
 

 

FASHION LAW E A PROPRIEDADE INTELECTUAL 

JOÃO VICTOR FERREIRA OLSZENSKI: 

Graduado pela Universidade Presbiteriana 

Mackenzie (2013), Pós-Graduado pela Escola 

Paulista da Magistratura (2021).  

Resumo: A moda parte da ideia de aparência. Os consumidores reconhecem a 

aparência de um produto de moda, não só na loja, mas também no seu dia-a-dia. Por 

isso, os danos ligados à imagem de um produto de moda não se recolhem apenas no 

momento da compra. O fato de circularem peças idênticas de menor qualidade no 

mercado tem um efeito desprestigiante para a marca em causa. Assim, a criação de 

uma marca de moda valiosa requer um grande esforço, por isso não deve ser dado 

espaço aos concorrentes para que se possam aproveitar indevidamente da sua 

reputação. Deste modo, a presente monografia tem o intuito de mostrar a relevância 

de cada forma de proteção de propriedade industrial — patentes de invenção, modelo 

de utilidade, desenhos industriais, marcas, trade dress e concorrência desleal — para o 

setor da moda. O produto da moda pode estar protegido por qualquer uma das 

categorias citadas, algumas delas ou por todas ao mesmo tempo. 
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Abstract: Fashion is part of the idea of appearance. Consumers recognize the 

appearance of a fashion product, not only in the store, but also in their day-to-day life. 

Therefore, the damage linked to the image of a fashion product does not collect only 

at the time of purchase. The fact that identical pieces of lower quality circulate in the 

market has an unpretentious effect for the brand concerned. Thus, the creation of a 

valuable fashion brand requires a great deal of effort, so competitors should not be 

given space to take advantage of their reputation. Thus, this monograph aims to show 

the relevance of each form of industrial property protection — invention patents, utility 

model, industrial designs, brands, trade dress and unfair competition — to the fashion 

industry. The fashion product can be protected by any of the categories mentioned, 

some of them or by all at the same time. 
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1.Introdução 

O que se tem chamado de Fashion Law, ou direito da moda, abrange uma ampla 

variedade de questões jurídicas que acompanham o ciclo da moda, desde a 

necessidade de proteger a criatividade do estilista até problemas relacionados aos 

consumidores, trabalhadores e ao meio ambiente, lembrando que a indústria da moda 

é uma das mais poluentes. 

Esse novo ramo do direito tem ganhado relevância, ao passo que a produção 

está cada vez mais espalhada em uma complexa cadeia de abastecimento global. 

Os aspectos fundamentais que definem este novo campo do direito estão 

profundamente enraizados em diferentes origens culturais, e dependem de 

circunstâncias jurídicas muito específicas, considerando a cultura dos povos e regiões. 

A indústria da moda vive um constante paradoxo, em que ao mesmo tempo em 

que ela possui coleções regionais, também é observado um fenômeno globalizado nos 

grandes centros do mundo, em que as cidades cosmopolitas acabam exercendo 

grande influência umas nas outras. 

Essa contradição demanda a necessidade de adquirir uma visão do fenômeno 

que une a perspectiva global com a compreensão e respeito pelas culturas locais que 

muitas vezes refletem antigas tradições, ou até crenças religiosas.  

Deste modo, se tratando tanto de alta costura, como da comercialização de 

roupas comuns, o direito da moda incorpora as questões jurídicas inerentes ao design, 

fabricação, distribuição, marketing, varejo, publicidade e promoção de todos os tipos 

de produtos de moda. 

A ideia mais comum ligada à Fashion Law, é a da criatividade artística dos 

grandes criadores de alta-costura e marcas de luxo, que fizeram da moda uma força 

cultural. 

Por isso, o primeiro objetivo da Fashion Law é a proteção da sua propriedade 

intelectual. Os consumidores de moda compram mais facilmente uma peça de uma 

marca que intuitivamente reconheçam. Esse é o valor de uma marca com alta 

visibilidade no mercado. 

Por isso, que “imitação” é um traço marcante na indústria da moda, no qual os 

criadores e líderes das empresas encontram frequentemente suas ideias copiadas por 

concorrentes, aproveitando-se da visibilidade dos seus rivais.  

Observado as questões atinentes à propriedade intelectual, nota-se que os 



 

 

meios legais não conseguem acompanhar o desenvolvimento dos mercados piratas, 

quer para evitar a contrafação, quer para proteger a identidade visual de uma empresa 

– o trade dress – que a maioria das vezes é utilizada pelos concorrentes para gerar 

confusão no consumidor e tirar partido do valor que esta realidade tem no mercado – 

o goodwill – sem que haja meios de reação adequados para proteger os interesses da 

empresa lesada no que diz respeito ao trade dress. 

Assim, este trabalho tem como escopo apresentar as possibilidades de proteção 

legal relacionada ao universo da moda, ou seja, na criação de estampas, padronagens, 

peças de vestuário e afins, além das polêmicas provenientes da prática do plágio. 

2.Fashion Law ou Direito da Moda 

Como já esboçado alhures, Fashion Law, ou Direito da Moda, não é um ramo do 

direito propriamente dito, mas sim um conjunto de conhecimentos provenientes de 

diversas áreas aplicados especificamente a este contexto multifacetado da indústria da 

moda. Dentre as matérias abarcadas pelo Fashion law estão propriedade intelectual, 

contratos, direito internacional, direito do consumidor, direito trabalhista, direitos 

humanos, dentre outras. Trata-se, portanto, de uma área cujo objeto originalmente 

exige uma abordagem interdisciplinar. 

A relação entre o Fashion Law e a Propriedade Intelectual possui uma relação 

que já é concebida de maneira conturbada, uma vez que a indústria da moda possui a 

imitação em sua essência, que possui alicerce nas tendências de moda. E essas 

tendências acabam por apontar o que está ou não “na moda”, isso porque, a tendência 

possui identidade própria. 

O problema é que muitas vezes esses detalhes são copiados, e não servem de 

mera inspiração. É sabido que os estilistas de moda são frequentemente influenciados 

uns pelos outros e se um deles for especialmente bem-sucedido com um determinado 

item ou estilo, um grande leque de concorrentes irá tentar imitá-lo.  

A imitação, por si só, pode gerar a violação da propriedade intelectual da marca 

ou do seu criador. Ressalta-se, que é tênue a distinção entre aquilo que é inspiração e 

aquilo que é contrafação. 

Com efeito, para a indústria da moda, as inspirações são essenciais para o seu 

funcionamento. Essa peculiaridade se deve por que algumas das grandes empresas 

que ditam a moda no mundo aceitam que seus concorrentes imitem as suas “peças-

chave”, uma vez que, em algumas circunstâncias, essa conduta pode acabar reforçar as 

suas peças e até a sua marca. 

Isso se dá pelo fato de os concorrentes estarem sempre à procura de imitar os produtos 

mais bem-sucedidos uns dos outros, o que faz com que as tendências perdurem 

durante mais tempo. Ou seja, a proliferação da peça criada originalmente, em vez de 



 

 

se revelar nociva, pode reforçar a reputação da criação no mercado, transformando-a 

num símbolo de determinado status social, quando comparada com imitações de 

menor qualidade, sendo, deste modo, a imitação a criar a moda. 

Embora o acima exposto seja discutível, a verdade é que a imitação e a 

contrafação são realidades que fazem parte da moda e que não vão deixar de existir. 

Sendo assim, isto é, sendo a imitação parte integrante do mundo da moda, parece 

poder dizer-se que o direito da propriedade intelectual constituirá matéria essencial 

quando se fala em Fashion Law. 

De acordo com a Convenção da Organização Mundial da Propriedade 

Intelectual (OMPI), propriedade intelectual é o conjunto de direitos inerentes à 

produção intelectual nos campos industrial, científico, literário e artístico. 

Classicamente, a propriedade intelectual é dividida entre Direitos de Autor e Direitos 

de Propriedade Industrial. 

Os direitos autorais visam proteger criações científicas, artísticas ou intelectuais 

humanas, que a priori não têm utilidade ou caráter industrial. No Brasil, o direito autoral 

é regido pela Lei nº 9.610 / 98, e garante prerrogativas de caráter moral e patrimonial 

aos titulares dos direitos autorais. 

A propriedade industrial, por sua vez, “tem por objetos patentes, modelos de 

utilidade, desenhos industriais, marcas, marcas de serviço, nomes comerciais, 

indicações de procedência ou denominações de origem, e a repressão à concorrência 

desleal” (Artigo I, 2º, da Convenção de Paris). 

Atualmente, a propriedade industrial é regida pela Lei nº 9.279 / 96, e confere 

aos seus titulares o exercício exclusivo de criação de aplicabilidade industrial ou 

comercial, mas esse exercício é condicionado. 

No campo da moda, os direitos autorais e de propriedade industrial têm sido 

os principais mecanismos de proteção das criações de moda, como forma de coibir a 

reprodução não autorizada dos produtos e marcas que protegem. 

2.1 A contrafação 

A violação dos direitos que protegem a moda sejam eles direitos de autor ou 

de propriedade industrial aumentaram com expansão do comércio eletrônico, também 

guinado pela pandemia mundial, como podemos observar no gráfico abaixo: 



 

 

(Pesquisa Anual de Comércio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e 

em dados da Receita Federal, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo (CNC) 1 

Com efeito, a internet facilitou ainda mais a circulação das falsificações para 

além das tradicionais feiras, festas populares e praias, contando ainda com o 

anonimato da rede mundial de computadores.  

No setor da moda é notado, que diversas marcas com elevado valor de mercado 

são falsificadas em com maior ou menor requinte, mas sempre associado à sua imagem 

a uma tradicional marca.  

A diferenciação das contrafações, também é vista nos consumidores se 

diferenciam entre aqueles que compram imitações por engano; e aqueles que, de 

forma deliberada, adquirem o bem por força do valor simbólico atribuído à marca.  

Para a empresa vítima da contrafação, o seu prejuízo não é só medido na 

redução das vendas, mas principalmente na vulgarização de sua imagem, uma vez que 

a sua marca é ligada à ideia de exclusividade. 

2.2 Plágio  

Plágio se dá quando uma pessoa se apropria indevidamente da atividade 

criativa de outrem. O plágio em si tem origem no latim plagiu que significa oblíquo, 

indireto, astucioso. 

No ambiente da moda é necessário diferenciar plágio, inspiração e homenagem. 

Diferentemente do plágio, a inspiração não é uma simples cópia de uma ideia 

sem a mencionar a sua autoria. Na inspiração é dito qual é a ideia que foi baseada, 

para que se alcançasse o resultado final.  

Mesmo com o crédito à obra original, é possível que a criação mais moderna 

 
1 https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/02/26/com-pandemia-comercio-eletronico-tem-salto-em-2020-e-

dobra-participacao-no-varejo-brasileiro.ghtml acesso em 25/08/2021. 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/02/26/com-pandemia-comercio-eletronico-tem-salto-em-2020-e-dobra-participacao-no-varejo-brasileiro.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/02/26/com-pandemia-comercio-eletronico-tem-salto-em-2020-e-dobra-participacao-no-varejo-brasileiro.ghtml


 

 

seja tão semelhante à sua inspiração, que seja tecnicamente considerada como plágio, 

o que torna dificultosa a tarefa de se divisar o que é uma coisa, o que é outra. 

Além disso, mesmo sendo o plágio uma conduta ilícita prevista não só no nosso 

ordenamento jurídico, mas em diversos outros, o processo de globalização tem 

relativizado a antijuridicidade da conduta do plágio. Sem contar que com os avanços 

tecnológicos está cada vez mais fácil plagiar, o que pode ser feito de qualquer lugar 

do mundo pela rede mundial de computadores. 

Assim, esses dois fenômenos tendem a facilitar a disseminação de ideias que 

podem estar relativizando o desrespeito contumaz à propriedade intelectual na 

indústria da moda. 

2.3 Pirataria 

Pirataria é a atividade praticada pelos piratas, que eram navegadores que agiam 

à margem da lei, de forma autônoma ou organizada em grupos, com o objetivo de 

promover saques a navios e a cidades para obter riquezas. 

Mesmo não existindo mais piratas como antigamente, o termo “pirataria” 

atualmente é atribuído ao furto, cópia, reprodução e distribuição de conteúdo de 

propriedade intelectual, sem autorização. 

Em outubro de 2004, a Secretaria do Consumidor do Ministério da Justiça criou 

o Conselho Nacional de Combate à Pirataria (CNCP), que conta com uma instância 

própria para cuidar do assunto Pirataria.  

O CNCP fica responsável pela aplicação de abordagens e metodologias para o 

tratamento da questão da pirataria em âmbito nacional. O CNCP, órgão colegiado 

consultivo, tem por finalidade elaborar as diretrizes para a formulação e proposição de 

plano nacional para o combate à pirataria, à sonegação fiscal dela decorrente e aos 

delitos contra a propriedade intelectual. 

Esse conselho tem como diretriz principal a elaboração e manutenção do plano 

nacional de combate à pirataria visando à contenção da oferta, por meio de medidas 

repressivas, e a contenção da demanda, por meio de medidas educativas e econômicas. 

A importância do tema cresce, uma vez que a pirataria tem conexão com outras 

práticas delituosas como o crime organizado, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e 

evasão de divisas. 

Com efeito, o trabalho de Combate à Pirataria tem sido fundamental para o 

crescimento dos registros junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). 

Inclusive, caso algum terceiro tenha interesse em se tornar licenciada pode negociar 

tal direito com a titular perante a autarquia federal, sendo que deverá pagar os royalties 



 

 

devidos. 

Assim, permitir que alguém comercialize produtos piratas de qualquer forma 

acarreta por favorecer a concorrência desleal. Sem contar que os preços dos produtos 

serão absolutamente diferenciados, uma vez que a empresa pirata além de não pagar 

"royalties", também prejudica a imagem das detentoras da propriedade intelectual 

com produtos de baixa qualidade. 

Em muitos casos, a detentora da propriedade intelectual aprova previamente os 

produtos que serão comercializados pelos “licenciados”, mesmo porque há 

necessidade de se manter rigorosa relação com os emblemas, qualidade, 

denominações e sinais dísticos das licenciantes, bem como primar pela qualidade dos 

produtos.  

Certamente, tal cuidado não ocorre com os produtos piratas, trazendo como 

consequência a utilização de produtos de baixa qualidade, que não são fidedignos com 

os registrados, e consequentemente concorrem deslealmente com os produtos legais. 

3.Direito Autoral 

O Direito Autoral ou direito do autor foi criado pelo Estado a partir de um 

monopólio artificial, regulado inclusive por lei específica.  

Incialmente, o direito autoral teve como escopo regulamentar a autoria de obras 

literárias. Em seguida, tal disciplina passou também a abarcar peças teatrais, obras 

musicais, esculturas, pinturas entre outras manifestações artísticas.  

Com efeito, o direito de autor vem sofrendo alterações, devido às novas 

tecnologias. Afinal, o direito e seus institutos mudam conforme a época e o lugar, 

adaptando-se às alterações trazidas pelas mudanças sociais. 

Na lição de Antônio Chaves (1995, p. 28), direito autoral é: 

o conjunto de prerrogativas que a lei reconhece a todo criador 

intelectual sobre suas produções literárias, artísticas ou 

científicas, de alguma originalidade, de ordem extrapecuniária, 

em princípio, sem limitação de tempo, e de ordem patrimonial, 

ao autor, durante toda a sua vida, com o acréscimo, para os 

sucessores indicados na lei, do prazo por ela fixado. 

Existem algumas críticas em relação à proteção do direito do autor, alguns o 

consideram excessivamente protetivo em alguns casos. Contudo, há que se ressaltar 

que o respeito à propriedade, incluindo-se aí a intelectual, é norma fundamental, 

presente inclusive na Constituição Federal2. Assim, o resultado de uma criação 

 
2 O art. 5º, inciso XXVII, da Constituição federal reza que: Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção 



 

 

intelectual, por menor que seja, é sempre a síntese de toda esforço intelectual do autor, 

que está ligada às suas experiências de vida. 

No mundo existem duas formas jurídicas de se enxergar a disciplina dos direitos 

autorais. A mais antiga delas é o copyright, de origem britânica, centrada no direito de 

reprodução da obra. A segunda é o droit d’auteur que surgiu na França pós-

revolucionária, arrimando-se no criador da obra de espírito. No Brasil, a doutrina 

jurídica e os legisladores inclinaram-se à Escola Francesa. 

É de se reconhecer que o direito de autor tem natureza complexa. Isso porque 

ao mesmo tempo em que é uma propriedade de fato, também é intangível. E por ser 

imaterial goza de ampla e instantânea disseminação, principalmente considerados os 

mecanismos a ela disponíveis pelas novas tecnologias. Por isso, torna-se cada dia mais 

difícil a tarefa do autor de proteger sua obra contra o uso ilícito. 

Conforme o art. 18 da Lei nº 9.610/1998, “a proteção aos direitos de que trata 

esta Lei independe de registro”. Destaca-se que é imperioso o requisito da 

originalidade para que proteção devida à tutela autoral seja possível. 

Entretanto, caso o autor tenha interesse em promover registro formal, esse pode 

ser realizado, conforme a sua natureza, perante a Biblioteca Nacional, a Escola de 

Música, a Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Instituto 

Nacional do Cinema, ou o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, 

a fim de se salvaguardar esses direitos. 

3.1 Direito autoral e a moda 

Em relação à indústria da moda, existem dificuldades na delimitação da 

proteção do seu design. Com efeito, existem divergências entre as diferentes 

legislações sobre o tema. Nota-se a presença de uma forte corrente no sentido de 

assimilar o tratamento dos desenhos e modelos industriais ao das produções artísticas, 

indicando que o meio de reprodução, a destinação da obra, o caráter principal ou 

acessório do desenho e a natureza puramente artística têm servido de critério para a 

aplicação das normas componentes de um ou outro microssistema jurídico. 

Por sua vez, a Lei 9.610/98 estabeleceu de maneira expressa não ser protegido, 

pelo direito de autor, “o aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas 

nas obras” (artigo 8º, inciso VII). Logo, não é viável cogitar de uma sobreposição entre 

a proteção fornecida pelo direito de autor e aquela própria à propriedade industrial.  

Assim, caso ocorra o aproveitamento industrial não deve incidir a disciplina 

 
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXVII - aos 

autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos 

herdeiros pelo tempo que a lei fixar. 



 

 

própria ao direito de autor. Nosso legislador utiliza a destinação como critério 

distintivo e não permite uma sobreposição. O desenho de uma peça de roupa apenas 

seria protegido pelo direito de autor, na qualidade de uma “obra de arte aplicada”, 

separadamente, quando não fosse destinado à fabricação em série, mas exprimisse 

senso estético diferenciado e único. 

Além disso, o artigo 98 da Lei 9.279/96 remete a esta hipótese e exclui a 

possibilidade de registro como propriedade industrial para “qualquer obra de caráter 

puramente artístico”. Deste modo, a reprodução industrial de determinada peça de 

vestuário exclui a aplicação das regras atinentes ao direito autoral. 

Portanto, apenas em certas circunstâncias, quando houver relação intrínseca 

entre o caráter artístico e utilitário do produto, bem como seja preenchido, ainda que 

minimamente, o requisito da originalidade, é possível que a tutela do direito autoral 

proteja peças de vestuário, combinada ou não com a proteção através da propriedade 

industrial. 

Sem embargos, é oportuno apontar ser possível a dupla proteção, tanto da Lei 

de Direito Autoral como pela Lei de Propriedade Industrial, em obras/criações que 

possuam ao mesmo tempo o caráter estético e a conotação utilitária, como explica 

Carlos Alberto Bittar (2015, p. 20):  

Conjugando-se esses elementos, desde a criação, é a obra 

integrada ao processo econômico, possibilitando a consecução 

de melhores efeitos na comercialização, cada vez mais dominada 

pela sofisticação dos mercados. De outro lado, inseparáveis esses 

caracteres opera-se a proteção da obra nos dois campos citados, 

reunidos os requisitos legais. 

Nessa linha, há que se fazer referência às chamadas “obras de arte aplicadas” 

que, por sua natureza, gozam de proteção simultânea. 

4.Marca 

A marca nada mais é do que um sinal distintivo cujas funções principais são 

identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes 

ou afins de origem diversa. 

Conforme a legislação brasileira é passível de registro como marca todos os 

sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais, 

de acordo com o disposto no art. 122 da Lei nº 9279/96 (Lei da Propriedade Industrial). 

Para a concessão e aplicação da proteção concedida às marcas, foram 

estabelecidos três princípios legais: territorialidade, especialidade e sistema atributivo. 



 

 

O princípio da proteção territorial está insculpido no artigo 129 da LPI que diz: 

“a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as 

disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o 

território nacional (...)”.  

Desta forma, a proteção conferida pelo Estado não ultrapassa os limites 

territoriais do país e, somente nesse espaço físico, é reconhecido o direito de 

exclusividade de uso da marca registrada.  

Todavia, existe uma exceção, que é o caso da marca notoriamente conhecida. 

Nos termos do art. 6 Bis da Convenção da União de Paris (CUP), “os países da União 

comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei 

do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica 

ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de 

estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro 

ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma 

pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou 

similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução 

de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com 

esta.”.  

Por essa regra, o Brasil compromete-se, na qualidade de signatário da 

Convenção, a recusar ou invalidar registro de sinal que constitua usurpação de marca 

regularmente protegida, via depósito ou registro, em outro país também membro da 

Convenção, quando esta for notoriamente conhecida no país, independentemente de 

estar previamente depositada ou registrada no Brasil, de acordo com o art.126 da LPI. 

A aplicação desta norma pode se dar tanto de ofício, quanto a requerimento do 

interessado, ocorrendo de ofício quando se julgar que a notoriedade é suficiente a 

ponto de dispensar a produção de provas.  

A reivindicação de prioridade é prevista na Convenção da União de Paris (CUP), 

sendo também abarcada pelo art. 127 da Lei da Propriedade Industrial. 

No que toca a especialidade, a proteção assegurada à marca recai sobre 

produtos ou serviços correspondentes à atividade do requerente, visando a distingui-

los de outros idênticos ou similares, de origem diversa.  

Entrementes, exceção ao princípio da especialidade são as marcas consideradas 

de alto renome, protegidas em todos os segmentos mercadológicos, nos termos do 

art. 125 da LPI: "À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será 

assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade". 

Ao contrário do que se observa no caso das marcas notoriamente conhecidas, 

ou seja, a não obrigatoriedade de registro prévio no Brasil para a observância do 



 

 

disposto no art. 6 bis da CUP, esta proteção especial, que derroga o princípio da 

especialidade, só é possível se a marca já estiver devidamente registrada nos termos 

da Lei, conforme se depreende do art. 125, acima transcrito.  

Reconhecido o alto renome da marca, o INPI fará a anotação correspondente 

em seus cadastros e toda reprodução ou imitação da marca, suscetível de causar 

confusão ou prejuízo para sua reputação, será proibida.  

Por seu turno, o sistema de registro de marca adotado no Brasil é atributivo de 

direito, isto é, sua propriedade e seu uso exclusivo só são adquiridos pelo registro, 

conforme define o art. 129 da LPI.  

O princípio do caráter atributivo do direito, resultante do registro, se contrapõe 

ao sistema dito declarativo de direito sobre a marca, no qual o direito resulta do 

primeiro uso e o registro serve apenas como uma simples homologação de 

propriedade.  

Como regra geral, àquele que primeiro depositar um pedido deve-se a 

prioridade ao registro. Todavia, essa regra comporta uma exceção denominada direito 

do usuário anterior. O usuário anterior é aquele que goza de boa fé e comprova a 

utilização anterior, há pelo menos seis meses, de marca idêntica ou semelhante, para 

o mesmo fim, capaz de causar confusão ou associação indevida, nos termos do § 1º do 

Art. 129 da LPI: “Art. 129. (...) § 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou 

depósito, usava no País, há pelo menos seis meses, marca idêntica ou semelhante, para 

distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de 

precedência ao registro”.  

Assim, quando preenchidos os requisitos acima, pode ser reivindicado o direito 

de precedência ao registro, devendo, para tanto, o requerente apresentar oposição ao 

pedido de registro formulado por terceiros, instruindo-a de provas suficientes para 

caracterizar o uso no país, na conformidade do disposto no § 1º do art. 129 da LPI e 

fazendo prova do depósito do pedido de registro da marca, nos termos da LPI. 

As marcas são classificadas como de produto ou serviço, coletiva e de 

certificação. A marca de produto ou serviço é aquela usada para distinguir produto ou 

serviço de outros idênticos, semelhantes ou afins, de origem diversa (art. 123, inciso I, 

da LPI). 

Nos termos do artigo 123 da LPI, marca de produto ou serviço é “aquela usada 

para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem 

diversa”. Esta definição legal encontra eco na vasta doutrina acerca do conceito de 

marca, da qual pinçamos aquela de lavra do professor Denis Borges Barbosa (2015): 

a) É o sinal, vale dizer, um elemento dotado de carga semiológica, 

desconsiderados para tal propósito todos demais atributos de 



 

 

outra natureza; b) Tal sinal será efetivamente distintivo (neste 

passo, dotado de distinção em face do domínio público); c) Tal 

sinal – segundo a lei vigente – será necessariamente suscetível de 

percepção visual; b) Para efeitos de registrabilidade, será 

considerado apenas o sinal hábil a distinguir produto ou serviço 

de outro idêntico ou afim, de origem diversa. (...) Símbolo voltado 

a um fim, sua existência fática depende da presença destes dois 

requisitos: capacidade de simbolizar (distintividade absoluta), e 

capacidade de indicar uma origem específica em face de outras 

origens (distintividade relativa), sem confundir o destinatário do 

processo de comunicação em que se insere: o consumidor. Sua 

proteção jurídica depende de um fator a mais: a apropriabilidade, 

ou seja, a possibilidade de se tornar um símbolo exclusivo, ou 

legalmente unívoco, em face do objeto simbolizado. 

Já a marca coletiva é aquela destinada a identificar e distinguir produtos ou 

serviços provenientes de membros de uma pessoa jurídica representativa de 

coletividade (associação, cooperativa, sindicato, consórcio, federação, confederação, 

entre outros), de produtos ou serviços iguais, semelhantes ou afins, de procedência 

diversa (art. 123, inciso III, da LPI).  

Sublinha-se que a marca coletiva possui finalidade distinta da marca de produto 

ou serviço. Isso porque, o objetivo da marca coletiva é indicar ao consumidor que 

aquele produto ou serviço provém de membros de uma determinada entidade. 

Portanto, podem utilizar a marca coletiva os membros da entidade detentora do 

registro, sem necessidade de licença de uso, desde que estejam previstos no 

regulamento de utilização da marca. Destaca-se que o titular da marca coletiva pode 

estabelecer condições e proibições de uso para seus associados, por meio de um 

regulamento de utilização.  

No que lhe diz respeito, a marca de certificação é aquela usada para atestar a 

conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas, padrões ou 

especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado 

e metodologia empregada (art. 123, inciso II, da LPI).  

Dessarte, a marca de certificação possui finalidade distinta da marca de produto 

ou serviço. O objetivo principal da marca de certificação é informar ao público que o 

produto ou serviço distinguido pela marca está de acordo com normas ou padrões 

técnicos específicos. 

Nos moldes da LPI, a marca de certificação deve ser utilizada somente por terceiros 

que o titular autorize como forma de atestar a conformidade do produto ou serviço 

aos requisitos técnicos; ou seja, destina-se apenas à certificação de terceira parte. 

Estando cumpridos os requisitos, o interessado está apto a incorporar em seu produto 



 

 

ou serviço a marca de certificação do titular do registro no INPI.  

Cabe ressaltar que uma marca desta natureza não substitui nem dispensa os 

selos de inspeção sanitária ou o cumprimento de qualquer regulamento ou norma 

específica para produto ou serviço estabelecido pela legislação vigente. Obter uma 

marca de certificação não exime a responsabilidade de quem deve garantir a qualidade 

do produto ou serviço, que é o próprio fornecedor, assim definido no Código de 

Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).  

4.1 Sinais Não Registráveis Como Marca 

O artigo 124 da LPI prevê vinte e três hipóteses de situações em que 

determinado sinais distintivos não são registráveis como marca. 

Em suma, a finalidade da lei é conceder a tutela apenas às marcas que possuem, 

de fato, a finalidade de identificar determinado produto ou serviço do empresário, 

distinguindo-o dos demais concorrentes no marcado, caso contrário, ela não poderá 

ser levada à registro. 

Afinal, a função do registro é conferir exclusividade do uso da marca, se 

determinada pessoa deseja registrar expressão comum ou genérica, essa não serve 

para distinguir um produto ou serviço de outros. 

Logo, a tutela do Estado deve servir para individualizar determinado produto ou 

serviço, para que a distinção com os seus concorrentes seja evidente aos 

consumidores, evitando qualquer confusão. 

Nesse sentido, o STJ já decidiu que a expressão “Brasil”, por ser comum ou 

genérica, não merece a exclusividade da proteção marcaria, podendo ser usada como 

marca até mesmo por empresários do mesmo ramo: 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. 

CONFLITO ENTRE NOME FANTASIA E NOME EMPRESARIAL. 

REGISTRO DE MARCA SUPERVENIENTE. VOCÁBULO DE USO 

COMUM. 1. O Tribunal a quo manifestou-se acerca de todas as 

questões relevantes para a solução da controvérsia, tal como lhe 

fora posta e submetida. Não cabe alegação de violação do artigo 

535 do CPC, quando a Corte de origem aprecia a questão de 

maneira fundamentada, apenas não adotando a tese da 

recorrente. Precedentes. 2. A falta de prequestionamento em 

relação aos arts. 58 e 175 da Lei 9.279/96; 33 e 34 da Lei 8.934/94; 

129 e 130, III, da Lei 9.279/96, impede o conhecimento do recurso 

especial. Incidência da súmula 211/STJ. 3. É vedada a esta Corte 

apreciar violação a dispositivos constitucionais, sob pena de 

usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 4. Em 



 

 

princípio, os elementos que formam o nome da empresa, 

devidamente arquivado na Junta Comercial, não podem ser 

registrados à título de marca, salvo pelo titular da denominação 

ou terceiros autorizados. 5. O termo "Brasil", principal elemento 

do nome empresarial, é, contudo, vocábulo de uso comum, 

podendo, em função de seu caráter genérico, ser objeto de 

registro de marca até mesmo por empresas que atuem no 

mesmo ramo comercial, pois carece da proteção firmada nos 

termos do art. 124, V, da Lei Lei 9.279/96. 6. Recurso especial 

conhecido em parte e, na extensão, provido, para julgar 

improcedentes os pedidos iniciais, invertendo os ônus 

sucumbenciais3. 

Por aqui é interessante destacar que se o termo “Brasil” é considerado pelo STJ 

um vocábulo de uso comum, podendo, em função de seu caráter genérico, ser objeto 

de registro de marca até mesmo por empresas que atuem no mesmo ramo comercial, 

o mesmo não ocorre com a Confederação Brasileira de Futebol – CBF. 

Isso porque, as entidades desportivas possuem exclusividade de todos os 

direitos de propriedade relativamente às suas denominações e aos emblemas que 

servem para identificá-las junto ao público, estabelecendo a Lei nº 9.615/98 (Lei Pelé), 

em seu art. 87 e Parágrafo Único: 

Art. 87 A denominação e os símbolos de entidades de 

administração do desporto ou de prática desportiva, bem como 

o nome ou apelido desportivo do atleta profissional, são 

propriedade exclusiva dos mesmos, contando com a proteção 

legal, válida para todo o território nacional, por tempo 

indeterminado, sem necessidade de registro ou averbação no 

órgão competente. 

Parágrafo Único - A garantia legal outorgada às entidades e aos 

atletas referidos neste artigo permite-lhes o uso comercial de sua 

denominação, símbolos, nomes e apelidos. 

Assim, o legislador concedeu às entidades de práticas esportivas, a garantia 

absoluta, para todo o território nacional, da propriedade de seus símbolos, emblemas 

e denominações, bem como conferir a elas o respectivo uso comercial 

independentemente de registro. Nesse sentido: 

PROPRIEDADE IMATERIAL – Escudo, brasão ou emblema da 

"CBF" – Proteção legal, independentemente de registro perante 

o INPI ou em qualquer outro órgão – Ação de obrigação de não 

 
3 STJ. REsp 1.082.734/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 03.09.2009, DJe 28.09.2009. 



 

 

fazer, c.c. indenizatória – Presença dos requisitos necessários à 

concessão das medidas liminares postuladas pela autora, nos 

termos da petição inicial – Imposição de multa cominatória em 

valor inferior ao pretendido na inicial – Recurso parcialmente 

provido4. 

Na prática, o vestuário esportivo, com emblemas de confederações e times, 

possui forte relação emocional com o consumidor, que muitas vezes adquire tal peça 

a fim de ser pertencida à determinada coletividade. 

A moda esportiva com seus ciclos, marcas e indumentárias articula moda em 

vários de seus aspectos simbólicos de comunicação e produção de relações, no caso, 

relações entre a cultura e determinada modalidade esportiva. 

4.2 Diluição de marca 

A marca sofre diluição quando perde parte do seu poder distintivo e de sua 

capacidade de atrair o público. A LPI não trata expressamente de diluição de marcas, 

mas permite ao titular da marca ou ao depositante o direito de “zelar pela sua 

integridade material ou reputação” (art. 130, inciso III da LPI). A repressão à diluição da 

marca serve justamente para proteger a integridade material ou a reputação da marca. 

Portanto, marca não registrada pode também ser objeto de proteção contra diluição, 

já que o citado art. 130 da LPI outorga esse direito inclusive ao depositante, isto é, 

àquele cuja marca ainda não está registrada. 

Além desse dispositivo, a repressão à diluição de marca protege, no 

ordenamento brasileiro, em particular as marcas de alto renome (especificamente 

assim reconhecidas pelo INPI) e as marcas notoriamente conhecidas (que não 

dependem de prévio registro pelo INPI). 

O conceito mais elaborado de diluição encontra-se na legislação, doutrina e 

jurisprudência norte-americanas. O Trademark Dilution Revision Act de 2006 alterou a 

lei marcária federal norte-americana, o Trademark Act (ou Lanham Act) de 1946, para 

incluir os conceitos de dilution: 

DILUTION BY BLURRING; DILUTION BY TARNISHMENT. — ‘‘(1) 

INJUNCTIVE RELIEF. —Subject to the principles of equity, the 

owner of a famousm mark that is distinctive, inherently or 

through acquired distinctiveness, shall be entitled to an 

injunction against another person who, at any time after the 

owner’s mark has become famous, commences use of a mark or 

trade name in commerce that is likely to cause dilution by 

 
4 TJSP; Agravo de Instrumento 2179514-54.2015.8.26.0000; Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão 

Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Jaú - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 

21/10/2015; Data de Registro: 23/10/2015. 



 

 

blurring or dilution by tarnishment of the famous mark, 

regardless of the presence or absence of actual or likely 

confusion, of competition, or of actual economic injury. 

(…) ‘Dilution by blurring’ is association arising from the similarity 

between a mark or trade name and a famous mark that impairs 

the distinctiveness of the famous mark. (…) ‘Dilution by 

tarnishment’ is association arising from the similarity between a 

mark or trade name and a famous mark that harms the reputation 

of the famous mark5.’’ 

Para a legislação norte-americana, pois, a marca precisa ser famosa e distintiva 

para ser protegida contra diluição; e essa proteção pode ser outorgada mesmo na 

ausência de real ou potencial confusão, de concorrência, ou de real dano econômico 

(“...of actual or likely confusion, of competition, or of actual economic injury”). 

Na legislação brasileira, o art. 130 da LPI não exige a condição prévia de fama 

ou distintividade, já que mesmo marcas depositadas e ainda não registradas (portanto 

não necessariamente famosas) podem ser protegidas. Boa parte da doutrina, porém, 

indica que, para que uma marca seja protegida pela teoria da diluição, ela deve no 

mínimo ter um caráter distintivo. Segundo Filipe Fonteles Cabral (2002): 

[S]e um comerciante opta por adotar como marca um sinal igual 

ou semelhante ao de terceiros, sob o abrigo do princípio da 

novidade relativa, reduzido será seu poder de ação contra a 

diluição de seu bem imaterial (que já nasce ofuscado). Na mesma 

linha, se o sinal sob exame é famoso, maior será a sua associação 

com a fonte do produto ou serviço pelo público, e maior será o 

prejuízo causado pela diluição. 

Assim, a diluição de marca nada mais é do que a destruição gradual do poder 

de atração, ou ainda banalização, de determinada marca, prejudicando a sua 

distintividade perante o mercado. 

Portanto, ao imitar os elementos que compõem a identidade visual de uma 

marca, a que concorrente desleal acaba por corroer a distintividade e aniquila a 

automática associação que os consumidores fazem entre a marca com os seus 

 
5 DILUIÇÃO “POR BORRÃO”; DILUIÇÃO “POR MANCHA”. — ''(1) ALÍVIO INJUNTIVO. — Sujeito aos 

princípios da equidade, o dono de uma marca famosa que seja distinta, inerentemente ou através da distinção 

adquirida, terá direito a uma liminar contra outra pessoa que, a qualquer momento após a marca do proprietário se 

tornar famosa, inicia o uso de uma marca ou nome comercial no comércio que provavelmente causará diluição por 

borrão ou diluição por mancha da famosa marca,  independentemente da presença ou ausência de confusão real ou 

provável, de concorrência ou de prejuízo econômico real. (...) 'Diluição por borrão' é associação decorrente da 

semelhança entre uma marca ou nome comercial e uma marca famosa que prejudica a distinção da famosa marca. 

(...) 'Diluição por mancha' é associação decorrente da semelhança entre uma marca ou nome comercial e uma 

marca famosa que prejudica a reputação da famosa marca. 



 

 

produtos, o que afeta o poder de venda e diminui consideravelmente o valor de 

mercado do ativo. 

Sobre este fenômeno, a melhor doutrina ensina que: 

O efeito da diluição de marca é a diminuição do poder de venda 

do sinal distintivo, seja pela lesão à unicidade, à consistência no 

uso ou à sua reputação. (...) a doutrina reconhece três tipos de 

diluição: a maculação (tarnishment), a ofuscação (blurring) e a 

adulteração da marca (...). A ofuscação consiste na perda do 

“brilho” ou da força distintiva de uma marca. É entendida como 

uma violação à unicidade do sinal, a partir do momento em que 

uma mesma expressão passa a identificar produtos de fontes 

diversas. É importante destacar que, em casos de ofuscação, não 

é relevante a possibilidade de confusão entre as marcas ou suas 

fontes. A questão que se impõe soberana é a proteção ao bem 

jurídico contra a perda da sua força distintiva, presente na 

unicidade do sinal6. 

Tal ensinamento, naturalmente, se aplica a toda criação do intelecto, de modo 

que o logotipo de determinada grife e o conceito de sua coleção, ainda que não 

registrados, irão perder sua unicidade perante o público consumidor, sofrendo os 

mesmos prejuízos que uma marca registrada. 

Segundo Denis Borges Barbosa (2014, p. 256), neste mesmo sentido, a relação 

entre a diluição e a conduta parasitária “a doutrina sustenta que, ainda que o 

competidor parasitário não cause quebra da boa fama do titular originário, restaria o 

enfraquecimento do signo pelo watering (diluição) de sua distintividade”. 

Portanto, quanto maior for o grau de reconhecimento da marca, maior será o 

risco de diluição. 

Há várias modalidades de diluição: 

A diluição por “blurring” (ou o ato de tornar indistinto, de turvar, de tolher a 

nitidez ou ofuscar) ocorre quando uma marca similar a outra passa a ser usada – não 

necessariamente na mesma classe de produtos ou serviços – e causa a perda da 

unicidade da marca original. De fato, quando várias marcas iguais ou semelhantes são 

usadas no mercado, mesmo que seja para distinguir produtos ou serviços diferentes, 

elas perdem a distintividade, a unicidade que as torna valiosas perante o público 

consumidor. 

A diluição por “tarnishment” (ou o ato de manchar, deslustrar, macular) ocorre 

 
6 IDS, in Comentários à Lei da Propriedade Industrial, 2ª Edição, p. 260/261, 2005. 



 

 

quando o uso de uma marca similar mancha, macula ou desdoura a reputação, a 

integridade moral ou o bom nome da marca original. Neste caso, também, não é 

necessário que a marca similar compita na mesma classe da marca original. 

Portanto estas hipóteses de diluição podem ocorrer mesmo na ausência de risco 

de confusão, relação concorrencial ou dano econômico real. A própria alteração de 

2006 do Lanham Act prevê expressamente que “não há necessidade de prova de 

ocorrência concreta da diluição de uma marca, bastando à revelação de evidências 

quanto ao risco de que ela ocorra.” (BRAGA, 2016, p. 22/25) 

O terceiro tipo de diluição seria o da “adulteração” de marca alheia conhecida, 

praticado pelo “free rider” (ou o praticante de aproveitamento parasitário), isto é, 

aquele que imita uma marca mais conhecida, mesmo que não seja concorrente no 

mercado. Na adulteração, o terceiro usa o sinal original em formatação diversa 

prejudicando a fixação de uma imagem única junto ao público consumidor e afetando 

indiretamente a distintividade do signo original. A justificativa para repressão desse 

tipo de comportamento parasitário baseia-se na ideia de que os investimentos feitos 

na criação e divulgação de uma marca não deveriam ser prejudicados por aqueles que 

queiram se aproveitar do trabalho alheio na construção de uma reputação. 

Segundo José Carlos Tinoco Soares (2018, p. 46) “só se caracteriza a diluição de 

uma marca quando a outra marca igual ou semelhante é usada em produtos ou 

serviços diferentes; em se tratando de produtos da mesma classe, configura-se 

somente violação de marca.”. 

4.3 Distintividade Inata e Adquirida 

Conforme ensina Denis Borges Barbosa (2011, p. 44/47), ao tratar da 

distintividade de um sinal marcário, observa: 

Esta distintividade resulta de dois fatores: 

- O efeito da criação originária da marca 

- O efeito do investimento publicitário e do tempo. 

(...) 

A distinguibilidade é uma questão de grau, não de substância – 

há um ponto em que uma marca pode surgir na sensibilidade do 

público como distinta, separada, característica do que todo 

mundo já usa e pode usar em face do objeto simbolizado. 

O reconhecimento da possibilidade de aquisição de uma distintividade quando 

ela não existiria originalmente, tem amparo no art. 6 quinquies da CUP, que, no item 

C.1 estabelece: “Para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser 



 

 

levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do 

uso da marca.” Tem, igualmente, previsão expressa no art. 15.1. do TRIPS, que assim 

determina:  

(...) Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de 

distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão 

condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que 

tenham adquirido pelo seu uso. (...). 

A esta distintividade adquirida pelo uso se dá o nome de significação 

secundária, do inglês secondary meaning. Lélio Denicoli Schmidt (2013. p. 127) a define 

de forma clara: 

Secondary meaning é um fenômeno que faz com que um signo 

comum, originalmente desprovido de distintividade, adquira 

pelo uso empresarial a capacidade de identificar e diferenciar um 

produto ou serviço de outro se tornando passível de proteção 

como marca. 

O fenômeno da distintividade adquirida não fica restrito ao âmbito das marcas, 

podendo aplicar-se igualmente ao trade dress (portanto a sinais não necessariamente 

registráveis). Assim também se pronuncia Denis Borges Barbosa (2011, p. 179): 

O que este fenômeno tem em comum com o instituto do trade 

dress é sua natureza fenomênica: sua natureza juscriadora resulta 

de práticas simbólicas da atividade de mercado. Como, no 

sistema brasileiro, não há registro de trade dress, ou seja, de 

emprestar-lhe exclusividade, não se cuida de exigir, para a 

proteção pela concorrência desleal, que se comprove que tal 

elemento tenha adquirido significação secundária. 

4.4 Teoria da Distância 

A teoria da distância pretende justificar que, em um mercado em que existem 

várias marcas semelhantes em determinado ramo, uma nova marca igualmente 

semelhante, no mesmo ramo, pode coexistir sem causar embaraços. Na clara 

explicação de Lélio Denicoli Schmidt (2013, p. 263): 

Seu postulado consiste no princípio segundo o qual a análise de 

colidência entre duas marcas deve levar em consideração o maior 

ou menor grau de distintividade que elas possuem, quando 

comparadas com as demais marcas já existentes em seu 

segmento. A possibilidade ou não de confusão é estabelecida 

não só com base no nível de semelhança que as marcas ditas 

como colidentes observam entre si, mas também na similaridade 



 

 

que têm com as demais marcas de seu ramo de atividade. 

A teoria da distância representa, de certa forma, uma contrapartida à repressão 

da diluição por blurring. A aplicabilidade da repressão à diluição depende – como visto 

– do grau de distintividade intrínseca, ou de “fama” (no sentido genérico) da marca, e 

aplica-se ao uso de marcas semelhantes em outros ramos de atividade. Já a teoria da 

distância aplica-se igualmente na hipótese em que tanto a marca pré-existente como 

a marca nova são relativamente comuns, ou pouco distintivas ou pouco conhecidas, e 

coexiste no mesmo ramo de atividade. Neste caso, ainda nas palavras de Lélio Denicoli 

Schmidt (2013, p. 265), “o grau de distintividade passa a ser examinado não só de 

forma isolada, em sua estrutura interna, mas também de maneira conjunta, tendo 

como pano de fundo as demais marcas já existentes em seu nicho de mercado.”. 

No caso, a coexistência das marcas – de todas as marcas citadas no quadro 

acima – se impõe pelo fenômeno estudado pela doutrina alemã sob o nome de “teoria 

da distância” e amplamente aplicado na análise da colidência de marcas e no campo 

da concorrência desleal. 

A teoria defende que é ilógico e injusto exigir que marcas novas sejam criadas 

com um grau de diferenciação (“distância”) maior do que as já existentes, pertencentes 

a titulares diferentes, guardam entre si. Geert w. Seelig (1965, p. 389), um dos autores 

que melhor estudou a teoria, assim resume o seu fundamento:  

Frequentemente, marcas idênticas ou similares são utilizadas em 

campos de atividades idênticas ou afins. Em geral, o público 

consumidor está habituado à coexistência destas marcas e presta 

maior atenção às diferenças existentes entre elas. Se, por sua vez, 

novas marcas parecidas vêm se juntar às antigas, o público não 

as confundirá com aquelas já existentes porque já está habituado 

a prestar atenção às suas diferenças, mesmo que fracas, e sabe 

por consequência distinguí-las. A consequência desse processo 

é que o risco de confusão entre as marcas diminui. Se as marcas, 

então apresentavam um perigo real de confusão, esta 

possibilidade está agora excluída e o risco inicial descartado. 

Com base nessa teoria não seria possível exigir que as novas marcas guardassem 

um afastamento desproporcional com relação ao grupo de marcas já 

reconhecidamente aceito no mercado. 

Em resumo, a teoria da distância defende que, se duas marcas relativamente 

semelhantes coexistem no mesmo ramo, uma terceira marca igualmente semelhante e 

no mesmo ramo poderá também coexistir desde que a terceira marca guarde da 

segunda uma distância igual ou maior do que aquela existente entre a segunda e a 

primeira. 



 

 

4.5 Função econômica e semiológica da marca 

Além de uma função jurídica, a marca também tem uma função econômica, 

como explica Barbosa (2003, p. 36): 

enquanto a patente tem por especial finalidade dinamizar o 

desenvolvimento de um determinado país, a marca segue por 

seara diversa, posto que, em sua essência, numa atuação no 

campo do comércio vista sob uma angulação de interesse 

público, ela defende, prioritariamente, o consumidor impedindo 

confusões, e, no aspecto privado, possibilita o combate do titular 

à concorrência desleal. 

A marca, ainda, antes de um valor na concorrência ou objeto de propriedade, é 

um símbolo, que tem um uso social, aqui incluído um compromisso com a utilidade, 

veracidade e, também, licitude. A marca é, portanto, um sinal visualmente 

representado, configurado, como já acima explicitado, para o fim específico de 

distinguir a origem de produtos e serviços. 

Entende-se, ainda, que “a propriedade sobre a marca não se exerce sobre o 

signo, mas sobre seu uso no mercado. E essa propriedade tem um fim específico, que 

é o de garantir o retorno do investimento na imagem do produto ou serviço em 

questão, ou na sua qualidade.” (BARBOSA, 2008, p. 230). 

Ou seja, além de uma garantia de investimento do produto ou serviço, a marca 

também pode ser usada como merchandising, momento em que passa a ser associada 

a imagens específicas. É o que também explica o professor Denis Borges Barbosa (2008, 

p. 57): 

Outro processo significativo de grande importância é o uso da 

marca como merchandising. No caso, a marca já não assinala 

produto ou serviço, no âmbito de sua especialidade, mas evoca 

imagens e associações em geral, como o fazem as imagens de 

personalidades, as criações do direito autoral, etc. 

Por conta disso, a marca, além de um signo suscetível de representação visual, 

criado para distinção de um produto ou serviço, tem também outras funções, tais como 

(i) a garantia do retorno do investimento realizado naquele produto ou serviço, ou até 

mesmo em sua qualidade; (ii) a evocação de uma imagem e símbolos, relacionados às 

criações de direito autoral vinculadas às marcas registradas. 

Com efeito, “o signo, enquanto sinal distintivo, é protegido diretamente, mas o 

efetivo valor econômico, cuja proteção é indireta, são as informações relacionadas ao 

signo, as quais são objeto de grande esforço, investimento e cuidado por parte do seu 

titular.” (BARBOSA, 2009, p. 151.). 



 

 

5.Trade Dress ou Conjunto-Imagem 

Sem sombra de dúvidas, a marca é o sinal distintivo da origem dos produtos. 

Porém, não raras são às vezes em que os consumidores identificam os produtos por 

outros. Quase a totalidade de produtos que compramos possui uma aparência exterior 

muito característica que com o tempo passa a ser reconhecida pelos consumidores. 

A extensão da proteção aos sinais distintivos das empresas evoluiu de forma a 

abranger também um conjunto grande e amorfo de configurações visuais, que, na 

legislação e jurisprudência norte-americanas, passou a ser denominado trade dress. 

No Brasil, José Carlos Tinoco Soares (2016, p. 5), ao estudar o fenômeno, cunhou 

a expressão “conjunto-imagem”, que passou a ser usada em nossa doutrina e 

jurisprudência (nem sempre de forma correta): 

E, assim, o trade dress, que para nós é o “conjunto-imagem”, 

significa a imagem total ou a aparência geral de um produto ou 

serviço, incluindo, mas não limitado a, desenho da embalagem, 

rótulos, recipientes, mostruários, decoração, o desenho do 

produto, a característica do produto ou a combinação das 

características do produto, não devendo o trade dress ser 

protegido sob essa forma se, eventualmente, for funcional. (...) 

Dê-se mais uma vez o devido ênfase: o trade dress é a imagem 

total do produto ou do serviço, e, não às suas partes. (...) 

Toda e qualquer violação ao trade dress e/ou “conjunto-

imagem”, por NÃO existir nenhuma modalidade de “registro” 

para essa finalidade, está amparada pelo vasto campo da 

Concorrência Desleal que, por sua vez, se encontra alicerçada 

pelo USO da total imagem ou a aparência geral, e NÃO as suas 

particularidades, porém, deve ser também inerentemente 

distintivo e, por derradeiro não funcional. 

Gustavo Piva de Andrade (2011, p. 10) concorda no sentido de que é a 

“impressão de conjunto” que é passível de proteção: 

O ponto nodal de qualquer disputa do gênero, portanto, não 

trata da adoção de um ou outro elemento, mas, sim, da 

impressão de conjunto resultante da reunião de todos os 

elementos contidos no trade dress. Como resultado, tem-se que 

a conduta ilícita resulta não da imitação de um elemento isolado, 

mas da lista de “coincidências” que, juntas, fazem com que a 

vestimenta comercial do produto entrante não guarde suficiente 

distintividade em relação à vestimenta do produto original. (...) 



 

 

Como o que importa é a impressão de conjunto, o fato de 

determinado trade dress possuir alguns elementos de uso 

comum em nada altera a prerrogativa do titular de reivindicar 

proteção sobre a aparência total da sua vestimenta. 

Nos EUA, originariamente o trade dress limitava-se à embalagem do produto, 

mas os tribunais foram desenvolvendo o conceito de forma a envolver toda a imagem 

do mesmo, incluindo a sua forma, tamanho, cor, combinações de cor, textura, etc. que, 

no seu conjunto e usados de determinada forma, são capazes de identificar a origem 

dos produtos.  

Atualmente, no mercado de consumo global é usual que a identificação de 

determinados produtos pelo consumidor seja resultado de sua percepção visual, o que 

relega a marca correlata a um patamar com potencial diferenciador secundário. 

Segundo anota Vinícius de Almeida Xavier (2015, p. 251), “em específicas situações, a 

identificação a determinado produto ou serviço não se dá pela marca, e sim por um 

conjunto de elementos visuais ou expressões que adquirem tamanha função 

diferenciadora que assumem a distintividade.”. 

O trade dress (conjunto-imagem) é, portanto, a denominação conferida ao 

conjunto de caraterística visuais que forma a aparência geral de um produto. 

Consoante ensinamento de Barbosa (2009, p. 56), “por trade dress podemos entender 

o conjunto de cores, a forma estética, os elementos que compõem a aparência externa, 

como o formato ou apresentação de um produto, estabelecimento ou serviço, 

suscetível de criar a imagem-de-marca de um produto em seu aspecto sensível.”. 

Originalmente, trade dress foi associado à configuração visual de embalagens 

de produtos e de ambientes internos e externos de estabelecimentos comerciais. 

Atualmente, entretanto, outras configurações visuais usadas no comércio passaram a 

ser protegidas como trade dress, contra concorrência desleal. Entre essas outras 

configurações podem-se incluir a publicidade e os websites. 

Assim, com o aumento do comércio internacional, catapultado pela 

popularização da rede mundial de computadores, os tribunais e a doutrina, tanto 

brasileira como internacional têm buscado meios de coibir as práticas comerciais 

desleais, abarcando também à proteção dos conjuntos-imagem, com destaque aos 

produtos mundialmente famosos, devido o seu elevado grau distintivo, o que 

acarretou na tutela jurídica do trade dress. 

Esse inclusive é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme 

destacado na ocasião do julgamento do REsp 1.677.787/SC: 

A despeito da ausência de expressa previsão no ordenamento 

jurídico pátrio acerca da proteção ao trade dress, é inegável que 

o arcabouço legal brasileiro confere amparo ao conjunto-



 

 

imagem, sobretudo porque sua usurpação encontra óbice na 

repressão da concorrência desleal. Incidência de normas de 

direito de propriedade industrial, de direito do consumidor e do 

Código Civil. 

Tal entendimento se coaduna com a Convenção da União de Paris (promulgada 

no Brasil pelo Dec. 75.572/75), que estabelece em seu art. 10 bis, '1', que os países 

signatários devem se obrigar a assegurar “proteção efetiva contra a concorrência 

desleal”, compreendida como “qualquer ato de concorrência contrário aos usos 

honestos em matéria industrial ou comercial” (art. 10 bis, '2').  

Continuamente, o diploma reza que “todos os atos suscetíveis de, por qualquer 

meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade 

industrial ou comercial de um concorrente” devem ser especialmente proibidos (art. 10 

bis, '3', 1º).  

Igualmente, a Constituição Federal impõe ao legislador o dever de assegurar 

“proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e 

a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento 

tecnológico e econômico do País” (art. 5º, XXIX). Logo, se o trade dress possui a 

capacidade de distinguir determinado produto ou serviço dos seus competidores deve 

ser objeto da tutela jurídica estatal. 

No âmbito infraconstitucional, a Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) 

veicula normas específicas destinadas à inibição da concorrência desleal, cuja 

finalidade é justamente evitar o aproveitamento indevido de conjunto-imagem 

causando confusão entre produtos ou serviços concorrentes. 

Destaca-se também que a norma que garante a liberdade de concorrência 

(estabelecida pelos arts. 170, IV, e 173, § 4º, da Constituição da República) não é capaz 

de tutelar os interesses daquele que pratica atos de concorrência desleal.  

A livre concorrência esbarra nos limites da ética, lealdade e boa-fé, bem como 

nos direitos dos demais concorrentes. Acerca da matéria, vale lembrar a lição 

doutrinária de Gama Cerqueira (2012, p. 147):  

A livre concorrência econômica é consequência da liberdade de 

comércio e indústria, e age como elemento do progresso 

econômico de cada país. Mas degenera, transformando-se em 

agente perturbador desse progresso, quando os comerciantes e 

industriais, no afã de vencerem seus competidores, lançam mão 

de práticas e métodos ilícitos ou desleais. Daí a necessidade da 

intervenção do Estado para regulamentar à concorrência, 

coibindo os abusos da liberdade individual e mantendo a livre 

concorrência dentro de seus limites naturais. 



 

 

A concorrência desleal se caracteriza pela prática de atos tendentes a atrair ou 

desviar, indevidamente, provocando dúvida ou erro, ao público consumidor e lesando 

o proprietário do produto contrafeito.  

Ressalta-se que o Código de Defesa do Consumidor, ainda que sob ótica distinta 

daquela da LPI, constitui instrumento que alberga normas que podem ser aplicadas 

para proteção do trade dress, conforme se depreende da interpretação de seus arts. 

4º, VI, 6º, III e IV.  

Isso porque a confusão gerada pela utilização de signos distintivos alheios lesa 

os consumidores, ferindo seu direito de livre escolha e violando princípios 

consumeristas fundamentais.  

5.1 O Trade Dress na Indústria da Moda 

A originalidade na indústria da moda pode ser definida por vários fatores: forma, 

textura, linhas, cores, materiais, ornamentação, sua própria embalagem ou até modo 

de acondicionamento. 

É interessante destacar que para a moda, tanto a função técnica ou de uma 

função estética alteram o vestuário. A função técnica se destina à produção de um 

certo resultado prático, isto é, quando a forma ou características do produto estão 

subordinadas à resolução de um problema técnico. Contudo, qualquer produto, ainda 

que tenha uma função essencialmente técnica, pode ser valorizado se tiver uma 

determinada aparência estetica, já que se o produto for atraente dará ao consumidor 

mais vontade de usa-lo e de adquiri-lo. Esta é a função estética de um produto, uma 

vertente estética que confere valor intelectual acrescentado de um produto. 

Além das funções técnica e estética, há também a função distintiva ou 

identificadora. Muitas vezes, a semelhança entre produtos é tanta, de modo que o 

consumidor apenas consegue distinguir produtos por meio de suas marcas. 

Assim, essas três funções podem ser protegidas pelo Direito da Propriedade 

Intelectual: a função técnica por meio das patentes ou modelos de utilidade; a função 

estética por meio do direito de autor e via desenhos ou modelos; e, por fim, a função 

distintiva, através da proteção concedida aos sinais distintivos, mormente, as marcas, 

que são o sinal distintivo de produtos e serviços por excelência. 

Além das proteções acima citadas, caso a aparência de um produto não se 

consiga qualificar como passível de proteção por alguma destas três funções, 

subsidiariamente, podemos em alternativa recorrer à disciplina da concorrência 

desleal, embora esta proteção não conceda um direito de exclusivo ao titular da 

aparência do produto e sendo, por isso, uma proteção residual e indireta. 

Em suma, a aparência de um produto pode então ser protegida, em suma, 



 

 

diretamente pela via dos instrumentos fornecidos pela Lei de Propriedade Industrial 

ou pela via do Direito Autoral, ou subsidiariamente, pela via do combate à concorrência 

desleal. Por aqui, nota-se a diferença entre essas proteções, já que enquanto a Lei de 

Propriedade Industrial e o Direito Autoral têm como objetivo incentivar e remunerar a 

criatividade; o combate à concorrência desleal visa coibir práticas anticoncorrenciais, 

embora tenha como efeito reflexo proteger a prestação criativa. 

A aparência dos produtos é um dos fatores que mais influencia nas escolhas dos 

consumidores, isso porque esse fator é espontâneo e intuitivo, e muitas vezes são 

sopesadas em face do preço, da qualidade ou da funcionalidade. Afinal, o que gera o 

interesse não foram esses fatores, mas sim a aparência do produto. 

No que toca à moda, a importância do fator estético nas escolhas dos 

consumidores é ainda mais intensa. Ao fim e ao cabo, é sabido que a moda envolve 

também o consumo por status de bens de luxo, motivados por fatores internos e 

externos. Como fatores internos citem-se como principais o hedonismo e o 

perfeccionismo. O hedonismo é aquele em que existem ganhos emocionais pelo 

consumo. Já o perfeccionismo, quando o consumidor possui o desejo pela qualidade 

acima do padrão. Por outro lado, como efeito externo aponta-se o efeito Veblen, o 

efeito esnobe, e o efeito adesão. O efeito Veblen é aquele relacionado à compra de 

bens ostensivos para demonstrar status social. O esnobe está relacionado à motivação 

pelo consumo de itens raros e exclusivos. Por fim, o efeito de adesão tem como intuito 

adquirir prestígio em determinada camada social. 

Uma das finalidades da indústria da moda é a de que uma pessoa transmita uma 

mensagem sem se comunicar expressamente com as outras pessoas através da sua 

imagem e aparência, exprimindo um determinado estilo de vida ou classe social.  

6.Combate à concorrência desleal 

A concorrência desleal é uma conduta quase tão antiga como o comércio, e com 

a sofisticação do mercado e dos atos de comércio, a concorrência desleal também 

acompanhou essa evolução. A respeito da evolução histórica da repressão aos atos de 

concorrência desleal e sua ligação com o próprio Direito Comercial, ensina Fábio 

Konder Comparato (1967, p. 913/915): 

Analisada à luz de seu desenvolvimento histórico, pode-se dizer 

que a evolução do Direito Comercial desdobrou-se em quatro 

etapas. Na primeira fase de sua história o chamado período 

italiano, que vai dos albores do século XII até as primeiras 

sínteses doutrinárias de Stracca e Scaccia o direito Comercial 

apresenta-se num invólucro corporativo, como o estatuto 

próprio dos mercadores matriculados nas Corporações de 

Ofícios. A esta primeira fase sucede o chamado período 



 

 

mercantilista, que se desenvolve até a codificação napoleônica, 

período no qual o Estado faz-se também comerciante, 

substituído à tutela das corporações medievais a sua atuação 

onipresente. A Revolução Francesa e a obra institucionalizadora 

de Bonaparte inauguram o terceiro período, com o triunfo do 

liberalismo econômico, prolongado até o término da Grande 

Guerra de 1914-1918, que representou o verdadeiro 

encerramento do século XIX. A partir de então, entramos na fase 

atual de economia dirigida, não só no plano nacional, como 

também no campo das relações internacionais. 

Conforme salientou Ascarelli, não se poder dizer que nos dois 

primeiros períodos da evolução histórica do Direito Comercial o 

problema da disciplina da concorrência não se pusesse. O que 

sucedia é que esta disciplina era feita num momento anterior ao 

exercício de atividade econômica, precisamente no momento em 

que os candidatos ao exercício da mercancia requeriam sua 

matrícula nas Corporações de ofícios, ou rogavam a autorização 

estatal para se estabelecerem. E a História nos ensina que a 

disciplina assim feita nem sempre estava isenta de 

protecionismos e favoritismos, e que o critério político-pessoal 

quase sempre sobrepairava sôbre o critério objetivo de 

regulamentação das atividades econômicas. 

Mas é a partir do liberalismo econômico que a necessidade de 

uma disciplina específica da concorrência no mercado apresenta-

se como problema à espera de solução jurídica. Pôsto o princípio 

da liberdade de acesso ao mercado, mister se fazia impedir que 

esta liberdade degenerasse em licença, com prejuízo da própria 

concorrência. Se o jôgo era doravante livre, necessário se fazia, 

para que esta liberdade perdurasse; que as regras do jôgo 

fossem respeitadas. 

Nascia daí um conjunto de normas específicas, no bôjo do Direito 

Comercial, cujo fundamento era a princípio a defesa dos 

interêsses dos próprios comerciantes. 

O Direito Comercial atual, conservando e aperfeiçoando êste 

conjunto de normas herdadas do liberalismo econômico tem, no 

entanto, procurado dar-lhes novo significado e alcance: o 

legislador hodierno preocupa-se antes de tudo com a proteção 

do próprio consumidor, e não apenas com a disciplina da 

liberdade dos concorrentes. 



 

 

Ora, este conjunto de normas disciplinares da concorrência é de 

dois tipos. Procura-se de um lado, atribuir a certos comerciantes 

o direito de exploração exclusiva de determinados bens 

econômicos de sua criação ou aquisição, com a concessão de 

privilégios: é o chamado direito da propriedade industrial. Porfia-

se, de outro lado, em estabelecer medidas disciplinadoras da 

concorrência, através da repressão à prática de atos ditos de 

concorrência desleal (...). 

Pela legislação atual, toda a matéria relativa à proteção da propriedade 

intelectual, encontra-se o princípio de repressão à concorrência desleal, sendo as leis 

particulares sobre patentes de invenção, marcas, nomes comerciais, desenhos 

industriais, direitos autorais e outros, apenas manifestações específicas daquele 

principio, propondo Gama Cerqueira a definição da Propriedade Industrial como "o 

conjunto dos institutos jurídicos que tem por fim prevenir a concorrência desleal no 

comércio e na indústria" (2012, p. 79). 

Acrescenta o saudoso mestre que: 

Na base das leis particulares da propriedade industrial, a que 

acima aludimos, encontra-se o princípio ético da repressão da 

concorrência desleal comum a toda a matéria. É esse princípio 

que informa àquelas leis que são, no fundo, leis contra a 

concorrência desleal no campo do comércio e da indústria, como, 

em outra esfera as leis do mesmo caráter que protegem a 

propriedade literária e artística. 

A proteção que se pode obter contra atos desta espécie, portanto, situam-se 

quer no âmbito da repressão geral à concorrência desleal quer na repressão às 

violações dos direitos específicos de propriedade industrial. Deste modo, tanto o 

fundamento de violação aos direitos reconhecidos de propriedade industrial, quanto 

o de prática de atos de concorrência desleal, quando aquele não for aplicável, podem 

servir de suporte à ação para fazer cessar ou alterar a situação que cause prejuízos em 

decorrência de atos que não se coadunem com as práticas honestas em matéria 

comercial ou industrial. 

Assim, ao defrontarmo-nos com as violações no campo da propriedade 

industrial, latu sensu, podemos considerá-las como violações específicas aos direitos 

de propriedade industrial assegurados legalmente ou, de modo mais amplo, na esfera 

da responsabilidade civil, como atos de concorrência desleal, tendentes a prejudicar a 

reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais 

ou industriais ou entre produtos e artigos postos no comercio (Art. 195, III, da Lei n° 

9.279/96). 



 

 

Por essa razão a jurisprudência admite a condenação por danos materiais e 

morais quando os produtos contrafeitos circulam, permitindo que a marca sofra os 

efeitos deletérios da compra por consumidores que pensam estar adquirindo produtos 

verdadeiros que não se revestem da qualidade ínsita aos que pela titular são 

fabricados. 

E, excepcionalmente, se tem admitido a condenação por danos materiais e 

morais independentemente de os produtos terem circulado subsumindo-se o efeito 

negativo e constrangedor de saber a que os produtos seriam vendidos aos milhares 

sem a qualidade pela qual tanto prima a detentora da marca e que com o esforço de 

anos acabou conquistando junto aos consumidores. 

Ademais, no julgamento do Resp nº 466.761 decidiu-se que: 

... a indenização por danos materiais não possui como 

fundamento a 'comercialização do produto falsificado', mas a 

'vulgarização do produto e a depreciação da reputação comercial 

do titular da marca', levadas a cabo pela prática de falsificação. 

De fato, aquele que estaria disposto a comprar, por uma soma 

considerável, produto exclusivo, elaborado pelo titular da marca 

em atenção a diversos padrões de qualidade, durabilidade e 

segurança, não mais o faria se tal produto fosse vulgarizado por 

meio de uma falsificação generalizada7. 

Não se olvida que no que toca aos danos materiais, a Lei de Propriedade 

Industrial, no artigo 190, eleva, entre outras, a conduta de vender, oferecer ou expor à 

venda produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada de outrem 

à categoria de tipo penal. 

Por sua vez, os danos morais podem ser suportados pela pessoa jurídica, sendo 

que a contrafação das mercadorias gera, por si só, danos à imagem do titular da marca 

atentando contra os seus valores mais “caros” e intangíveis que foram construídos ao 

longo de sua estória no mundo da moda.  

Sobre o tema a jurisprudência das Câmaras de Direito Empresarial do E. Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo tem decidido que, comprovada a prática de 

contrafação, o dano moral se verifica in re ipsa, nascendo o dever de indenizar no 

próprio ato violador. Nesse sentido: 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. 

Contrafação de produtos da marca Louis Vuitton. Ausência de 

perícia técnica que não macula o reconhecimento da falsidade. 

Procedimento administrativo instaurado pela Alfândega do 

 
7 STJ. Resp 466.761/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03/04/2003, DJe 04/08/2003. 



 

 

Aeroporto Internacional de Guarulhos que é suficiente a este fim. 

Danos morais presumidos. A tão só contrafação evidencia o uso 

indevido da marca de titularidade das apeladas, que detêm o 

direito a uso exclusivo, o que gera um dano por si só (in re ipsa). 

Precedentes. Apreensão dos produtos contrafeitos pelo serviço 

de alfândega que não ilide a responsabilidade dos apelantes. 

Mercadorias que não entraram em circulação por circunstâncias 

alheias à sua vontade. Indenização fixada em R$ 10.000,00 a ser 

paga solidariamente pelos apelantes, que se mostra razoável. 

Sentença mantida. Recurso desprovido8.; e 

Propriedade Industrial. Marca. Ação de obrigação de não fazer 

c.c. perdas e danos. Autora que comprovou ser titular, entre 

outras, da marca "Dudalina". Ré que comercializava mercadorias 

falsificadas em seu estabelecimento comercial. Contrafação e 

comercialização irregular que sequer foram impugnadas em sede 

de contestação ou nas razões recursais. Mera alegação de 

inexistência de má-fé na conduta que, por si só, não é capaz de 

alterar o resultado da demanda. Mercadoria adquirida em região 

de comércio popular e revendida a preço irrisório. Ato ilícito 

configurado. Dano material adequadamente arbitrado. Dano in 

re ipsa. Valor da indenização por dano moral (R$ 10 mil) que não 

é excessivo ou ilegal. Majoração dos honorários advocatícios de 

sucumbência (art. 85, § 11 do CPC/2015). Sentença mantida. 

Recurso desprovido9. 

Assim, os danos morais são presumidos, mostrando-se desnecessária a prova, 

considerando-se os prejuízos in re ipsa. 

Em relação à apuração do "quantum” Gama Cerqueira (2010, p. 129/131) 

leciona: 

Os delitos de contrafação de marcas registradas lesam 

forçosamente o patrimônio do seu possuidor, constituindo uma 

das formas mais perigosas da concorrência desleal, tanto que as 

leis, em todos os países destacam-na como delito específico. 

Frequentemente, porém, verifica-se que, não obstante a 

contrafação, os lucros do titular da marca não diminuem, 

mantendo-se no mesmo nível ou na mesma progressão, não 

 
8 TJSP; Apelação Cível 0035537-65.2003.8.26.0224; Relator (a): Teixeira Leite; Órgão Julgador: 1ª Câmara 

Reservada de Direito Empresarial; Foro de Guarulhos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2016; Data de 

Registro: 12/09/2016. 
9 TJSP; Apelação Cível 0004831-10.2015.8.26.0441; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 2ª 

Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Peruíbe - 2ª Vara; Data do Julgamento: 03/08/2017; Data de 

Registro: 03/08/2017. 



 

 

sendo raros os casos em que se verifica o seu aumento.  

Não se deve concluir, entretanto, só por esse fato, que a 

contrafação não tenha causado prejuízos, porque estes não se 

revelam, necessariamente, na diminuição dos lucros ou na sua 

estabilização em determinado nível. O que o bom senso indica é 

que o dono da marca realizaria lucros ainda maiores, se não 

sofresse a concorrência criminosa do contrafator. É preciso ter 

em vista que, reproduzindo ou imitando a marca legítima, o 

contrafator, graças à confusão criada para iludir o consumidor, 

consegue vender os seus produtos, o que leva à presunção de 

que as vendas por ela realizadas teriam desfalcado o montante 

das vendas do dono da marca. 

Por outro lado, o titular do registro vê-se obrigado a tomar 

providências especiais para neutralizar os efeitos da concorrência 

criminosa, prevenindo a sua clientela, intensificando a 

propaganda dos seus artigos, dispensando maiores cuidados ao 

setor ameaçado de sua indústria ou comércio. 

Mas, se pelas suas oportunas medidas, ou pela sua diligencia e 

trabalho, consegue atenuar ou mesmo anular os prejuízos 

resultantes da contrafação, esse fato não deve ser interpretado 

em benefício do infrator, para isentá-lo de responsabilidade, sob 

o especioso fundamento de não ter havido prejuízos, 

permitindo-lhe, ainda, locupletar-se com os frutos de sua ação 

criminosa. 

A simples violação do direito obriga a satisfação do dano, na 

forma do art. 159, do CC, não sendo pois, necessário, a nosso ver, 

que o autor faça a prova dos prejuízos no curso da ação. 

Verificada a infração, a ação deve ser julgada procedente, 

condenando-se o réu a indenizar os danos emergentes e os 

lucros cessantes (CC, art. 1.059), que se apurarem na execução. E 

não havendo elementos que bastem para se fixar o “quantum” 

dos prejuízos sofridos, a indenização deverá ser fixada por meio 

de arbitramento, de acordo com o art. 1.553, do CC. 

Logo, aquele que viola os direitos de propriedade possui a obrigação de reparar 

os danos causados ao titular do direito, pelo uso indevido da marca, patentes, signos 

e dísticos, uma vez que violados os direitos oriundos da propriedade intelectual. 

7.Confusão e concorrência desleal  

A confusão para efeitos de concorrência desleal se caracteriza, conforme o art. 



 

 

10 bis da CUP, como: “atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão 

com o estabelecimento, os produtos ou atividade industrial ou comercial de um 

concorrente”. Por sua vez, o inciso IV do art. 195 da LPI representa a confusão como 

expressão ou sinal de propaganda alheia, ou os imita, de modo a criar confusão entre 

os produtos ou estabelecimentos. 

Quando se trata de mera cópia idêntica de sinal distintivo alheio, não há 

necessidade de comprovação de confusão perante o consumidor para caracterizar o 

crime. Nesse caso, a confusão é presumida. Já na hipótese de imitação de sinal alheio, 

é necessária a possibilidade de confusão entre o sinal que está sendo imitado ou 

comparado. Nas palavras de Gustavo Piva de Andrade (2011, p. 12) “embora provas 

materiais de confusão sejam interessantes para caracterizar a infração, o ato 

fraudulento se consuma com a possibilidade de confusão entre os produtos ou 

estabelecimentos.”. 

O art. 10 bis da CUP cita os “atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer 

confusão”. “Suscetível” significa “ser capaz de”. Portanto não há necessidade de provar 

que tenha havido, efetivamente, confusão; basta que exista a possibilidade, a 

suscetibilidade, de ocorrência de confusão. 

Quanto à maneira de se detectar a possibilidade de confusão, Gama Cerqueira 

(2010, p. 50/51), ao comentar o art. 95, item 17º do Código da Propriedade Industrial 

de 1945 (Decreto-Lei n. 7.903, de 27/08/1945), esclarece: 

Entre estas regras encontra-se, em primeiro lugar, a do art. 95 n. 

17, do Código de Propriedade Industrial, segundo a qual se 

considera existente a possibilidade de erro ou confusão, sempre 

que as diferenças entre as marcas não se evidenciem sem exame 

ou confrontação. 

Deste preceito se deduzem três princípios da maior importância no assunto: 

1º, as marcas não devem ser confrontadas e comparadas, mas 

apreciadas sucessivamente, a fim de se verificar se a impressão 

causada por uma recorda a impressão deixada pela outra; 

2º, as marcas devem ser apreciadas, tendo-se em vista não as 

suas diferenças, mas as suas semelhanças; 

3º, finalmente, deve-se decidir pela impressão de conjunto das 

marcas e não pelos seus detalhes. 

(...) 

Estes princípios podem resumir-se numa regra geral, que vem a 



 

 

ser a seguinte: a possibilidade de confusão deve ser apreciada 

pela impressão de conjunto deixada pelas marcas, quando 

examinadas sucessivamente, sem apurar as suas diferenças, 

levando-se em conta não só o grau de atenção do consumidor 

comum e as circunstâncias em que normalmente se adquire o 

produto como também a sua natureza e o meio em que o seu 

consumo é habitual. 

É notável como esse texto, posto que escrito haja, continua plenamente 

aplicável aos nossos dias. 

Ademais, vale a pena também ressaltar a lição de Celso Delmanto (1975, p. 88) 

ao tratar da confundibilidade no âmbito do ilícito denominado desvio fraudulento de 

clientela: 

O julgamento da confundibilidade far-se-á pela experiência 

natural de quem os vê. Deve ter-se em mira a impressão geral 

que o produto dá aos adquirentes e, com base nela, aferir-se a 

probabilidade de confusão de fato entre os produtos. O julgador, 

colocando-se ele próprio como se fosse um consumidor normal 

– e não um técnico minucioso ou perito atento – deve 

primeiramente olhar o artigo imitado em seu aspecto geral, de 

conjunto, e não em suas particularidades separadas, 

menosprezando os elementos secundários desprovidos de 

caráter individualizante; olhar, depois, o artigo imitante, para ver 

se a impressão dada por ele lembra a do outro. Não se deve 

examiná-los lado a lado, já que o consumidor quase nunca os vê 

nessa situação. 

7.1 Concorrência parasitária, aproveitamento parasitário e enriquecimento sem 

causa 

Em resumo, a teoria da distância defende que, se duas marcas relativamente 

semelhantes coexistem no mesmo ramo, uma terceira marca igualmente semelhante e 

no mesmo ramo poderá também coexistir desde que a terceira marca guarde da 

segunda uma distância igual ou maior do que aquela existente entre a segunda e a 

primeira. 

Pode ser considerada também uma espécie do gênero concorrência desleal. Na 

definição de Barbosa (2009, p. 79): 

Note-se, porém, que a cópia de aspectos técnicos ou funcionais, 

quando tais aspectos não são protegidos por patente ou outro 

direito de exclusiva, não é ilícita. (...) Mas é ilícita irremissível e 

sem qualquer justificativa razoável o parasitismo confusivo. O 



 

 

parasitismo será sempre concorrência desleal, quando 

constatado neste ato o potencial de confusão ou indevida 

associação entre produtos, serviços ou estabelecimentos de 

origens distintas. 

(...) 

Este autor, com o que reputa ser a melhor doutrina, considera 

como parasitismo a concorrência desleal através da cópia servil 

quando feita: 

- sistematicamente; e 

- com intuito de confundir a clientela. 

No aproveitamento parasitário ele aproveita-se de um bem intelectual ou do 

renome de um terceiro, sem que haja concorrência entre os produtos ou serviços das 

empresas. 

Aqui, pois, não há, necessariamente, desvio de clientela da vítima, que não é sua 

concorrente, mas há um aproveitamento do trabalho e do bom conceito da vítima, e, 

portanto, enriquecimento ilícito originado do esforço e investimento alheio. Este tipo 

de ilícito pode ser considerado, pois, uma espécie do gênero enriquecimento sem 

causa. 

O aproveitamento parasitário, mesmo não pressupondo a existência de 

concorrência entre o aproveitador e a vítima, pode provocar não só a ofuscação ou 

banalização da marca da vítima, como, potencialmente, causar dano à reputação da 

marca afetada e, consequentemente, diluição da mesma. Sobre o tema ensina Ricardo 

Borges Oliveira de Souza (2010, p. 22): 

Em resumo, a diferença principal entre os institutos da 

concorrência parasitária e do aproveitamento parasitário é que 

na primeira existe o desvio de clientela, já que os envolvidos 

mantêm relação concorrencial, enquanto, na segunda, o que a 

evidencia é a tentativa do infrator de se beneficiar graciosamente 

do trabalho, do investimento e da criação de terceiro que não 

atua no mesmo segmento do parasita. 

O conceito de enriquecimento sem causa pode ser usado para combater o 

aproveitamento parasitário de uma marca alheia. Nas palavras de José Antonio B. L. 

Correa (1991, p. 261): 

O Código da Propriedade Industrial não é uma estrutura 

normativa isolada, um feudo dentro do sistema jurídico 



 

 

brasileiro. É hidratado, ao revés, pelas regras e princípios que 

orientam o Direito do País, como um todo. E o Direito do País 

repele – como não poderia deixar de repelir – o enriquecimento 

sem causa, o desrespeito aos sinais de identificação de 

concorrentes, a fraude ao consumidor (...). 

8.Conclusão 

Moda e Direito são elementos da identidade cultural de um povo. Cultura, como 

ensina Miguel Reale (2002, p. 25), “é o conjunto de tudo aquilo que, nos planos material 

e espiritual, o homem constrói sobre a base da natureza, quer para modificá-la, quer 

para modificar-se a si mesmo”. Assim, tanto moda, como direito traduzem em parte os 

significados da sociedade, demonstram também quais são os seus valores. 

Se por um lado o Direito, enquanto lei, é o comando abstrato que emana da 

autoridade soberana e impõe a todos os indivíduos a obrigação de submeter-se a ela; 

a moda liberta a pessoa para que ela se expresse socialmente, sem necessariamente 

verbalizar nada. 

Também é possível dizer que moda e direito se tocam como arte. Dizer que 

moda é vestuário assemelha-se a dizer que direito é texto de lei.  

A moda é uma expressão pela qual o artista transmite suas percepções, 

sensações e julgamentos através de sua obra, ou ainda populariza a pintura. Como 

Yves Saint Laurent, que em 1965, estampou seus vestidos com telas de Piet Mondrian. 

Tal atitude foi considerada como uma interpretação do mundo moderno, que utilizou 

uma peça de roupa para atrair os olhares da sociedade para uma forma mais tradicional 

de arte. 

Por sua vez, o Direito pode ser descrito de várias maneiras inclusive como sendo 

a arte da justiça. Afinal, mesmo com o grande arcabouço legal que existe no Brasil hoje, 

não é possível aplicar a lei de maneira automatizada. 

Enfim, é notório que o acesso às informações jurídicas seu tornou algo simples, 

pela internet qualquer pessoa acessa à Constituição, Códigos, Leis, decisões de 

tribunais, artigos jurídicos entre outras informações que podem esclarecer sobre 

alguma situação jurídica. Contudo, mesmo com essa facilidade, é necessário interpretar 

textos e mensuarar as palavras, e a partir disso o operador do direito constrói a sua 

verdade. 
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Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Peruíbe - 2ª Vara; 

Data do Julgamento: 03/08/2017; Data de Registro: 03/08/2017. 



 

 

TJSP; Apelação Cível 0035537-65.2003.8.26.0224; Relator (a): Teixeira Leite; Órgão 

Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Guarulhos - 4ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 31/08/2016; Data de Registro: 12/09/2016. 

TJSP; Agravo de Instrumento 2179514-54.2015.8.26.0000; Relator (a): Caio Marcelo 

Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro 

de Jaú - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/10/2015; Data de Registro: 23/10/2015. 

TJSP; Agravo de Instrumento 2084551-88.2014.8.26.0000; Relator (a): Francisco 

Loureiro; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Bauru 

- 4ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2014; Data de Registro: 17/07/2014. 


