os titulares
entrarem um no mercado do outro; evidéncia de confusdo real; a boa-fé do infrator em ter
adotado a marca; a qualidade do produto do infrator; a sofisticacdo dos consumidores. Além
disso, a doutrina norte-americana entende que, para o conjunto-imagem ser tutelado, este
precisa ser distintivo ou ter adquirido secondary meaning, além de ndo ser funcional®.

O cenario de protecao por trade dress aos designs de moda ndo destoa ao de direitos

autorais ¢ marcario no ambito dos EUA, deixando a desejar. A Louis Vuitton, ao buscar

67 STJ, REsp 1.922.135, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, Terceira Turma; Data de Julgamento:
13/04/2021; DJE: 16/04/20221; STJ, AgRg no REsp no 1.346.089/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, DJe 14/05/2015; TJ/RJ, AC no 0071156-50.2017.8.19.0001, Rel. Des. Juarez Fernandes Folhes, Décima
Nona Camara Civel, julgado em 04/12/2018, TJ/RJ, AC no 0485485-12.2011.8.19.0001, Rel. Des. Odete Knaack,
Vigésima Segunda Camara Civel, DJe 09.03.2017; TJ/RJ, AC no 0254911-82.2014.8.19.0001, Rel. Des. Luiz
Henrique Oliveira Marques, Décima Primeira Camara Civel, DJe 22/09/2017; TJ/RJ, AC no 0024083-
53.2015.8.19.0001, Rel. Des. Antdnio Iloizio Barros Bastos, Quarta Camara Civel, DJe 13/04/2018; TJ/RJ, AC no
0131423-51.2018.8.19.0001, Rel. Des. Alexandre Antonio Franco Freitas Camara, Segunda Camara Civel, DJe
29/09/2021; TI/RJ, AC no 0354600-70.2012.8.19.0001, Rel. Des. Cristina Tereza Gaulia, Quinta Camara Civel,
julgado em 14/12/2021.

% CABRAL, Filipe Fonteles. MAZZOLA, Marcelo. O Teste 360° de Confusio de Marcas. Revista da Escola da
Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, v. 18, n® 69, p. 129-155. Jun./ago/2015.

% Kopp, Steven W., and Jeff Langenderfer. “Protecting Appearance and Atmospherics: Trade Dress as a
Component of Retail Strategy.” Journal of Public Policy & Marketing33, no. 1 (2014): 34-48.
http://www.jstor.org/stable/43305365.
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protecdo do trade dress de uma de suas bolsas em uma agdo judicial contra Dooney & Bourke,
teve seu pedido indeferido, ao a Corte Federal entender que, mesmo que a monograma LV

colorida tenha adquirido secondary meaning, os designs nao eram suficientemente similares.

Figura 12 — bolsa da Louis Vuitton & esquerda e bolsa da Dooney & Bourke a direita
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Fonte: The Fashion Law’®

Este foi um caso decepcionante para a industria criativa da moda, pois foi desperdigada
a chance de conferir maior protecdo aos designs pelo instituto marcério, com vistas a reverter o
cenario favoravel a copias chancelado pelo julgamento de Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara
Brothers, em que ndo se concedeu prote¢ao ao design de roupas infantil devido a auséncia de

secondary meaning.

Sem duvidas, o registro de um design de moda como marca tridimensional pode servir
como protecdo ao trade dress tanto no ordenamento juridico brasileiro quanto no norte-
americano ¢ no europeu. Na verdade, a protecdo ao trade dress na Unido Europeia reside
majoritariamente no instituto de marcas tridimensionais’!. No entanto, conforme visto no topico
que examinou a tutela juridica marcéria, a concessdo de uma marca 3D para designs ¢ escassa

em todos os sistemas legais.

70 Disponivel em: https://www.thefashionlaw.com/resource-center/cases-of-interest-louis-vuitton-malletier-v-
dooney-bourke-inc/ Acesso em: 23/11/2022

"I Disponivel em: < https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=1819cc45-¢9de-43bf-961f-edff95¢05519>
Acesso em: 24/11/2022
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III. O PANORAMA ATUAL: KNOCK- OFFS

Conforme ja mencionado, knock-off ¢ um produto que copia o design e o estilo de outro,
mas sem usar a marca original. Dessa forma, o knock-off se diferencia da falsificagdo, a qual
tem o objetivo de fazer terceiro que a vé acreditar que esta diante de um produto legitimo,

considerando que ocorre a reproducdo integral da marca titular do design.”.

H4, contudo, um problema pratico em diferenciar um knock-off, uma falsificagdao e uma
bolsa legitima sendo pela qualidade e minimos detalhes, pois, nem todo design contém a marca

estampada em seu exterior. A titulo de exemplo:

Figura 13 — bolsas “Jackie” da Gucci, “Le Cagole” da Balenciaga e “Roman Stud” da Valentino

Fontes: Farfetch’3, Balenciaga’, Farfetch”

Em geral, o knock-off e a falsificacdo que mais se reproduz no mercado se refere as
marcas de luxo ou as marcas que estdo em voga no momento, como Bottega Veneta,
Balenciaga, Gucci, Prada, Valentino e Dior e Jw Pei. Por 6bvio, ha consumidores que nao
sabem quando o design ¢ uma cdpia, € apenas compram o produto por se identificarem com

ele. No entanto, a razdo pela qual os individuos vdo em busca dessas imitagdes de forma

2 European Commission, Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises, IP in the fashion industry,
Publications Office, 2021

3 Disponivel em: <https://www.farfetch.com/br/shopping/women/gucci-bolsa-de-ombro-jackie-1961-pequena-
item-17409204.aspx> em: 01/12/2022

74 Disponivel em: https://www.balenciaga.com/en-en/le-cagole-xs-shoulder-bag-bright-pink-
6713091VGUY5632.html Acesso em: 01/12/2022

5 Disponivel em: https://www.farfetch.com/br/shopping/women/valentino-garavani-bolsa-tiracolo-roman-stud-
media-de-rafia-item-18698648.aspx ?storeid=11903 Acesso em: 05/12/2022
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consciente ndo € s6 seguir uma tendéncia da moda, mas, principalmente, o que estar dentro da

moda acompanha: o sentimento de equalizagcdo a um grupo exclusivo.

As marcas de luxo nao vendem s6 o design de seus produtos, vendem também o que
atualmente chamam de “experiéncia”. Isto ¢, um atendimento diferenciado e personalizado,
pensado passo a passo para aumentar o sentimento do consumidor de que aquela marca ndo se
iguala as demais. Consequentemente, ter algo da marca projeta a sensagao de diferenciacao dos
individuos que tem acesso a ela daqueles que nao tem acesso. Assim, a marca de luxo consegue
fazer o consumidor de classe alta comprar um design comum e difundido — afinal, a moda ¢
majoritariamente ciclica — apenas pelo fato de o design ter a marca em evidéncia ou ter sido
amplamente divulgado pela marca a ponto de ser intuitivamente associado a ela. E o motivo €

simples: a difusdo da ideia de que fazer parte de um grupo exclusivo ¢ cool.

A Balenciaga ¢ a marca que mais persuade o consumidor de classe alta a comprar um
produto apenas por este conter sua marca ou ser ponto de referéncia de sua marca, como € o
caso da venda de uma bolsa em formato de saco de lixo e de um ténis destruido por valores

equivalentes a dez mil reais.

Figura 14 — bolsa “trash bag” e “destroyed sneaker” da Balenciaga

Fontes: Balenciaga’ ¢ CNN”’

Dessa forma, o anseio pelo desejo de exclusividade tem efeito cascata, e se materializa

em classes mais baixas a partir da compra consciente dos knock-offs e das falsificacdes. Afinal,

76 Disponivel em: <https://www.balenciaga.com/en-us/trash-bag-large-pouch--white-716897210JA9065.html>
Acesso em: 05/12/2022
7 Disponivel em: <https://edition.cnn.com/style/article/balenciaga-destroyed-sneakers-intl-scli/index.htmI>
Acesso em: 05/12/2022
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todos acabam tendo acesso ao mesmo design, independente deste ter ou ndo a marca estampada,

e isso ¢ suficiente para gerar o sentimento de pertencimento/inclusao/equiparacao.

Nao ha duvidas que as falsificagdes sdo proibidas por lei em todos os ordenamentos
juridicos, configurando crime de contrafacido, de modo que seus problemas ndo serdo abordados
no presente artigo. Contudo, ndo ha um dispositivo especifico em qualquer sistema legal que
proiba expressamente os knock-offs, sendo necessario que sua retaliacao seja feita por meio dos

institutos juridicos de propriedade intelectual.

Ocorre que, conforme amplamente demonstrado no capitulo anterior, ha certos

obstaculos para a concessao de prote¢do intelectual a um design de moda.

Em relacdo a tentativa de tutela por direitos autorais, no Brasil, a jurisprudéncia tem
sido defensiva no sentido de facilitar o enquadramento de um design como tendéncia de moda,
e, com isso, entender pela impossibilidade de sua protecdo. Nos EUA, os designs, por serem
considerados obras utilitarias, raramente sdo tutelados, ja que a interpretagdo do que € possivel
separar a parte estética e a fungao utilitaria do design (separability rule) é rigorosa. Na Europa,
o empecilho para protecao reside na dificuldade de demonstracao de que o design possui valor

artistico.

Quanto ao instituto marcario, a prote¢ao pode ser feita a partir do registro como marca
tridimensional. No entanto, hd certa retracdo para sua concessao no ordenamento juridico
interno e internacional - seja devido ao entendimento que a forma nao ¢ distintiva, ndo tenha

adquirido secondary meaning ou seja indissociavel do produto.

Sobre o registro do design como desenho industrial, apesar de sua concessdo ser
automatica ante o preenchimento das exigéncias formais, a analise de mérito tanto sob o ponto
de vista da originalidade quanto da novidade ¢ dura. Em relagdo ao design patent € ao

community design, também se extrai dificuldade de prote¢do devido a rigidez de seus requisitos.

Ante a impossibilidade de protecao por direito autoral, marca ou desenho industrial
devido as limitacdes do escopo de cada instituto, a tutela da forma pode ser feita via
concorréncia desleal ao se buscar proteger o trade dress da obra artistica. No Brasil, ainda que
se tenha aferido caso pratico de tutela por concorréncia parasitaria (Lollita v. Esmeralda) a
alguns designs, ¢ necessario ponderar que o caso Wacoal e Loungerie v. Hope teve resultado

diverso, e a busca de protecao neste caso foi tanto por direitos autorais quanto por concorréncia



36

desleal devido a copia do trade dress. Com isso, tem-se um cendrio de inseguranca juridica. O
ordenamento americano, contudo, ¢ firme ao se utilizar dos requisitos de distintividade,
secondary meaning e nao funcionalidade como Obices para protecdo do conjunto-imagem de

um design.

Dessa forma, ndo ha nada que verdadeiramente impeca a ampla difusdo dos knock-offs,

principalmente, pelas redes de fast-fashion, sendo este o panorama que se tem enfrentado.

Figura 15 — knock-offs de marcas de luxo a esquerda e design original a direita

Fonte: Dazed”

8 Disponivel em: <https:/www.farfetch.com/br/shopping/women/rene-caozilla-sandalia-cleo-com-abertura-
frontal-item-17685685.aspx ?storeid=9017> Acesso em: 07/11/2022

"  Disponivel em: >hitps:/www.dazeddigital.com/fashion/article/53581/1/donatella-versace-fashion-nova-
copyright-lawsuit-over> Acesso em: 07/11/2022
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Fonte: @boring.bags ¢ Prada®

Fonte: @ornobags e Chanel®!

Fonte: @baggybolsas e Bottega Veneta®

8 Disponivel em:

https://www.prada.com/us/en/women/bags/products.Crystal_studded satin_pouch.1NQ044 2AWL_FO0T70.htm
1 Acesso em: 08.12.22

81 Disponivel em: https://www.chanel.com/br/moda/p/A67086Y83793NH622/bolsa-boy-chanel-couro-de-
novilho-metal-dourado/ Acesso em 08.12.22

82 Disponivel em: https://www.bottegaveneta.com/en-en/cassette-porridge-578004V1EP39776.html Acesso em
08.12.22
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Fonte: @ornobags ¢ Dior®*
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Fonte: Forever 21%° ¢ miumiu®®

8  Disponivel em: https://www.balenciaga.com/en-en/le-cagole-xs-shoulder-bag-crocodile-embossed-with-

rhinestones-pink-67130923EJY5812.html Acesso em 08/12/22

8 Disponivel em: https://www.dior.com/pt_br/fashion/products/M0455VBDN_M53E-bolsa-saddle-couro-de-
vitelo-liso-cor-de-cobre-com-detalhes-trancados Acesso em 08/12/22

8Disponivel em: <https://www.forever21.com/us/1000453202.htmI?dwvar 1000453202 color=01 Acesso em:
08.12.2022

% Disponivel em:

https://www.miumiu.com/br/pt/bags/mini_bags/products.Bolsa_mini_de mao_em_couro_napa_matelasse.5SBP0
77 _N88 F0009 V_00O.html Acesso em 08/12/22
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IV. KNOCK- OFFS: PROBLEMA OU CARACTERISTICA DA INDUSTRIA DA
MODA?

A questdo que se pde € se os knock-offs devem ser considerados um problema ou apenas

uma caracteristica da industria da moda.
A resposta abrange as duas vertentes.

O que as passarelas apresentam nas semanas de moda ¢ adicionado a wish list dos
consumidores antes mesmo de ser posto a venda, e, em velocidade semelhante, inicia-se a
reproducao dos designs mundo a fora — principalmente, pelas redes de fast-fashion. Ocorre que
a partir da ampla difusdo do design, ou seja, dos knock-offs, a exclusividade se extingue, o
desejo diminui, e aquele design que estava em alta se torna supérfluo. Com isso, um novo ¢

colocado em voga. A moda ¢ rapida e € ciclica.

O principio da moda é criar uma velocidade cada vez maior, tornar um
objeto supérfluo o mais rapidamente possivel para que um novo tenha
chance.”

Nessa otica, a livre propagagao de knock-offs torna a moda acessivel a todas as classes
sociais e faz a industria estar em constante movimento, o que repercute de forma positiva na

arrecadagao do setor.

Nao se pode negar que, economicamente, esse sistema tem gerado resultados
significativos, j& que a receita da industria da moda entre 2014 e 2022 variou entre 1.45 e 1.53

trilhdes de dolares.®®

Contudo, isso nao anula o fato de que a reproducgdo de todo e qualquer design se traduz
em verdadeira deslealdade, parasitismo e aproveitamento indevido dos esforcos criativos

artisticos e de investimento despendidos para que o design se materialize.

Da mesma forma, o argumento de que o consumidor médio ndo confunde itens de fast-

fashion com itens de luxo devido a diferenga significativa nos precos dos produtos nao deve

87 SVENDSEN, Lars. Moda: uma filosofia. Zahar: Rio de Janeiro, 2010.
8 Disponivel em: < https://www.statista.com/forecasts/821415/value-of-the-global-apparel-market> Acesso em
08.12.2022
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servir de tutela a possibilidade de se imitar um design, ja que em nada altera o processo criativo

deste ou o valor investido para que ele tenha ganhado visibilidade.

E claro que a proteg¢ao aos designs nao deve ser ilogica. Nao € todo e qualquer design
que merece protecao, ja que ha itens de moda milenares e, querendo ou ndo, a moda se alimenta

da reproducao dos knock-offs.

Assim, os knock-offs devem ser enfrentados como um problema quando reproduzirem
um design com informacao de moda — o que deve ser um requisito de médio rigor, e ndo deve
ser equivalente ao secondary meaning, ja que a ideia de source identifier demora para se

consolidar no mercado.

Uma saia plissada lisa, uma regata canelada branca ou uma bolsa quadrada preta sao
comuns e nao detém de nada informativo ou inovador, mas o mesmo nao ¢ verdade quando se
trata de uma bolsa inspirada em uma sela de cavalo, como a Saddle Bag da Dior, ou de uma
bolsa que permanece com a caracteristica de uma bolsa ainda que seja dobrada, como ¢ o caso
da Le Pliage da Longchamp. Entdo, por que ndo conceder a estes designs protecdo se ha

institutos juridicos com escopo amplo o suficiente para isso?

A negativa carece de sentido e apenas ¢ uma concretizacdo da desvalorizagdo dos
esforcos desembolsados para criagdo e valorizagdo do design. E ndo é como se as empresas
adotassem uma postura negligente e nao fossem em busca de prote¢ao as suas criagdes. Apenas
nao se vé um movimento favoravel a protecdo de tais por meio dos institutos juridicos de

propriedade intelectual.

Seja pelo motivo que for - por a moda ser vista como utilitaria, pela ampla difusdo da
ideia (errada) de que quase nada € novo ou apenas pelos knock-offs serem parte do dinamismo
da industria da moda -, apura-se rigor nacional e internacional a prote¢ao das criagdes que sejam

itens de vestuario.

O problema nao ¢ a falta de instituto juridico que proteja o design de moda, pois isso
sequer ¢ verdade, mas sim a falta de desejo em querer conceder a um design de moda protecao
por meio destes, utilizando os mais diversos requisitos como argumentos para a impossibilidade

da tutela.
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O que se parece ¢ que se objetiva consolidar o provérbio “ndo se mexe em time que esta
ganhando”, ja que, de forma geral, a protecdo aos designs de moda sempre foi baixa e, em

termos financeiros, isso nunca foi um problema.

"Imagine for a moment that some upstart revolutionary proposed that we
eliminate all intellectual property protection for fashion design. No longer
could a designer secure federal copyright protection for the cut of a dress or
the sleeve of a blouse. Unscrupulous mass-marketers could run off thousands
of knock-off copies of any designer's evening ensemble, and flood the
marketplace with cheap imitations of haute couture. In the short run, perhaps,
clothing prices would come down as legitimate designers tried to meet the
prices of their free-riding competitors. In the long run, though, as we know all
too well, the diminution in the incentives for designing new fashions would
take its toll. Designers would still wish to design, at least initially, but clothing
manufacturers with no exclusive rights to rely on would be reluctant to make
the investment involved in manufacturing those designs and distributing them
to the public. The dynamic America fashion industry would wither, and its
most talented designers would forsake clothing design for some more
remunerative calling like litigation. All of us would be forced either to wear
last year's garments year in and year out, or to import our clothing from
abroad. Of course, we don't give copyright protection to fashions ... We
never have."

8 LITMAN, Jessica. Digital Copyright: Protecting Intellectual Property on the Internet (Amherst, New York:
Prometheus Books, 2000), 105-06.
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V. CONCLUSAO

Apesar de se ter averiguado que os institutos de propriedade intelectual podem ser
utilizados para a protecao dos designs de moda tanto pelo ordenamento juridico brasileiro
quanto pelos ordenamentos estudados de forma comparada, verificou-se movimento

contrario a prote¢ao dos designs de moda.

Dessa forma, os knock-offs nao sao apenas uma caracteristica da industria da moda, mas
também uma consequéncia da auséncia de protecdo legal aos designs de vestudrio derivada
dos requisitos rigidos impostos para que seja concedida a sua tutela. A consequéncia ¢ a
desvalorizacdo do esfor¢o e valor despendidos para criagdo de designs sem qualquer

justificativa razoavel.

Com isso, apesar de a tutela de todo e qualquer design nao ser logica, ja que a industria
da moda ¢ dinamica e se alimenta de reprodugdes dos designs de forma ciclica, ndo se deve
permitir o knock-off de designs que possuem informac¢do de moda, sob pena de se estar

protegendo o livre aproveitamento parasitario e a deslealdade concorrencial.
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