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RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONCORRENCIA
DESLEAL. ACAO DE ABSTENGAO DE USO E INDENIZATORIA. PECAS DE
VESTUARIO INTIMO  FEMININO. - POSSIBILIDADE, EM TESE, DE
INCIDENCIA DA LEI 9.610/98. DIREITO AUTORAL. AUSENCIA DE
VIOLACAO. ORIGINALIDADE NAO CONSTATADA. CONCORRENCIA
DESLEAL. VIOLACAO DE TRADE DRESS. DISTINTIVIDADE. AUSENCIA.
CONFUSAO NO PUBLICO CONSUMIDOR NAO VERIFICADA. SUMULA
211/STJ. SUMULA 284/STF. SUMULA 7/STJ.

1. Acdo ajuizada em 11/5/2017. Recurso especial interposto em
11/3/2021. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 22/6/2021.

2. O proposito recursal consiste em definir se a recorrida deve se
abster de comercializar pecas de vestuéario que se assemelham a linha
de produtos fabricada pelas recorrentes, bem como se tal pratica €
causadora de danos indenizaveis.

3. S&o passiveis de protecdo pela Lei 9.610/98 as criagbes que
configurem exteriorizacdo de determinada expressao intelectual, com
ideia e forma concretizadas pelo autor de modo original.

4. O rol de obras intelectuais apresentado no art. 7° da Lei de Direitos
Autorais é meramente exemplificativo.

5. O direito de autor ndo toma em consideragédo a destinacdo da obra
para a outorga de tutela. Obras utilitarias sdo igualmente protegidas,
desde que nelas se possa encontrar a exteriorizacdo de uma “criacéo
de espirito”. Doutrina.

6. Os arts. 95 e 96 da Lei 9.279/96 ndo foram objeto de deliberagéo
pelo Tribunal de origem, de modo que é defeso o pronunciamento
desta Corte Superior quanto a seus conteldos normativos (Sumula
211/ST)). Ademais, as recorrentes sequer demonstraram de que modo
teriam sido eles violados pelo acdrddo recorrido, o que atrai a
incidéncia da Simula 284/STF.

7. A despeito da auséncia de expressa previsdo no ordenamento
juridico pétrio acerca da protecdo ao trade dress, € inegavel que o
arcabouco legal brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem,



sobretudo porque sua imitacdo encontra Obice na repressdo a
concorréncia desleal. Precedentes.

8. Para configuracdo da pratica de atos de concorréncia desleal
derivados de imitacdo de trade dress, ndo basta que o titular,
simplesmente, comprove que utiliza determinado conjunto-imagem,
sendo necesséria a observancia de alguns pressupostos para garantia
da protecdo juridica (auséncia de cardter meramente funcional,
distintividade; confusdo ou associac¢éo indevida, anterioridade de uso).
9. Hipotese concreta em que o Tribunal de origem, soberano no exame
do contetido probatorio, concluiu que (i) ha diferencas significativas
entre as pecas de vestuario comparadas; (ii) o uso de elementos que
constam da linha estilistica das recorrentes revela tdo somente uma
tendéncia do segmento da moda intima feminina; e (iii) ndo foi
comprovada a pratica de atos anticoncorrenciais que pudessem
ensejar confusao no publico consumidor.

10. N&@o sendo cabivel o0 revolvimento do acervo fatico e das provas
produzidas nos autos em sede de recurso especial, a teor do
entendimento . consagrado na Sumula 7/ST), é de rigor o
desacolhimento da pretensao recursal.

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NAO PROVIDO.

ACORDAO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira

Turma do Superior Tribunal de Justica, na conformidade dos votos e das notas
taquigraficas constantes dos autos, por unanimidade, conhecer em parte do recurso
especial e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)
Relator(a). Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Boas Cueva,

Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Dr. CASSIO MONTEIRO RODRIGUES, pela parte RECORRENTE: WACOAL
AMERICA INC. e Outro
Dr. RODRIGO CAFFARO, pela parte RECORRIDA: HOPE DO NORDESTE LTDA

Brasilia (DF), 19 de outubro de 2021(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
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RELATORIO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por WACOAL AMERICA INC. e
LOUNGERIE S/A, com fundamento nas alineas “a” e “c” do permissivo

constitucional.

Ac¢éo: de abstencédo de uso e indenizatoria, ajuizada pelas recorrentes
em face de HOPE DO NORDESTE LTDA, em virtude da comercializagdo de

produtos supostamente contrafeitos.

Sentenca: julgou parcialmente procedentes os pedidos, para
condenar a recorrida (i) a se abster de comercializar os produtos que incorporem
elementos distintivos da linha Embrace Lace desenvolvida pelas recorrentes, sob
pena de multa diaria; (ii) a promover a destruicdo de todos os produtos em
questdo, sob pena de multa diaria; e (iii) ao pagamento de reparacdo por danos

materiais, cujo valor devera ser apurado em liquidacédo de sentenca.

Acorddo recorrido: deu provimento a apelacdo interposta pela
recorrida e julgou prejudicado o recurso das recorrentes, nos termos sintetizados

na seguinte ementa:

Direito autoral. Alegacdo de reproducdo indevida de linha de
lingerie. Inaplicabilidade da Lei de Direitos Autorais a industria da moda.

Propriedade industrial. Desenho industrial ndo registrado e
que se encontra no estado da técnica. Semelhanca nos produtos que retrata



tendéncia do segmento mercadologico.

Trade-dress. Alegacdo de violagdo do conjunto-imagem do
design das autoras. Descabimento. Auséncia de demonstracdo de que a Linha
Embrace seria a vestimenta das marcas das acionantes e que, em tese, teria sido
reproduzida pela ré. Improcedéncia decretada.

Recurso da ré provido, prejudicado o das autoras.

(e-STJfl. 1826)

Embargos de declaragdo: interpostos pelas recorrentes, foram

rejeitados.

Recurso especial: aponta a existéncia de dissidio jurisprudencial e
alega violacdo dos artigos 7°, 8°, 18 e 29, | e VI, da Lei de Direitos Autorais e 2°, V,
95, 96 e 195, lll, da Lei de Propriedade Industrial. Aduz que o rol constante do art.
7° da LDA € meramente exemplificativo, “sendo inegavel que design, estampas de
vestuario e similares possuem protegcdo de direitos autorais” (e-STJ fl. 1857).
Entende ndo ser possivel afastar a protecdo a concorréncia desleal sob o
fundamento de néo incidéncia da LDA, tampouco em razdo da auséncia de registro
de desenho industrial. Argumenta que o titular de qualquer criacdo intelectual
possui assegurado-pelo ordenamento juridico o direito de impedir terceiros de
utilizarem, sem autorizacdo, os produtos por ele desenvolvidos, a fim de
proteger-se de atos de concorréncia desleal. Desse modo, “Os produtos da linha
Embrace Lace da Wacoal, incluindo o design e a renda, constituem criagdes
intelectuais protegidas pela LDA, cuja protecdo independe de registro ou qualquer
outra formalidade, por forca do artigo 7°, VI, c/c artigo 185, ambos da Lei
9.610/98” (e-STJ fl. 1858). Assevera que a propria recorrida, em suas redes sociais,
mencionou que os produtos que comercializava eram aqueles fabricados pela
recorrente, haja vista a semelhanca indiscutivel entre eles. Alega que “opinifes
juridicas dos peritos (no caso, um Engenheiro Civil) ndo podem ser usadas como

fundamento do v. acorddo para reverter a sentenca quanto aos aspectos juridicos



gue envolvem a tutela da vedacédo a concorréncia desleal e trade dress” (e-STJ fl.

1864).

E o relatério.
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concorréncia desleal. Precedentes.

8. Para configuracdo da pratica de atos de concorréncia desleal
derivados de imitacdo de trade dress, ndo basta que o titular,
simplesmente, comprove que utiliza determinado conjunto-imagem,
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VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):

O propésito recursal consiste em definir se a recorrida deve se abster
de comercializar pecas de vestuario que se assemelham a linha de produtos
fabricada pelas recorrentes, bem como se tal pratica é causadora de danos

indenizaveis.

1. DELINEAMENTO FATICO.

As recorrentes, WACOAL AMERICA INC. e LOUNGERIE S/A, ajuizaram
a presente acdo com o intuito de impedir que a recorrida, HOPE DO NORDESTE
LTDA, continuasse a comercializar pecas de vestudrio intimo feminino
semelhantes aquelas por elas produzidas, integrantes de uma linha estilistica

denominada Embrace Lace.

Afirmaram que os atos praticados pela recorrida representam ofensa a
direitos autorais de sua titularidade e violam o conjunto-imagem de seus produtos
(trade dress). Sustentaram que a comercializacido de artefatos semelhantes causa

confusdo no publico consumidor e caracteriza concorréncia desleal.

O juizo de primeiro grau, com base no laudo pericial elaborado,

reconheceu que as semelhancas entre os produtos podem “ocasionar possivel



confusdo visual e, consequentemente, desvio de vendas” (e-STJ fl. 1525).
Consequentemente, em razdo do aproveitamento indevido do conjunto-imagem
das recorrentes, que provoca ddvida ou erro no consumidor, condenou a recorrida
a se abster de comercializar “os produtos objeto desta demanda ou que
incorporem os elementos distintivos da linha Embrace Lace” (e-STJ fl. 1527), bem

como aindenizar as recorrentes pelos danos materiais sofridos.

Ja o Tribunal de origem, ao apreciar as apelacfes interpostas, decidiu

que a pretensdo deduzida pelas recorrentes ndao comportava acolhida.

Entenderam os julgadores, majoritariamente, que a Lei de Direitos
Autorais nao protege “pecas de vestuario e acessorios”, pois “as criacbes no
ambito da industria da Moda ndo se enquadram em nenhuma hipétese no art. 7°

[da Lei 9.610/98]” (e-STJ fl. 1830).

No que concerne ao trade dress, a Corte de origem afirmou nédo haver
“como se ‘inferir dos autos em que aspecto houve sua violacdo”, pois “ndo se
descreveu qual € a vestimenta das marcas Wacoal e Loungerie que teria sido
usurpada pela Hope quando da comercializagdo dos produtos descritos como
contrafatores” (e-STJ fl. 1833). Concluiu, ao final, pela improcedéncia dos pedidos
formulados na inicial, haja vista que, “ressalvada a semelhanga que exsurge da
propria tendéncia de mercado da moda intima, ndo se vislumbra atos de
concorréncia desleal que pudessem ensejar a confusdo ao publico consumidor”

(e-STJ fl. 1834).

Irresignadas com o resultado do julyjamento, WACOAL e LOUNGERIE

interpuseram o recurso especial que se passa a examinar.

Antes de enfrentar as questdes controvertidas, todavia, € preciso

anotar que as recorrentes, no que concerne as pecas de roupa intima feminina



elencadas na inicial, ndo possuem titulo de propriedade (desenho
industrial) concedido pelo 6rgdo competente (INPI), de modo que, para a defesa
de suas pretensdes, apontam elas (i) violacdo a direitos autorais e (ii) imitacdo de

trade dress (concorréncia desleal).

2. DA PROTECAO CONFERIDA PELA LEI DE DIREITOS
AUTORAIS.

O art. . 7° da Lei 9.610/1998 assegura protecao contra uso nao

autorizado as “criac6es do espirito expressas por qualquer meio ou fixadas

em qualquer suporte, tangivel ou intangivel, conhecido ou gue se invente no

futuro”.

As excecOes a tutela legal constam do art. 8° da lei precitada, que,
restringindo o @mbito de atuacdo do diploma normativo, elenca diversas hipoteses

gue ndo comportam amparo, a seguir listadas:

| - as idéias, procedimentos normativos, sistemas, métodos,
projetos ou conceitos matematicos como tais;

Il - os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais,
JOgos ou negocios;

lIl - os formularios em branco para serem preenchidos por
qualquer tipo de informacao, cientifica ou ndo, e suas instrucdes;

IV - os textos de tratados ou convencdes, leis, decretos,
regulamentos, decisdes judiciais e demais atos oficiais;

V - as informacbes de uso comum tais como calendarios,
agendas, cadastros ou legendas;

VI - 0s nomes e titulos isolados;

VIl - 0 aproveitamento industrial ou comercial das idéias contidas
nas obras.

De se notar que, enquanto o art. 7° da Lei de Direitos Autorais veicula
um rol exemplificativo de obras protegidas — o que se depreende do uso da

expressdo “tais como” ao final do caput do mencionado dispositivo legal —, o



subsequente art. 8° traz as correspondentes excecdes em rol taxativo.

Desse modo, ainda que certas obras intelectuais ndo constem
expressamente dos incisos do art. 7° da LDA, basta, em linhas gerais, que se trate
de “criacdo do espirito” — e que ndo integrem qualquer das excec¢des do art. 8° —

para que incidam sobre elas os ditames protetivos da lei em destaque.

Isto €, qualquer criacdo que configure uma exteriorizacdo de

determinada expressao intelectual, com ideia e forma concretizadas

pelo autor de modo original, é passivel de protecédo pelo direito autoral.

No que concerne a espécie, de se notar que, dentre as hipoteses
elencadas ‘no art. 8° da LDA, ndo foram incluidos, especificamente, designs de
estampas de roupas como excec¢ao a regra protetiva, de modo que ndo podem ser,

de antemao, excluidos do amparo legal.

Portanto, ao contrario do quanto preconizado no acérdao recorrido, 0
fato de os produtos fabricados pelas recorrentes estarem inseridos na chamada
“indlstria da moda” ndo autoriza, por si sO, a conclusdo de que eventuais
elementos que os integram — como 0 desenho de bordados, rendas ou estampas —

nao estejam sujeitos a tutela da Lei 9.610/98.

Isso porque, conforme bem observa CARLOS ALBERTO BITTAR, se
incluem no ambito do direito de autor todas as obras que, por si, realizam
finalidades estéticas, independentemente de serem ou nédo utilizadas com fins

industriais (Direito de autor. 72 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, cap. V)

Assevera 0 autor — ao tratar da diferenca entre obras estéticas
(passiveis de protecdo pelo direito autoral) e meramente utilitarias (ndo protegidas

pela LDA) — que, enquanto as primeiras possuem valor estético autbnomo,



independentemente de sua origem, de sua destinacdo ou de uso efetivo (uma vez
gue o atributo se encerra em si mesmo, nas proprias formas criadas), as segundas
tém por objetivo tdo somente a consecucdo de utilidades materiais diretas,

apresentando apenas funcéo pratica:

Ndo importam, nessa qualificacdo, os condicionantes
faticos e volitivos em sua exterioriza¢do, revelando-se os atributos
correspondentes em sua propria esséncia; assim, ndo se cogita da
origem (pode a obra nascer no seio de atividade empresarial, sem alterar a sua
substancia, por exemplo, ocorre com a obra publicitaria), nem do uso efetivo
(assim, a obra artistica utilizada em fim industrial: reproducao
pictérica em embalagem, ou em produto industrial), nem de sua
destinagéo (se a criagdo foi reservada para esse ou aquele fim: uma cancéo
produzida especificamente para integrar jingle comercial, um desenho realizado
para compor marca industrial, uma gravura para material escolar).

Isso porque sdo possiveis os usos industrial e comercial
de obras estéticas — sem qualquer afetacdo a sua condicdo —, eis que
suportam reprodugdes por meios 0s mais diversos (fotografia,
xerografia, microfilmagem). De outro lado, a obra utilitaria pode, por sua vez,
servir a objetivos diversos, ou sequer ser utilizada para o fim visado, ou mesmo
alcancar objetivo nédo cogitado (como fotografia em cartdo, gravura em azulejo).

Com efeito, as obras intelectuais podem, ou ndo, atingir
resultado material, conservando, todavia, 0 seu carater intrinseco,
conforme exista, ou ndo, concorréncia de elementos criativos e
funcionais (por exemplo, nos desenhos industriais e nos modelos
ornamentais). Ndo havendo essa conjugacdo, mas somente elementos técnicos,
nao estard a obra sujeita ao regime do Direito de Autor.

(op. cit., p. 47)

A hipotese dos autos, em realidade, versa sobre suposta violacdo das
assim denominadas “obras de arte aplicada”, que se definem por serem uma
criacdo intelectual que combina, a0 mesmo tempo, carater estético e conotacao

utilitaria, servindo para fins comerciais ou industriais:

A simbiose natural na obra de arte aplicada (como na
tapecaria, onde artisticas e ornamentais sdo as criagdes; na denominada “arte
postal”’, onde avultam cartdes e catalogos artisticos, nos designs) pode
também ocorrer por justaposicdo ou superposi¢cdo (por exemplo, na
estampagem, na embalagem de produtos, com uso de bonecos ou figuras
estéticas, com a constante multiplicacdo de contratos de merchandising), dando



ensejo a dupla protecao.
(op. cit., p. 47)

Também JOSE DE OLIVEIRA ASCENSAO, ainda sob a égide da
derrogada Lei 5.988/73, enunciava que “O Direito de Autor ndo toma em
consideracdo a destina¢do para a outorga da tutela, ao contrario do que
acontecia no século passado. Obras utilitarias sdo igualmente protegidas

por ele. O determinante é que nelas se possa encontrar a exteriorizacao

duma criacdo de espirito” (Direito Autoral. 22 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997,

p. 56, sem destague no original).

Diante desse panorama, ao revés do que constou do acorddo
recorrido, tem-se por viavel, em tese, a invocacdo das normas de direito autoral

para a tutela das criacGes intelectuais das recorrentes.

3. DA'VIOLACAO DOS ARTS::95E-96 DA LEI 9.279/96.

No que concerne aosarts. 95 e 96 da LPl = apontados como violados
—, percebe-se que, além de néo ter havido o necessario prequestionamento das
normas por eles veiculadas, as recorrentes sequer foram capazes de demonstrar
de que modo o acorddo impugnado teria malferido seus conteddos normativos
(veja-se que os dispositivos em questdo foram apenas citados a fls. 1856 e 1861
(e-STJ), sem ter sido feita qualquer correlacdo entre eles e o teor do aresto

impugnado).

Como é cedico, tais circunstancias atraem os 6bices consagrados nas
Smulas 211/STJ e 284/STF, o que enseja 0 ndo conhecimento do recurso nessa

parte.



4. DO TRADE DRESS E DA PRATICA DE ATOS DE
CONCORRENCIA DESLEAL.

Ainda que se possa constatar certa dificuldade, a depender das
circunstancias faticas de cada caso, em verificar se artefatos de vestuario ou alguns
de seus elementos sdo merecedores de protecédo pelo direito autoral, pelo direito
de propriedade industrial, por ambos ou por nenhum, o certo € que nada impede
que o titular do direito violado busque tutela jurisdicional deduzindo pretenséo
fundada em deslealdade concorrencial derivada de imitagdo ndo autorizada, total

ou parcial, de determinada linha estilistica por ele desenvolvida.

PEDRO BARBOSA e RAUL RIBEIRO DE CASTRO, mesmo defendendo a
tese de que, como regra geral, a utilizacdo de designs sem registro ndo se
apresente, em si, como pratica de concorréncia desleal, enfatizam que “tal
conclusdo ndo chancelaria préaticas, por meio das quais, 0s agentes econdmicos
usassem designs sem registro, com a finalidade de ocasionar confusido perante a
clientela e fazer seu produto passar-se pelo-de terceiro. Sim, esta hipotese [...]
enquadra-se dentre os tipos do artigo 195 da Lei da Propriedade Industrial, em
especifico o inciso Ill. Ressalte-se que o comando normativo qualifica como ato de
desleal competicdo, a conduta do agente que desvia a clientela de outrem, por

meio do emprego da pratica fraudulenta.” (O design sem desenho industrial

registrado: mitos e hipoteses de tutela. In: Revista da ABPI, n. 136, 2015, p. 38)

Ou seja, a pratica de atos fraudulentos, capazes de ensejar confusao
perante o publico consumidor de determinado produto — o0 que gera desvio de
clientela —, autoriza a vitima, independentemente da existéncia de registro de

direito de propriedade industrial, a deduzir pretensdo em juizo contra o infrator.

Tal conclusdo, vale mencionar, decorre do texto expresso da Lei



9.279/96, que contém uma série de normas especificas destinadas a inibicdo da
concorréncia desleal, tais como aquela veiculada em seu art. 195, lll, que considera
crime de concorréncia desleal o emprego de meio fraudulento para desvio de
clientela alheia, e aquela do art. 209, que garante ao prejudicado o direito de haver
perdas e danos decorrentes de atos dessa natureza, mormente quando lesarem
a reputacdo ou os negocios, criarem confusdo entre estabelecimentos
comerciais, industriais ou prestadores de servi¢o, ou entre os produtos e

servigos postos no comercio.

O que o sistema protetivo concorrencial procurar coibir (no que
importa a espécie) €, portanto, o aproveitamento indevido de
conjunto-imagem alheio pela adogdo de praticas que causem confusdo
entre produtos ou servicos concorrentes, resultando em prejuizo ao

respectivo titular e/ou ao publico consumidor.

E certo, sobre o tema em questdo, que, “A despeito da auséncia de
expressa previsdo no ordenamento juridico péatrio acerca da protecdo ao trade
dress, € inegavel que o arcabouco legal brasileiro confere amparo ao
conjunto-imagem, sobretudo porque sua usurpacdo encontra ébice na
repressdo da concorréncia desleal” (REsp 1.843.339/SP, Terceira Turma, Dle

5/12/2019, sem destaque no original).

Convém lembrar que trade dress pode ser conceituado,
resumidamente, como o conjunto de carateristicas visuais que forma a aparéncia
geral de um produto ou servico. Ou, nas palavras de JOSE CARLOS TINOCO
SOARES:

[...] [trade dress] é o meio pelo qual o produto € apresentado no
mercado; é o identificador de origem; o termo 'trade dress' significa a imagem
total ou aparéncia geral de um produto ou servico, incluindo, mas néo



limitado a, desenho da embalagem, rotulos, recipientes, mostruarios, a
caracteristica do produto ou a combinacéo de elementos ou figuras que sao ou
se tornam associadas exclusivamente com uma existéncia particular que
permitem funcionar como sendo um indicador de origem do produto; o 'trade
dress' compreende um Unica selecdo de elementos que
imediatamente estabelecem que o produto se distancia dos outros,
por isso se torna inconfundivel. 'Trade dress' e/ou 'Conjunto-Imagem’, para
nos é a exteriorizacdo do objeto, do produto ou sua embalagem, é a maneira
peculiar pela qual se apresenta e se torna conhecido. E pura e simplesmente a
'vestimenta', e/ou o 'uniforme’, isto €, um traco peculiar, uma roupagem ou a
maneira particular de alguma coisa se apresentar ao mercado consumidor ou
diante dos usuarios com habitualidade. Na generalidade da expressdo 'alguma
coisa’ pode-se incluir mas, logicamente, ndo limitar as marcas figurativas ou
mistas; tridimensionais; a todos 0s objetos que foram ou ndo suscetiveis de
patentes, mas que se apresentam mediante uma forma de exteriorizacao
caracteristica; a toda e qualquer forma de produto ou de sua embalagem, desde
que constituida de caracteristicas particulares; a toda e qualquer decoracédo
interna ou externa de estabelecimentos; a toda e qualquer publicidade desde
que elaborada e apresentada com particularidades a torne conhecida como
procedente de uma determinada origem.

(“Concorréncia desleal” vs. “trade dress” e/ou conjunto imagem.
S&o Paulo: Ed. do autor, 2004, p. 213)

ImpOe-se ressaltar, todavia — conforme assentado por ocasido do
julgamento do REsp 1.677.787/SC (Terceira Turma, DJe 2/10/2017) — que, para
configuracdo da pratica de atos de concorréncia desleal derivados de imitacdo de
trade dress, ndo basta que o titular, simplesmente, comprove que utiliza
determinado conjunto-imagem, sendo necessdria a observancia de alguns

requisitos basicos para garantia da protecao juridica.

Em primeiro lugar, ha que se atentar para o fato de que as
caracteristicas grafico-visuais do produto ou embalagem ndo podem guardar
relacdo com exigéncias inerentes a técnica ou a funcionalidade precipua

do produto.

Ou seja, os elementos que formam o conjunto-imagem ndo podem ter



outra funcdo ou propdsito que ndo seja especificamente a diferenciacdo do bem

no mercado onde esta inserido.

Sobre o tema, DENIS BORGES BARBOSA ¢ categorico ao afirmar que
apenas “tém protecdo contra a concorréncia ilicita os elementos ndo funcionais
das embalagens, estejam protegidos por registro de desenho industrial ou de
marca tridimensional (quando a concorréncia € ilicita por ser interdita), ou sejam
simplesmente objeto da criatividade concorrencial, antes ou prescindindo de
qualquer registro (quando_a concorréncia € ilicita por ser desleal)” (excerto

transcrito do acérddo do REsp 1.677.787/SC).

Imprescindivel, igualmente, para que se reconheca protecdo ao
conjunto-imagem, haver possibilidade de confusdao ou associa¢do indevida
entre os produtos, na medida em que configura pratica anticoncorrencial a

utilizacdo de artificios capazes de ensejar desvio de clientela (art. 195, lll, da LPI).

Outro elemento que deve estar presente para que o titular do direito
possa reclamar tutelajurisdicional’ = além da anterioridade do uso do
conjunto-imagem — é sua distintividade frente aos concorrentes, valendo nota a
inferéncia de Gustavo Piva de Andrade, segundo o qual “o escopo de protecao
conferido ao trade dress € diretamente proporcional ao seu grau de
distintividade. Trade dresses UuUnicos e absolutamente distintivos séo

merecedores de um amplo escopo de protecdo” (O trade dress e a protecdo da

identidade visual de produtos e servicos. In: Revista da ABPI, n. 112, 2011, p. 4,

sem destaque no original).

Assim, dado o contexto dos autos — em que as recorrentes deixaram
de pleitear o registro de desenho industrial para seus produtos —, era 6nus que

lhes incumbia comprovar tanto a anterioridade do uso quanto a



distintividade do conjunto-imagem, na medida em que, ausentes tais
circunstancias, ndo se pode falar que a utilizacdo de elementos estéticos
semelhantes, que se presume estarem em dominio publico, configure

concorréncia desleal.

Consoante asseveram PEDRO BARBOSA e RAUL RIBEIRO DE CASTRO,
“a mera utilizacdo de design em dominio pablico ndo se apresenta, em si, cOmo
pratica de concorréncia desleal, visto que se apresenta como conduta em
conformidade seja com 0 _contexto jus positivo decorrente da hermenéutica do
conjunto de normas (e de sua ratio) presentes na Lei da Propriedade Industrial,
seja com o filtro jus axiologico derivado diretamente da Carta Constitucional” (op.

cit., p. 38).
VINICIUS DE ALMEIDA XAVIER, em sentido semelhante, adverte que:

Em determinados casos, 0 trade dress ndo estd sujeito a
protecao. Tal fato decorre porque o conjunto-imagem néo foi protegido por uma
negligéncia do titular ou pelo fato de o objeto ter um titulo de propriedade
intelectual expirado, dessa forma integrando os bens de dominio pablico. Nesses
casos, a reproducdo do objeto por concorrentes ndo s6 € licita como €
pro-competitiva, ja que permite a exploracdo do bem por diversas empresas, 0
que pode ser benéfico para o consumidor, notadamente em termos de preco.

(As possibilidades de protecdo ao trade dress. In: Direito &
Justica. Vol. 41, jul.-dez. 2015, p. 257)

Veja-se que, caso se tratasse de desenhos industriais devidamente
registrados junto ao INPI, o exame acerca da novidade e da originalidade dos
elementos visuais do produto constituiria etapa prévia e necessaria para
concessdo do titulo respectivo (arts. 95 a 97 da LPI), sem as quais o registro ndo

seria conferido e, por consequéncia, ndo se poderia falar em exclusividade de uso.

Desse modo, a fim de ndo conferir maior protecdo aqueles que optam

por deixar de trilhar o caminho apontado pelo ordenamento juridico para alcangar



o amparo de seus direitos de propriedade industrial (registro perante o INPI), é
imperioso que o 6nus probatdrio acerca da anterioridade de uso e da distintividade
do conjunto-imagem recaia sobre aquele que reclama a tutela jurisdicional, na

medida em que se trata de fatos constitutivos do direito reclamado.

Acerca do ponto, valiosa, outra vez mais, a licdo de PEDRO BARBOSA

e RAUL RIBEIRO DE CASTRO:

O problema do agente econémico que ndo busca a
protecdo para as criagbes resguardadas pelo sistema atributivo,
subsume-se ao Onus probatorio quanto a i) distintividade intrinseca
de seu produto/estabelecimento; ii) demonstracdo de que sua criagdo
ndo esta inserta em padrdes ornamentais consagrados naquele
mercado; e iii) que o0 ato de aproximacdo (associativa) ou de cépia
(literal) ndo é a préaxis do nicho pertinente.

(op. cit. p. 38)

De se notar que 0 mesmao raciocinio, mutatis mutandis, é empregado
quando se trata de invocacdo de tutela fundada em direito autoral, pois incumbe
aquele que invoca a protecdo o Onus de demonstrar — exceto no caso de haver
identificagé@o na propria obra, na forma do art. 12 da LDA — tanto que é ele, de fato,
o criador da obra artistica — ou que a ele foram transferidos os direitos correlatos

— como que se trata de criacdo dotada de originalidade.

5. DA HIPOTESE DOS AUTOS.

Nesse contexto, portanto, uma vez reconhecida a possibilidade de
protecdo das pecas de vestuario confeccionadas pelas recorrentes (ou, a0 menos,
de alguns de seus elementos) mediante aplicacio da Lei de Direitos Autorais e das
normas que tutelam a lealdade concorrencial, imp&e-se examinar as premissas

faticas assentadas pelo Tribunal de origem autorizam concluir que as recorrentes



lograram éxito em se desincumbir do 6nus probatério que Ihes cabia.

Vale lembrar que, inexistindo registro de obra intelectual ou de
desenho industrial, cabia as recorrentes o 6nus de comprovar, sobretudo, (i) que o
design de seus produtos é dotado de originalidade/distintividade — isto €, que sua
criacdo ndo esta inserta em padrGes ornamentais jA consagrados no respectivo
segmento; (i) que a comercializacdo de artefatos semelhantes pela recorrida
iniciou-se apos a presenca no mercado da linha estilistica Embrace Lace; e (iii) que
a convivéncia entre os produtos € causa geradora de confusdo ou associacao

indevida no publico consumidor.

Segundo © acérdao recorrido, todavia — cujas conclusbes estao
amparadas em laudo pericial e nos demais elementos probatorios integrantes dos
autos (fotografias, estudos comparativos, pareceres técnicos ete.) —, as recorrentes
ndo conseguiram demonstrar quaisquer desses fatos, merecendo destaque 0s

seguintes trechos do voto condutor da maioria:

No que toca a semelhanga entre 0s proprios produtos, a pericia
concluiu:

A Pericia constatou que ha semelhanca entre os
produtos da lide, principalmente quando comparadas pecas
de mesmo modelo e cores, como ficou demonstrado no
ltem 5.2 deste Laudo. Constatou também haver
semelhancas com produtos de terceiros, o que, de acordo
com o0s ensinamentos doutrinarios acima expostos, parece
refletir o comportamento natural dos diversos atores do
mercado da moda. Por dltimo, constatou a Pericia que a
semelhanga entre os produtos considerados ocorre de
maneira mais ou menos intensa, na medida em que mesmos
elementos constam ou ndo nas pecas comparadas. Em
outras palavras, uma calcinha ou sutid da Linha Embrace
Lace pode ser mais semelhante a esses produtos da Linha
Majestic na medida em que neles coincidem,
concomitantemente, as cores, a modelagem e a posicao
onde os bordados estdo localizados nos produtos. J& para o
elemento principal que personalizada as Linhas, que é
desenho bordado, considera a Pericia que os desenhos das



linhas de produtos, efetivamente comercializados por
Requerentes e Requerida, sdo ambos compostos por florais,
mas possuem diferengas significativas entre si.

Sendo assim, no que toca ao proprio produto, embora
haja semelhancas, sendo os desenhos dos bordados rendados
considerados o principal elemento distintivo entre as linhas das
partes e contendo diferencas significativas, ndo ha se falar em
imitacdo, principalmente por se considerar que ndo ha registro do desenho
industrial e o movimento é ciclico. Assim, diante das demais imagens
colacionadas aos autos com produtos fabricados por outras
concorrentes, trata-se de tendéncia do segmento.

Por outro lado, aléem de a pericia ndo ter confirmado viola¢do ao
trade-dress, ndo _ha como se inferir dos autos em que aspecto houve sua
violacdo.

De efeito, ndo se descreveu qual € a vestimenta das marcas
Wacoal e Loungerie que teria sido usurpada pela Hope quando da
comercializagdo dos produtos descritos como contrafatores.

Ao contrario, embora a Loungerie faca parte do cotidiano do
publico frequentador de shoppings centers no Pais, ndo ha demonstracédo de
que a marca Wacoal esteja difundida perante o publico consumidor brasileiro e,
principalmente, que tivesse caido no gosto justamente pelas caracteristicas
contidas na sua linha Embrace Lace, cujo design pudesse ser téo
distinto que pudesse conduzir seus concorrentes a sua indevida
reproducao.

Em suma, por qualquer angulo que se analise, ressalvada a
semelhanga que exsurge da prépria tendéncia no mercado da moda
intima, ndo se vislumbra atos de concorréncia de desleal que
pudessem ensejar a confusdo ao publico consumidor,

(e-STJ fls. 1832/1834, sem destaque no original)

Ou seja, reconheceu-se que, embora se possa perceber alguma
semelhanca entre os produtos, (i) ndo houve imitacdo, a vista da presenca de
diferencas significativas entre as pecas de vestuario comparadas; (i) 0 uso de
elementos que constam da linha estilistica das recorrentes revela uma tendéncia
do segmento de moda intima feminina; e (iii) ndo foi comprovada a préatica de atos

anticoncorrenciais que pudessem ensejar confusdo no publico consumidor.

A alicercar tais conclusdes, afigura-se interessante a leitura dos

seguintes excertos do laudo pericial:



[...] o uso de motivos florais imitando renda € muito
comum em pecas de lingerie. Exemplos disso foram apresentados pela
Requerida nos autos. Embora ndo seja o0 elemento que caracteriza a Linha
Embrace Lace como um todo, os tragos em diagonal abaixo dos seios, formando
a letra "M" esta presente em produtos dessa linha, do tipo camisola. A
Requerida apresentou fotos de produtos de outras linhas e outros
fabricantes com os tracos formando a letra "M"™ com 0 uso
concomitante de bordados e/ou rendas florais, vide, por exemplo, as
folhas 255, 260, 317, 325, 329 e 33 dos autos.

[...]

Especificamente no que se refere ao elemento principal
que distingue todos os produtos da Linha Embrace Lace, que é o
desenho floral do bordado rendado, a pericia entende que ndo ha
imitagdo, pois 0 uso de bordados rendados em pegas de roupa intima
€ comum nesses produtos ha muito tempo e os desenhos florais das

linhas Embrace Lace e Majestic comercializados sdo diferentes entre
Si.

[...]

A comparacéo realizada no Item 5.2. deste Laudo demonstra a
similaridade das pecas. Sdo extremamente semelhantes. Mas no tocante ao
principal elemento distintivo, o desenho de bordado "rendado” que,
como ja explanado, € o elemento que distingue ambos os grupos de
produtos (linhas ou colecdes), ha uma diferenga significativa (vide
Figuras 25 e 26, no Item 5.2).

[...]

[..] entende a Pericia que, no campo da moda de uma
maneira geral, € comum a similaridade entre pecas de vestuario de
marcas distintas e mesmo concorrentes. As tendéncias de moda nascem,
na maioria das vezes, por meio de lancamentos de cole¢des em eventos de
moda que ocorrem no exterior, principalmente na Europa, as quais sdo trazidas
posteriormente para o Brasil por varias empresas de vestuario, adequando as
tendéncias ao mercado brasileiro, bem como a respectiva esta¢do do ano que vai
iniciar posteriormente no Brasil.

(e-STJfls. 1063/1064, 1067 e 1088)

Nesse contexto, portanto, em que o0 acordao recorrido, apés a analise
do acervo probatdrio dos autos, reconheceu que as recorrentes ndo lograram éxito
em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito — e diante da impossibilidade
de se reexaminar fatos e provas em sede de recurso especial (Sumula 7/STJ) -,

Impde-se 0 desacolhimento das pretensdes recursais.



6. CONCLUSAO.

Forte em tais razdes, CONHECO EM PARTE do recurso especial e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorarios advocaticios, pois fixados no patamar

maximo pelos juizos de origem.
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