REVISTA

J U RiDICA Do CESU PA Edicdo Especial - 2023

MARCAS E RELACOES DE CONSUMO: COMO A
PROPRIEDADE INDUSTRIAL AFETA A PROTECAO
DO CONSUMIDOR NO MERCADO GLOBALIZADO

BRANDS AND CONSUME RELATIONS: HOW THE INDUSTRIAL PROPERTY
AFFECTS THE PROTECTION OF THE CONSUMER IN THE GLOBAL MARKET

Recebido em 23/11/2023 Carolina Medeiros Coelho*
Aprovado em 22/02/2024 Juliana Sarraf Daibes Marques?
Andressa Casanova VVon Grapp Santos®

RESUMO

O presente artigo analisa como a propriedade industrial, através do instituto da marca,
contribui para a protecdo do consumidor no mercado globalizado. A metodologia utilizada foi
a de pesquisa hipotético-dedutiva, por meio de pesquisas bibliograficas, onde se verificou que
a marca, sinal distintivo que identifica produtos e servigos, representa importante ativo do
patriménio empresarial na medida que influencia a decisdo de consumidores, justificando a
necessidade de compreender como se efetiva a sua de protegéo e de que forma contribui para
combater as préaticas de concorréncia desleal. Como resultado, demonstrou-se que a devida
aplicacdo da legislacdo de propriedade industrial juntamente com a intervencdo de 6rgaos
juridicos e administrativos sdo essenciais para a preservacdo dos direitos dos consumidores no
mercado global.

Palavras-chave: Propriedade industrial; marcas; concorréncia desleal; protecdo do
consumidor.

ABSTRACT

The current article analyzes how the industrial property, through the brand institute, contributes
to the protection of consumer in the global market. The methodology used was the hypothetical-
deductive, using bibliographic research, verifying that the brand, distinctive signal that
identifies products and services, represents a important asset of the business patrimony by
influencing the consumers decisions, wich justify the need of understanding how it’s protected
and how it contributes on the combat of unfair competition practices. As a result, it was
demonstrated that the adequate application of the Industrial Property Law, among with the
intervention of juridical and administrative institutions are essentials for the preservation of the
consumers rights in the global market.
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1 INTRODUCAO

A marca é considerada como um sinal de identificagdo um produto ou servico e, é
também responsavel por criar uma conexdo entre o comprador e o fornecedor, o que a torna um
relevante sinal distintivo no mercado globalizado pois representa um meio de expressdo da
prépria cultura do individuo, significando, portanto, muito mais do que apenas um fator de
distintividade.

Com o aumento do valor atribuido & marca na atualidade, torna-se necessario
compreender o sistema de protecdo marcéria, analisando as determinacdes da Lei de
Propriedade Industrial (Lei n® 9.279/96), dando énfase ao procedimento de obtencdo do devido
registro da marca, e dos direitos e deveres advindos deste.

Dessa maneira, a marca ndo € somente um instrumento para atrair clientela e gerar lucro,
salienta-se a importancia do direito marcario para a protecdo do consumidor. De modo que,
para além da protecdo ao instituto juridico do direito marcario, a importancia deste signo
também se sobressai no que diz respeito ao combate a concorréncia desleal, em atencdo aos
principios da livre concorréncia e da propriedade industrial acomodarem ferramentas para a
protecdo do consumidor.

Nessa linha, infere-se que a protecdo do consumidor e a propriedade industrial podem
estar ligadas, em razdo de ambas encontrarem pontos em comum para a protecdo deste
comprador frente as abusividades de mercado, assegurando, consequentemente, atos honestos
de concorréncia, tendo em vista que a confusdo e engano proposital do consumidor s&o
consideradas como praticas abusivas. Isso acontece, pelo fato da marca influenciar diretamente
a tomada de decisdo do consumidor, posto que os sinais distintivos sdo grandes influenciadores
no momento da compra, dado que vestem determinada marca especialmente para atrair aquele
comprador.

Sendo assim, observa-se que ndo é somente a marca que influencia essa tomada de
decisdo e, por isso, 0 sistema busca proteger o consumidor para além da marca, ou seja, em
tudo aquilo que a envolve, com a finalidade de visar uma maior esfera de protecdo para o
comprador na otica de mercado e, isso vem ocorrendo por meio do uso da legislacao e a criacdo
de institutos juridicos, como o trade dress, posto que seu foco é a protecdo da forma de

apresentacdo de um determinado produto no mercado, isto €, 0 conjunto de signos que o
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representa, de forma que acaba por atuar na protecdo do consumidor que vier a adquirir tal

mercadoria.

Desse modo, como consequéncia a essa mudanca de comportamento do consumidor,
existe um agravamento da sua situacdo de vulnerabilidade perante o fornecedor, na medida em
que a necessidade de estar sempre adaptado ao padrdo estabelecido pelo mercado global
sobressai a sua percepcdo de bom ou mau produto.

Assim, serd demonstrada a importancia da devida aplicacdo da Lei de Propriedade
Industrial como ferramenta frente as praticas abusivas de mercado, ressaltando-se a
possibilidade de intervencdo de entidades administrativas e juridicas, tais como o PROCON e
0 Ministério Publico, para auxiliar o consumidor na defesa de seus direitos.

Portanto, a presente pesquisa possui como principal objetivo, por meio do método
hipotético-dedutivo, com base em fontes bibliograficas e na analise da legislacdo brasileira,
demonstrar se a propriedade intelectual pode atuar como ferramenta para a protecdo do
consumidor frente ao aumento da valorizacdo do instituto da marca e de préaticas abusivas no

mercado globalizado.

2 A MARCA COMO SINAL DISTINTIVO E SUA INFLUENCIA NAS RELACOES DE
CONSUMO

A marca € um sinal distintivo que facilita o reconhecimento e diferenciacdo de
determinado servico ou produto pelo consumidor, ou seja, é por meio da marca que o comprador
identifica e escolhe o seu produto, ganhando o seu espago dentro do mercado globalizado
(Duarte; Braga, 2018). Os sinais distintivos assumem, portanto, um papel fundamental ao criar
uma conexdo entre o produto ou servico ofertado ao consumidor. Além da marca, sdo sinais
distintivos 0 nome empresarial, titulos de estabelecimentos, indica¢bes geograficas, insignias e
0s nomes de dominio.

Dessa forma, a marca se torna um meio de vincular determinado produto ao seu
fornecedor, uma vez que por ela é possivel identificar mais facilmente a procedéncia do que €
ofertado no mercado ou em concorréncia de terceiros com procedéncia diversa. Assim, diante
da vocagéao para servir como centro de referéncia para o consumidor, os sinais distintivos se
constituem em um elemento de captacdo de clientela e como tal se tornam importantes ativos
do patrimdénio empresarial, podendo ser objeto de registro como forma de assegurar a aquisi¢cao

do direito de propriedade.
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Por conseguinte, a base econdmica dos paises tem se deslocado substancialmente para

0 sistema produtivo centrado nos bens para o consumo e sua oferta intensificada para além do
campo visual dos supermercados, shoppings e lojas fisicas, alcancando espacos virtuais nos
sites de e-commerce, tal qual nas redes sociais, modificando as relagdes de consumo.

Perez (2016) destaca que nesse contexto 0 consumo toma uma dimensdo
particularmente relevante relacionado ao plano das satisfagdes, como uma forma de acesso e de
pertencimento social e as marcas assumem destaque nas relagcdes de busca, compra e venda, ou
uso e descarte de produtos e servicos, indo além da ideia de meras facilitadoras das transacfes
comerciais para se transformarem em poderosos e complexos signos de posicionamento social,

origem, cidadania e de ser no mundo.

A existéncia de marcas conhecidas possibilita a sele¢cdo de produtos e a sua
comparagdo, classificagdo por faixa de preco, qualidade, etc. E comum que 0s
consumidores se disponham a adquirir um produto um pouco mais caro de marca ja
conhecida que um produto mais barato e de marca desconhecida, a seguranga, e ndo
a economia, ¢, muitas vezes, fator decisivo na compra. A marca é uma espécie de
“maquina” de produzir significacdes e, nesse sentido, opera na constru¢io de um
determinado locus social e estilos de vida. Ao usarmos e consumirmos um produto
de certa marca, estamos nos posicionando socialmente, estamos declarando quem
somos, do que gostamos, 0 que valorizamos, e assim por diante. (Perez, 2016, p. 16)
(grifo nosso).

Destarte, no cenario atual, € possivel considerar que a marca passa a ser um meio de
expressdo da propria cultura do individuo, catalisando seu comportamento e a sua histdria,
significando, portanto, muito mais do que apenas um fator de distintividade. Ademais, a
valorizacdo da marca pelo publico, além de estar ligada a qualidade dos produtos ou servi¢os
fornecidos, conecta-se com o reconhecimento social deste sinal, ja que, nas palavras de Consolo
(2015, p. 32):

Produtos sdo “estigmatizados” pela marca. E aqui vale fazer uma men¢do: nem
sempre a marca melhor conceituada possui 0 melhor produto. Para o publico, a
melhor marca é a mais conhecida e reconhecida. O consumidor escolhe
experimentar uma marca, por sua fama, e tudo que foi construido na cabeca do
consumidor, por anos de comunicacdo, o que pode ruir em segundos caso o produto
ndo corresponda a sua expectativa. (grifo nosso).

Nesse rumo, uma das marcas mais conhecidas e valorizadas no mundo atualmente € a
Apple Inc. A multinacional norte-americana idealizada por Steve Jobs, que em 2011 tinha um
valor de mercado de aproximadamente US$370 bilhdes, hoje esta avaliada em mais de US$3

trilhGes, de acordo com a Forbes. Além do aumento monetario, cresce de forma exponencial o
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sentimento de pertencimento dos compradores dos produtos Apple com o avangar dos anos, e
conforme Freire (2020, p. 20):

Isso acontece pois desde o inicio ela (Apple) ndo vendia apenas seus produtos, mas a
sensacdo de exclusividade, mostrando aos clientes que eles pertencem a um grupo
seleto de pessoas que tém a oportunidade de usar os melhores dispositivos do mundo.

Desta forma, a empresa de tecnologia € um importante exemplo de como a valorizagédo
da marca por parte do consumidor aumenta com o avango do mercado global.

Isto posto, se torna de extrema importancia que os elementos identificadores da
atividade empresarial recebam tutela contra atos de concorréncia desleal e, quanto ao sistema
de protecdo de marcas, a protecao juridica tem por finalidade - em primeiro lugar - proteger o
investimento do empresario. Assim, apropriada pelo sistema juridico em favor de seu titular, a
marca se destina a assegurar o investimento no valor concorrencial da imagem que a atuacéo
especifica da empresa, identificada pelo signo, adquire junto aos consumidores e, conforme o
entendimento deSilveira (2018), todos os sinais utilizados pelo fornecedor tem a necessidade
de receber protecdo contra as praticas abusivas de mercado, independente do sinal distintivo
utilizado.

Em seguimento, em concordancia com Moro (2017) a marca deve garantir ao
consumidor a capacidade de discernir o bom e 0 mau produto, ou seja, a marca necessariamente
precisa possuir distintividade para que o consumidor consiga realizar essa diferenciacéo entre
produtos e servicos. O exercicio equilibrado e compativel com a funcéo social desta propriedade
levaria ao reconhecimento do consumidor no investimento em qualidade aplicado no produto
ou servico, evitando, portanto, o risco de confusdo ou engano no momento da compra por este
consumidor.

Consequentemente, a protecdo da marca ndo tem, apenas, a funcao de assegurar direitos
e interesses meramente individuais, mas principalmente a defesa do interesse do consumidor
guanto a abusos praticados no mercado de consumo e gque possam causar-lhe prejuizos, uma
vez que o avanco tecnoldgico do cenario integralizado transformou o ambiente do mercado para
além das fronteiras fisicas.

Para compreender como essa protecdo confere subsidios para aferir a origem e a
qualidade do produto ou servi¢o e ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a pratica do
proveito econdémico parasitario, 0 proximo topico abordara o sistema de protecdo marcéria

adotado no Brasil e os tratados internacionais relevantes para o tema.
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2.1 0 SISTEMA DE PROTECAO MARCARIA

O uso de marcas como as da atualidade tem pouco mais de um século. J4 em 1883, a

Convencdo da Unido de Paris procurava estabelecer uma base legal para coibir a concorréncia
desleal. Por volta de 1890, a maioria dos paises industrializados possuia legislacdo especifica
sobre propriedade e protecdo de marcas.

Fazendo um breve contexto histérico, é importante destacar que a marca ndo surgiu com
a predominancia do capitalismo e ndo ¢ criacdo dos dias atuais, 0 uso da marca ja era presente
na época do Mercantilismo, mas s6 com a Revolucdo Industrial recebeu um significado
privatista de distincdo empresarial e s6 no final do Século XIX as marcas assumiram contorno
de direito da concorréncia, como explica Ariente (2015, p. 122).

Com o aumento da informacédo em escala global e a competitividade empresarial, houve
a necessidade de proteger as obras produto do intelecto humano, uma vez que a tecnologia
permitiu a reprodugdo em série das ideias do homem, fazendo com que a economia
reconhecesse os direitos exclusivos sobre a ideia que permite a reproducao de um determinado
produto (Barbosa, 2003).

Sendo assim, o conceito de Propriedade Intelectual, de acordo com o Portal da Industria
Brasileira, esta relacionado com “a protecao legal e reconhecimento de autoria de obras de
producdo intelectual”. Dessa maneira, a Organizagdo Mundial de Propriedade Intelectual
(OMPI) determina que a propriedade intelectual pode ser dividida em duas categorias, sendo:
a propriedade industrial, a qual esta voltada tanto para a atividade empresarial, abrangendo
marcas, patentes e indicacfes geogréaficas, quanto os direitos autorais, 0s quais focam nas obras
literérias, artisticas e intelectuais.

Em relacdo a atual Constituicdo Federal (1988), este texto legal compreendeu a

propriedade intelectual em seu artigo 5°, inciso XXIX, como direito fundamental:

Art. 5° — Todos séo iguais perante a lei, sem distincdo de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do
direito & vida, a liberdade, & igualdade, a seguranca e & propriedade, nos termos
seguintes: [...]

XXIX —a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario para
sua utilizacdo, bem como protecdo as criagdes industriais, a propriedade das marcas,
aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social
e 0 desenvolvimento tecnoldgico do Pais. (Brasil, 1988) (grifo nosso).

A vista disso, é possivel interpretar de forma clara que tal dispositivo visa colocar a

propriedade intelectual como forma de fomento ao desenvolvimento social e tecnoldgico do
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pais, além de proteger os interesses individuais daqueles que investem em uma marca, 0 que

remete ao cumprimento da fungéo social do instituto.

Uma espécie que compde o género do direito de propriedade intelectual, é o direito de
propriedade industrial, tutelada pela Lei da Propriedade Industrial (LPI) — Lei n°®9.279 de 1996,
sendo que nela encontramos as normas que regulam a protecéo da marca no Brasil, o chamado
direito marcério.

Como visto, a marca ndo é um mero instrumento utilizado na busca de impulsionar o
lucro de determinado empreendimento e enriquecer unilateralmente o empresario, na realidade
ela se destaca por configurar-se como um direito fundamental na sociedade.

A propriedade da marca adquire-se por ato formal, qual seja o registro validamente
expedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial — INPI, ao qual corresponde um
certificado, concedido apds deferido o pedido correspondente, assegurando-se ao titular o uso
exclusivo do signo em todo o territdrio nacional. A partir da concessao, o registro da marca tem
vigéncia por dez anos, prorrogavel por periodos iguais, sucessivamente; ou seja, a cada dez
anos o titular deve apresentar um pedido de prorrogacdo, formulando-o durante o Ultimo ano
de vigéncia do registro.

Em outros termos, a marca ser tratada como um sinal distintivo se torna uma
necessidade, em razdo de se pressupor a existéncia de produtos idénticos ou similares no
mercado, sendo a marca um elemento de concorréncia ao ndo monopélio de determinado
produto ou servico. De maneira que, a auséncia deste elemento na marca veda a sua apropriacao
com exclusividade, o que se percebe mediante o exposto pelo Artigo 122 e pelo Artigo 124, VI
da Lei n® 9.279/96, in verbis: “Art. 122. Sdo suscetiveis de registro como marca 0s sinais
distintivos visualmente perceptiveis, ndo compreendidos nas proibicGes legais” (Brasil, 1996).

Assim, compreende-se que a marca € um sinal visualmente representado, o qual é criado
para um determinado fim especifico de distinguir a origem de algum produto ou servico, dando

a ele a possibilidade de se tornar um simbolo exclusivo, de forma que se pode considerar que:

Assim, marca é o sinal visualmente representado, que é configurado para o fim
especifico de distinguir a origem dos produtos e servi¢os. Simbolo voltado a um fim,
sua existéncia fatica depende da presenca destes dois requisitos: capacidade de
simbolizar, e capacidade de indicar uma origem especifica, sem confundir o
destinatario do processo de comunicacdo em que se insere: 0 consumidor. Sua
protecdo juridica depende de um fator a mais: a apropriabilidade, ou seja, a
possibilidade de se tornar um simbolo exclusivo, ou legalmente univoco, em face do
objeto simbolizado. (Barbosa, 2003. p. 700; grifo nosso).
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Desse modo, € necessario que a marca siga 0s requisitos elencados pelo ordenamento

juridico, os quais s&o a distintividade, a veracidade e a novidade relativa. De maneira que, a
distintividade é a forma de desempenhar a sua funcéo prépria e Unica, ou seja, é o elemento que
a diferencia das outras, dando originalidade a marca e ndo a confundindo com o dominio
comum, ndo necessariamente precisando de uma forma especifica para tal.

No que tange a veracidade, é a exigéncia que trata sobre a proibicao do registro enganoso
de determinada marca, evitando a lesividade do consumidor daquele determinado servico ou
produto que, sob qualquer sinal, induza a coletividade a erro quanto a origem, procedéncia,
natureza, qualidade ou utilidade. Ja a novidade relativa, € apenas o fundamento de que a marca
precisa se diferenciar das outras j& apropriadas por terceiros, ou seja, que o simbolo seja
apropriado pelo titular sem ferir o direito de outros.

Entretanto, serd irregistravel a marca no caso desta ja ter sido apropriada, o que também
se aplica caso ela viole algum principio moral ou ético e, até mesmo cause erro ou confusdo ao
consumidor, bem como € proibido o uso da marca no caso de a Legislacdo apresentar protecao
ou proibicdo especifica. Dessa maneira, ndo se pode reconhecer determinada marca caso ja
exista outra idéntica, uma vez que um terceiro ja possui a exclusividade sobre aquela marca e,
como explicado anteriormente, a marca como um simbolo distintivo precisa ser destacada o
suficiente para se separar do dominio comum, gerando uma perspectiva de exclusividade sobre
a mesma.

Dando seguimento, uma vez que validamente expedido o registro, sdo atribuidos direitos
ao titular deste, sendo permitido pela LPI que seja cedido ou licenciado o uso do registro (Artigo
130, incisos | e I1), além do titular se tornar responsavel por zelar pela integridade da marca
protegida (Artigo 130, inciso I11) (Brasil, 1996).

Concomitante a isso, em seus artigos 189 e 190, a Lei n°® 9.279/96 estabelece quais as
acles que serdo classificadas como “crimes contra a marca”, elencando juntamente suas

respectivas penas (Brasil, 1996), vejamos:

Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:

| - reproduz, sem autorizacdo do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou
imita-a de modo que possa induzir confuséo; ou (...)

Pena - detencéo, de 3 (trés) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende,
oferece ou expde a venda, oculta ou tem em estoque:

| - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem,
no todo ou em parte; ou (...)

Pena - detencdo, de 1 (um) a 3 (trés) meses, ou multa. (Brasil, 1996) (grifo nosso).
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Cabe destacar que, nos casos em que o crime for cometido contra marca de alto renome

ou notoriamente conhecida, existe a possibilidade de majoracdo da pena de um terco a metade
(Artigo 196, inciso 1) (Brasil, 1996).

No Brasil, a aplicacdo do Sistema de Protecdo Marcaria é de suma importancia, cabendo
mencionar o caso concreto em que a empresa DIAGEO BRASIL LTDA, marca da fabricante
do conhecido uisque escocés Johnnie Walker, processou a empresa JOAO ANDANTE
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA e outros pelo uso indevido da marca de uisque,
alegando copia da logomarca e do nome do produto, haja vista que 0 nome da cachaca brasileira
seria a traducdo literal da marca violada. O Juizo de primeiro grau, nos autos do processo n°
1029080-95.2014.8.26.0100, ndo reconheceu o direito da parte autora e julgou improcedente a
acao, decisao que ndo foi mantida pelas instancias superiores, nos termos decisao proferida em

grau de apelacdo pela 1* Camara Reservada de Direito Empresarial, a qual determina:

ACAO COMINATORIA C/C INDENIZATORIA. Autoras, titulares da marca de
whisky “Johnnie Walker” pedem absteng@o das rés ao uso da marca “Jodo Andante”
na comercializacdo de cachacas, e reparar 0s prejuizos de ordem patrimonial e
extrapatrimonial sofridos. Clara associa¢do entre os elementos figurativos das duas
marcas. Embora as partes comercializem bebidas destiladas distintas, voltadas a
publicos diferentes, ndo se pode desconsiderar o evidente parasitismo da marca
famosa das demandantes, e o risco de sua dilui¢cdo. Ainda que a marca das rés tenha
buscado inspiracdo em outras referéncias, constitui nitida parddia da marca das
requerentes. Registro da marca “Jodo Andante” que, ademais, foi anulado pelo INPL
Comportamento concludente das rés, que alteraram sua marca para “O Andante”,
modificando também o elemento figurativo dela constante, ndo pode ser desprezado.
Dever das requeridas de se abster de usar a marca “Jodo Andante” em seus produtos,
e de utilizar a mesma expressdo em seu dominio de Internet. Protecéo que, contudo,
ndo alcangca o0 nome empresarial das requeridas, sujeito a regramento distinto. Dever
de abstencao que tampouco abarca as variagdes da expressdo “Jodo Andante”, pois é
improprio impor restrigdes a comportamentos hipotéticos. Indenizacdo dos danos
patrimoniais e morais sofridos pelas autoras, relativos ao periodo de utilizag&o ilicita
da marca “Jodo Andante”. Prejuizos de ordem patrimonial inre ipsa, a serem
liquidados por arbitramento, segundo o critério do artigo 210, 11 da LPI Pessoa juridica
passivel de sofrer prejuizos de ordem extrapatrimonial. Inteligéncia da Simula 227
do STJ. llicito lucrativo que merece reprimenda, mediante fixagao de indenizag&o por
danos morais, no valor de R$90.000,00. Ag¢do parcialmente procedente.
Redistribuicdo da sucumbéncia. Recurso das autoras parcialmente provido e recurso
das rés ndo conhecido, por falta de interesse recursal.

(TJ-SP - AC: 1029080-95.2014.8.26.0100 SP 1029080-95.2014.8.26.0100,
Relator: FRANCISCO LOUREIRO, Data de Julgamento: 01/06/2017, 1%
Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicagdo: 06/06/2017)

Dessa maneira, infere-se a devida aplicacdo do sistema de protecdo marcario contribui
ativamente para a protecdo do consumidor, ja que foi evitada a possivel confusdo entre um
produto de marca e qualidade amplamente conhecidos com um produto ndo consolidado no

mercado.
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Com isso, verifica-se que o sistema marcério alem de estabelecer normas especificas

que visam a preservacao da propriedade industrial, criando procedimentos, requisitos e direitos
ao titular da marca, busca reprimir a pratica de atos de concorréncia desleal, 0s quais se tornam
cada vez mais recorrentes no mercado global, sendo necessario o aprofundamento acerca dessa

pratica no topico seguinte.

3 PARA ALEM DA PROTECAO DAS MARCAS: A REPRESSAO A
CONCORRENCIA DESLEAL

Cabe salientar, que a legislacéo brasileira preza por uma competi¢cdo honesta entre 0s
competidores no que tange aos atos de concorréncia e, por isso, tem como preceito basilar os
principios da livre iniciativa e da protecado a livre concorréncia, conforme prevé a Constituicao
Federal em seus artigos 1°, IV; 5°, XXIX. e 170 (Brasil, 1998).

Porém, como toda liberdade, a livre concorréncia ndo é absoluta e irrestrita. O seu
direito encontra limites e, excedidos esses limites surge a concorréncia desleal, que pode se
materializar das mais diversas formas especialmente com a evolucdo das ferramentas de
comunicacdo onde o alcance do mercado vai para além das fronteiras fisicas, motivo pelo qual
o fundamento a repressdo aos atos de concorréncia desleal visa proteger a liberdade do
concorrente, mas também a tutela do consumidor.

Assim sendo, essa protecdo ao mercado de consumo e a propriedade industrial estdo
diretamente relacionadas, uma vez que se encontram em diversos pontos comuns para a
protecdo do consumidor frente a essas abusividades de mercado, principalmente no que se
refere a legislacdo brasileira, em funcédo desta assegurar a protecdo ao consumidor e aos atos
honestos de concorréncia, complementando os direitos da Propriedade Industrial.

Diante disso, é importante compreender que a concorréncia desleal e as normas que
regulam a ordem econémica regem 0 comportamento das empresas em um ambiente
concorrencial, sendo norteada pela Lei de Propriedade Industrial n. 9.279/1996, a qual foi uma
unido da Conversao de Paris de 1883 e a legislacdo brasileira, colocando em seu corpo uma
forma de proteger os direitos relacionados a propriedade industrial e proibir a concorréncia
desleal no mercado, em razédo da propriedade industrial e a livre concorréncia serem direitos
fundamentais assegurados pela Constituicdo Federal.

A vista disso, apesar da Lei de Propriedade Industrial (Lei n° 9.279/96) ndo apresentar
uma definicdo especifica sobre o que se trata a concorréncia desleal, ela difunde normas

repressoras a atos injustos e desonestos praticados pelo fornecedor no mercado, o que se infere
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mediante o artigo 2°, inciso V desta lei, o qual consta expressamente a “repressao a concorréncia
desleal” (Brasil, 1996).

Seguindo esse raciocinio, para suprir a falta conceitual, o artigo 195 desta lei traz

especialmente uma abordagem sobre os crimes contra a propriedade industrial e é aqui que a
concorréncia desleal se insere de forma mais especifica, por meio das condutas expressas nos
incisos do artigo 195, bem como pelos crimes expostos pelo artigo 209. De maneira que, quando
0 ato ilicito ndo puder ser encaixado pelo artigo 195, utiliza-se subsidiariamente o artigo 209,
servindo como uma extensdo para proteger ainda mais a sociedade da concorréncia desleal
(Brasil, 1996).

Ou seja, o competidor que se valer de atos da concorréncia desleal poderd ser
responsabilizado por meio dos artigos supracitados, como ocorre, por exemplo, quando ha o
desvio intencional de clientela de outro competidor (artigo 195, inciso Ill) e, com isso, €
possivel perceber que a Lei de Propriedade Industrial, possibilita a repressdo civil referente a
atos de concorréncia desleal (Brasil, 1996).

Sendo assim, quando o fornecedor propositalmente se vale dos signos, como a marca,
embalagem, cor, desenho, ou logotipo para causar prejuizo, desviar clientela ou provocar
confusdo ao consumidor no momento da compra ele estd agindo de maneira desleal. De maneira
que, se qualifica como um ato lesivo a livre concorréncia, posto que se vale da fragilidade do
consumidor para eliminar a lealdade e transparéncia entre os concorrentes.

Assim, ao realizar tais praticas anti-competitivas copiando signos de outra marca, 0
fornecedor excede o seu direito a livre concorréncia disposto na Lei de Defesa da Concorréncia
(Lein®12.529/2011), a qual em seu artigo 36° explana que a limitagéo, falsificacdo ou qualquer
forma de lesar a livre concorréncia, é considerado como ato ilegal, o que sem sombra de duvida
visa coibir o uso de um determinado conjunto de imagem nos produtos e servicos oferecidos
no mercado de consumo no intuito de ocasionar engano no consumidor.

Logo, estes dispositivos legais servem para gerar maior seguranga ao consumidor, a
vista que o consumidor possui o direito de escolha livre sobre os produtos ou servigos que
deseja consumir, inclusive sobre a marca que deseja adquirir, 0 que torna essas praticas de
confusdo proposital ao consumidor abusivas, conforme é amplamente descrito pelo Codigo de

Defesa ao Consumidor em seus artigos 30 e, de forma especifica, em seu artigo 39, 1V.

Art. 39. E vedado ao fornecedor de produtos ou servigos, dentre outras praticas
abusivas:

()
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IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorancia do consumidor, tendo em vista sua
idade, saude, conhecimento ou condigéo social, para impingir-lhe seus produtos
ou servicos; (Brasil, 1990) (grifo nosso)

Em vista disso, a marca € uma forma de vincular o fornecedor a determinado produto
ou servico, uma vez que por ela é possivel visualizar a origem daquele bem, pelo fato da marca
significar que aquele produto foi feito sob responsabilidade do proprietario daquele
determinado sinal distintivo, o que pode ser tanto de forma positiva, quanto de forma negativa.

Por conseguinte, a titularidade da marca tem como finalidade mostrar que este sinal
distintivo recebeu uma atencéo redobrada pelo legislador, em funcdo da sua capacidade de
circular no mercado de consumo como mercadoria, onde o nome ou simbolo pelo qual ela pode
ser identificada passa a constituir o nome e sinal daquele produto ou servico. Diante disso,
percebe-se 0 grau de importancia que a marca possui perante o mercado de consumo, em razao
desta ser de extrema utilidade para estimular os consumidores no momento da compra.

Posto isso, praticas de marketing agressivas ou criadas especialmente para a confuséo e
engano do consumidor sao reconhecidas como praticas abusivas, em fungcdo do consumidor ser
facilmente induzido a compra de determinado produto ou servico pelo fator marca, muitas vezes
este sendo suficiente. Isso ocorre, porque a marca influencia diretamente na decisdo desse
consumidor no momento da compra, posto que no periodo de aquisicdo de determinado produto
os sinais distintivos sdo, em sua maioria, grandes influenciadores na tomada de decisdo, uma
vez que estes vestem determinada marca para atrair aquele consumidor a realizar o ato da
compra.

Somado a isso, com 0 aumento da valorizacdo da marca pelos consumidores no mercado
global, ocorre, como consequéncia, o crescimento financeiro para seus titulares. Dessa maneira,
apesar de muito relevante, a marca deixa de ser Unico elemento que o comprador afere no
momento da aquisicdo de determinado produto, em funcdo deste ser representado por todas as
caracteristicas que o formam, abrangendo de forma ampla todos os signos distintivos que o
representam.

Nesse cendrio, surge o instituto do trade dress, o qual foi criado nos Estados Unidos em
1946 (Bertoldo, 2013) para a protecdo da apresentacdo visual dos produtos e servigos e,
atualmente, se caracteriza como a maneira que o fornecedor apresenta o seu produto ou servico
no mercado de consumo, ou seja, como ele “veste” o seu produto. Isso ocorre por meio da
combinacdo do uso dos sinais distintivos, tais como com a marca, embalagem, cor, rotulo e etc.
Desse modo, ele serve para encorajar a diferenciacao e distintividade dos produtos oferecidos

no mercado, bem como para os valorizar, gerando como consequéncia a livre concorréncia e a
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ampliacdo de mercado, uma vez que 0s signos identificadores da marca tém contato direto com

0 consumidor.

Dessa forma, o trade dress € uma ferramenta criada para proteger a forma de
apresentacdo de um determinado produto no mercado, a qual acaba por atuar na protecdo do
consumidor que vier a adquirir tal mercadoria. A jurisprudéncia brasileira aceita o conceito de
trade dress e o aplica ativamente. Tal fato se comprova na decisdo proferida pela 22 Camara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justica de S&o Paulo, em grau de apelacéo,
originada da acdo com pedido de condenacao em obrigacéo de fazer cumulada com indenizacgéo
e pedido de tutela de urgéncia, ajuizada pela empresa mundialmente conhecida KIPLING
APPAREL CORP em desfavor de VTT MODA COMERCIO:

Acao de abstencao de fazer c/c indenizacdo por perdas e danos — Alegado cerceamento
de defesa pela auséncia de produgdo de nova prova pericial — Afastamento —
Confec¢do e comércio de bolsas, mochilas e acessorios — Trade dress — Confuséo
nos consumidores e concorréncia desleal — Existéncia — Apontamento, inclusive,
em regular laudo pericial — Danos materiais e morais devidos — Sentenca mantida —
Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10807166120188260100 SP 1080716-61.2018.8.26.0100, Relator:
Mauricio Pessoa, Data de Julgamento: 18/08/2020, 28 Camara Reservada de Direito
Empresarial, Data de Publicacdo: 18/08/2020) (grifo nosso)

No caso concreto supramencionado, o Excelentissimo Ministro Relator determinou que
fosse mantida a decisdo de primeiro grau (1080716-61.2018.8.26.0100) que condenou a
empresa VTT MODA COMERCIO & abstencdo de fabricacdo, estoque, comercializacao,
divulgacdo e utilizacdo a qualquer titulo de bolsas, mochilas e carteiras que violassem o
conjunto-imagem dos produtos da empresa KIPLING APPAREL CORP, fundamentando-se no
artigo 209 da Lei 9.279/96 (Brasil, 1996).

Por conseguinte, percebe-se que o judiciario busca proteger o consumidor muito para
além da marca, mas também tudo que a envolve, a fim de que a concorréncia desleal possa ser
reprimida sob uma o6tica muito mais integrada, visando proteger um maior conjunto de
consumidores lesados e, isso vem ocorrendo por meio de institutos juridicos, como o trade
dress, pelo fato do estabelecimento de consumo na atualidade ser extremamente amplo, indo
para além de barreiras materiais. De maneira que, o poder legal se vale desses mecanismos
legais e jurisprudenciais para ampliar a sua protecédo perante o consumidor vulneravel.

Portanto, para assimilar como o fornecedor se aproveita da fragilidade do consumidor
para obter lucro e, como este se aproveita dos sinais distintivos e da marca para ocasionar o
engano e confusdo intencional, o préximo tépico discutird como este consumidor se encontra

em uma posicao de fragilidade e as formas de protecéo.
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4 A PROPRIEDADE INDUSTRIAL COMO FERRAMENTA DE PROTECAO
FRENTE A VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR

A priori, é garantida constitucionalmente ao consumidor protecdo, a ser fornecida pelo
Estado, nos termos do inciso XXXII, do art. 5° da Constituicdo Federal (Brasil, 1988). Acerca
disso, Khouri (2022) determina que o direito a defesa do consumidor, diferente dos demais
direitos fundamentais, ndo realiza uma imposicao ao estado, mas sim atribui a este um dever de
protecdo, um fazer positivo, se trata de um direito a prestacdo do Estado. Desse modo, o Codigo
de Defesa do Consumidor - CDC (Lei n°® 8.078/90), que tém sua criagcdo também garantida
constitucionalmente (Art. 48, CF) é o instrumento de protecdo do consumidor mais conhecido
e utilizado na atualidade.

Seguindo essa linha de pensamento, ndo haveria razdo para que fosse tutelada a defesa
do consumidor se este tivesse ampla consciéncia acerca de seus direitos e fosse adequadamente
educado para o consumo (Almeida, 2015). Com isso, 0 CDC em seu art. 4°, 11, reconhece que
0 consumidor é o polo vulneravel da relacdo consumerista, restando justificada a criacao de
ferramentas para a protecdao do consumidor (Brasil, 1990).

Nesse sentido, segundo o estudo de Nunes (2021), a vulnerabilidade pode ser vista de
duas formas, sendo a primeira por meio da ordem técnica e a segunda pelo lado econémico.

Dessa maneira, pelo lado técnico, pode se vislumbrar a fragilidade do consumidor pelo
fato de que este ndo tem como possuir todo o conhecimento técnico, cientifico e administrativo
do produto ou servico que esta sendo oferecido pelo fornecedor no mercado de consumo, em
outras palavras, “¢ o fornecedor que escolhe o qué, quando e de que maneira produzir, de sorte
que o consumidor esta a mercé daquilo que ¢ produzido” (Nunes, 2021, p. 60).

Em seguimento, quando se leva em consideracdo 0 aspecto econdémico da
vulnerabilidade, temos que, na maioria dos casos, o fornecedor possui um poder econdmico
muito maior do que o consumidor, gerando uma diferengca monetaria muito grande entre o
criador e o comprador. (Nunes, 2021). Verifica-se assim que o consumidor se encontra em uma
posicdo onde somente pode escolher aquilo que ja foi disponibilizado no mercado pelo
fornecedor, pelo valor que o fornecedor determina, tendo acesso apenas a produtos e servicos
que foram criados com a intencdo de gerar mais lucro ao seu criador.

Por conseguinte, o consumidor antes mesmo de adquirir algo j& se encontra em uma
posicdo de vulnerabilidade perante o fornecedor, uma vez que este disponibiliza os seus

produtos e servigos principalmente para o proprio retorno lucrativo. Dessa forma, para que
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consiga atrair clientela e, consequentemente, consiga obter o retorno financeiro desejado,

muitas vezes quem fornece vale dos sinais distintivos, como a marca, para atrair o consumidor
a adquirir determinado produto, posto que este instituto € essencial para incentivar a compra
pelo consumidor.

Sobre outra dptica, o0 j& mencionado aumento da valorizagdo da marca muito se conecta
com as mudancgas do comportamento do consumidor no mercado globalizado. Desse modo, 0
consumidor passa a ter comportamentos e habitos que buscam alcancar uma realidade criada
pela industria cultural, e tendem a determinar suas escolhas com base em um padrdo de
consumo global que ndo se relaciona com suas necessidades e sim com o que esta sendo

escolhido pela massa (Verbicaro; Soares, 2017).

Também, é inegével o fato de que o comércio em escala mundial se despersonalizou
e que os grandes grupos econdmicos multinacionais desenvolveram ferramentas para
forjar necessidades de consumo globais, estimular e vincular psicologicamente o
consumidor a adquirir novos bens de consumo, sob a influéncia da inddstria cultural
concebida para moldar os gostos, predilecdes, senso estético e o préprio modelo
ideal de qualidade de vida e realizagdo pessoal do consumidor para o mundo
globalizado. (Verbicaro; Soares, 2017, p. 118) (grifo nosso)

Portanto, atualmente, é tamanha importancia atribuida pelo consumidor ao consumo, e
consequentemente, a marca, que foi gerada uma crenga de que “somos aquilo que usamos”,
somada ao pensamento de que 0s bens que possuimos representam as preferéncias, a
personalidade e o carater do individuo (Verbicaro; Rodrigues; Ataide, 2018).

Isto posto, a mudanca de comportamento do consumidor, ao atribuir um significado ao
bem de consumo e a marca maior do que o que seria considerado ideal, o torna ainda mais
vulneravel, na medida que estar adaptado ao padrédo estabelecido no mercado global vira uma

necessidade e o comprimento deste gera estigma.

A necessidade de prote¢do ao consumidor cresce, e deve se tornar um verdadeiro vetor
axioldgico diante da onipoténcia da l6gica consumista verificada nos dias atuais, que
resulta, inevitavelmente, num estado latente de assédio de consumo, em que as
necessidades dos sujeitos deixam de estar associadas a uma perspectiva meramente
utilitarista e passam a ser verdadeiras imposicGes ditadas pela industria cultural de
massa — cujo descumprimento conduz a estigmatizagdo social. (Verbicaro; Rodrigues;
Ataide, 2018, p. 8).

Concomitante a isso, muitas vezes o fornecedor se vale da vulnerabilidade do
consumidor para intencionalmente confundi-lo sobre determinado produto ou servico, seja para
o desvio de clientela, seja para auferir o maior lucro. Isso ocorre, porque o0 mercado de consumo

se encontra cada vez mais competitivo e, a busca pelo lucro se torna o principal objetivo. Assim,
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percebe-se que, com a mudanca comportamental, por buscar pertencimento social através da

marca, 0 consumidor passa a estar mais suscetivel ao engano e a confusdo proposital, ja que
tende a buscar meios para atingir o padrdo estabelecido, tendo assim sua vulnerabilidade
expandida.

Por essa razdo, o Codigo de Defesa do Consumidor, no artigo 4°, caput e inciso VI, roga
pela protecdo dos interesses do consumidor, proibindo o uso improprio de criagfes e inventos
industriais, tais como a marca (Brasil, 1990). Assim, infere-se que a legislacdo tem como
preocupacao preservar a distintividade das marcas e servicos no mercado de consumo, uma vez
que o comprador precisa ter meios de como identificar e diferenciar o produto dos outros que
estédo sendo oferecidos simultaneamente. Nessa perspectiva, a concorréncia desleal mina essa
possibilidade do consumidor de escolher o seu préprio produto, tendo em vista que 0 uso
indevido dos signos distintivos gera a confusdo e o engano intencional neste comprador
vulneravel. Logo, a preservacdo da distintividade entre as marcas é uma forma de garantir a
protecdo do consumidor.

Assim sendo, a devida aplicacdo da Lei de Propriedade Industrial € uma espécie de
ferramenta para proteger o consumidor vulneravel das préaticas abusivas realizadas no mercado
sem fronteiras fisicas. Relacionado a isso, surge a necessidade de abordar a funcdo que pode
ser exercida por entidades administrativas e juridicas, tais como o PROCON e o Ministério
Publico, auxiliando o consumidor a conhecer e acionar seus direitos.

A Fundacdo de Protecdo e Defesa do Consumidor (PROCON) foi criada para
supervisionar as relagcdes entre o consumidor e entidades comerciais que oferecem produtos e
servicos, atuando nos ambitos municipais e estaduais em todo o territério nacional, além
executar a defesa e protecdo do consumidor, funcionando assim como 6rgao auxiliar do Poder
Judiciario (Banov, 2017). Em decorréncia disso, a busca por este érgdo administrativo pode
auxiliar o consumidor lesado a ter acesso a justica, facilitando a obtencdo de informac6es
adequadas e ampliando a possibilidade de acordos. Logo, 0 PROCON pode ser considerado um
mecanismo facilitador na protecdo do consumidor vulneravel contra atos de concorréncia
desleal, os que envolvem a apropriagdo da marca e 0s demais.

Seguindo este raciocinio, o Ministério Publico Brasileiro deve atuar, nos termos do art.
176 do Codigo de Processo Civil de 2015, na: “defesa da ordem juridica, do regime democratico
e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponiveis.”, devendo ainda ser intimado a
intervir em processos que envolvam o interesse pablico ou social (Art. 178, 1). No que tange a
atuacdo do orgdo ministerial nas lides que envolvem direito sobre a marca, Silva (2019)

compreende que esta seria possivel e necessaria, desde que a demanda tenha relevancia social.
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Evidencia-se, portanto, que se o0 Ministério Publico pode atuar na qualidade de 6rgao
agente quando os direitos individuais se revestirem de feicdo social, com maior razédo
ele devera atuar na qualidade de 6rgdo interveniente em lide proposta por terceiros
mas que discuta questdes individuais dotadas de relevancia social. Considerando a
qualificagdo apenas de direito fundamental formal a prote¢éo aos direitos de marcas
e propriedades de patentes outorgada pela nossa Carta Basica, é possivel que os
individuais litigados a esses temas possuam ou ndo relevancia social. Na primeira
hipotese é obrigatoria a intervencéo ministerial a teor do artigo 178, I, primeira parte,
enquanto que na segunda hipétese, desnecessaria. (Silva, 2019, p. 81) (grifo nosso)

Isto posto, verifica-se que, observado crescimento mundial da valorizacdo da marca por
parte do consumidor, a protecdo deste instituto ganha importancia equivalente. Portanto, ao
atuar em processos de alta relevancia, os quais geralmente envolvem a preservacao de marcas
de alto prestigio, o Ministério Publico se torna uma das ferramentas que contribuem para a
defesa do consumidor.

Em concluséo, baseando-se no exposto, resta evidenciado que frente a vulnerabilidade
do consumidor, as mudancas em seu comportamento em decorréncia do meio globalizado em
gue se insere e a0 aumento das praticas de concorréncia desleal, a legislacdo de propriedade
industrial, através do sistema de protecdo marcaria e da preservacdo do instituto da marca, atua

de forma efetiva na protecdo do consumidor no mercado global.

5 CONSIDERACOES FINAIS

Ante ao exposto, o objetivo do presente artigo foi analisar como a propriedade industrial,
através do instituto da marca, atua na protecdo do consumidor vulneravel no mercado
globalizado. Nesse sentido, restou evidenciado que a marca Se encontra cada vez mais
valorizada pelos consumidores no mercado global, seja pela valorizacdo monetaria, seja pela
atribuicdo de um sentimento de pertencimento, conectando a marca a cultura e o estilo de vida
do individuo que a consome.

Posterior a isso, foi apresentado o sistema de protecdo marcéaria, demonstrando como a
Lei de Propriedade Industrial (Lei n® 9.279/96) é efetiva, resguardando a marca e preservando
0 investimento, bem como o direito do titular. Ademais, também foi apontado que a legislacéo
possui a funcdo de afastar atos de concorréncia desleal no mercado de consumo, tendo em vista
que estes minam a livre iniciativa e a livre concorréncia, causando intencionalmente danos ao
consumidor.

Neste seguimento, foi evidenciada a posicao de vulnerabilidade do consumidor perante

o fornecedor e 0 mercado de consumo globalizado, em funcdo deste ser a parte mais fragil da
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relacdo juridica, principalmente por conta da supervalorizagdo da marca, que agrava ainda mais

essa vulnerabilidade. Tal fator ocorre em decorréncia da marca ser uma grande influenciadora
no momento da compra, propiciando atos abusivos e, consequentemente de concorréncia
desleal tais como o engano e a confusédo proposital do consumidor.

Ocorre que, no presente trabalho, percebeu-se que a marca ndao é o Unico fator de
influéncia o consumidor no momento da compra de determinado produto ou servico, de forma
que para a aquisi¢do de determinado produto se olha para além da marca e embalagem, isto €,
em tudo aquilo que a “veste”. Por conta disso, o legislador se preocupa em ampliar a protecao
do comprador tendo em vista a nova 6tica de mercado - com 0 aumento da valorizagdo da marca
e 0 uso dos sinais distintivos - e, isso vem ocorrendo por meio da utilizacdo da Lei de
Propriedade Industrial e com a criacao de institutos juridicos, como o trade dress, posto que seu
foco é a protecdo da forma de apresentacdo de um determinado produto no mercado, isto é, o
conjunto de signos que o representa, de forma que acaba por atuar na protecdo do consumidor
que vier a adquirir tal mercadoria.

Por fim, conclui-se com a presente pesquisa que a propriedade industrial atua ativamente
na protecdo do consumidor, tanto por meio da legislacdo (Lei n°® 9.279/96), quanto por meio da
criacdo de institutos juridicos, abrangendo ndo somente a marca, mas todos os sinais distintivos
que compBem aquele produto ou servi¢o que estd sendo oferecido no mercado. Assim, as
entidades juridicas e administrativas sdo um meio para intervir na relacdo fornecedor-
consumidor, agindo como um meio de levar conhecimento ao polo mais fragil, bem como um
mecanismo para que a legislacdo e os institutos possam ser aplicados no momento de lesividade
ao consumidor, afastando atos de concorréncia desleal e protegendo a parte mais vulneravel da

relacao.
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