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Resumo

BASTOS, LUIZ FELIPE. Marcas de Posicdo: A aquisicdo de
distintividade pelo uso do conjunto marcario composto por elemento
néo distintivo. Orientador: BARBOSA, PEDRO MARCOS NUNES, 2023.
138 p. Dissertacdo de Mestrado — Departamento de Direito, Pontificia

Universidade Catélica do Rio de Janeiro.

O trabalho visa o estudo das marcas de posicdo sob a perspectiva da
distintividade adquirida pelo uso do conjunto marcario, composto por
elemento néo distintivo em local singular e especifico. Para tanto, serdo
reunidos fundamentos na doutrina e na jurisprudéncia patria que conduzam
a admissao desta forma de apresentacao para fins de reconhecimento e

registro das marcas de posicdo sob o argumento do secondary meaning.

Palavras-chave

Marcas de Posicao-Distintividade pelo uso-Elemento n&o distintivo.



Abstract

BASTOS, LUIZ FELIPE. Position Marks: The acquisition of
distinctiveness through the use of a set of marks composed of a non-
distinctive element. Advisor: BARBOSA, PEDRO MARCOS NUNES,
2023. 138 p. Master's Dissertation — Department of Law, Pontifical Catholic

University of Rio de Janeiro.

The work aims at the study of position marks from the perspective of the
distinctiveness acquired by the use of the trademark set, composed of a
non-distinctive element in a singular and specific location. Therefore,
fundamentals will be gathered in the doctrine and in the national
jurisprudence that lead to the admission of this form of presentation for the
purposes of recognition and registration of position marks under the
argument of secondary meaning.

Keywords

Position marks- Distinctiveness by use- Non-distinctive element
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1. INTRODUCAO

O capitalismo contemporaneo dialoga com a necessidade
permanente de ampliacdo do mercado consumidor para os seus produtos
e servicos. Neste contexto, h& incentivos para que empresas tenham que
inovar cada vez mais para conferir destaque aos seus bens, almejando
assim agregar valor ao mesmo por intermédio de um diferencial de
mercado.

Em tal ambiente, as marcas desempenham um papel de destaque,
pois permitem estabelecer uma experiéncia sensorial e emocional plena
com o destinatario final dos produtos ou servicos, representado na pessoa
do consumidor.

Uma vez reconhecido o mencionado protagonismo das marcas, as
novas tecnologias passaram a ser utilizadas para desenvolver o seu
potencial, que ndo mais se limitou a simplesmente apresentar ao publico-
alvo um produto ou servico, mas, através do emprego de instrumentos
sonoros, visuais, auditivos, olfativos e gustativos, procurou ampliar o canal
de comunicacao e promover uma experiéncia cada vez mais diferenciada
para permanecer por mais tempo na mente dos seus USUArios.

Essa capacidade reconhecida as marcas estda diretamente
relacionada ao seu aspecto distintivo que, em virtude das sucessivas
alteracbes promovidas pelo desenvolvimento tecnolégico, vem
demandando uma premente necessidade de revisao no que tange aos seus
conceitos, a fim de viabilizar a incorporacdo de novas formas de
apresentacdo das marcas. Paralelamente a isso, é preciso zelar pela
observancia dos requisitos legais estabelecidos para o reconhecimento do
signo marcario enquanto suscetivel de direito de exclusividade. Assim, em
hipotese alguma podera se distanciar da sua fungéo precipua que é a de
individualizar um produto ou servico, diferenciando-o dos seus congéneres
existentes no mercado consumidor.

A conciliagdo desses aspectos demanda sobretudo o equilibrio do
aspecto regulatério a ser estabelecido pelo Direito Marcario, que devera
primar pela integridade estrutural do instituto sem, no entanto, inibir o

aspecto inovador caracteristico dos ativos de Propriedade Intelectual, de



forma que os aspectos estaticos (seguranca juridica) e dinamicos
(evolucao) convivam harmonicamente.

O ponto de partida em direcdo a uma regulacdo ponderada deve
ser sempre o ordenamento juridico posto, que deve contemplar ainda os
tratados e convencgdes internacionais. No caso das marcas, a Lei de
Propriedade Industrial, somam-se ainda a Convencao de Paris (CUP) e o
acordo TRIPS, que juntos irdo constituir o arcabouco juridico composto por
principios e regras aplicaveis harmonicamente ao mencionado instituto.

Nesse sentido, o artigo 122 da Lei de Propriedade Industrial admitiu
expressamente o registro como marca dos sinais distintivos visualmente
perceptiveis, desde que ndo compreendidos nas proibi¢cdes legais. De
forma complementar, o artigo 124, VI da LPI estabelece a irregistrabilidade
de um sinal marcario que nao ostente suficiente forma distintiva.

Um inicio de hermenéutica sistematica dos dispositivos legais e das
fontes normativas mencionados permite inaugurar a Gtica de que o registro
dos sinais ndo perceptiveis visualmente nao foi vedado. Ao mesmo tempo,
tampouco ha a mandatoriedade registral de tais formas de signos.

O presente trabalho tem como objeto a marca de posicdo, nas
hipéteses em que a aquisicdo de distintividade pelo uso do conjunto
marcario seja composto por elemento ndo distintivo. No presente caso,
embora a marca de posicdo seja constituida por elemento carente de
distintividade, o seu aspecto distintivo sera proveniente da sua utilizacédo
no mercado, proporcionando uma significagdo secundaria como marca
distintiva.

Portanto, o objetivo a ser alcancado € estabelecer os parametros
de aplicacdo das marcas de posi¢cdo no ordenamento juridico nacional,
tracando um paralelo com a sua regulamentacdo nos demais paises em
gque também possui aplicacao.

O tema se justifica na medida em que, o Instituto Nacional de
Propriedade Intelectual — INPI, apds sugestdao formulada em Consulta
Publica promovida pela autarquia, admitiu rever a redagéo originaria do
artigo 1° da PORTARIA/INPI/PR N° 37, procedendo a retirada do termo
‘inerentemente” que integrava a expressdo “conjunto inerentemente

distintivo”.



Entretanto, ressalvou na justificativa da alteracao que, embora a
marca de posicao seja 0 conjunto distintivo formado pela aplicacdo de um
sinal em uma posi¢éo singular e especifica de um determinado suporte, o
INPI ndo avalia a chamada distintividade constituida, ou seja, aquela
adquirida pelo uso, sendo considerada durante o exame apenas a
distintividade intrinseca do sinal.

Portanto, é forcoso reconhecer que a ressalva promovida pelo INPI
é contraditéria na esséncia, pois primeiramente reconhece que o conjunto
distintivo ndo necessita ser “inerentemente distintivo” e, posteriormente
inadmite a chamada distintividade adquirida pelo uso, sob o argumento de
que consideraria no exame apenas a distintividade intrinseca do sinal.

Em termos praticos, o INPI “deu com uma mao aquilo que retirou
com a outra”, estabelecendo assim um cenario de absoluta inseguranca
juridica que em nada contribui para o desenvolvimento das marcas de
posicao.

Sem a pretensdo de esgotar o tema, o presente trabalho visa
contribuir para a discussdo no sentido de possibilitar a revisdo do
mencionado entendimento, elencando os fundamentos doutrinarios habeis
a embasa-lo.

Para tanto, a fonte de pesquisa a ser utilizada sera a legislacao
aplicavel, doutrina e jurisprudéncia, analisando criticamente o contetudo
doutrinario disponivel de acordo com os objetivos a serem alcancados pelo
trabalho.

No primeiro capitulo sera feita uma abordagem inicial de cunho
genérico para estabelecer a nogéo juridica de marca através da analise
estrutural do instituto, abarcando sua natureza juridica, as suas funcgodes,
principios, formas e requisitos.

O segundo capitulo serad dedicado ao estudo das marcas nao
tradicionais com o objetivo de melhor compreender a sua definicédo a fim de
reafirmar o seu reconhecimento efetivo enquanto marca. A partir do
conhecimento das suas peculiaridades e similitudes com as demais
espécies de sinais, o trabalho tenciona realcar os principais aspectos a
serem considerados para possibilitar a convivéncia entre os sinais nao

tradicionais e os diferentes tipos de marcas, buscando ainda evidenciar que
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a sua tutela juridica por diferentes ativos de Propriedade Intelectual nédo
tem o cond&o de ilidir a necessidade do seu registro marcario.

Por fim, o ultimo capitulo visa apresentar as marcas de posicao,
fundado nos atos administrativos publicados pelo INPI e que estabeleceram
0S requisitos para o seu registro, conferindo a atencdo devida ao aspecto
da sua distintividade, que no entendimento do autor desse trabalho carece
de revisdo e melhor aprofundamento tedrico para conferir ao instituto a
efetividade pretendida.

Nessa perspectiva, objetiva o0 presente demonstrar que a
distintividade adquirida pelo uso do conjunto marcario, composto por
elemento nao distintivo em local singular e especifico, também poderia ser
admitida para fins de reconhecimento e registro das marcas de posi¢ao sob
0 argumento do secondary meaning.

Inicialmente, foi feito o levantamento da bibliografia atinente ao
tema proposto, compreendendo oitenta e seis autores nacionais, sendo
cinquenta e dois homens e trinta e quatro mulheres, e vinte e sete
estrangeiros, sendo quinze homens e doze mulheres. Apdés, foi analisando
criticamente o contetdo doutrinario disponivel de acordo com os objetivos
a serem alcancados pelo trabalho.

Em seguida, foi realizado um estudo comparativo entre o0s
principais entendimentos acerca do tema e a concretiza¢do promovida pelo
INPI através da regulamentacao da registrabilidade de marcas sob a forma
de apresentacdo marcas de posigao.

Uma vez analisada a possivel presenca de uma contradicdo entre
0 conceito de marcas de posicdo estabelecido no artigo 1° da
PORTARIA/INPI/PR N° 37, no qual a distintividade do conjunto n&o restou
condicionada, e a ressalva feita pelo INPI restringindo o registro a
distintividade intrinseca do sinal, foi aprofundado o estudo acerca da
distintividade adquirida pelo uso, em razdo da sua essencialidade na
aquisicdo de distintividade de conjunto marcario composto por elemento
nao distintivo.

O desenvolvimento do trabalho ndo foi acompanhado pela coleta

de dados, tampouco foram realizadas entrevistas, estando a elaboracao da
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presente dissertacdo limitada a utilizacdo de legislacdo, doutrina e
jurisprudéncia como fontes de consulta.

Com base na pesquisa bibliografica, baseada em artigos e livros ja
publicados, ndo dependendo, portanto, da coleta de dados de outras fontes
ou do campo, € almejada a realizacdo da analise zetética da dogmatica
juridica mais abrangente, partindo das premissas aplicaveis as marcas de
posicao, e buscando conformé-las aos problemas apresentados.

A metodologia empregada na mencionada pesquisa foi a dedutiva-
indutiva onde, partindo do estudo aprofundado em livros, artigos e textos
doutrinarios nacionais e estrangeiros, foram coletados e analisados todos
os dados relacionados ao tema, permitindo extrair conclusdes conhecidas,
que ponderadas com os dados apresentados, permitiram chegar as
conclusdes desenvolvidas ao longo do trabalho.

Dessa forma, o resultado final do trabalho representa um esforco
inicial de desenvolvimento de um tema que ainda se encontra em fase
embrionaria, cuja intencdo é prestar um contributo minimo para as diversas
discussbes que virdo a ser travadas nos proximos anos e que certamente
reafirmardo muitos dos entendimentos reproduzidos ao longo do presente

texto.
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2. A NOCAO JURIDICA DE MARCA

A marca pode ser concebida como um signo capaz de distinguir os
"produtos” ou "servi¢os" produzidos ou fornecidos por uma empresa dos
bens congéneres de outras empresas.

Como produto seriam consideradas as mercadorias sobre as quais
uma marca pode ser fisicamente aplicada, seja diretamente ou por meio de
rotulos ou embalagens. Diversamente, 0s servicos compreenderiam as
atividades de natureza intangivel (tais como servicos financeiros e
bancarios, organizacéo de viagens ou publicidade).

Desta forma, todo sinal representado por meio de palavras, letras,
nameros, desenhos, gravuras, formas, cores, logotipos, etiquetas ou
combinacgdes, poderia ser utilizado para distinguir produtos ou servicos,
representando, portanto, as marcas.

Como exemplificacdo da amplitude conferida a nogédo de marca €
possivel mencionar que até mesmo a utilizacdo de slogans publicitarios &
admitida em alguns paises do mundo como marcas, podendo inclusive ser
registrados junto aos Orgdos competentes para 0 registro. Cumpre
esclarecer, entretanto, que no caso do Brasil os slogans ou sinais de
propaganda ndo sdo passiveis de registro.

A marca constitui a face mais evidente da propriedade industrial,
uma vez que todo negoécio que pretenda ser bem sucedido nas suas
atividades deve ser pensado a partir de um signo capaz de conferir a ele
condi¢bes minimas de competitividade através da distintividade, buscando
nao so atrair, mas principalmente fidelizar o consumidor. E é com base
nessas consideracdes que Pontes de Miranda afirma ser a marca o mais
relevante dos sinais distintivos visualmente perceptiveis de produtos e
servicos®.

Nessa perspectiva, as marcas hoje ndo so estampam as vitrines e
as embalagens dos mais variados produtos, mas também estéo presentes

nos mais diversos meios de comunicagdo. Seja através de um nome, uma

1 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado: parte especial,
tomo XVII: direito das coisas: propriedade mobiliaria (bens incorpoéreos). Propriedade
Industrial (sinais distintivos). 12 Ed. Campinas: Bookseller, 2002, p. 37.
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imagem, ou até mesmo através da combinacao destes dois elementos, 0
Seu registro representa a maneira mais segura de resguardar o direito
exclusivo de uso, impedindo assim a sua utilizacdo ndo autorizada por
terceiros.

A respeito do conceito de marca no direito brasileiro sustenta Denis

Borges Barbosa:

[...] marca é o sinal visualmente representado, que é configurado
para o fim especifico de distinguir a origem dos produtos e
servicos. Simbolo voltado a um fim, sua existéncia fatica
depende da existéncia destes dois requisitos: capacidade de
simbolizar, e capacidade de indicar uma origem especifica, sem
confundir o destinatario do processo de comunicagao em que se
insere: 0 consumidor. Sua protec¢éo juridica depende de um fator
a mais: a apropriabilidade, ou seja, a possibilidade de se tornar
um simbolo exclusivo, ou legalmente univoco, em face do objeto
simbolizado?.

No tocante especificamente ao tema da presente dissertacdo, €
valido mencionar a definicdo de autor no sentido de que “a marca de
posicdo é especificada pela posicdo na qual ela esta ligada a um
determinado produto. Na pratica, por conseguinte, constituiria um tipo
particular de forma tridimensional™.

Nesse sentido, autora arremata afirmando que o conceito de marca
de posicao estaria relacionado a uma posicao fixa e permanente de um
signo ou simbolo ou a prépria marca no produto, ndo podendo esta ser
convencional ou banal, tampouco podendo se dar a vulgarizagdo desse
campo de aposicdo do sinal, sob pena de nao restar devidamente
configurado que a posicdo da marca foi peculiar o suficiente para gerar
distintividade*.

Nao obstante o fato da Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial)
admitir, no seu artigo 122, o registro como marca dos sinais distintivos
visualmente perceptiveis, desde que ndo compreendidos nas proibicoes
legais, o Brasil, através do Instituto Nacional de Propriedade Industrial,

somente veio a regulamentar a registrabilidade de marcas sob a forma de

2 BARBOSA, Denis Borges. Uma introducdo a propriedade intelectual. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2003, p. 803.

8 SANDRI, Stefano; RIZZO, Sergio. Non-conventional trade marks and community law.
Marques, 2003, p. 151.

4 CESARIO, Kone Prieto Furtunato. Protecdo das marcas visualmente perceptiveis.
Curitiba: Jurua, 2020, p. 87.
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apresentacao marca de posi¢cao quando da publicacdo da Portaria/INPI/PR
n°® 37, de 13 de setembro de 2021, seguida pela elaboracdo da Nota
Técnica INPI/CPAPD n° 02/2021, de 13 de setembro de 2021. Os principais
efeitos produzidos pelos mencionados atos administrativos serao
oportunamente tratados no presente trabalho, sendo aqui antecipado
apenas para contextualizar e facilitar a compreensdo do assunto.

Uma vez demonstrada a relevancia do tema, o presente capitulo
irA se dedicar ao estudo da evolugéo historica da categoria Marca, o0 seu
conceito, a natureza juridica decorrente do seu registro, as suas funcoes,
0s principios legais aplicaveis a ela, as suas diversas naturezas, as suas
formas de apresentacao e 0s requisitos para o0 seu registro.

No tocante ao desenvolvimento do tema no curso da histéria, o
presente capitulo tenciona relacionar os seus principais fatos historicos, se
restringindo, no entanto, aos acontecimentos mais relevantes para a
compreensao da evolucao desta categoria da propriedade intelectual.

Posteriormente, partindo do conceito juridico, a pesquisa ira
analisar a natureza juridica decorrente do registro das marcas a luz das
principais escolas doutrinarias que se dedicaram ao estudo da matéria,
definindo o tipo e os contornos da protecéo dispensada a esses direitos no
ordenamento juridico patrio.

Na sequéncia, sera realizado o exame das principais funcdes
desempenhadas pela marca desde os tempos remotos até chegarmos a
atualidade, permitindo constatar toda a evolugcdo experimentada pela
marca ao longo de toda a sua existéncia.

Dando continuidade, a analise dos principios legais aplicaveis as
marcas sera realizada com o intuito de tomar contato com todas as normas
juridicas aplicaveis ao instituto, ndo se limitando a somente conhecer as
regras vigentes.

Prosseguindo no estudo das marcas, sera feita alusédo as diversas
naturezas que a marca pode possuir, apresentando a classificacéo
doutrinaria para cada uma das hipéteses citadas.

Caminhando para a concluséo do capitulo, havera a anélise das

cinco formas de apresentacao das marcas, qual seja, nominativa, figurativa,
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mista, tridimensional e de posicdo, seguido pela verificacdo de todos os
aspectos que diferenciam cada uma das formas mencionadas.

Por dltimo, serd realizado o estudo dos requisitos de
registrabilidade das marcas, elencando todos os critérios a serem utilizados

no exame de mérito necessario a qualificacdo da marca como registravel.

2.1- Uma breve evolucao historica das marcas

A determinacdo exata do marco inicial de utilizacdo de simbolos
com o intuito de conferir aos produtos e servigos uma designacéo quanto a
sua origem ainda nao foi sacramentada pelos estudiosos do tema. A
descoberta da existéncia de signos distintivos em diferentes momentos da
evolucdo da humanidade vem tornando essa tarefa infindavel, de forma a
possibilitar apenas que sejam enumeradas as principais evidéncias
cientificas habeis a sugerir uma origem da utilizacdo das marcas pelas
civilizacoes.

Ainda assim, é possivel afirmar que os primeiros usos de sinais
foram instituidos por pastores, tanto na Arabia, quanto na Caldéia, mas
como uma destinacdo voltada para assegurar a identificacdo da
propriedade dos seus rebanhos através da aposicdo de um simbolo. A
primeira funcdo desempenhada pela marca, portanto, foi com o intuito de
servir como sinal de comércio, destinado a indicar a procedéncia de
espécies animais®.

Segundo Jodo da Gama Cerqueira, a ideia de marcar objetos com
um sinal na atividade industrial foi instituida no periodo da Idade Média,
mais precisamente entre os séculos XIV e XVI, quando fabricantes de
ceramica e obras de arte utilizavam os nomes ou emblemas dos seus
fabricantes para identificar a procedéncia das suas obras. Ainda segundo
0 autor, é nesse periodo em gue o uso das marcas de fabrica adquiriu uma

funcdo analoga a que é conferida aos sinais no mundo moderno®.

5 FERREIRA, Waldemar Martins. Tratado de direito comercial: o estatuto do
estabelecimento e a empresa mercantil. Sdo Paulo: Saraiva, v. 6, 1962, p. 253.

6 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da Propriedade Industrial: da propriedade
industrial e do objeto dos direitos. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa.
Volume I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 237-239.
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Tal opinido ndo € compartilhada por Waldemar Ferreira, a0 menos
no tocante a Roma, local em que o autor afirma serem as marcas dos
produtos fatos privados de significado juridico, diferindo, portanto, do
instituto moderno”.

Ja no periodo feudal era possivel observar a utilizacdo obrigatoria
de simbolos em determinados produtos pelas corporagdes de oficio, que
detinham o monopdlio na sua comercializacdo®. Neste sentido, autor
esclarece que “as marcas corporativas constituiam uma ferramenta para
controlar a concorréncia, dentro de um sistema de concorréncia limitada,
cujos precos eram uniformes e pré-fixados”, tendo ainda “funcao de
garantia de qualidade™.

Ap0s a transicdo para o Mercantilismo, a marca passa a ter um
carater de garantia estatal de submissao do produto a processos regulares
de certificac&o!®. E nesse sentido que Waldemar Ferreira Martins afirma
que somente com o desenvolvimento das cidades é que produtores,
artejanos e operarios, ao se voltarem para o exercicio da atividades do
comeércio e da industria de forma mais dedicada, sentiram a necessidade
instintiva de diferir os seus produtos dos demais congéneres oferecidos por
terceiros, através das marcas, como uma espécie de pratica voltada a
comprovar a propriedade dos seus produtos, destituida de qualquer
pretensdo de disciplinar a concorréncia comercial*l.

Fato € que, com o passar dos anos, a utilizacdo de sinais para
identificar produtos cuja qualidade era merecedora de destaque despertou
nos concorrentes o interesse pelo seu compartilhamento, fomentando o
surgimento das primeiras discussfes em torno da legitimidade do uso e,
consequentemente, a necessidade de normatizagcédo a fim de conferir a
devida prote¢éo a esses sinais.

Uma vez identificada a regulamentacdo como o meio mais eficaz
de combater a contrafacdo das marcas, a preocupacao dos mercadores

com o emprego das marcas ganha maior relevancia. O registro histérico da

7 FERREIRA, Waldemar Martins. Op. Cit., p. 255.

8 FIGUEIREDO, Natdlia de Lima. Marcas e pratica antitruste. Curitiba: Jurua, 2016, p. 24.
9 SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual. 42 Ed. Sao Paulo: Manole, 2011, p. 104.

10 SALOMAO FILHO, Calixto. Direito concorrencial. S0 Paulo: Malheiros, 2007, p. 129.
11 FERREIRA, Waldemar Martins. Op. Cit., p. 255.
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primeira tentativa de aposicdo de uma marca em um produto, segundo a
doutrina, seria 0 de um fabricante de vasos em Arezzo cujos produtos
ficaram conhecidos pelo nome de “arretinos”, e que teriam sido
encontrados por escavagdes contendo nas suas pecas a inscricao “Arretinu
vere” (arretino verdadeiro), permitindo a expressdao supor que a sua
motivagdo seria a de diferenciar os objetos de copias fraudulentas*?.

N&o obstante a relevancia dos fatos histéricos narrados acima, é
forcoso reconhecer que a marca somente passa a ostentar uma conotacao
préxima da atual com o advento da Revolucéo Industrial.

Nesse contexto, o surgimento de principios transformadores da
organizacdo do trabalho e da producéo foram introduzidos como, por
exemplo, a livre iniciativa e a livre concorréncia, produzindo relevantes
mudancas na disciplina legal das marcas?*?.

A transicdo do antigo regime para a nova ordem constituiu
pressuposto essencial para que a marca fosse alcada ao patamar hoje
alcancado, uma vez que a sua atual configuracdo somente faz sentido no
contexto de uma sociedade de mercado onde a liberdade de industria e
comeércio sdo valores incontestes.

Sendo assim, é a partir dos anos de 1920 e 1930 que a marca
passa a constituir um elemento importante dentro da estratégia
institucionalizada de competicdo entre as empresas, sendo utilizada para
distinguir produtos de acordo com a identificacdo, distingdo e demarcacéao
de individuos e de grupos sociais e permitindo as empresas atingir seu
publico-alvo de maneira muito mais efetiva, através do estabelecimento de
vinculos emocionais com o seu consumidor final'4.

Com o crescimento econdmico e o aperfeicoamento dos meios de
comunicacdo experimentados a partir da década de 80, as marcas ocupam
definitivamente o espaco social, ampliando a sua utilizagdo para além dos

produtos, alcancando agora também o0s servi¢os, passando a propor um

12 SCHMIDT, Lélio Denicoli. Marcas: aquisicdo, exercicio e extingdo de direitos. 22 Ed. Rio
de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p. 14.

13 |bidem.

14 FIGUEIREDO, Natalia de Lima. Op. Cit., p. 25.
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projeto de sentido (semidtica) no intuito de estabelecer uma cumplicidade
com o consumidor.

Adentrando a realidade brasileira, todo o processo evolutivo das
marcas descrito acima repercute inicialmente na edigéo do Decreto 2.682
de 1.875 que, seguindo o regime declaratorio, ndo se destinava a criar o
registro de propriedade das marcas, uma vez que esta preexistiria ao seu
registro, mas este seria essencial para a acao criminal, nos termos dos
artigos 2°, 5°, 12 e 13 do Decreto 2.682, de 23 de outubro de 1.875%.

De |4 pra ca a atual Carta Magna previu expressamente a protecao
a propriedade das marcas no art. 5°, inciso XXIX sem, no entanto, dispor
sobre a extensao deste direito, as formas de obté-lo, suas limitacdes e seu
tempo de duracao, relegando tais regramentos as leis ordinarias com o
intuito de conferir maior mobilidade para promover as alteracfes que se
fizerem necessarias.

Desta forma, em atendimento ao mandamento constitucional a Lei
9.279/96 disciplinou as marcas sem excluir, no entanto, a protecdo da
marca nao registrada, conforme restara evidenciado ao longo do presente
trabalho. Nas palavras do autor, “o registro ndo é pré-requisito par o uso da
marca, que pode se iniciar antes e independentemente de qualquer registro
ou depoésito. Embora pouco recomendavel, nada impede que um
empresario use a marca sem se preocupar em registra-la. Ndo ha nenhum

ilicito em sua conduta”6.

2.2 - A natureza juridica decorrente do registro da marca

Uma vez considerada como um sinal comercial distintivo, a marca
constitui um conjunto de referéncias construidas, abarcando no seu interior
expectativas, ideias e outras reacdes surgidas a partir das experiéncias do
consumidor com o produto/servigo que ela assinala ou, indiretamente, pela

publicidade?l’.

15 SCHMIDT, Lélio Denicoli. Marcas: aquisicdo, exercicio e extincdo de direitos cit, p. 27.

16 |bidem, p. 94.

17 TOLENTINO, Claudia Lopes. Marca tridimensional e desenho industrial: convergéncias
e divergéncias as protecdes da forma no Brasil. Trés Rios: iVentura Editora, 2021, p. 49.
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Portanto, o direito decorrente do registro de marca nao recairia
sobre o sinal propriamente dito, mas sim sobre a sua vinculacdo com o
produto/servico que ela busca identificar. E nesse sentido que Denis
Borges Barbosa leciona ser a marca registrada uma apropriacdo de uma
expressdo ou sinal sensivel, pincado de um universo de potencialidade
semioldgicas, para constituir um conjunto significativo cujo uso se torna
exclusivo de um titular para uso em determinada circunstancial®. E com
base nesse raciocinio que o citado autor considera o direito de marca um
direito de ocupacéo e nao de criacdo, ja que um sinal conhecido pode ser
protegido como marca para determinado segmento de mercado, desde que

o seu titular seja o primeiro a fazé-lo'°. Ainda neste sentido conclui o autor:

O direito formativo a marca pertence a quem tem direito de
propriedade intelectual sobre ela, se é o caso disso, ou a quem
dela usa. Quem usa, porque ninguém tem direito de propriedade
intelectual sobra a marca, fez a marca ou achou-a (res nullius, e
nao res communis omnium) e 0 uso ja é exercido de ato-fato
juridico. N&o se trata, na primeira espécie, de ocupacao, mas de
especificacdo, conforme os artigos 62 e 614 do Cdédigo Civil, e,
na segunda espécie, de ocupacgdo da nova espécie seguida do
uso como marca?.

Com base nas consideracdes feitas acima é possivel entdo extrair
uma definicdo conceitual das marcas como sendo “todo nome ou sinal habil
para ser aposto a uma mercadoria ou produto ou a indicar determinada
prestacao de servicos e estabelecer entre o consumidor ou usuario e a
mercadoria, produto ou servico uma identificagdo”?!. Arrematando essa
nocao conceitual, outro autor conclui no sentido de que a marca seria um
sinal detentor de carga semioldgica de diferenciacao perante o consumidor,
ja que faz referéncia a alguma coisa diferente de si mesma??.

Portanto, uma vez extraido um conceito de marca, é possivel

estabelecer a distingcdo devida entre o depdésito do pedido de registro da

18 BARBOSA, Denis Borges. Da protegdo real da marca néo registrada no Brasil. PIDCC:
Revista em propriedade intelectual direito contemporéneo, n. 2, 2013, p. 74.

19 BARBOSA, Denis Borges. Direito de Precedéncia ao registro de marcas. 2005,
disponivel em: http://denisbarbosa.addr.com/precedencia.pdf. Acesso em 01.04.2022.

20 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Op. Cit., p. 47.

21 SILVEIRA, Newton. Curso de propriedade industrial. 2% Ed. Sdo Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 1987, p. 19.

2 BARBOSA, Denis Borges. Da protecéao real da marca néo registrada no Brasil cit., p. 74-
75.
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marca e o registro da marca efetivo, delimitando devidamente as suas
distincdes e indagando se a estes seriam conferidos Unica e tdo somente
uma expectativa de direito ou se poderia atribuir um juizo de certeza a
algum destes atos.

Na opinido de Lélio Denicoli Schmidt, o pedido de registro da
marca, diferentemente do previsto na legislacdo anterior, ndo mais
representa uma mera expectativa de direito de obtencao do direito real de
propriedade, ainda que o pedido de registro possa ser indeferido pelo INPI,
se a marca incorrer em algum Obice legal (cf. arts.160 e 124 da Lei
9.279/96)%3. Corroborando o alegado, é possivel citar um precedente do
Supremo Tribunal Federal no qual restou decidido que, quando sobrevém
lei nova alterando as condi¢cées para o registro da marca, as novas
disposicfes se aplicam aos pedidos que ainda estdo em tramitacao,
permitindo concluir ndo ter se configurado o direito adquirido, o que tornaria
o pedido de registro imune as mudancas legislativas?*.

Logo, o depdsito representa “muito mais do que uma mera
expectativa de direito, mas menos do que um direito real ja adquirido”?.
Ostenta desde ja, portanto, a condi¢cdo de direito eventual devidamente
amparado legalmente, ainda que pendente de um futuro e incerto ato de
registro.

Ao revés disso, 0 depdsito da marca produz efeitos em todo o
territrio nacional e até mesmo no exterior, garantindo o direito de
preferéncia ao registro da marca em outros paises pelo prazo de 6 (seis)
meses, nos termos do disposto no artigo 4° da Convencéo da Unido de
Paris. Desta forma, nao é licito deixar de reconhecer a producao de efeitos
decorrentes do depdsito de marcas, que embora ndo constitua direito
adquirido ao registro, ja permite ao depositante inclusive licenciar o0 seu uso
ou ceder o seu pedido de registro a terceiros (artigo 130, | e 1l da LPI).

Sendo assim, ha que se reconhecer a relevancia do pedido de

registro, ndo sendo licito caracteriza-lo como um fato juridico destituido de

3 SCHMIDT, Lélio Denicoli. Marcas: aquisicdo, exercicio e extingado de direitos cit, p.

187.

24 STF, RE 94878, 12 Turma, rel. Min. Clévis Ramalhete, j. 04.12.1981, publ. RTJ 100/923.
25 |Ibidem, p. 193.
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importancia diante da possibilidade do seu indeferimento, uma vez que a
sua ocorréncia ja confere ao requerente a possibilidade de exercicio de
alguns direitos como 0s acima mencionados.

Feitas as consideragfes suficientes para conferir ao depdsito do
pedido de registro de marca a natureza juridica de direito, faz-se necessario
distinguir os efeitos provenientes da ocorréncia do registro da marca
propriamente dito.

No tocante a natureza juridica do registro da marca € preciso
consignar, de antemdo, que a mesma tem sido objeto de discusséo
académica ha bastante tempo, havendo discordancia no tocante a sua
perfeita definigao.

José de Oliveira Ascensao, por exemplo, entende que a marca
seria um direito exclusivo, ndo sendo correto o seu enquadramento como
um direito real sob pena de tal feito importar um monopdlio sobre as
palavras, sendo tal possibilidade incompativel ainda com a multiplicidade
de registros em classes distintas?®.

N&o obstante a relevancia doutrinéria do autor, a teoria mais aceita
no Brasil?” considera o registro da marca?® como um direito real de
propriedade?®. O fundamento para esta concluséo reside, primeiramente,
no disposto no artigo 5°, inciso XXIX da Carta Magna, que expressamente
afirma que a legislacao deve proteger “a propriedade das marcas”.

Corroborando com o disposto na Constituicdo Federal, o artigo 5°
da LPI destaca que os direitos de propriedade industrial séo bens moveis,
além do contido no artigo 129 do mesmo diploma ao afirmar textualmente
que “a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente
expedido”, permitindo assim concluir que, tanto o legislador constitucional,
guanto o legislador ordinario, ndo hesitaram em reconhecer a marca como

sendo um direito real de propriedade.

26 ASCENSAO, José de Oliveira. As fungbes da marca e os descritores (metatags) na
internet. Revista da ABPI, v. 61, 2002, p. 48.

27 SCHMIDT, Lélio Denicoli. Marcas: aquisigdo, exercicio e extingao de direitos cit, p. 96.
2 BARBOSA, Denis Borges. Uma introducdo a propriedade intelectual cit, p. 843.

29 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da propriedade industrial: das Marcas de Fabrica
e de Comércio, do Nome Comercial, das Insignias, das Frases de Propaganda e das
Recompensas Industriais, da Concorréncia Desleal. Atualizado por Newton Silveira e
Denis Borges Barbosa. Volume Il. Tomo II. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 55.
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Ainda sobre o reconhecimento dos direitos de propriedade
industrial como bens moveis, Pedro Marcos Nunes Barbosa adverte ser
mais técnica a corrente doutrinaria que distingue bens e coisas,
respectivamente, como género e espécie, reconhecendo a imaterialidade
incorpérea a condicdo de bem3°. Em linha com o afirmado, o STJ ja
reconheceu a marca como sendo um direito de propriedades?.

Em concluséo, € relevante destacar que a presente discussao
apresenta acentuada relevancia, uma vez que o status juridico da marca
irA repercutir diretamente na sua natureza juridica. Ainda assim, uma vez
considerada prevalente na doutrina a possibilidade dos “direitos das coisas”
recairem sobre bens incorpéreos®, é forcoso o reconhecimento da marca
como um direito de propriedade em que somente o seu registro serd habil
a conferir a ela a natureza juridica de direito real de propriedade,

ostentando as demais uma natureza juridica diversa.

2.3 - As Fungdes das marcas

Nos dias de hoje, é possivel afirmar que as marcas desempenham
muitas funcdes relevantes. Originalmente, a utilizacdo de signos distintivos
servia como uma espécie de mecanismo de controle social dos bens postos
em circulacdo em uma determinada regido. Entretanto, ainda que presente
em varias civilizagdes, tais sinais ndo poderiam ser considerados marcas
na acepcao que atualmente emprestamos a essa expressao, uma vez que
as marcas tém como principal objetivo identificar e distinguir produtos e
servi¢cos dos demais presentes no mercado. Além deste objetivo primordial,
as marcas se prestam ainda a garantir a lealdade da concorréncia ja que,
ao realcar as diferencas existentes entre 0s concorrentes, estaria reduzindo

0s custos de busca de um consumidor cada vez mais disputado33.

30 BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Direito civil da propriedade intelectual: o caso da
usucapido de patentes. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2016, p. 125.

81 (REsp 4.055/PR, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em
19/03/1991, DJ 20/05/1991, p. 6532).

32 MAIA, Roberta Mauro Medina. Teoria geral dos direitos reais. Sdo Paulo: Thomson
Reuters Revista dos Tribunais, 2013, p. 206.

3 OLAVO, Carlos. Propriedade industrial. Coimbra: Almedina, 2005, p. 31.
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Cumpre esclarecer, por oportuno, que o0 presente trabalho
pretende abordar as trés funcdes mais essenciais da marca, quais sejam:
distinguir produtos e servicos; identificar a origem ou procedéncia e servir
como meio de publicidade. Entretanto, a doutrina elenca ainda uma série
de outras funcbes como, por exemplo, a de qualidade, a informativa e a

econdmica que nao serdo objeto do presente estudo.

2.3.1 Distinguir produtos e servigos

7

A distintividade, portanto, € a funcdo de destaque a ser
desempenhada pela marca, jA que materializa a capacidade que esta
possui de se destacar das demais, estando a sua efetividade condicionada
ao uso exclusivo, efetivo e continuo do signo distintivo34.

Como regra geral, as marcas tém que identificar sem descrever.
Para tanto a marca nao pode simplesmente corresponder ao home do
produto ou servico que ela visa assinalar, tampouco pode descrever suas
caracteristicas ou propriedades.

Nas palavras de Amanda Fonseca De Siervi, a fungdo distintiva
seria a Unica realmente essencial ao sinal marcario, ndo sendo possivel
sustentar a sua existéncia na hipétese da sua auséncia®®. A autora respalda
a sua alegacédo na proépria Lei 9.279/96, que no seu artigo 123, | define
marca de produto ou servico como sendo aquela usada para distinguir um
bem de outro idéntico, semelhante ou afim, de origem diversa.

Denis Borges Barbosa reafirma essa nocdo atestando que a
marca designa a origem de produtos ou servigos. Entretanto, o autor
ressalva que a utilizacao do termo origem nao possui conotacao geografica,
mas sim em referéncia ao valor concorrencial resultante da coeséo e

consisténcia dos produtos e servigos vinculados a marca®®.

34 MORO, Maité Cecilia Fabbri. Marca tridimensional sua protecéo e os aparentes conflitos
com a protecdo outorgada por outros institutos da propriedade industrial. Sdo Paulo.
Saraiva, 2009, p. 91.

35 DE SIERVI, Amanda Fonseca. Marcas: secondary meaning e degeneracdo. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2021, p. 8.

36 BARBOSA, Denis Borges. Protecdo das marcas: uma perspectiva semiologica. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 24.
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Na intencdo de p6r fim a divergéncia, a autora Amanda Fonseca
De Siervi minimiza a importancia relativa ao meio utilizado para distinguir o
bem, pois o relevante para caracterizar um sinal como marca é a presenca
da funcéo distintiva, ou seja, sendo o signo héabil a distinguir e individualizar

0 bem entre os seus concorrentes?’.

2.3.2 Identificar a origem ou procedéncia

As marcas também desempenham a funcao de identificar a fonte
ou a procedéncia empresarial de determinado produto ou servico,
recuperando o elo de congruéncia e uniformidade que permite ao
consumidor reconhecer a unidade como pertencente a uma série,
propiciando, assim, a repeticdo de uma experiéncia desejavel.

Jodo da Gama Cerqueira sustenta que, na época moderna, a
principal funcdo da marca é a indicativa, pois a marca € um sinal de
identificacdo, ressalvando que, antigamente, a marca era usada para
distinguir um produto indicando a sua origem?3,

Nesse sentido, as marcas podem ser compreendidas como um
dispositivo econémico capaz de maximizar a eficiéncia dos mercados, uma
vez que, por um lado, ajudam ao consumidor a encontrar facilmente o que
guerem, e por outro, com frequéncia estimulam os competidores a zelar
pela qualidade e reputacdo associadas ao negOcio que a marca visa

assinalar.

2.3.3 Servir como meio de publicidade

Quando bem administradas, as marcas sdo consideradas
essenciais a boa comunicacado com os clientes, pois traduzem conceitos,
emocdes e experiéncias ao publico em geral, ajudando a enriquecer o
estoque de informac¢des que usamos para compor nossas escolhas ou
preferéncias em um mercado a cada dia mais diverso e segmentado.

A atribuicdo da funcdo publicitaria a marca, portanto, resulta da

constatacdo de que elas ndo cumprem apenas o papel de dar nome a um

37 DE SIERVI, Amanda Fonseca. Op. Cit. 11.
38CERQUEIRA, Jodo da Gama. Op. Cit., p. 242/243.
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determinado produto ou servico, mas também para conferir uma identidade
a um negocio, ajudando a criar uma imagem - ou branding -, sem a qual a
eterna busca pela atencdo do consumidor ficaria prejudicada.

Ante o exposto, a relevancia da fungdo publicitaria da marca fica
evidente principalmente nas denominadas marcas notérias®, ja que nessas
a publicidade é elemento essencial ao seu desenvolvimento, aumentando
inclusive o seu valor econémico. Para a autora Maité Cecilia Fabbri Moro,
h& uma relacdo diretamente proporcional entre a intensidade do uso da
publicidade e o valor econémico da marca, na qual, quanto maior e melhor
a utilizacdo dos meios de publicidade, maior o poder evocativo e atrativo
de uma marca, acarretando o aumento do valor econémico representado

por ela*.

2.4- Principios legais das marcas

Partindo da nocdo doutrinaria de principios como deveres de
otimizacdo aplicaveis em varios graus as possibilidades normativas e
faticas*!, o conhecimento e a utilizacéo dos principios legais marcarios, seja
de forma autbnoma, seja como parametro interpretativo para os demais
dispositivos legais, constitui condi¢cdo essencial a sua legitima aplicacéo.
Sendo assim, serdo elencados agora, ndo sO 0s principios aplicados ao
instituto, mas também a sua eventual excecado, no intuito de favorecer a

compreensao do alcance das normas mencionadas.

2.4.1 Principio da Territorialidade

A marca registrada confere ao seu titular um direito exclusivo de
uso, para assinalar os produtos e servigos cobertos pelo registro. Este
direito, entretanto, esta limitado territorialmente em decorréncia do principio
da territorialidade. Ou seja, a protecdo do sinal no Brasil gera direitos e

deveres apenas no territério nacional, ndo implicando protecdo automatica

39 Tema a ser melhor desenvolvido no decorrer do presente trabalho.

40 MORO, Maité Cecilia Fabbri. Direito de marcas: abordagem das marcas notérias na Lei
9,279/1996 e nos acordos internacionais. Sao Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003,
43-44.

41 AVILA, Humberto. Teoria dos Principios. 172 Edig&o. S&o Paulo: Malheiros, 2016, p. 58.
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nos demais paises. Logo, para que seu dono goze da protecdo em questao,
ele deve buscar o registro em cada um dos paises em que ele deseja usar
sua marca, seja diretamente, seja por meio do Protocolo de Madri.

Segundo o autor Denis Borges Barbosa, o direito sobre marca é
essencialmente territorial, ressaltando ainda que o alargamento dos
mercados internacionais de bens e servi¢cos ainda néo teria abalado esse
principio®2.

A autora Thais Castelli analisa os efeitos do registro marcario no
sistema brasileiro a luz do principio da territorialidade, afirmando ser a sua
eficacia limitada ao territério deste Estado e sustentando a relatividade do
direito de propriedade da marca no espago. Em consequéncia do afirmado
defende a autora, com base no Principio da Territorialidade, ser o
registro/uso local o elemento de conexao héabil a determinar a lei local como
Gnica e exclusivamente explicavel*3.

Com base no exposto é possivel depreender que a tutela juridica
dispensada ao bem seria estritamente territorial e vinculada ao respectivo
registro ou uso local (elementos de conexao), incidindo exclusivamente
para aquisicdo e exercicio do direito a lei territorial do Estado em que se
requer o registro (sistema constitutivo) ou procede-se ao uso local (sistema
declaratorio), sistema atinente ao Principio da estrita Territorialidade das
leis. Assim, a propria existéncia do bem, enquanto bem juridicamente
tutelado, estaria limitada as fronteiras estatais do local do registro/uso,
assim como o préprio direito, ndo produzindo efeitos extra terrritorium44.

Entretanto, de acordo com o art. 126 da LPI, a marca notoriamente
conhecida em seu ramo de atividade, nos termos do art. 6° bis (1), da CUP,
goza de protecdo especial independentemente de estar previamente
depositada ou registrada no Brasil. Sendo assim, a marca notoriamente
conhecida em seu ramo de atividade constitui uma excec¢ao ao principio da

territorialidade.

42 BARBOSA, Denis Borges. Direito internacional da propriedade intelectual: o protocolo
de Madri e outras questdes correntes da propriedade intelectual no Brasil. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 2008, p. 114.

43 CASTELLI, Thais. Propriedade Intelectual: o principio da territorialidade. S&o Paulo:
Editora Quartier Latin do Brasil, 2006, p. 162.

44 |bidem.
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Para o perfeito entendimento da mencionada excecdo, convém
esclarecer o que venha a ser marca notoriamente conhecida (art. 126 da
LPI). Denomina-se marca notoriamente conhecida aquela que goza de
protecéo especial no seu ramo de atividade, mas independentemente de
estar previamente depositada ou registrada no Brasil, podendo o INPI,
inclusive, indeferir de oficio pedido de registro de marca que a reproduza
ou a imite, no todo ou em parte*®.

Para o autor Paulo Sérgio Restiffe, a marca notoriamente
conhecida se refere aos sinais que tenham se tornado notoriamente
conhecidos como pertencentes a determinada pessoa, fisica ou juridica,
domiciliada em pais signatario da Convencao da Unido de Paris, ainda que
nao depositados ou registrados no Brasil, buscando amparar inclusive o
titular de marcas notoriamente conhecidas nao residentes no pais, contra
0 parasitismo?®.

Sendo assim, a excecdo da marca notoriamente conhecida, a
marca registrada confere ao seu titular um direito exclusivo de uso, para
assinalar os produtos e servi¢os cobertos pelo registro, estrando a protecao
limitada pelo principio da territorialidade ao pais em que foi efetuado o
registro, ndo implicando, portanto, prote¢cao automatica nos demais paises.

Cumpre destacar ainda que o autor Denis Borges Barbosa faz
alusdo ao disposto no artigo 124, inciso XXIIl da LPI como hipo6tese de
restricdo ao principio da territorialidade, uma vez que a lei ultrapassa o
limite da territorialidade, na hipbtese de sinais suscetiveis de causar
confusdo ou associacdo com marca alheia, pertencente a domiciliados em
paises como qual o Brasil mantenha acordo ou que assegurem
reciprocidade ou tratamento, cujo depositante nacional ndo poderia
desconhecer em razdo de sua atividade, negando o registro como marca

no pais*’.

45 RAMOS, André Luiz Santa Cruz; GUTERRES, Thiago Martins. Lei de Propriedade
Industrial-Comentada. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 174.

46 RESTIFFE, Paulo Sérgio. Manual do novo direito comercial. Sdo Paulo: Dialética, 2006,
p. 77.

47 BARBOSA, Denis Borges. Protecdo das marcas: uma perspectiva semiolégica cit., p.
302.
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2.4.2 Principio da Especialidade

A exclusividade concedida pelo registro de marcas € limitada pelo
escopo de produtos ou servi¢os assinalados no registro. Nesse sentido, o
depositante, ao formular seu pedido de registro de marca, deve indicar o
conjunto de itens para os quais se destina sua marca. Esse € o principio da
especialidade, que garante que marcas iguais ou semelhantes possam
conviver, caso tenham escopos distintos de protecdo. Segundo Denis
Borges Barbosa, o principio da especialidade permite realizar o valor
constitucional da restricdo dos bens de exclusiva ao indispensavel a
realizacdo das finalidades que Ihe sdo proprias, prestigiando no restante a
liberdade de iniciativa de terceiros*.

Entretanto, de acordo com o art. 125 da LPI, a marca registrada no
Brasil considerada de alto renome seré assegurada protecdo especial, em
todos os ramos de atividade. Desta forma, a marca de alto renome constitui
uma excecao ao principio da especialidade.

Visando o entendimento adequado da mencionada excecéo,
convém esclarecer o0 que venha a ser marca de alto renome (art. 125 da
LPI). A doutrina define marca de alto renome com aquela que possui
protecdo em qualquer ramo de atividade*®.

Ja o autor Paulo Sérgio Restiffe define marca de alto renome como
aquela dotada de magia e magnetismo proprios e cuja notoriedade |Ihe
confere ampla projecdo no territério nacional, sendo reconhecida pelo
publico em geral, de qualquer categoria  socioecondmica,
independentemente de sua ligagdo com o0 segmento da atividade
empresarial originaria. Com base na definicdo apresentada, o autor conclui
ainda que a marca de alto renome seria uma excecdo ao principio da
especialidade, pelo qual a marca se restringe a classe a que pertence.
Desta forma, a marca de alto renome, assim registrada, permite que o seu
titular impeca o uso de outra semelhante ou idéntica em qualquer ramo de

atividade®°.

48 |bidem, p. 234.
49 RAMOS, André Luiz Santa Cruz; GUTERRES, Thiago Martins. Op. Cit., p. 168.
50 RESTIFFE, Paulo Sérgio. Op.Cit., p. 77.
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Portanto, a excecdo da marca de alto renome, a exclusividade
concedida pelo registro de marcas € limitada pelo escopo de produtos ou
servigos assinalados no registro, permitindo o principio da especialidade
gue marcas iguais ou semelhantes possam conviver, caso tenham escopos
distintos de protecdo. A titulo de exemplo, cumpre mencionar que 0
Superior Tribunal de Justica ja reconheceu, por exemplo, que a marca
“Ford” é de alto renome, tendo protecdo em todos os ramos de atividade®?.

Entretanto, Denis Borges Barbosa salienta a necessidade de
analise da afinidade mercadoldgica ser casuistica, jA que a marca desfila
pelo espaco cultural edificado mais sob a perspectiva particular do
consumidor do que pelos arranjos de mercado, tendo efeito significativo na
definicéo das fronteiras mercadolégicas®2.

2.4.3 Principio da Anterioridade

O principio da anterioridade determina que a exclusividade
concedida pelo registro de marcas € conferida ao primeiro que depositar o
pedido de registro junto ao INPI. E por essa raz&o que se diz que o sistema
adotado no Brasil € o atributivo de direito, pois depende da formaliza¢éo do
pedido de registro para existir.

Entretanto, de acordo com o artigo 129, 81° da LPI, toda pessoa
que, de boa-fé, na data da prioridade ou depésito, usava no Pais, ha pelo
menos 6 (seis) meses, marca idéntica ou semelhante, para distinguir ou
certificar produto ou servico idéntico, semelhante ou afim, tera direito de
precedéncia ao registro. Essa hipotese, portanto, representa uma excecao
ao principio da anterioridade, ja que mitiga o direito a exclusividade daquele
que primeiro que depositar o pedido de registro junto ao INPI.

Nestes termos, o direito de precedéncia, previsto no artigo 129, §1°
da LPI, excetua o principio da anterioridade, destacando a doutrina que o
direito de precedéncia deve ser exercido pelo usuario anterior da marca

antes da concesséao do registro dela ao usuario posterior®®. Corroborando

SI(REsp 246.652/RJ, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em
27/03/2007, DJ 16/04/2007, p. 180)

52 |Ibidem, p. 231.

53 RAMOS, André Luiz Santa Cruz; GUTERRES, Thiago Martins. Op. Cit., p. 178.
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o entendimento mencionado, é possivel citar precedente do Tribunal

Federal da 22 Regido no mesmo sentido®*.

2.5 - Natureza das Marcas

Consoante o disposto no artigo 123 da Lei de Propriedade
Industrial, as marcas podem ostentar trés naturezas: marca de produto ou
servico (inciso 1); marca de certificacdo (inciso 1) e marca coletiva (inciso
).

As marcas de produto ou servigco seriam aquelas utilizadas para
distinguir um produto/servico de outro idéntico, semelhante ou afim, de
origem diversa. A doutrina insere nesse grupo as denominadas marcas
genéricas, conceituadas pelo Codigo da Propriedade intelectual como
“aquela que identifica a origem de uma série de produtos ou artigos, que
por sua vez sao individualmente, caracterizados por marcas especificas e
que sO poderiam ser usadas quando acompanhadas de marcas
especificas”. Em resumo, as marcas genéricas identificam a origem comum
de vérios produtos de uma mesma empresa ou grupo empresarial, sendo
engquadradas como marca de produto ou servico a depender de como sao
exploradas por eles®®.

As marcas de certificacdo sdo aquelas utilizadas para atestar a
conformidade de um produto ou servico com determinadas normas ou
especificacdes técnicas, notadamente quanto a qualidade, natureza,
material utilizado e metodologia empregada. No tocante as normas ou
especificacdes técnicas, o autor esclarece que estas sdo estabelecidas por
institutos especializados, que podem ser de natureza governamental ou
apenas credenciados pelos 6rgéos oficiais competentes®®.

Ainda sobre as marcas de certificacdo, a autora Astrid Uzcéategui
esclarece que elas desempenham uma fungéo de qualidade ou garantia,

estranha as demais marcas. A autora destaca ainda que nas marcas de

5 TRF 2.2 Regido, Apelagao Civel 2003.51.01.490061-0, Rel. Des. Liliane Roriz, decisdo
em 24.07.2007.

55 TOLENTINO, Claudia Lopes. Op. Cit., p. 49.

55 TOLENTINO, Claudia Lopes. Op. Cit., p. 49.

56 RAMOS, André Luiz Santa Cruz; GUTERRES, Thiago Martins. Op. Cit., p. 155.
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certificacdo ndo ha a presenca da origem empresarial, tio comum nas
demais marcas, cedendo espaco a funcéo indicadora de qualidade®’.

Por dltimo, as marcas coletivas, que visam distinguir
produtos/servigos oriundos de membros de uma determinada entidade,
podendo ser ela uma cooperativa, associacao, consorcio ou outra entidade
coletiva. Nas palavras do autor, as marcas coletivas indicam ao
consumidor, por exemplo, que 0s empresarios que a utilizam sdo membros
de determinada associacdo, e que seus produtos ou servicos estdo em
conformidade com as regulamentacdes técnicas dessa entidade.

O autor Alberto Francisco Ribeiro de Almeida define a marca
coletiva como o sinal distintivo que determina a origem da proveniéncia do
produto ou a autoria do servigo prestado por pessoa membro da associacao
titular da marca, distinguindo dos demais produtos ou servicos da mesma
classe®®.

J& o autor Jodo da Gama Cergueira conceitua as marcas coletivas
como sendo as pertencentes a sindicatos, corporacdes e outras associagcao
de produtores ou comerciantes voltadas a indicar os produtos da industria
ou do comércio de seus associados®®.

Entretanto, Patricia Carvalho da Rocha Porto adverte que as
marcas coletivas possuem a mesma funcao primaria no plano juridico que
as marcas de produtos e servicos®. Em complemento, Astrid Uzcategui
ressalva que a diferenca entre as marcas coletivas e a marca ordinaria esta
na titularidade, uma vez que nessa o0s produtos ou servicos procedem de
uma empresa em si mesma considerada, ja naquela o titular, ainda que
uma empresa, € membro de uma Associacdo integrada por outra
empresas®?,

Em principio, portanto, as marcas coletivas possuem natureza

semelhante as marcas de produtos ou servi¢os, ndo estando vinculadas ao

57UZCATEGUI, Astrid. A marca de certificacdo e suas particularidades. Revista ABPI, v.
68, ndo. 7 de 2004, p. 3.

S8ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de. Denominacdo de origem e marca. Coimbra:
Coimbra, 1999, p. 354.

59 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Op. Cit.,p. 355.

60PORTO, Patricia Carvalho da Rocha. Quando a propriedade industrial representa
qualidade: marcas coletivas, marcas de certificacdo e determinacdes de origem. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 123.

61 UZCATEGUI, Astrid. Op. Cit., p. 10.
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exercicio da funcdo de atestar e assegurar a qualidade dos produtos e
servigcos por ela assinalados, sendo atribuido a funcdo de qualidade um

enfoque econdmico e secundario.

2.6- Formas de apresentacao das marcas

Segundo o Manual de Marcas®?, a marca apresenta as seguintes
formas de apresentacdo: marca nominativa; marca figurativa; marca mista
; marca tridimensional e marca de posi¢cdo. Cumpre destacar, por oportuno,
gue a classificacdo ora mencionada foi formulada com base na experiéncia
pratica do INPI, ndo possuindo qualguer fundamento na Lei de Propriedade
Industrial.

Dessa forma, denomina-se marca nominativa aquela criada a partir
de uma ou mais palavras e/ou numeros romanos ou ardbicos ou
combinacéo de palavras e numeros, podendo ser expressdes ja existentes
ou criacGes originais, desde que ndo fantasiosos ou figurativos®s.
Constituem o0s exemplos mais convencionais em razdo da sua
simplicidade, juntamente com as marcas de apresentagado mista.

As marcas figurativas sdo aquelas compostas por desenhos,
imagens, figuras e/ou simbolos, letras e/ou numeros fantasiosos ou
figurativos, palavras em alfabetos distintos, como: &rabe, cirilico ou
hebraico, além de ideogramas, como: o japonés e o chinés cujos
significados ndo sejam relevantes porque a protecdo incide nha
representacdo grafica®*. Abaixo seguem alguns exemplos de marcas

figurativas:

4

»q —

62 Terceira edicdo atualizada conforme Resolucdo INPI/PR n. 249/2019 e revisada pela
sexta vez em 17/01/2023, item 5.11.1, p. 18-20.

63 |Ibidem.

64 Ibidem.
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Convencionou-se chamar de marcas mistas aqueles signos
formados pela combinacdo de nomes e figuras ou, apenas por nome de
grafia fantasiosa ou estilizada. Justamente por combinar elementos, a
marca mista ampara o sinal como um todo, alcangando todo o conjunto,

conforme é possivel ver abaixo:

Por ultimo restou a marca tridimensional, constituida pela forma
plastica do produto, ou seja, sua configuracdo fisica, com capacidade
distintiva e dissociada de efeitos técnicos. Acerca das marcas
tridimensionais autora Claudia Lopes Tolentino, faz importante observacao
ao destacar que o Manual de Marcas ndo insere a representacéo
bidimensional de uma forma tridimensional na composicdo das marcas
mistas®®.

A titulo de exemplo é possivel citar como marcas tridimensionais

as seguintes:

65 TOLENTINO, Claudia Lopes. Op. Cit., p. 59.
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2.7 - Requisitos de registrabilidade das marcas

Com o objetivo de verificar se a presenca de todos os requisitos
legais habeis a considerar uma marca registravel, a marca depositada
precisa passar por um exame de mérito. Ao longo deste processo, o INPI
procede a andlise dos critérios de registrabilidade do sinal marcério, todos
eles relativos as proibicdes listadas no art. 124 da LPI.

Conforme salienta a autora Maité Moro, o sistema brasileiro de
registro de marca utiliza como critério as condi¢cdes negativas de validade
das marcas, ou seja, toma como referéncia os casos em que nao pode ser
um signo registrado como marca. Sendo assim, o registro de uma marca
esta condicionado a existéncia de um juizo negativo relativo as hipéteses
previstas no artigo 124 da LPI6®,

Aléem da analise dos requisitos mencionados, também sé&o
realizadas buscas de anterioridade, a fim de verificar a existéncia de
marcas iguais ou semelhantes que possam levar o consumidor a confuséo
Ou a associacao indevida, sem contar a eventual analise de oposicdes

contra o pedido sob exame.

6 MORO, Maité Cecilia Fabbri. Direito de marcas: abordagem das marcas notorias
na Lei 9,279/1996 e nos acordos internacionais cit., p. 57.
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Nesse contexto, é possivel enquadrar quatro espécies de requisitos
de registrabilidade do sinal marcéario a serem observados ao longo de todo
0 processo.

O primeiro deles seria o critério da distintividade, segundo o qual
marca deve ter a capacidade de distinguir os produtos/servicos que
assinala, vedando-se o registro de sinais desprovidos desta condicao.

A proibig&do do registro de sinais ndo distintivos é motivada pela
propria incapacidade de que tais elementos sejam percebidos como marca
pelo consumidor. Além disso, a apropriacdo exclusiva de signo de uso
comum, genérico, necessario, vulgar ou descritivo geraria monopolio
injusto, uma vez que impediria que os demais concorrentes fizessem uso
de termos ou elementos figurativos necessarios para sua atuacdo no
mercado. Sendo assim, é fundamental levar em conta a distintividade da
marca a ser registrada, evitando incorrer nos erros mais comuns, que
acabam acarretando o indeferimento do pedido®’.

Para Amanda Fonseca De Siervi, 0 aspecto distintivo da marca
requer ainda que a sua composicdo seja feita por sinais livremente
apropriados por seu titular, sendo vedado o registo de marca contendo um
termo que seja essencial para nominar o produto ou servico que ele ira
representar®®. Na sequéncia, a autora ressalta ndo haver a especificacdo
de qualquer grau minimo de distintividade, permitindo concluir que algum
grau de distintividade, por menor que seja, ja atenderia ao requisito legal e
possibilitaria o registro®.

O segundo critério seria o da liceidade ou licitude como sinénimo
da sua néo interdicédo legal por motivo de ordem publica ou por razédo da
moral e dos bons costumes’®. Consequentemente, a marca ndo pode
induzir o publico em erro em relacdo a natureza, origem ou qualidade dos

produtos ou servicos que assinala’.

67 art. 124, incisos IlI; VI; VII; VIII; XVIII; XXI da LPI.

68 DE SIERVI, Amanda Fonseca. Op. Cit., p. 22.

69 Ibidem, p. 23.

70 art. 124 da LPI, incisos I, I, XI e XIV da LPI.

"L MENDONCA, José Xavier Carvalho de. Tratado de Direito Comercial Brasileiro, vol. V,
livro lll, parte |, 5a. ed. Rio de Janeiro, Sdo Paulo: Liv. Freitas Bastos, 1955, p. 265.
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Um terceiro critério é o da veracidade, que se baseia no interesse
publico, vedando-se o registro de marcas que induzam a uma falsa
expectativa com respeito a origem, natureza, qualidade ou utilidade do
produto ou servico assinalado, de forma a lesar consumidor e/ou
competidor. Esta proibicédo é de carater absoluto’.

O ultimo critério é o da disponibilidade ou novidade, que exige para
que um sinal seja registravel, deve distinguir-se de outros sinais ja
apropriados por terceiros, como por exemplo, marcas anteriormente
registradas, nomes comerciais previamente registrados, direitos de autor,
nomes proprios, dentre outros. A regra vale ndo somente para casos de
reproducao literal, mas também para sinais semelhantes, que possam
induzir a confusdo ou a associacdo errdbnea, com riscos ao publico
consumidor, a concorréncia ou ao titular do direito anterior’3. Denis Borges
Barbosa arremata concluindo que a novidade devera ser apurada nao
somente nas hipéteses de reproducdo literal da marca, mas também nos
casos em que ela, quando submetida ao confronto, puder ser confundida
com uma outra’.

Com base no entendimento acima, concluimos que a novidade
exigida nesse requisito necessita ser relativa, jA que a marca precisa ser
nova somente em relagcéo a produtos ou servigcos com mesma destinacao,
nao havendo qualquer 6bice ao registro de uma marca com sinal idéntico

ou semelhante, desde que voltado para bens diversos.

72 Art. 124, inciso X, da LPI

73 art. 124, incisos V; IX; XIlI; XV; XVI; XVII; XXII; XIX; XXIII da LPI.

74 BARBOSA, Denis Borges. Prote¢do das marcas: uma perspectiva semiologica cit., p.
332.
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3 SINAIS DISTINTIVOS NAO TRADICIONAIS

Em que pese o fato de qualquer coisa possuir a condicéo de sinal,
apenas alguns serdo habeis a distinguir devidamente, estando passiveis
de registro. Ainda assim, a revolucdo tecnoldgica vivenciada pela
humanidade vem promovendo a ampliacdo do entendimento do que venha
a ser um signo, permitindo assim a ampliacdo do seu conceito de forma a
incluir novas possibilidades, especialmente no que diz respeito as marcas.

Decorréncia direta da afirmacédo feita acima é o surgimento da
expressao “marcas nao tradicionais” ou “novas marcas” para abarcar novos
signos que vém sendo admitidos como marcas.

A admissibilidade de novos signos como marca Vvaria
consideravelmente a depender do pais, havendo nacdes que conferem o
status de signo marcario a qualquer sinal que seja distintivo de produto ou
servigo, independentemente da natureza, sendo admitido até mesmo
formas simples de representacao grafica. Dentre as nacionalidades que se
fundam nesse critério, é possivel citar a Argentina’®, os Estados Unidos da
América’® e o Uruguai’”.

De forma menos ampla, alguns paises admitem como marcas
apenas o0s sinais distintivos que forem graficamente representaveis
segundo critérios mais rigidos quanto ao tipo de representacdo grafica
aceitavel. E o caso, por exemplo, da Australia’ e da Unido Europeia®.

Por fim, de forma muito mais restrita, ainda existem nacdes que
reconhecem como signos distintivos apenas o0s sinais que forem
visualmente perceptiveis, sendo possivel assim classificar o Brasil®, a

Coréia do Sul®! e 0 México®2.

> ARGENTINA. Ley de Marcas e Designaciones. Lei 22.362, de 26 de Dezembro de 1.980,
artigo 1°.

76 EUA. Lanham Act, 15USC 881051 et seq.

T URUGUAI. Ley 17.011, de 25 de setembro de 1998, artigo 1°.

8 AUSTRALIA. Trade Marks Act, de 19 de Outubro de 1995, Section 17.

79 UNIAO EUROPEIA. Council Regulation (EC) 207/2009, de 26 de Fevereiro de 2009,
artigo 4°.

80 BRASIL. Lei 9. 279, de 14 de maio de 1996, artigo 122.

81 COREIA DO SUL. Trademark Act, de 28 de novembro de 1949, com as alteracdes
promovidas pela Lei 11.962, de 30 de julho de 2013.

82 MEXICO. Ley de la Propriedad Industrial, de 27 de junho de 1991, com as alteracdes
promovidas em 09 de abril de 2012. Artigo 88.
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Logo, o Brasil esta entre os paises que restringem legalmente o
reconhecimento registral como marca aos signos visualmente perceptiveis
que estejam enquadrados nas categorias tradicionais denominadas
nominativa, figurativa, mista, tridimensional e de posicédo, restando
desamparado de tutela juridica uma gama consideravel de outras formas
igualmente habeis a cumprir a mesma funcéo distintiva.

Entretanto, ndo obstante a condicdo de marca nédo tradicional, é
forgoso reconhecer que o mercado vem fazendo um uso reiterado desses
sinais ndo tradicionais com a mesma funcéo distintiva que incumbe a
marca. Ou seja, o fato de ndo se amoldar devidamente ao conceito legal
ndo importa qualquer prejuizo a sua utilizagao efetiva, que acontece de
forma a permitir o pleno reconhecimento pelo consumidor dos produtos e
servigcos, designando a procedéncia e transmitindo a mensagem a ser
comunicada.

Uma vez constata a mencionada realidade, é imperioso
reconhecer que as marcas nado tradicionais sao perfeitamente
enquadraveis ao conceito fundamental de marca, possibilitando o
desempenho adequado da funcdo distintiva, ndo subsistindo assim
qualquer fundamento técnico que justifique a restricdo do registro as
marcas visualmente perceptiveis®s.

O rigorismo juridico deve, portanto, ceder em importancia ante a
verificacdo de que as marcas tradicionais atendem a todos os requisitos
conceituais necessarios, ainda que se possa reconhecer uma dificuldade
de ordem prética para a realizacao do registro de algumas dessas marcas.

A rigor, portanto, todo sinal distintivo de produto ou servigo que,
por qualquer motivo, ndo possa ser enquadrado como marca nominativa,
figurativa ou mista, pode ser chamado de marca néo tradicional®.

A restricdo imposta ao registro dos sinais visualmente
perceptiveis representa assim uma moldura rigida condicionante do seu
reconhecimento aos signos que se adequem devidamente aos parametros

predeterminados pela legislacéo aplicavel, através de um apego formal a

83 BARBAS, Leandro Moreira Valente. Marcas néo tradicionais: a propriedade intelectual
dos novos tipos de sinais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 16.
84|bidem, p. 30.
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aspectos ligados quase sempre a sua apresentacao visual, ignorando a real
possibilidade de protecdo e producado de valor juridico aos demais sinais
atraveés da impossibilidade do seu registro.

No tocante as marcas tradicionais, portanto, vem se consolidando
o entendimento de muitas nacfes no sentido de promover a progressiva
ampliacdo do seu conceito, permitindo o alargamento da sua moldura para
contemplar sinais que tenham a aptiddao para desempenhar a funcéo
precipua da marca, ou seja, distinguir produtos e servicos.

A tendéncia internacional, cada vez menos limitadora do sistema
marcario a uma perspectiva ontoldgica, fechada e limitada, vem pouco a
pouco ampliando o seu olhar para conferir maior relevancia ao aspecto
teleolégico do simbolo, atentando para o devido atendimento das suas
finalidades precipuas®.

A perspectiva teleoldgica funda-se principalmente no fato de que
as marcas nédo tradicionais ndo se resumem aos sinais habeis a serem
percebidos através dos sentidos humanos tradicionais distintos da viséo,
passando a admitir como tais todos 0s signos que possam ser percebidos
através de sensacdes como balanco/equilibrio, temperatura, cinestesia,
pressdo, nocédo de tempo ou qualquer outra que se mostre viavel®e,

Nessa perspectiva, a doutrina vem dividindo esses sinais em duas
categorias, quais sejam: 0s sinais com percepc¢ao de movimento e 0s sinais
de atracdo?’.

Os sinais com percepcao de movimento seriam aqueles em que
seria possivel notar movimento como, por exemplo, os hologramas, 0s
gestos, os movimentos de objetos e os logotipos animado®8.

Ja os sinais de atracdo seriam caracterizados pelo objetivo de

criar uma distingdo simbodlica, ou seja, uma particularidade ou varias delas,

85 DINWOODIE, Graeme B. The death of ontology: A teleological approach to trademark
law. The University of lowa Law Review, V. 84, No.4. Estados Unidos: Univesity of lowa,
p. 611, 1998.

86 BARBAS, Leandro Moreira Valente. Op. Cit., p. 20.

87 CESARIO, Kone Prieto Furtunato. Op. Cit., p. 79.

88 BARBOSA, Denis Borges. Marcas em movimento: protecao possivel em direito
brasileiro. Rio de Janeiro: Revista Eletrdnica do IBPI. 82 Ed. 2013, p. 79.
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trazendo a atencéo do consumidor para o produto ou servico como no caso
das marcas de posicéao®°.

A decomposicdo das marcas nao tradicionais em apenas dois
grupos decorre da constatacdo de que os efeitos juridicos sdo muito
semelhantes, sendo possivel alocar todas os sinais ndo convencionais
nessas duas categorias.

Entretanto, diante do vertiginoso desenvolvimento tecnolégico
dos dias atuais, € preciso admitir a possibilidade de surgimento de alguma
espécie de sinal que ndo possa ser classificado dentro dessas duas
categorias, demandando assim o acréscimo de novas categorias a
classificagdo mencionada.

Conforme ja salientado, os sons ndo podem ser enquadrados
como espécies de marcas uma vez que estes ndo sdo registraveis no
Brasil. Ainda assim, 0 som ou a vinheta podera integrar logotipos animados,
sendo parte integrante do conjunto marcéario de movimento.

Com base nas principais no¢des apresentadas acerca dos sinais
nao tradicionais, € oportuno buscar uma definicdo conceitual daquilo que
poderia ser considerado uma marca néo tradicional, tendo como ponto de

partida as diversas nomenclaturas adotadas pela literatura juridica.

3.1 — Definicao

A doutrina patria define os sinais distintivos néo tradicionais
como os sinais dotados de capacidade distintiva compostos por cores,
luzes, hologramas, gestos, movimentos, interagdes, posi¢cdes e o0 conjunto
visual (trade dress) de embalagens ou estabelecimentos®.

Além das mencionadas, € forcoso atestar ndo haver justificativa
para negar o reconhecimento as marcas sonoras, tateis, gustativas e
olfativas, por serem todas elas dotadas de distintividade, além de
cumprirem devidamente com todos 0s requisitos necessarios.

Ainda assim € preciso registrar que muitos paises negam o

registro sob o argumento da sua dificuldade de representacdo, sendo

8 CESARIO, Kone Prieto Furtunato. Op. Cit., p. 79.
% CESARIO, Kone Prieto Furtunato. Op. Cit., p. 74.
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possivel citar como as mais questionaveis as marcas de cores, hologramas
e sinais de movimento®?.

As diferentes percepcdes daquilo que possa ser reconhecido
como uma marca nao tradicional nas diversas nacdes em que a sua
existéncia € admitida se encontra refletida nas diversas denominacdes
utilizadas para nomina-las.

Somente na lingua portuguesa, € possivel identificar a utilizacéo
de vérias expressfes para fazer referéncia as marcas néo tradicionais,
podendo mencionar dentre as principais as seguintes designacdes: Marcas
N&do Convencionais®’; Marcas Heterodoxas®?; Marcas Atipicas®* e Marcas
Plurissensoriais®.

A expressao “marcas nao tradicionais” em hipdtese alguma
busca se contrapor aqueles signos de utilizacdo mais comum e frequente,
tampouco pretende tracar um paralelo com o0s sinais expressamente
reconhecidos pelo ordenamento juridico, mesmo porque muitas marcas
ndo tradicionais se amoldam ao contexto normativo. Ao reves disso, a
principal virtude do seu emprego € justamente a sua utilizacdo consagrada
em documentos elaborados pela OMPI, importando assim uma referéncia
segura do seu emprego inclusive em ambito mundial.

Ja a utilizacdo da denominacgao “marcas ndo convencionais” tem
como objetivo destacar as peculiaridades presentes nessa espécie de
sinais, chamando a atencao para a necessidade de contemplacado dos seus
aspectos com um olhar distinto do utilizado nas chamadas “marcas
tradicionais”. Nunca é demais lembrar que a expressao “marcas nao
convencionais”, da mesma forma que as “marcas nao tradicionais, nao

pretende remeter a ideia de caréncia de amparo legal.

9IBARBOSA, Denis Borges. Da questao da distinguibilidade das marcas nas marcas nao
convencionais. 2013. Disponivel em:
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/da _questao_distinguibilidad

e_marcas.pdf.

92 |bidem.

% FARIA CORREA, José Antonio B L. Marcas Heterodoxas. Disponivel em:
http://www.ids.org.br/marcas-heterodoxas/.

9% HERNANDEZ ALFARO, Mati de los Angeles et al. Los nuevos productos y las marcas
olfativas. 2008, p. 152.

9% CORREA, JABLF A.; FARIA, Correa. A dimensao plurissensorial das marcas: a protegao
da marca sonora na lei brasileira. Revista ABPI, 2004.
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Por “marcas heterodoxas” é possivel depreender a nogao de
rompimento com o padrao e as nogdes comuns de “marca”, representando
assim uma ruptura com os sistemas marcarios tradicionais®®.

Na mesma linha, a denominagdo “marcas atipicas” busca
ressaltar 0s aspectos pouco convencionais que essa espécie de sinais
ostenta, se comparados aqueles designados como “signos tipicos””.

O emprego do termo “marcas plurissensoriais” tem como
principal virtude o evidente destaque dado ao fato de que a percepcéo de
muitos desses sinais devera se dar por intermédio de outros sentidos
humanos, estejam eles acompanhados ou n&o do emprego da visdo%.

A existéncia de tantas expressdes distintas para se referir as
marcas nao tradicionais poderia, em um primeiro momento, causar certa
perplexidade, mormente se considerarmos o fato de que o Brasil esta entre
0S paises que restringem o reconhecimento registral como marca aos
signos visualmente perceptiveis, deixando assim pouca margem ao
reconhecimento dos diferentes tipos de marcas atipicas.

Entretanto, € relevante esclarecer que muitas das mencionadas
denominacdes séo traducdes diretas de expressdes utilizadas em outros
idiomas para se referir aos sinais nao convencionais.

No francés, por exemplo, é verificado o emprego das expressdes
“‘marques non conventionnelles”, além de “marques non tradicionnelles” ou
“signes atypiques™®. Embora se verifiqgue o uso recorrente da expressao
“‘marques non traditionnelles” nos documentos oficiais da OMPI, a pesquisa
do tema na doutrina francesa parece sugerir uma predilecdo pela
expressao “marques nos conventionnelles” sob o argumento de que o seu
emprego suscitaria menos duvidas e ambiguidades, demarcando com

maior precisdo a espécie objeto de estudo!®,

9% BARBAS, Leandro Moreira Valente. Op. Cit., p. 21.

97 ALFARO, Mati de los Angeles Hernandez. Los nuevos productos y las marcas
olfativas. Anuario de la Facultad de Derecho, n. 1, 2008, p. 140.

9% CORREA, JABLF A,; FARIA, Correa. Op. Cit., p. 20.

99 VVILHENA NETO, Pedro Paulo Machado. L’Evolution de la Notion du Signe em Droit des
Marques dans L’Union Européenne. Dissertacdo de Mestrado apresentada na
Universidade de Strasburgo. 2010/2011.

100 |phidem.
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A lingua espanhola, acompanhando a tendéncia dos demais
idiomas, também apresenta diversas denominacdes para fazer referéncia
as marcas nao tradicionais. Dentre as existentes, cumpre destacar, dada a
sua maior relevancia e prevaléncia, as expressbes “marcas no
tradicionales™! e “marcas no convencionales”2, A primeira nomenclatura
possui maior relevancia frente a segunda, tendo o seu uso reforcado nos
documentos oficiais da OMPI.

Por fim, mas ndo menos importante, cabe destacar a referéncia
do tema marcas nao tradicionais na doutrina italiana, na qual predomina a
utilizacdo dos termos “marchio non tradizonale™® e “marchio non
convenzionale”%4,

Em que pese a diversidade de expressdes utilizadas para fazer
referéncia as marcas nao tradicionais, € possivel verificar que em todas
elas a intencdo ampliativa daquilo que venha a ser o objeto tradicional do
signo distintivo se faz presente, buscando assim contemplar uma gama de

novos sinais também capazes exercer a funcgao distintiva.

3.2 - Oreconhecimento como marca

Tendo em vista 0 aspecto inovador que compde os sinais distintivos
ndo tradicionais, sdo frequentes as criticas direcionadas ao seu
reconhecimento, que muitas vezes questionam a relevancia e a utilidade
do resguardo juridico dessas novas formas de exteriorizacdo das marcas,
argumentando ainda que a finalidade almejada poderia ser melhor atingida
por intermédio de outras espécies de propriedade intelectual.

Com base no argumento acima é que se passou a perquirir acerca
da necessidade de tutela dos sinais nao tradicionais atraves do seu registro
como marca, cogitando se esta ndo estaria melhor amparada através dos

direitos autorais no caso dos sons, ou até mesmo por meio da concorréncia

101 GARCIA, Juan David Castro. Marcas no Tradicionales, Las. Rev. Prop. Inmaterial, v.
16, p. 297, 2012.

102 RAMIREZ, Luis Gonzalo. De colores: el derecho ante la proteccion de signos no
convencionales. Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual, v. 4, n. 7, 2008, p.
177.

103 CAMPANINI, Anna. La protezione del marchio non registrato. 2006.

104 ALVANINI, Sara. | marchi non convenzionali, 2016, p. 999.
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desleal na reproducdo de cheiros, gostos, gestos ou quaisquer outras
formas marcarias distintivas®,

Com o intuito de respaldar a real utilidade do reconhecimento das
marcas nao tradicionais, ilidindo os questionamentos mencionados acima,
€ que a doutrina passou a estabelecer critérios objetivos para a sua
constituicao.

Dentre eles é possivel mencionar a necessidade de
reconhecimento imediato do sinal por seus destinatarios como tal,
necessitando ainda ser capaz de distinguir o produto ou servico frente os
seus consumidores e competidores. Para Denis Borges Barbosa, essa
capacidade seria um requisito extra que por vezes € ignorado pela doutrina,
ressaltando ainda a necessidade do signo promover a diferenciacdo entre
produtos ou servigos idénticos ou afins, de origem diferentel0,

E nesse sentido que se consolidou o entendimento acerca da
necessidade de interacdo psicologica a ser estabelecida entre o
consumidor e a marca, de forma a permitir a formacéo de uma identidade
unitaria da mensagem a ser transmitida por ela, impedindo assim a sua
decodificacdo por seu destinatario?”.

Com base nesse raciocinio, Kone Prieto Furtunato Cesério
esclarece que a percepcdo mencionada seria uma associacao psicolégica
do consumidor que estaria vinculada ao conjunto informativo de todas as
funcdes exercidas pelo signo, permitindo tanto o reconhecimento de alguns
sinais como marca, quanto a negativa desta condicdo para alguns sinais!,

Em resumo, € essencial restar evidenciado o desempenho efetivo
da funcéo marcaria por parte do signo, ndo bastando ele estar limitado a
Unica e tdo somente enaltecer o produto ou o servigco, pois nesta hipétese
restaria prejudicado o carater distintivo que deve estar inequivocamente

presente no sinal.

105 BARBAS, Leandro Moreira Valente. Op. Cit., p. 59.

106 BARBOSA, Denis Borges. Protecdo das marcas: uma perspectiva semioldgica cit., p.
7.

107 FERNANDEZ-NOVOA, Carlos; LASTRES, José Manuel Otero; AGRA, Manuel
Botana. Manual de la propiedad industrial. Marcial Pons, 2009, p. 28.

108 CESARIO, Kone Prieto Furtunato. Op. Cit., p. 98.
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Uma vez constatada a necessidade de desempenho de todas as
funcdes elencadas pela doutrina pelas marcas em geral, € necessario
destacar o aspecto da distintividade, que ndo somente representa a funcao
primordial da marca, mas constitui verdadeira condi¢cdo de validade para o
registro da marca.

Corroborando o afirmado, a autora Maité Cecilia Fabbri Moro
sustenta que a distintividade estaria entre as condicbes negativas de
validade, as quais se somariam ainda a disponibilidade, a veracidade e a
licitude, que se baseariam nos casos em que nao pode ser um signo
registrado como marca. Desta forma, estando essas hipoteses
expressamente previstas em lei, a validade de uma marca somente seria
admitida mediante a auséncia de tipificacdo em qualquer dos motivos
ensejadores de recusa do registrol®°,

Nesse sentido, seria imprescindivel reconhecer que a distintividade
teria um papel de destaque dentre todas as condi¢6es de validade, ndo sé
por desempenhar também o papel de funcdo primordial da marca, mas
principalmente por estar contido na propria definicdo legal de marca,
disposta no artigo 122 da LPI, que ressalta a necessidade do signo
marcario ostentar carater distintivo.

Além da distintividade que deve caracterizar a marca, a mesma
devera ainda ser representada por um simbolo que seja de livre
apropriacdo pelo seu titular''®. Isso significa dizer que n&do podera ser
utilizado, por exemplo, um termo necessario a designacédo do produto ou
servigco a ser representado pelo signo, sob pena de restar caracterizada a
indevida utilizacdo de palavra de uso comum ou necessario imprescindivel
e inerente a sua propria existéncia, estando essas hipoteses devidamente

contempladas em alguns incisos do artigo 124 da LPI*1,

109 MORO, Maité Cecilia Fabbri. Direito de marcas: abordagem das marcas notérias na Lei
9,279/1996 e nos acordos internacionais cit., p. 58.

110 DE SIERVI, Amanda Fonseca. Op. Cit. 22.

111 ] - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma
distintiva;

VI - sinal de carater genérico, necessario, comum, vulgar ou simplesmente descritivo,
quando tiver relagcdo com o produto ou servico a distinguir, ou aquele empregado
comumente para designar uma caracteristica do produto ou servigo, quanto a natureza,
nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produgdo ou de prestagdo do servico,
salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

VII - sinal ou expressdo empregada apenas como meio de propaganda;
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Ainda no tocante a distintividade, a autora ressalta que, embora a
lei ndo determine um grau minimo de distintividade a ser atingido pela
marca, sendo suficientes que essas possuam alguma capacidade
distintiva, € evidente que o grau de distintividade sera diretamente
proporcional a protecéo conferida ao seu registro, sendo capaz de conferir-
Ihes o status de marcas fortes para aquelas formadas por elementos
dotados de alto grau distintivo e, ao revés disso, relegar a condi¢do de
fracas aquelas revestidas de um baixo grau de distintividade!2.

Conforme dito alhures, a disponibilidade consiste na segunda
condicdo de validade ao estabelecer a exigéncia de que o signo esteja
disponivel para ser adotado como marca, ndo havendo utilizagédo
precedente do mesmo para designar outros produtos ou servi¢cos idénticos
ou semelhantes!!s,

Portanto, ndo ha nenhum 6bice de que a marca seja constituida por
um sinal de conhecimento publico, bastando apenas que 0 mesmo nao ja
esteja sendo utilizado em produtos ou servigos do mesmo segmento.

A esse respeito convém mencionar ainda a licdo de Pontes de
Miranda, que faz mencédo a novidade como caracteristica das marcas!!4.
Em complemento ao afirmado, Amanda Fonseca De Servi adverte que o
sinal marcario ndo necessita ser intrinsicamente novo, exigindo apenas que
a novidade seja relativa, ou seja, ainda que o sinal ja seja de conhecimento
popular, devera apenas ser novo em relagéo ao produto ou servico em que
figurar®®,

No tocante a Ultima condicao de validade, € necessario esclarecer,
desde ja, que o reconhecimento da licitude como tal pela doutrina ndo é

VIII - cores e suas denominacdes, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e
distintivo;

XVIII - termo técnico usado na industria, na ciéncia e na arte, que tenha relagcdo com o
produto ou servigo a distinguir;

XXI - a forma necesséaria, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou,
ainda, aquela que néo possa ser dissociada de efeito técnico;

112 DE SIERVI, Amanda Fonseca. Op. Cit., p. 23.

113 MORO, Maité Cecilia Fabbri. Direito de marcas: abordagem das marcas notérias na Lei
9,279/1996 e nos acordos internacionais cit., p. 60.

14PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Op. Cit., p. 40.

115 DE SIERVI, Amanda Fonseca. Op. Cit., p. 29.
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pacifico, havendo posicionamentos no sentido de identificar a veracidade
como denominacdo mais adequada?*®.

Entretanto, a predilecdo pela expressédo licitude encontra
fundamento na sua maior amplitude para englobar também a veracidade,
possibilitando abranger ndo somente o aspecto enganoso ao consumidor,
mas também as hipoteses de utilizacdo de um signo de forma defesa em
leitt’.

Sendo assim, a condicdo de validade denominada licitude
determina tanto que o sinal marcario ndo podera induzir o publico em erro
no que tange a natureza, origem ou qualidade dos seus produtos ou
servigos; estando ainda impossibilitado de contrariar a moral, os bons
costumes ou a ordem publicat®.

Uma vez abordado o reconhecimento como marca dos signos
distintivos em geral, € relevante enfrentar a questao sob o prisma especifico
dos sinais distintivos ndo tradicionais, que inexoravelmente acarretara a
necessidade de superacdo de diferentes obstaculos em decorréncia,
principalmente, do seu aspecto distintivo diferenciado, além da
classificacéo legal atribuida aos sinais dessa natureza.

Como é cedico, o artigo 122 da Lei de Propriedade Industrial dispde
expressamente que sdo suscetiveis de registro como marcas 0s sinais
distintivos visualmente perceptiveis, ressalvando apenas aqueles que
estejam incluidos nas proibi¢cdes legais trazidas no artigo 124 do mesmo
diploma legal.

A condigao “sine qua non” de registro adstrito Unica e tdo somente
aos sinais visualmente perceptiveis é mitigada pela doutrina, que de forma
reiterada vem sustentando o registro de sinais ndo tradicionais como, por
exemplo, os sonoros, dispensando para tanto a necessidade de alteragao

legislatival?®.

116 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Op. Cit., p. 41.

117 DE SIERVI, Amanda Fonseca. Op. Cit., p. 26.

118 MENDONCGCA, José Xavier Carvalho de. Tratado de Direito Comercial Brasileiro, vol. V,
livro lll, parte |, 5a. ed. Rio de Janeiro, Sdo Paulo: Liv. Freitas Bastos, 1955, p. 265.

119 MARQUES, Ricardo Luiz Pereira. Marcas Sonoras no Direito Brasileiro. Editora
JURUA, 2010, p. 111-153.
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Em relacéo as vedacdes trazidas pelo artigo 124, é valido destacar
o inciso VI, que estabelece como nao registravel o sinal de carater genérico,
necessario, comum, vulgar ou simplesmente descritivo ou empregado
comumente para designar uma caracteristica do produto ou servi¢o, salvo
guando revestido de suficiente forma distintiva.

A flexibilidade contida na redacao do dispositivo acima mencionado
é intencional e evidentemente conciliatoria, buscando garantir seguranca
juridica ao registro de marcas sem, no entanto, restringir demasiadamente
a liberdade dos agentes do mercado. Tal intuito é reconhecido como
essencial por Jodo da Gama Cerqueira, pois resguarda a liberdade de
comeércio e da industria ao conferir uma gama de possibilidade de escolha
das suas marcas, desde que respeitadas as proibicdes legais, viabilizando
a implementacéo de signos com suficiente grau distintivo'?°.

Em relacdo ao que deve ser entendido por “suficiente forma
distintiva”, Pontes de Miranda esclarece que aquilo que constitui a marca é
a forma descritiva, distintiva, ainda que seja composta de designacdes
genéricas, desde que observado ainda o requisito da veracidade'?!.

Ainda sobre a distintividade suficiente da marca, Amanda Fonseca
de Siervi ressalta que tal requisito restard devidamente preenchido na
hip6tese em que o signo, embora composto por elementos considerados
irregistraveis isoladamente, ao serem aglutinados, passem a compor uma
expressdo passivel de registro, sendo outorgada a protecdo ao conjunto
marcario, que nao tera o condao de ilidir a utilizagdo individual de um dos
seus elementos por um concorrente'??2, Cumpre destacar ainda que esse
entendimento também vem sendo reproduzido pela jurisprudéncia'?3.

A autora ressalta ainda que a analise da distintividade ndo deve ser

restrita a expressdes verbais de uso comum, devendo incluir também os

120 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Op. Cit., p. 391-392.

121 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Op. Cit., p. 41.

122 DE SIERVI, Amanda Fonseca. Op. Cit., p. 33-34.

123 Quanto ao registro das expressdes ‘POP FARMA’ e ‘POUPA FARMA’ como marcas
por 6bvio que carecem de originalidade, constituido de verbetes vulgarmente utilizados no
mercado, redutores dos vocabulos ‘POPULAR’, ‘POUPANCA’, E ‘FARMACIA’, que
mesmo quando aglutinados ndo perdem natureza evocativa de qualidade de produto, nem
indicativa de mercado, traduzindo-se no que a doutrina e os Tribunais denominam de
‘marcas fracas’, passiveis de conviverem com outras similares no mercado. (Apelacdo
Civel 0022994-96.2013.4.02.5101, TRF 22 Regido, 22 Turma, rel. Messod Azulay Neto j.
30.09.2016, disp. 04.10.2016)
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termos figurativos que sejam geneéricos, comuns, necessarios, vulgares ou
descritivos em relacdo ao bem que designam?®?4,

A possibilidade ora admitida tem crucial importancia para o
presente trabalho, uma vez que o mesmo pretende abordar a aquisicéo de
distintividade pelo uso do conjunto marcario, composto por elemento nao
distintivo, como fundamento de legitimidade das marcas de posicao, de
forma a permitir o seu registro.

Para tanto, é crucial o devido exame da classificacdo legal
estabelecida para os sinais nao distintivos prevista no artigo 124, VI da Lei
de Propriedade Industrial a fim de verificar os contornos legais habeis a
permitir identificar um elemento do conjunto marcério como néo distintivo,
mas que ao se somar a outros elementos seja capaz de apresentar a
distintividade necesséaria.

Buscando dar concretude a classificacao disposta no mencionado
dispositivo, a doutrina tem envidado esforcos no sentido de estabelecer
uma distingdo entre aquilo que venha a ser sinais genéricos, sinais
necessarios, sinais de uso comum, sinais vulgares e sinais descritivos,
sendo oportuno consignar ainda a existéncia de autores que nado fazem
qualquer distingdo entre as modalidades previstas no citado dispositivo
legal, havendo também quem defina como expressdes sinbnimas o0s
termos genéricos e necessarios e ainda as expressfes sinais necessarios
e comuns.

De forma bastante pragmatica, Lélio Denicoli Schmidt determina
que a distincdo basica ira se estabelecer entre 0os signos genéricos, que
sdo empregados para nomear produtos oOu Sservicos, e 0S Signos
descritivos, que se destinam a adjetivar ou qualificar os mesmos, podendo
ambos serem compostos por palavras, figuras ou formas de uso
necessario, comum ou vulgar?s,

Anuindo ao mesmo entendimento, Jodo da Gama Cerqueira

acrescenta ainda que as denominagfes genéricas seriam exatamente as

124 DE SIERVI, Amanda Fonseca. Op. Cit., p. 36.
125 SCHMIDT, Lélio Denicoli. A distintividade das marcas: secondary mening, vulgarizagédo
e teoria da distancia. S&o Paulo: Saraiva, 2013, p.104.
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denominagbes necessarias, usuais, ou vulgares'?%, sendo seguido de perto
nesse ponto por Waldemar Martins Ferreira, que utiliza a expressao
denominagdo genérica como sinbnimo de denominagdo necessaria ou
vulgar?’,

Com base nos posicionamentos acima, € possivel concluir que
guanto a funcéo, o sinal sera genérico ou descritivo e quanto a estrutura
cada uma dessas espécies podera assumir a forma necessaria, comum ou
vulgar'?8,

Ainda assim, iremos tracar quais seriam as principais
caracteristicas das principais espécies de sinais com o fito de melhor
distingui-las e entender quais teriam sido os motivos que levaram o
legislador a vetar o seu registro.

O Manual de Marcas'?® do INPI estabelece que sinal genérico seria
“o termo ou expressdo nominativa ou a sua representacao grafica que (sem
ser de carater necessario em relagcao ao produto ou servi¢co ou indicativo
de natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produc¢éo ou
de prestacdo de servi¢co) designa a categoria, a espécie ou 0 género ao
qual pertence um determinado produto ou servico, ndo podendo
individualiza-lo, sob pena de atentar contra o direito dos concorrentes”.

Ja Jodo da Gama Cerqueira, embora consinta que 0s termos
genéricos constituam uma categoria abrangente das denominacdes
necessarias, usuais ou vulgares, entende que aqueles devam se referir ao
género do produto ou artigo, ndo podendo constituir, portanto, direito
exclusivo®®.

Da mesma forma se posiciona Waldemar Martins Ferreira,
ressaltando que a expressdo genérica, assim como a denominacao

7

necesséaria, € insuscetivel de apropriagdo com o fim especifico de

126 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Op. Cit., p. 24.

127 FERREIRA, Waldemar Martins. Instituicdes de Direito Comercial, 2° Volume, Livraria
Freitas Bastos, 32 Edicao. Sao Paulo, 1952, p.146.

128 SCHMIDT, Lélio Denicoli. A distintividade das marcas: secondary mening, vulgarizagao
e teoria da distancia cit., p. 105.

129 Terceira edigdo atualizada conforme Resolucédo INPI/PR n. 249/2019 e revisada pela
sexta vez em 17/01/2023, item 5.9.3, a.

130 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Op. Cit., p. 24.
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conversdo do seu objeto em marca de industria ou de comércio visando a
sua utilizacdo exclusiva's?.

N&o obstante a divergéncia acerca da pertinéncia do sinal genérico
como categoria de denominac¢do genérica, € forgcoso reconhecer que, tanto
o INPI, quanto a doutrina, sado inequivocos ao afirmar que a utilizacdo dos
sinais genéricos isoladamente para designar diretamente o objeto serve
Unica e tdo somente para determinar o género do produto ou servico.

Além do sinal genérico, os sinais necessarios também foram objeto
de vedacéao legal para fins de registro como marca, uma vez que 0 seu
emprego representaria um injustificavel prejuizo a atividade dos demais
concorrentes do setor, que estariam impedidos de fazer referéncia ao termo
objeto do registro, restringindo sobremaneira o seu ambito de atuacao.

Por sinal de carater necessario deve ser tido o “termo ou expressao
nominativa ou o elemento figurativo indispensavel para designar ou
representar o produto ou o servi¢o, ou, ainda, seus insumos”, nos termos
do disposto no Manual de Marcas do INPI132,

Waldemar Martins Ferreira, ao discorrer sobre a denominacao
necessaria, se refere a ela como a Unica denominacao através da qual se
designa a mercadoria, fundindo-se de forma a ndo mais ser possivel o seu
desmembramento!33,

Contudo, impende registrar que a doutrina ndo € unanime no
tocante ao que venha a ser signo necessario, sendo relevante o registro de
entendimento do autor no sentido de que a denomina¢ado necessaria sera
sempre vulgar e de uso comum, embora 0 seu aspecto vulgar ndo seja
essencial'3,

Ainda assim, é legitimo concluir ser a denominacdo necessaria
aquela imprescindivel para identificar o produto e cuja apropriacdo

exclusiva por um dnico titular acarretaria prejuizos aos demais

131 FERREIRA, Waldemar Martins. Tratado de direito comercial: o estatuto da sociedade
por a¢cbes. Sdo Paulo: Saraiva, v. 5, 1961, 287.

132 Terceira edicdo atualizada conforme Resolucéo INPI/PR n. 249/2019 e revisada pela
sexta vez em 17/01/2023, item 5.9.3, b.

133 FERREIRA, Waldemar Martins. Op. Cit., p. 287.

134 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Op. Cit., p. 280.
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comerciantes, ja que restariam tolhidos quanto a possibilidade de
divulgacéo dos seus produtos ou servicos sem malferir direito alheio!3®,

Por sinais de uso comum podem ser tomados aqueles utilizados
pela linguagem coloquial para determinar um servico ou produto,
diferenciando dos termos necessarios em razdo do seu conhecimento
publico, que se da através do uso popular, ainda que ndo constitua o Unico
termo, mas com utilizac&o reiterada para fazer referéncia a um produto ou
servigo3s,

A definicdo para os sinais de uso comum estabelecida no Manual
de Marcas determina ser essa espécie de signo composta por “termo ou
expressdo nominativa ou o0 elemento figurativo que, embora né&o
corresponda ao nome ou a representacdo pelo qual o produto ou o servico
foi originariamente identificado, tenha sido consagrado, pelo uso corrente,
para essa finalidade, integrando, assim, a linguagem comercial™?%’,

Nas palavras de José Carlos Tinoco Soares, o termo comum €
aquele que pertence em razédo da sua incorporacdo a linguagem popular,
nao fazendo referéncia direta ao produto, mas caracterizando-se de modo
a possibilitar a sua identificagdo®®.

A nocao de sinais vulgares estabelecida pelo Manual de Marcas é
delimitada pelo emprego de “girias, denominac¢8es populares ou familiares
que também identificam um produto ou servigo™3°.

Perfilhando o mesmo entendimento, entende o autor que por
denominacdes vulgares devem ser tidas aquelas dadas pelo vulgo, mesmo
quando ndo sejam necessarias ou até mesmo as mais usuais*.

Lélio Denicoli Schmidt, de forma mais precisa, associa 0s sinais

vulgares ao seu emprego informal, ou seja, por meio de girias coloquiais

135 DE SIERVI, Amanda Fonseca. Op. Cit., p. 43.

136 |nidem, p. 44.

137 Terceira edicdo atualizada conforme Resolugéo INPI/PR n. 249/2019 e revisada pela
sexta vez em 17/01/2023, item 5.9.3, c.

138 SOARES, José Carlos Tinoco. Lei de patentes, marcas e direitos conexos. Editora
Revista dos Tribunais, 1997, p. 190.

139 Terceira edigdo atualizada conforme Resolucdo INPI/PR n. 249/2019 e revisada pela
sexta vez em 17/01/2023, item 5.9.3, d.

140 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Op. Cit., p. 54.
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utilizadas em oposicéo a sua forma mais culta para também se referir a um
produto ou servigo®!,

Por fim, cumpre mencionar ainda os sinais descritivos, que foi
previsto no Manual de Marcas como sendo o “termo ou expressao
nominativa que nao se presta a distinguir produto ou servico, mas que visa
a indicar seu destino, sua aplicacdo ou a descrevé-lo em sua prépria
constituicdo™42.

A doutrina aponta ainda como previséo legal dos signos descritivos
a segunda parte do artigo 124, VI da Lei 9.279/96, que veda o registro de
sinal empregado comumente para designar uma caracteristica do produto
ou servico, quanto a natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e
época de producao ou prestacao do servico.

A utilizacdo de sinais descritivos tende a ser feita com alguma
frequéncia nos produtos e servicos a fim de realcar uma qualidade, ndo
importando um necessario prejuizo aos demais concorrentes como
aconteceria, por exemplo, na hip6tese de utilizacdo de um signo
necessario. Com base nessa constatacao, a autora afirma que o emprego
das designac¢des descritivas vem sendo coibido de forma menos enfatica,
ja que, na maioria das vezes, o INPI e o Poder Judiciario as consideram
como termo evocativo causador de mero desconforto aos concorrentes43,

Uma vez realizada uma sumaria exposicado dos diversos tipos de
marcas cujo registro € vedado pelo ordenamento, incumbe perquirir se as
marcas nao tradicionais estariam configuradas dentro de alguma dessas
espécies, 0 que poderia justificar a recusa ao seu reconhecimento
enguanto signo registravel.

O entendimento majoritario da doutrina nacional caminha no
sentido de que a vedagao ao registro das marcas nao tradicionais nao
encontra respaldo nas hipdteses de vedacdo ao registro, residindo o
suposto fundamento para a sua vedacao no artigo 122 da Lei 9.279/96, que

141 SCHMIDT, Lélio Denicoli. A distintividade das marcas: secondary mening, vulgarizagao
e teoria da distancia cit., p. 106.

42Terceira edicdo atualizada conforme Resolucéo INPI/PR n. 249/2019 e revisada pela
sexta vez em 17/01/2023, item 5.9.3, e.

143 DE SIERVI, Amanda Fonseca. Op. Cit., p. 48.
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limita o registro as marcas visualmente perceptiveis, sem, no entanto, vedar
o registro dos signos néo visualmente perceptiveis 144,

Portanto, cumpre ressaltar que o mencionado dispositivo legal seria
in6cuo para obstar o registro das marcas objeto do presente trabalho, qual
seja, a marca de posicdo. Ainda assim, é relevante destacar que, ainda que
0 ordenamento expressamente estabeleca como suscetivel de registro
somente os sinais distintivos visualmente perceptiveis, a doutrina vem
admitindo o registro do signo nao-visual, condicionando a sua realizagao
apenas a existéncia dos meios técnicos para tanto4°.

Ante a constatacdo de que inexistem impeditivos legais e materiais
para o registro das marcas nao tradicionais que ostentem capacidade
distintiva, é oportuna a verificacdo de quais seriam as vantagens
decorrentes do seu registro, elencando argumentos tendentes a convalidar
a tese que confere sustento a sua realizacao.

Diante de todas as divergéncias existentes no tocante as marcas
tradicionais, o devido esclarecimento acerca da necessidade de protecao
das marcas nao tradicionais € essencial para respaldar a sua realizagéo,
assim como a utilidade em se fazé-lo, a fim de orientar a melhor maneira
de proceder a sua concretizacéo.

Sendo assim, o0 ponto de partida rumo a construcdo de uma
argumentacao consistente que evidencie a necessidade de protecdo das
marcas nao tradicionais decorre da constatacdo de que a sua realizacéo
imediata prescinde de uma reforma no sistema registral marcario vigente.

Ademais, a questdo da sobreposicédo de direitos da propriedade
intelectual evidencia a existéncia de outros institutos do direito habeis a
amparar devidamente os titulares de sinais nao tradicionais distintivos de
produtos ou servigos, abrangendo ainda o publico consumidor no ambito
da sua protecao. A titulo de exemplo, poderiamos citar a protecéo autoral

extensivel aos sons, além da possibilidade de propositura de agédo por

144 CESARIO, Kone Prieto Furtunato. Op. Cit., p. 51.
145 BARBOSA, Denis Borges. Protegdo das marcas: uma perspectiva semioldgica cit., p.
13.
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concorréncia desleal na reproducéo de cheiros, gostos, gestos e demais
formas distintivas!4®.

Um outro fato a ser considerado seria 0 baixo numero de registros
de marcas ndo tradicionais, mesmo nos paises em que 0 seu
reconhecimento é admitido, o que endossaria 0 argumento contrario a sua
realizacdo face o timido resultado pratico4’.

Ndo obstante todos o0s argumentos apresentados, o0
questionamento mais recorrente e de dificil superagdo diz respeito ao
processo registral mais dificultoso das marcas nao tradicionais, sobretudo
no que tange as marcas olfativas e gustativas, em especial nos paises em
desenvolvimento.

As ponderacdes feitas ndo podem ser ignoradas, mas ainda assim
€ preciso considerar que, se existem institutos habeis a tutelar desde ja os
interessados em proteger 0s sinais nao tradicionais, as marcas
seguramente poderiam ser citadas como um exemplo de protecéo.

Em relacdo a questdo da sobreposicdo de direitos, é necessario
destacar que, embora existam diversos institutos de direito capazes de
conferir seguranca juridica as marcas nao tradicionais, podendo citar os
direitos autorais, os desenhos industriais, a teoria civil do dano e a vedagéo
a concorréncia desleal, cada direito de propriedade intelectual mencionado
se prop6e a desempenhar uma funcéo proépria e especifica.

No direito da propriedade intelectual tem aplicacdo o principio da
especificidade de protecdes, que estabelece um direito de propriedade
intelectual para cada funcao, objetivando prover uma solucdo de equilibrio
para cada falha especifica do mercado.

A esse respeito, Denis Borges Barbosa esclarece que a escolha do
instrumento juridico a ser utilizado na protecdo ndo deve ser arbitraria,
havendo um instrumento adequado para cada funcdo a ser desempenhada

pelas criacbes protegidas, ndo sendo essa distingdo uma mera

146 BARBAS, Leandro Moreira Valente. Op. Cit., p. 35.
147 Ibidem.
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conveniéncia legislativa, mas resultado direto de uma constricdo
constitucionall4s,

Nessa mesma linha de raciocinio, Pedro Marcos Nunes Barbosa
acrescenta que a causa que permite a criagdo obter uma tutela de
exclusividade tem a ver com sua funcdo ou finalidade, estando ainda
associado ao seu contributo minimo4°,

Portanto, o questionamento relativo & sobreposicao de direitos é
infundado, uma vez que, sendo a fungao diversa, a acumulacédo de direitos
sera aparente. Sendo assim, se a luz da Constituicdo Federal cada tipo de
direito tem objetivo e sistematica distintos, ndo haveria que se falar em
sobreposicdo ou substituicdo de um direito pelo outro®°.

Em concluséo, o ambito de protecao conferido pela marca somente
podera ser alcancado por esta, pois a funcdo desempenhada ndo sera
devidamente alcancada por qualquer outro direito de propriedade
intelectual.

No que tange ao argumento relativo as dificuldades registrais
atribuidas aos sinais nao tradicionais, é suficiente afirmar que a protecéo
desses nao se encontra condicionada ao seu registro, em que pese ser
este um importante meio de prova frente a todas as dificuldades que
envolvem essa espécie de signo marcario.

O emprego da concorréncia desleal como fundamento para afastar
a protecdo marcaria dos sinais ndo tradicionais igualmente é destituido de
razoabilidade, jA& que a funcdo daquela € completamente distinta da
utilidade desta.

Os direitos intelectuais em geral tém a funcdo prioritaria de
incentivar e aprimorar a inovacédo, protegendo os investimentos dos
agentes econdmicos na busca da promoc¢éo do processo competitivo. Por

outro lado, o direito concorrencial visa inibir condutas oportunistas que

148 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da propriedade intelectual: Uma introdugéo a
propriedade intelectual, bases constitucionais da propriedade intelectual, a doutrina da
concorréncia, a propriedade intelectual como um direito de cunho internacional,
propriedade intelectual e tutela da concorréncia.22 Edicdo. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2017, p. 310.

145 BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. A vedacdo da sobreposicdo de direitos da
propriedade intelectual na ordenacéo brasileira. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, v. 162,
2019, p. 66.

150 BARBAS, Leandro Moreira Valente. Op. Cit., p. 40.
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tragam prejuizo ao mercado. Logo, as funcdes de um e outro direito sao
complementares!®?,

Sendo assim, ndo é plausivel sustentar a prevaléncia da defesa da
concorréncia sobre os direitos intelectuais ou vice-versa ja que ambos séo
constitucionalmente assegurados, devendo assim ser compatibilizados a
fim de alcancar todos os fins almejados!®?.

Ainda mais inconsistente € a rejeicdo do registro dos sinais ndo
tradicionais como marca fundado na insuficiéncia dos seus pedidos de
registro e, consequentemente, na pequena quantidade de éxito registral.

O implemento tecnologico contemporaneo tem dado mostras
cabais do seu potencial inovador, permitindo crer que o processo de
desenvolvimento de novas espécies de sinais ira demandar o emprego de
grande investimento por parte dos investidores, ndo sendo licito negar a
estes o direito ao retorno financeiro decorrente da construcdo de uma
identidade marcaria ndo tradicional.

Para além dos motivos de ordem privada, € possivel vislumbrar
ainda um interesse publico a ser devidamente satisfeito, qual seja, o
aspecto promocional da livre concorréncia, além da efetiva protecdo da
pessoa do consumidor.

Uma vez desenvolvido os aspectos atinentes ao reconhecimento
dos signos néo tradicionais como marca, cumpre mencionar de que forma
deve ser dar a coexisténcia dos diferentes tipos de simbolos, almejando

tornar essa convivéncia mais harmonica.

3.3 - A convivéncia entre diferentes marcas

Uma das questdes mais tormentosas acerca do tema dos sinais
nao tradicionais diz respeito a possibilidade de convivéncia entre duas ou
mais marcas dessa hatureza em decorréncia da frequente caréncia
distintiva apresentada por elas. Ndo menos problematica € a questao
relativa a verificagdo do aspecto distintivo dos simbolos néo tradicionais em

relacdo as marcas visualmente perceptiveis, ja que o registro mais preciso

151 FIGUEIREDO, Natélia de Lima. Op. Cit., p. 53.
152 |pidem, p. 54.
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possibilitado por estas certamente possibilitariam uma vantagem probatoria

em relacdo aquelas.

Como ja dito, a lei ndo determina um grau minimo de distintividade
a ser atingido pela marca, sendo suficiente que essas possuam alguma
capacidade distintiva. Ainda assim, o grau de distintividade da marca sera
diretamente proporcional a protecéo conferida ao seu registro, sendo capaz
de conferir-lhes o status de marcas fortes para aquelas formadas por
elementos dotados de alto grau distintivo e, ao revés disso, relegar a

condicao de fracas aquelas revestidas de um baixo grau de distintividade.

Na analise da distintividade a ser adquirida pelo signo sera
essencial perquirir, por exemplo, se o publico reconhece o sinal como uma
marca propriamente dita, além de aferir se o pretenso simbolo cumpre
devidamente a funcédo de marca ao distinguir, identificar e localizar de forma
correta a proveniéncia dos produtos ou servigos designados, permitindo
assim que os consumidores facam a distincdo em relacdo aos bens

ofertados pelos demais concorrentes.

Em alguns casos, a verificacdo da distintividade intrinseca nas
marcas ndo tradicionais serd facilitada pelo evidente reconhecimento
alcancado por esta frente ao publico. Por vezes, entretanto, essa mesma
analise demandara a prova do reconhecimento popular por meio do uso

reiterado frente ao mercado consumidor.

Um valioso instrumento a ser utilizado nessa ardua tarefa de
constituir a mencionada prova de uso € o instituto denominado secondary
meaning ou acquired distinctiveness (distintividade adquirida) do sinal, cuja
definicdo é feita por autor nos seguintes termos:

Secondary meaning € um fendbmeno que faz com que um
signo comum, originalmente desprovido de distintividade,
adquira pelo uso empresarial a capacidade de identificar e

diferenciar um produto ou servico de outro, tornando-se
passivel de prote¢cdo como marcal®3,

153 SCHMIDT, Lélio Denicoli. A distintividade das marcas: secondary mening, vulgarizagdo
e teoria da distancia cit., p. 127.
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Sendo assim, a principal utilidade do secondary meaning €&
conferir distintividade aos signos que originariamente sejam destituidos da
mesma, permitindo o reconhecimento da sua capacidade distintiva em

decorréncia do seu uso comercialt®*.

A construcdo do secondary meaning admite diferentes meios
probatorios nas palavras de Lélio Denicoli Schmidt:
Os meios iddneos para comprova-lo consistem em
pesquisas de mercado, volume de vendas intensidade do
uso, testemunhos de consumidores, associagbes
comerciais e profissionais da area, publicidade extensa e,
como apontam Margarett BARRETT e Viviane BEYRUTH,
até mesmo a reproducdo ou imitacdo praticadas por
concorrentes (naturalmente, quando feita com funcao
marcaria). O secondary meaning nao é comprovado pelo
mero uso do signo em relacdo dual com seu objeto (0
produto ou servi¢o), mas sim pela percepcao triadica que
tal uso gera no consumidor interpretante, que deve reputar
0 signo como uma marca distintiva que diferencia um
produto do outro e que indica uma origem individualizada,

ainda gque o nome do estabelecimento fabricante seja por
ele ignorado®®.

Portanto, a verificacdo do secondary meaning, inegavelmente,
consitui prova de fato a ser produzida para atestar a aquisicdo de
distintividade através do uso de sinal originariamente carente no tocante ao

seu aspecto distintivo.

Sem embargo de posi¢cBes doutrinarias dissonantes no que
tange ao reconhecimento do secondary meaning e da competéncia do INPI
para proceder ao seu reconhecimento, € conveniente ressaltar que a
fundamentacéo juridica para o seu reconhecimento encontra respaldo no
artigo 6, quinquies, C.1, da CUP, bem como na Lei de Propriedade

Industrial.

Dessa forma, as marcas nao tradicionais poderao se valer do
secondary meaning para prevalecer frente aos signos visualmente

perceptiveis, postulando o seu reconhecimento fundado em elementos de

154 BARBAS, Leandro Moreira Valente. Op. Cit., p. 82-83.
155 SCHMIDT, Lélio Denicoli. A distintividade das marcas: secondary mening, vulgarizagdo
e teoria da distancia cit., p. 159-160.
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prova habeis a ilidir qualguer alegacdo no sentido de recusar o
desempenho da funcdo marcaria em face da auséncia da sua distintividade

intrinseca.

3.4 - Desafios para o registro

Conforme ja exposto aqui, as marcas nao tradicionais apresentam
uma dificuldade de representacdo grafica do seu sinal que por vezes ira
constituir um obstaculo ao seu registro junto aos 6rgdos de marca.
Entretanto, é necessario reconhecer que a dificuldade mencionada ndo é
exclusiva dos signos dessa natureza, estando presente até mesmo nas
marcas convencionais.

E conveniente esclarecer que a relevancia do 6bice encontrado néo
constitui mera formalidade, uma vez que a falta de detalhamento no tocante
ao registro de uma marca poderd trazer repercussfes na seara
concorrencial, ocasionando o exercicio abusivo do direito exclusivo
decorrente da exploragcéo da marca.

Como ja mencionado anteriormente, o registro de uma determinada
marca ndo constitui condi¢cdo essencial para o seu reconhecimento, sendo
possivel que o mesmo se dé por intermédio da prova de uso admitida
através do instituto denominado secondary meaning.

Ainda assim, é necessario reconhecer que a auséncia de registro
acarreta significativas dificuldades de ordem prética ao titular do sinal,
repercutindo também no consumidor, na livre concorréncia e, em ultima
analise, no sistema econdmico como um todo.

No caso especifico das marcas nao tradicionais, o pedido de
registro, mais que uma mera formalidade, representa a submissao
administrativa do signo a fim de obter uma resposta administrativa acerca
da sua aptiddo para funcionar como marca.

A questdo é especialmente relevante no tocante as marcas de
posicdo, objeto do presente trabalho, ja que muitos questionamentos séo
realizados quanto aos contornos decorrentes do seu registro. Fato é que o
sistema registral dever ser capaz de se adaptar as exigéncias do registro

proveniente das marcas nao tradicionais, sendo certo que o0 seu objeto
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devera estar muito bem delimitado para proteger o escopo do direito de
propriedade, sem, no entanto, produzir prejuizos a livre concorréncia.

Dito isso, tomaremos como ponto de partida o registro ordinario de
uma marca para verificar quais seriam os direitos decorrentes da sua
realizacdo, tracando um comparativo com a protecao legal a ser conferida
as marcas nao registradas.

Uma vez preenchidos todos os requisitos estabelecidos em lei, o
pedido de registro devera ser concedido pelo 6rgdo examinador. A esse
respeito, Pedro Marcos Nunes Barbosa adverte que no procedimento de
analise de registro ndo havera a garantia de obtencdo da exclusividade,
pois a criagdo nao se constitui uma mera obrigacédo de meio; mas sim uma
obrigacéo de resultado!®®.

Sendo assim, o autor conclui que, uma vez provado o mérito
administrativo; pleiteado o direito de modo tempestivo; reivindicado o que
ndo era estado da arte, dominio publico ou direito de propriedade alheio;
adimplidos os precos publicos e obrigacBes propter rem; cumpridas as
exigéncias procedimentais; havera registro ou concesséo!®’.

Entretanto, embora todos os paises estabelecam a formalidade
registral, os efeitos decorrentes do registro podem variar
consideravelmente conforme o disposto na legislacdo correlata de cada
nacdo, podendo ser classificado em dois sistemas: o declarativo e o
atributivo.

E importante destacar que a referida classificacdo é atinente aos
efeitos da protecao legal conferida pelo registro, ndo guardando qualquer
correspondéncia com o registro propriamente dito, que sempre terd a
natureza de ato declaratorio constitutivo de situacéo juridica.

Nesse sentido, Jodo da Gama Cerqueira faz questao de distinguir
que, embora a aquisicdo da propriedade (ocupacao), obtida por meio de
titulo originario, tenha inegavel carater constitutivo ou atributivo do direito

de propriedade da marca, o seu reconhecimento pelo Estado, materializado

1% BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. A vedacdo da sobreposicdo de direitos da
propriedade intelectual na ordenacgéo brasileira cit., p. 66.
157 Ibidem.
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através do registro ou depoésito, tem natureza declaratéria de sua
propriedade®®®,

Feitas essas consideracfes, é possivel adentrar ao sistema
declarativo, também chamado de first to use, assim denominado em razéo
da relevancia que é dada por ele ao uso da marca. Nele, aquele que
primeiro usa a marca, mesmo que ainda nao registrada, adquire a
propriedade pelo Estado, tendo inclusive a possibilidade de anular o
registro de marca idéntica a sua concedida em favor de terceiro'®°.

E de facil constatacao, portanto, que o sistema declarativo importa
um ato declaratorio do direito de propriedade a ser concedido mediante a
verificagdo do seu uso, constituindo esse um ato imprescindivel para que o
seu titular seja agraciado com todas os direitos e prerrogativas decorrentes
do seu direito de propriedade!®°.

Frequentemente adotado nos paises de common law, o first to use
tem sido objeto de criticas recorrentes em razao da incerteza juridica que
o titular da marca possui acerca do uso inaugural daguela marca, estando
a todo tempo sujeito a um eventual pedido de anulagcédo da sua marca. Joao
da Gama Cergueira adverte, entretanto, que alguns paises, com o intuito
de minimizar a inseguranga juridica mencionada, impdem limitacdes
temporais para que o usuario anterior de determinada marca possa fazer
oposicao ao registro de marca idénticalt?l.

Em oposicao ao sistema declarativo, o sistema atributivo de direitos
marcarios, também denominado de first to file, em razdo do
reconhecimento da propriedade da marca ser concedido aquele que
primeiro proceder ao seu registro, foi pensado como alternativa ao modelo
anterior, que sempre foi visto com restricbes em razdo da inseguranca
juridica ja mencionada.

Diversamente do sistema anterior, o sistema atributivo tem adocéo

prioritariamente nos paises da civil law e tem como principal virtude a

158 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Op. Cit., p. 61-62.
159 DE SIERVI, Amanda Fonseca. Op. Cit., p. 61.
160 |pidem.

161 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Op. Cit., p. 63.



63

seguranca juridica conferida pelo registro da marca, que irda prevalecer
contra eventual alegacéo de uso anterior oposta por terceiro.

O Brasil adotou o sistema atributivo de direito, expressamente
previsto no artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial, que expressamente
estabelece que a propriedade da marca sera adquirida pelo seu registro
valido, ou seja, pelo titular da marca que promover o0 seu registro regular,
que ird adquirir a sua propriedade e o decorrente direito de exclusividade
da sua utilizacdo em todo o territério nacional, pelo prazo de dez anos,
prorrogavel por igual periodo de tempos, de forma sucessiva e
indefinidamente.

Cumpre advertir, entretanto, que o sistema atributivo brasileiro
estabelece duas excecdes ao seu regramento geral, estabelecendo como
primeira hipotese em que a titularidade da marca néo sera atribuida a quem
primeiro requerer o registro aguele que ostentar o direito de precedéncia
ao registro, a ser reconhecido a quem de boa-fé usava marca idéntica ou
semelhante no pais para distinguir ou certificar produto ou servico idéntico,
semelhante ou afim, ha, no minimo, seis meses, antes da data do depdsito
da marca alheia'®.

A segunda excecdo diz respeito as marcas notoriamente
conhecidas, que gozam de protecdo independentemente de estarem
registradas no Brasil, consoante o disposto no artigo 126 da Lei 9.279/96 —
Lei da Propriedade Industrial.

Em sintese, é possivel concluir que a diferenca essencial entre o
sistema declarativo e o sistema atributivo reside no fato de que o primeiro
sistema concede ao possuidor da marca nao registrada o direito de anular
0 registro de sua marca mediante a verificacdo do seu uso por terceiro,
enquanto no segundo sistema ndo é franqueado esse direito pois a
protecdo ira recair exclusivamente sobre as marcas registradas?®s.

Ambos os sistemas sdo dotados de méritos e demeéritos que vem
fazendo com que, no ambito internacional principalmente, tenha se

intensificado a busca por um sistema que possa ser adotado

162 Art. 129, 88 1° e 2° da Lei de Propriedade Industrial.
163 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Op. Cit., p. 63.
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uniformemente em todos os paises, possibilitando assim a elaboracéo de
convengdes internacionais a respeito do tema'®.

Conforme ja salientado, o Brasil adotou o sistema atributivo, que
reconhece a propriedade da marca através do seu registro. Portanto, uma
vez promovido o registro, incumbe verificar quais os efeitos seriam
decorrentes desse ato a fim de melhor compreender o seu contetdo e o
seu alcance.

Como é cedico, a finalidade primordial do registro € atribuir ao seu
titular o direito de uso exclusivo da marca, especificamente no ramo de sua
atividade, no ambito do territério nacional, sendo licito ainda obstar a
utilizacdo néo autorizada do signo por parte de terceiros.

Contudo, cumpre destacar que, a exemplo de todo e qualquer
direito, o registro da marca néo confere ao seu titular um direito ilimitado e
irrestrito, o que resta evidenciado pelos proprios dispositivos legais que
estabelecem a protecéo conferida pelo registro.

A titulo de exemplo é possivel mencionar o disposto no artigo 132
da LPI que estabelece algumas hipdteses em que terceiros estaréo
autorizados a fazer uso da marca, devendo o seu titular se abster de
qualguer acéo no sentido de restringir a utilizacdo da marca'®.

Ainda sobre a amplitude decorrente do registro da marca, é
interessante destacar que o seu alcance deve estar submetido ao principio
da especialidade, ou seja, a protecdo conferida a marca, consistente no
direito de uso exclusivo serd restrita aos ramos de atividades para o qual
foi deferido ou eventualmente as atividades afins¢®.

Ademais, € necessario ressaltar que, aléem das limitagcdes dispostas
acima, a exclusividade obtida pelo titular da marca ndo é perene, podendo

ser extinta nas hipéteses de: a) expiragdo do prazo de vigéncia, na forma

164 |bidem, p. 64

165 Art. 132. O titular da marca ndo podera:

| - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que Ihes séo
préprios, juntamente com a marca do produto, na sua promocao e comercializacao;

Il - impedir que fabricantes de acessérios utilizem a marca para indicar a destinagdo do
produto, desde que obedecidas as praticas leais de concorréncia;

[l - impedir a livre circulagédo de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem
com seu consentimento, ressalvado o disposto nos 8§88 3° e 4° do art. 68; e

IV - impedir a citacdo da marca em discurso, obra cientifica ou literaria ou qualquer outra
publicacao, desde que sem conotagdo comercial e sem prejuizo para seu carater distintivo.
166 RAMOS, André Luiz Santa Cruz; GUTERRES, Thiago Martins. Op. Cit., p. 180-181.
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do Artigo 133, 81° e §2° da LPI; b) pela ocorréncia da renuncia total ou
parcial em relacdo aos produtos assinalados pela marca; c) através da
caducidade, prevista no artigo 143, caput, da LPI e d) ainda pela auséncia
de constituicdo ou manutencdo de procurador domiciliado no Pais para
representar, administrativa e judicialmente, o titular de registro marcario
domiciliado no exterior, conforme preceituado no artigo 217 da LPI.

Portanto, a propria lei que reconhece o direito a exclusividade da
marca através do registro, a Lei 9.279/96 — Lei da Propriedade Industrial,
também traz no seu bojo algumas hip6teses em que esse direito devera ser
excepcionado, evidenciando assim que a auséncia do registro nao constitui
circunstancia a ser desconsiderada para fins de protecéo legal'®’.

Nesse sentido, é relevante pensar no argumento da dificuldade de
registro para efeito de impedir o reconhecimento das marcas nao
tradicionais, jA que, mesmo no caso dos signos visualmente perceptiveis,
considerados plenamente registraveis, os direitos decorrentes do registro
nao serao absolutos. Portanto, a falta ou a precariedade do registro no caso
das marcas néo tradicionais jamais poderiam constituir um 6bice oponivel
ao seu reconhecimento, pois 0 uso prolongado do sinal e o seu
reconhecimento pelo publico também constituiriam fatores a serem
considerados para fim de protecao.

Com efeito, é forgcoso reconhecer que até mesmos as marcas nao
registradas estdo amparadas pelo nosso ordenamento juridico, ainda que
a sua tutela juridica ndo possa estar amparada diretamente nos preceitos
atinentes ao Direito Marcario cuja aplicacdo € restrita aos sinais
registrados.

No sentido do afirmado acima, o autor Lucas Rocha Furtado
destaca que o comerciante podera utilizar as normas de repressdo a
concorréncia desleal, que inadmite qualquer ato tendente a estabelecer

confusdo entre produtos ou servigos, para pleitear as medidas judiciais

167 DE SIERVI, Amanda Fonseca. Op. Cit., p. 65.
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cabiveis e assim por fim a continuacdo da pratica desleal, mesmo na
hipétese de marcas néao registradas'®8,

Na esteira de tudo que foi dito, podemos concluir que, uma vez
verificado que as marcas reduzem o0s custos de que o consumidor dispde
durante o processo de localizacdo de um produto no mercadol®®, é
impossivel negar o reconhecimento do carater promocional da eficiéncia ao
Direito Marcario.

Logo, quanto maior a disponibilidade de palavras passiveis de
apropriacdo como marca, mais aquecido estara esse mercado do ponto de
vista econémico!’®. Em outras palavras, quanto maior forem as
possibilidades de distintividade atribuida aos simbolos, mais op¢des serao
ofertadas aos interessados em titularizar uma marca, e mais facilidade sera
conferida aos consumidores para identificar esses sinais no mercado’*.

Ademais, quanto maior a diversidade de formas a serem utilizadas
como conjunto marcario, menor o risco de violagbes aos direitos de
exclusividade dos sinais ja registrados, uma vez que terceiros terédo
maiores alternativas de escolhas para se apropriar, necessitando recorrer

cada vez menos, portanto, a utilizacao de signos semelhantes.

168 FURTADO, Lucas Rocha. Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro:
comentarios a nova legislacdo sobre marcas e patentes; Lei nr. 9.279, de 14 de maio de
1996. Brasilia: Brasilia Juridica, 1996, p. 138.

169 | ANDES, Wiliam M.; POSNER, Richard A. Trademark law: an economic
perspective. The Journal of Law and Economics, v. 30, n. 2, 1987, p. 265-309.

170 DA CRUZ, Rui Solnado. A marca olfactiva. Almedina, 2008, p. 73.

171 BARBAS, Leandro Moreira Valente. Op. Cit., p. 64.
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4. AS MARCAS DE POSICAO

N&o obstante o fato da Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial)
admitir, no seu artigo 122, o registro como marca dos sinais distintivos
visualmente perceptiveis, desde que ndo compreendidos nas proibicoes
legais, o Brasil, através do Instituto Nacional de Propriedade Industrial,
somente veio a regulamentar a registrabilidade de marcas sob a forma de
apresentacao marca de posicao quando da publicacdo da Portaria/INPI/PR
n°® 37, de 13 de setembro de 2021, seguida pela elaboracdo da Nota
Técnica INPI/CPAPD n° 02/2021, de 13 de setembro de 2021.

Posteriormente aos mencionados atos, também foi publicada a
PORTARIA INPI/PR n° 8/2022, de 17 de janeiro de 2022, que dispde sobre
a recepcao e o processamento de pedidos e petices de marca e sobre o
Manual de Marcas, trazendo alteracbes que buscam conformar o
procedimento relativo aos pedidos de marca a realidade das marcas de
posicao, além de outras matérias correlatas.

A compreensédo devida de todo o contexto que redundou na edicao
da Portaria/INPI/PR n° 37 é essencial para que se tenha a exata nocao do
aspecto estratégico que motivou a regulamentacéo da espécie denominada
marca de posicao, razdo pela qual passar-se-4 a enumerar 0s principais
aspectos merecedores de destaque.

A explicacao para a morosidade regulatoria das marcas de posicéo
certamente pode comecar a ser explicada pela auséncia de previsao
expressa das formas de apresentacdo na Lei de Propriedade Industrial,
ocasionando duvidas quanto a quais seriam as espécies cabiveis.

Ainda assim, € necessario reconhecer que a auséncia de previsao
legal ndo poderia ser considerada uma causa impeditiva a adogdo das
marcas de posicdo ante a constatacdo de que, dentre 0s sinais nao
registraveis como marca previstos no artigo 124 da Lei da Propriedade
Industrial, também néo foi contemplada nenhuma hipétese que vede o seu
registro.

No ambito internacional, cumpre destacar que alguns aspectos
devem ser considerados determinantes para romper com a inércia

regulatéria da marca de posicdo. O primeiro deles seria o deposito pelo



68

Brasil do instrumento de ades&do ao Protocolo de Madri, um tratado
internacional para registro de marcas, que foi assinado em 1991, mas que
passou a vigorar somente em 1996.

Embora tramitando no Congresso Nacional desde 1999, o projeto
de adeséo s6 avancou efetivamente em 2019, vindo a ter a sua tramitacéao
devidamente concluida no Senado Federal em 22 de maio do corrente ano,
por meio do Decreto Legislativo 49, com entrada em vigor somente no dia
2 de outubro de 2019.

Contando com a adesao de 120 paises, o Tratado Internacional de
Madri tem como principal escopo agilizar o processo burocratico para o
registro de marca das empresas no ambito de cada um dos paises
signatarios através da simplificacdo dos seus tramites e a reducdo dos
custos com os registros locais.

Acerca da relevancia do Protocolo de Madri no contexto da
implantacéo do registro de internacional de marcas no Brasil, é oportuno o
relato de Viviane Mattos Nielsen, em trabalho destinado a analisar as
influéncias dos tratados internacionais sobre o Direito Marcario, no qual a
autora afirma que o Decreto n°® 5.685 de 1929, que aprovou o Acordo de
Madri, de 14 de abril de 1891, compreendeu a Repressao das Falsas
Indicacbes de Procedéncia e o0 Registro Internacional de Marcas.
Entretanto, a autora pontua que apés aderir, o Brasil denunciou o Acordo
de Madri para Registro Internacional de Marcas e o revogou pelo Decreto
n° 196, de 1934172,

Portanto, entre idas e vindas legislativas, o Protocolo de Madri
representou uma tentativa de aprimorar um sistema de depdsito e registro
de marcas unico, solucionando os erros e lacunas do Acordo de Madri,
atraindo assim o interesse de outras nagcdes em aderir.

Dentre as principais virtudes do Protocolo de Madri, a doutrina cita

a capacidade de adequacdo do sistema de registro de marcas

172 NIELSEN, Viviane Mattos. Direito internacional da propriedade intelectual: o protocolo
de Madri e outras questBes correntes da propriedade intelectual no Brasil. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 2008, p. 31.
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internacionais a nova realidade mundial, conciliando a crescente integracao
dos paises e a sua decorrente relativizacéo da soberania.l’®

Sendo assim, hoje o sistema de Madri de registro internacional de
marcas abrange tanto o Acordo de Madri de 1891, relativo ao registro
internacional de marcas, quanto o Protocolo de Madri de 1996, sendo o
sistema administrado pelo departamento internacional WIPO em
Genebral’4,

Somada a adesdo do Brasil ao Protocolo de Madri, também é
possivel destacar a assinatura, em junho de 2019, do acordo comercial
entre o Mercosul e a Unido Europeia, dando origem a compromissos
firmados nas &reas de patentes, marcas, desenhos industriais e direitos
autorais capazes de incrementar o registro de ativos de propriedade
intelectual nos paises dos dois blocos.

Por Ultimo, mas ndo menos importante, € a criacdo da Marca
Europeia, que representou a instituicdo de um sistema Unico de registro de
marcas que abrange todos os paises-membros, garantindo que um Unico
depdsito gere protecdo em todo o bloco.

Todas essas iniciativas internacionais somadas foram essenciais
para criar o cenario adequado a instituicdo da marca de posi¢do, que
passou a ser vista como uma inovacdo capaz de promover o
desenvolvimento em um setor considerado estratégico para a economia
nacional.

Diante de todas as medidas ocorridas em ambito internacional, a
Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicacbes Geogréficas do
Instituto Nacional da Propriedade Intelectual — INPI procedeu a uma
consulta publica sobre as normas e procedimentos de exame de pedidos
de registro de marcas de posic¢éo, realizada entre 13 de abril e 12 de junho
de 2021, com o intuito de receber contribuigcbes a serem encaminhadas por
todos os interessados no tema.

ApoOs a andlise critica dos comentarios, seguida das respostas aos
guestionamentos realizados, o Comité Permanente de Aprimoramento de

Procedimento e Diretrizes de Exame de Marcas, Desenhos Industriais e

173 |bidem, p. 38.
174 BARBOSA, Denis Borges. Direito internacional da propriedade intelectual cit, p. 132.
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Indicacdes Geograficas (CPAPD) deu por encerrada a fase de consultas
publicas.

As discussoes realizadas permitiram concluir a edigdo da Portaria
INPI/PR n° 37/2021, publicada em 21 de setembro de 2021 na Revista de
Propriedade Industrial, que dispde sobre a registrabilidade das marcas de
posicao.

Além do mencionado ato, o INPI disponibilizou no seu portal a Nota
Técnica INPI/CPAD n° 02/2021, instituindo os procedimentos de exame de
pedidos de registro de marcas de posicdo, sendo a mesma posteriormente
inserida no Manual de Marcas. Nos termos desta, a marca de posicdo é
definida como sendo formada pela aplicacdo de um sinal em uma posi¢ao
singular, especifica e invariavel de um determinado objeto suporte,
resultando em conjunto capaz de identificar a origem empresarial e
distinguir produtos ou servi¢cos de outros idénticos, semelhantes ou afins,
podendo o sinal aplicado ao objeto suporte ser composto por palavras,
letras, algarismos, ideogramas, simbolos, desenhos, imagens, figuras,
cores, padrées, formas ou a combinacéo destes.

Tracado o panorama geral que redundou na concretizacdo das
marcas de posi¢cdo no ambito do ordenamento patrio, € essencial examinar
todos os aspectos contidos na regulamentagao do instituto, seguido das

consequéncias juridicas decorrentes da sua instituicao.

4.1. Limites da Protecéo

No tocante ao ambito protetivo conferido pelo registro da marca de
posicdo, € oportuno destacar, desde ja, que a sua esfera protetiva devera
se ater ao conjunto composto pela aplicacao do sinal em posicao singular
e especifica do suporte. Portanto, a posicdo do suporte em que 0 signo €
aplicado nao ird adquirir protecao isolada, assim como o suporte em Si nao
adquire protecdo autbnoma.

Sendo assim, é crucial verificar quais 0s aspectos serao
considerados no exame para que se chegue ao objetivo final, qual seja, o

registro da marca de posicao.
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Uma vez vigente o ato normativo regulatorio das marcas de posicéo
no ordenamento juridico nacional, impende agora adentrar ao aspecto
material do instituto a fim de analisar os principais elementos relevantes
para a exata determinacdo do seu conteudo juridico. Para tanto, é crucial
examinarmos o teor da PORTARIA /INPI /PR N° 37, DE 13 DE SETEMBRO
DE 2021, que dispde sobre a registrabilidade de marcas sobre a forma de

apresentacao marca de posi¢cao nos seguintes termos:

Art. 1° Sera registravel como marca de posi¢ao o conjunto
distintivo capaz de identificar produtos ou servicos e
distingui-los de outros idénticos, semelhantes ou afins,
desde que:

I — seja formado pela aplicacdo de um sinal em uma
posicao singular e especifica de um determinado suporte;
e

Il — a aplicagéo do sinal na referida posi¢éo do suporte
possa ser dissociada de efeito técnico ou funcional.

Paragrafo Unico. O ndo atendimento ao disposto no caput
ensejara o indeferimento do pedido enquanto marca de
posicao.

Ato continuo, € essencial considerar ainda a definicdo de marca de
posicao trazida pela NOTA TECNICA INPI/CPAPD n° 02/2021, DE 21 DE
SETEMBRO DE 2021, que assim disp0de:

Nos termos do art. 1° da Portaria INPI/PR n°® 37/2021,
considera se marca de posicdo aquela formada pela
aplicagdo de um sinal em uma posicdo singular e
especifica de um determinado suporte, resultando em
conjunto distintivo capaz de identificar produtos ou
servigos e distingui-los de outros idénticos, semelhantes
ou afins, desde que a aplicagdo do sinal na referida
posicdo do suporte possa ser dissociada de efeito técnico
ou funcional.

Tomando como parametro os dois dispositivos acima elencados, ja

€ possivel identificar os elementos essenciais a nocdo da marca de
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posicdo, de forma a possibilitar a analise de cada uma das caracteristicas
que irdo permitir tracar os limites protetivos do instituto.

Inicialmente, cumpre destacar que a marca de posi¢cao consiste em
mais uma forma de apresentacédo das marcas, unindo-se as ja consagradas
formas nominativa, figurativa, mista, tridimensional e de posi¢do’’.
Conforme salientado por Maité Cecilia Fabbri Moro, as formas de
apresentacao admitidas como validas para fins de registro de uma marca
variam de acordo com a lei de cada pais, ndo havendo no ordenamento
juridico patrio nenhum artigo especifico que estabeleca as formas de
apresentacdo dos signos marcarios!’e.

Dessa forma, o0 Unico condicionamento estabelecido pelo
arcabouco juridico patrio vinculando a forma de apresentacdo de uma
marca € que ela seja visualmente perceptivel, estabelecido no artigo 122
da LPI, estando o mencionado requisito plenamente preenchido pela marca
de posigao.

Superada a exigéncia relativa a forma de apresentacdo da marca
de posicéo, € possivel adentrar especificamente ao texto estabelecido no
ato administrativo para examinar os contornos juridicos estabelecidos para
delimitar a marca de posicao.

A primeira exigéncia relevante no tocante a marca de posicéo diz
respeito ao conjunto descritivo, que devera ser composto pela juncdo do
sinal aliado a posicéo singular e especifica. Portanto, a conjugacéo desses
dois elementos, qual seja, o sinal e a posi¢ao singular e especifica, devem
estar devidamente evidenciados para que reste caracterizada a marca de
posicao.

Em relagdo a marca de posi¢éo, autora adverte que além de uma
posicéo fixa e permanente da marca no produto, o local de colocagéo do

signo ndo podera ser considerado convencional ou banal, tampouco restar

175 Terceira edicdo atualizada conforme Resolucdo INPI/PR n. 249/2019 e revisada pela
sexta vez em 17/01/2023, item 2.3.

176 MORO, Maité Cecilia Fabbri. Marca tridimensional sua protecdo e os aparentes
conflitos com a protec@o outorgada por outros institutos da propriedade industrial cit., p.
18.
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vulgarizada a sua localizacdo, sob pena de restar descaracterizada a
peculiaridade necessaria para conferir distintividade a marca!’”.

A esse respeito, reiterando o disposto no inciso | do artigo 1° da
PORTARIA/INPI/PR N° 37, a NOTA TECNICA INPI/CPAPD n° 02/2021, no
item 17, determina que a marca de posicado sera irregistravel quando a
posicdo em que o sinal é aplicado nédo for singular, ou seja, for comumente
utilizada para a afixa¢éo de sinais marcarios, considerando o produto ou o
servico requerido.

Ainda sobre a posicdo da marca de posicdo, em seu item 18, a
NOTA TECNICA INPI/CPAPD n° 02/2021, classifica como n&o registravel
o conjunto formado pela aplicagcdo de um ou mais sinais em diferentes
posicdes de um suporte, o que torna impossivel a identificacédo da posicao
especifica em que o sinal € aplicado.

Por Gltimo, o item 19, da NOTA TECNICA INPI/CPAPD n° 02/2021
sacramenta nado ser registravel como marca de posi¢cao o conjunto no qual
o sinal é aplicado em uma proporcdo do suporte que impossibilite a
identificacdo da posicao especifica em que o sinal € aplicado.

A andlise dos dispositivos mencionados permite verificar a
relevancia da localizacdo no exame da marca de posi¢cdo, de forma a
demandar do INPI o estabelecimento de critérios objetivos a serem
considerados no deferimento do seu registro.

Sintetizando aquilo que ha de mais relevante a respeito do conjunto
distintivo, é vélida a descricao feita por autor no sentido de que a marca de
posicdo € dual, ou seja, a sua composicdo é feita pela aposicdo de um
elemento em um local determinado do produto!’®. Prosseguindo em sua
analise, o autor conclui no sentido de que a distintividade deve ser aferida
em relacdo ao conjunto, podendo o elemento ndo ser dotado de tal
qualidade, uma vez que na marca de posicdo a distintividade devera
decorrer da localizacdo em que aquele elemento especifico é colocado’®.

Decorréncia direita dessa constatagdo foi a supressdo da

expressao “inerentemente” que constava da redacgao originaria do artigo 1°

177 CESARIO, Kone Prieto Furtunato. Op. Cit., p. 87.
178 BARBAS, Leandro Moreira Valente. Op. Cit., p. 171.
179 lbidem.
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da PORTARIA/INPI/PR N° 37, constituindo a expressdao “conjunto
inerentemente distintivo”. Apds questionamento realizado na consulta
publica, o INPI admitiu rever a redacao, procedendo a retirada do termo
‘inerentemente”.

Entretanto, ressalvou na justificativa da alteracdo que, embora a
marca de posicao seja 0 conjunto distintivo formado pela aplicacdo de um
sinal em uma posicao singular e especifica de um determinado suporte, 0
INPI ndo avalia a chamada distintividade constituida, ou seja, aquela
adquirida pelo uso, sendo considerada durante o exame apenas a
distintividade intrinseca do sinal. Ainda que merecedora de andlise critica,
por ora, faremos somente o registro de que tal posicionamento é
contraditério na esséncia, sendo oportunamente confrontado quando da
analise da questéo referente a distintividade da marca de posicao.

Em relac&o ao local de colocacéo do signo, cumpre destacar ainda
a sua peculiaridade em relagéo ao setor de servigos, cuja implementacao
da referida exigéncia tende a trazer uma particular dificuldade de
implementacdo. Entretanto, ainda que de dificil realizacdo pratica, o
reconhecimento do sinal sob a forma de apresentacdo marca de posicao
podera ocorrer no segmento comercial quando o signo estiver aposto sobre
um objeto, ndo obrigatoriamente na forma de um suporte material, sendo
exigido apenas que a posicdo seja certa, disponivel e predeterminada®.

Em razédo do alegado € que a expressao “objeto suporte”, utilizada
na versao inicial do artigo 1° da PORTARIA/INPI/PR N° 37, apds ser
submetida a consulta publica, sofreu a supressdo do termo “objeto”,
considerado inapropriado por ser excludente do setor de servigos, sendo
mantido apenas a palavra “suporte” por ser considerada aplicavel, tanto ao
segmento de produtos, quanto ao de servicos.

Ainda que na maioria esmagadora dos casos a utilizacdo da marca
seja de origem empresarial, € importante consignar que nada impede que
a entidade de natureza ndo-empresarial se valha da protecdo marcaria a

fim distinguir os produtos e servicos oferecidos. Foi com base nessa

180 RIDEAU, Camille. POSITION MARK-A category of signs eligible for trade mark
protection? Different standards of examination, different scope of protection?, 2009/2010,
s. 5f. 2011.
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realidade que o termo “fornecedor” deu lugar a expressao “origem
empresarial’, inicialmente prevista no artigo 1° da PORTARIA/INPI/PR N°
37, que passou a assumir uma maior abrangéncia subjetiva.

Por fim, com o intuito de coibir a busca por marcas de posi¢céo
intencionalmente fixadas em locais que atendam a uma funcgéo técnica em
sua operacao, foi inserido no artigo 1° da PORTARIA/INPI/PR N° 37 o
inciso Il, que expressamente condicionou o registro da marca de posi¢éo a
sua dissociacdo de efeito técnico ou funcional.

O intuito de tal previséo vai ao encontro do previsto na doutrina da
funcionalidade, que defende a exclusédo de posi¢des funcionais da noc¢ao
juridica de marca de posicdo com o fito de impedir o seu registro, ainda que
consideradas distintivas e cumpridoras da fun¢éo marcéria.

A também denominada funcionalidade utilitaria leva em
consideracdo os aspectos técnicos ou Uteis ostentados pelo item a ser
registrado como marca, perquirindo acerca da sua essencialidade para o
devido atingimento da sua utilidade técnica ou ainda para agregar valorél,

Em termos praticos, a funcionalidade consiste em uma ponderacéo
critica que se deve realizar a fim de impedir que a protecdo conferida a
titulo de marca recaia sobre, por exemplo, uma inovacgao a ser devidamente
protegida por intermédio das patentes'®?.

Como é cedico, o direito de exploracdo de patentes € limitado no
tempo, ao passo que os direitos de marca podem ser renovados sem prazo
méaximo de vigéncia. Logo, a admissdo de tal hipotese consistiria em
violagdo explicita ao ordenamento juridico pétrio.

Entretanto, autora adverte que a teoria da funcionalidade nao deve
ser aplicada a todo elemento de produto ou servico que desempenhe uma
funcdo, estando restrito apenas aqueles que sejam relevantes na sua

utilizacao'®3,

181 KUR, Annette. Too pretty to protect? Trade mark law and the enigma of aesthetic
functionality. Trade Mark Law and the Enigma of Aesthetic Functionality (September 28,
2011). TECHNOLOGY AND COMPETITION: CONTRIBUTIONS IN HONOUR OF HANNS
ULLRICH, p. 139-159, 2011.

182 BARBAS, Leandro Moreira Valente. Op. Cit., p. 93.

183 MORO, Maité Cecilia Fabbri. Marca tridimensional sua protecdo e os aparentes
conflitos com a protec@o outorgada por outros institutos da propriedade industrial cit., p.
148.
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Na mesma linha argumentativa, os autores ressaltam que a forma
funcional é aquela que essencialmente desempenha um efeito técnico,
podendo este advir da propria configuracéo estética do objeto!84, hipdtese
em que eventual efeito técnico ou da forma necesséaria do produto ou
servico ndo sera registravel justamente por cumprir funcdo técnica no
contexto da oferta de bem ou servigo!®,

Ainda que redundante a previsao trazida no inciso Il do artigo 1° da
PORTARIA/INPI/PR N° 37, tendo em vista que o artigo 124, XXI, da LPI ja
dispde no mesmo sentido para as marcas em geral, a sua inclusdo no
referido ato administrativo € conveniente para reiterar a exclusao de
posi¢oes funcionais da no¢ao de marca de posicao.

Visando conferir maior clareza ao tema, o INPI reiterou o disposto
no artigo 1° da PORTARIA/INPI/PR N° 37 no item 16 da sua NOTA
TECNICA INPI/CPAPD n° 02/2021, acrescendo ainda maiores detalhes
daquilo que poderia vir a ser considerado carater preponderantemente
técnico ou funcional através da enumeragdo de alguns exemplos, nos

seguintes termos:

A marca de posicdo sera irregistravel quando a aplicacao
do sinal em uma area especifica do suporte apresentar
carater preponderantemente técnico ou funcional, com o
objetivo de, entre outros:

a. facilitar o uso do suporte ou auxiliar o seu
desempenho;

b. ocultar detalhes do suporte, visando um melhor
resultado estético;

c. destacar partes importantes do suporte, de modo a
indicar sua utilizacdo segura; ou

d. obter qualquer outro resultado estético ou técnico
incompativel com o papel de identificar produtos ou
servigos e distingui-los de outros idénticos, semelhantes
ou afins.

184SCHMIDT, Lélio Denicoli. A distintividade das marcas: secondary mening, vulgarizacédo
e teoria da distancia cit., p. 188-189.

185 BARBOSA, Denis Borges. Da Tecnologia a Cultura—Ensaios e Estudos de Propriedade
Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 70.
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Acerca do suporte sobre o qual a marca de posicao ira repousar, €
relevante observar que, embora a protecao nao recaia sobre ele, a imagem
principal anexada ao pedido de registro de marca de posicdo devera
mostra-lo, representando o exato posicionamento e a propor¢édo do sinal
aplicado, conforme estabelece o item 6 da NOTA TECNICA INPI/CPAPD
n° 02/2021.

O item 7 da NOTA TECNICA INPI/CPAPD n° 02/2021 determina
ainda que o suporte devera ser representado em linhas pontilhadas ou
tracejadas, devendo o sinal aplicado sobre ser indicado em linhas
continuas e em areas preenchidas. Com previsdo inclusive no Tratado de
Singapura'®®, essa exigéncia ndo constitui um excesso de preciosismo,
sendo dotada de utilidade pratica que visa evidenciar que o objeto do
pedido de registro ndo comtempla a forma especifica do produto, estando
adstrito a tAo somente a marca de posicao.

Acerca desse detalhe, Leandro Moreira Valente Barbas ressalta
ser usual, nos pedidos de depdsito envolvendo as marcas de posicéo, a
exigéncia de que a posicdo da marca esteja indicada no produto cuja
descricdo da forma deste seja desenhada em linhas pontilhadas e/ou com
a ressalva expressa de nao se tratar de reivindicagdo de forma de objeto
como marca'®’,

A referida descricdo do suporte, na forma como prescrita, sera
essencial para a apreciacdo do pedido de registro da marca de posicéao,
sendo a sua adequacéo objeto de analise para fins de verificacdo se esse
tipo de apresentacdo da marca € mesmo o mais adequado ao caso
concreto, podendo a sua inadequacéo acarretar a alteracao da forma de
apresentacdo requerida, nos termos do item 10 da NOTA TECNICA
INPI/CPAPD n° 02/2021.

Estabelecidos os parametros sobre os quais ird se dar os limites
protetivos da marca de posicao, € essencial verificar como seréo feitos os

contornos que deverdo dar forma a imagem representativa da marca.

186 Rule 3, das Regulations under the Singapore Treaty on the Law of Trademarks.
187 BARBAS, Leandro Moreira Valente. Op. Cit., p. 176-177.
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4.2. Representacao grafica e descricdo da marca

Uma vez tragados os principais aspectos a serem considerados em
relacdo a posi¢do do sinal e do suporte sobre o qual o mesmo devera ser
aposto, incumbe agora verificar quais seriam as exigéncias relativas a
descricdo da marca em si, que devera ser acompanhada também da sua
representacdo gréafica respectiva.

Como ja ressaltado, a imagem principal anexada ao pedido de
registro de marca de posicdo devera indicar o suporte, indicando o exato
posicionamento e a proporcdo do sinal aplicado conforme exemplo

abaixol8s:

'.“_. ’_*.

- -

- -

Além da representacdo grafica da imagem principal, outras
imagens de diferentes perspectivas do suporte poderdo ser anexadas ao
pedido, a fim de permitir suficiente compreensdo do que se pretende
proteger como marca de posicao.

Além disso, o item 08 da NOTA TECNICA INPI/CPAPD n° 02/2021,
com o intuito de delimitar a protecdo reivindicada, determina que a
apresentacao da descricdo textual da marca informe efetivamente o que
pretende proteger por meio do pedido de registro da marca de posicéo,
exigindo em relacdo a esta que seja feita: a descri¢ao textual clara do sinal
aplicado ao suporte, representado em linhas continuas ou em areas

preenchidas; a definicdo textual da propor¢cao do sinal em relacdo ao

18 Reg. n°5342197
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suporte; no caso de reivindicagcdo de cores ou suas combinacdes, a
definicdo dessas cores nos elementos que compdem o sinal aplicado ao
suporte; e outras informac¢des que o requerente julgue necessarias para a
correta delimitacdo da protecao reivindicada.

Todos o0s requisitos descritos, em ultima analise, visam,
essencialmente, impedir a existéncia e o reconhecimento das chamadas
marcas fantasmas, ou seja, aquelas com descri¢cao imprecisa e variavel de
acordo com o contexto.

Além disso, € preciso distinguir as meras reproducfes de marcas
ja existentes e, portanto, inadmissiveis de reconhecimento enquanto uma
marca de posicdo, dos demais sinais genéricos que, embora nao
registraveis isoladamente, poderdo integrar uma marca de posi¢cdo, uma
vez gque a distintividade da mesma devera ser composta ndo sé pelo
conteudo do signo, mas também pela posicdo em que estiver alocada a
marca.

O aspecto descritivo da marca de posicdo assume relevancia,
portanto, na medida em que a protecdo do conjunto marcario somente ira
se efetivar devidamente se atendidos de forma simultédnea, tanto os
contornos do sinal individualmente considerado, quanto a descricdo exata
que o referido devera ocupar no suporte.

E da conjugacéo desses dois aspectos que podera ser considerado
como atendidos os requisitos dispostos acima. A contrario sensu, a
descricdo textual imperfeita trarA como consequéncia pratica o
indeferimento do pedido de depdsito da marca de posi¢cdo ou, ante a
possibilidade do seu deferimento, acarretara ao signo uma prote¢cao pouco
efetiva.

Entretanto, é forcoso reconhecer que a missdo de descrever
devidamente um sinal através de um texto é deveras herculea, vindo a ser
facilitada pela sua possibilidade de complementacdo através da
representacédo grafica do sinal, conferindo assim um maior respaldo a tarefa
de exame da marca de posicao.

A relevancia da representacao grafica se da na medida em que a
aplicacado de um sinal com aparéncia exclusivamente ornamental, ou que

seja considerada comum em relagdo ao suporte, podera ser considerada
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desprovida de suficiente cunho distintivo e, respectivamente, ter negado o
seu registro como marca de posicao, conforme preceituado no item 15 da
NOTA TECNICA INPI/CPAPD n° 02/2021.

Consoante o magistério de José Antbnio Faria Correa, as
disposicbes da Lei de Propriedade Industrial devem receber uma
interpretacdo que permita também o registro de sinais ndo tradicionais,
desde que o requerente logre éxito em representa-lo graficamente,
conferindo visualidade a mesmat®.

Na linha do afirmado, a representacéo visual adequada, sobretudo
de elementos que ndo possuam distintividade intrinseca, viabiliza o registro
ndo sO6 das marcas de posi¢cdo, mas também dos demais sinais nao
tradicionais, permitindo a sua assimilacdo por outros meios, viabilizando
assim o registro dos signos dessa natureza, sem a necessidade de
qualquer alteracéo legislatival®.

A afirmagcdo que ora se faz traz implicacdes que vao além das
necessidades registrais, constituindo um importante ponto de defesa
efetiva da livre concorréncia. Na medida em que é exigido que o sinal a
merecer registro esteja claro e suficientemente limitado, estando
devidamente disponivel o acesso ao seu conteddo, € devidamente
oportunizado, ndo sO6 ao publico em geral, mas principalmente a
concorréncia, conhecer o exato teor e a extensdo em que foram conferidos
os direitos ao titular da marca.

Dessa forma, a representacdo grafica ndo consiste somente em
uma exigéncia procedimental, estando revestida de consequéncias
juridicas que extrapolam o ambito do Direito Marcario, permitindo promover
inclusive a defesa da livre concorréncia.

Na linha do afirmado, é valida a menc¢éo ao ensinamento de Pedro
Marcos Nunes Barbosa a respeito do dever de informacéo e de protecao,
muito presentes no resguardo a pessoa do consumidor, mas também

existente no ambiente comercial, ainda que de forma mais contida, tendo

189 FARIA CORREA, José Antonio B. L. Sinais Ndo Registraveis. In: SANTOS, Manoel
Joaquim Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro. Propriedade intelectual: sinais distintivos e
tutela judicial e administrativa. Série GVLaw. S&o Paulo: Saraiva, 2007, p. 243.

19 BARBAS, Leandro Moreira Valente. Op. Cit., p. 70.
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em vista a sua mitigacdo em defesa das liberdades e da autonomia dos
agentes econdmicos hipersuficientes®l,

Ainda a respeito da relatividade do dever de informar na seara
empresarial, 0 autor admite a existéncia de varias hipéteses em que se
estara diante do dever de ndo informar o concorrente, sob pena de violacéo
a ordem econbmica decorrente de pratica possivel de ser enquadrada
como ajuste ou acordo de precos, incorrendo assim no crime de formacéo
de cartel*®?,

Logo, a representacdo grafica da marca seria uma hipétese de
dever de informacao, reconhecido em favor ndo s6 do consumidor, mas
também em relacdo aos demais agentes do mercado, buscando resguardar
a boa-fé no Ambito das relagbes empresariais.

Sendo assim, 0 conjunto marcéario da forma de apresentacdo da
marca de posi¢cao devera ser composto por elementos capazes de cumprir
devidamente com todos 0s requisitos necessarios ao atendimento das
determinacdes referentes a posicdo do sinal e do suporte, além de
apresentar a distintividade necessaria.

Feitas essas consideracfes, € essencial analisar agora a
composi¢do do conjunto marcario a fim de melhor compreender a sua

composicao e confrontar com as exigéncias formais a serem atendidas.

4.3. A adequacao quanto a forma de apresentacdao

Conforme ja mencionado anteriormente, o item 10 da NOTA
TECNICA INPI/CPAPD n° 02/2021 estabelece uma espécie de
“fungibilidade” no tocante aos pedidos depositados como marca mista,
nominativa, figurativa, tridimensional e de posi¢ao, permitindo que estes
tenham alteradas a forma de apresentacdo requerida, tdo logo seja
identificada a presenca de indicios apontando a marca de apresentacao
como a mais adequada para o caso em concreto, mediante anuéncia

expressa do requerente.

191 BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Curso de Concorréncia Desleal. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2022, p. 149.
192 |pidem, p. 151.
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Na hipotese do requerente concordar com a alteracéo da forma de
apresentacdo, este deverd anexar a descricdo da marca, a imagem
principal adequada e outras vistas do suporte. Na hipétese de eventual
discordancia, o postulante ao registro devera informar tal discordancia em
resposta a exigéncia, e o exame tera prosseguimento na forma de
apresentacao inicialmente requerida.

A esse respeito, é vélida a observacgéo do contido no artigo 94 da
PORTARIA INPI/PR n° 8/2022, de 17 de janeiro de 2022, que dispde sobre
a recepcao e o processamento de pedidos e petices de marca e sobre o
Manual de Marcas, onde restou consignada a possibilidade de alteracédo da
forma de apresentacdo dos pedidos de registro de marca depositados
antes de 1° de outubro de 2021 que estejam pendentes de exame pelo INPI
e que se enquadrem como marca de posicdo, devendo o requerente anexar
a descricdo da marca e a imagem principal adequada, conforme disposto
no item 08 da NOTA TECNICA INPI/CPAPD n° 02/2021, mencionada
anteriormente.

No caso de alteracéo da forma de apresentacao da marca, o pedido
de registro devera ser republicado para que seja aberto o prazo para
oposicao de terceiros. Uma vez transcorrido 0s prazos previstos no artigo
158 da LPI, tera prosseguimento o exame do pedido, sem prejuizo da
analise de oposicdes anteriormente apresentadas.

A possibilidade de alteracdo da forma de apresentagéo a posteriori
é de grande utilidade prética no processo de registro de marcas, sobretudo
no que tange aos pedidos de marca de posicédo, uma vez que ante a falta
de regulamentacédo dessa forma de apresentacdo, muitos pedidos foram
formulados sob outra forma de apresentacao pelos agentes com o intuito
de ver reconhecida a sua marca.

Acerca do mencionado € possivel citar o exemplo requerido
perante o INPI de registro para uma marca que identificava os bolsos
traseiros da calgca da empresa em comento. Como na época o Brasil ainda
ndo possuia a possibilidade de registro de marca de posic¢ao, tal marca foi
requerida como figurativa. Entretanto, como pode ser verificado abaixo, 0
uso de linhas pontilhadas para identificacdo evidencia a presenca de

critério utilizado para marcas de posi¢ao:
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No caso especifico das marcas de posi¢cao, ganha maior relevancia
a observancia das formalidades prescritas em razao da sua composi¢ao se
dar, conforme ja salientado, por intermédio de um conjunto marcario que
pode ser composto por um simbolo destituido de distintividade intrinseca,
conforme é o objetivo do presente trabalho demonstrar.

Sendo assim, é oportuno trazer uma definicdo daquilo deve ser
considerado como conjunto marcario, uma vez que € a partir da sua
construcdo que sera constituida a forma de apresentacdo marca de

posicdo. Nesse sentido, 0 Manual de Marcas estabelece:

O conjunto marcario é formado pela combinacdo de
elementos nominativos, figurativos ou tridimensionais,
sujeitos a diversos niveis de integracéo, destinando-se a
identificar produtos ou servigos, com variavel grau de
eficacia distintiva e capaz de gerar uma impressao
imediata junto ao publico-alvo. A impressao de conjunto
corresponde a percepcao originada pela combinagédo de
todos os seus elementos?®?,

Nos termos da nogao acima, os elementos nominativos, figurativos
ou tridimensionais poderiam exercer diferentes funcdes, varidveis de
acordo com sua preponderancia no conjunto, dependendo ainda das

diferentes rela¢des espaciais ou semanticas existentes entre os elementos

193 Terceira edigdo atualizada conforme Resolucdo INPI/PR n. 249/2019 e revisada pela
sexta vez em 17/01/2023, item 5.9.1.
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gue compdem o conjunto, independentemente de serem eles irregistraveis
de forma isolada ou n&o®®4.

Uma vez verificado o desempenho de diferentes fungdes pelos
diversos elementos componentes do conjunto marcério, € inevitavel
concluir pela existéncia de elementos principais, secundarios e
negligenciaveis, conforme a preponderancia de cada um deles no conjunto.

Sendo assim, é possivel considerar como elemento principal os
termos, expressdes ou imagens que exercem papel dominante no conjunto
marcario, sendo o principal foco de atencéo do publico-alvo e fixando-se
em sua memoérial®®,

O papel de destaque desses elementos, portanto, poderiam ser
facilmente percebidos pelo consumidor, que ndo raramente passaria a se
referir a marca em questdo através deles, relegando assim os demais
componentes nominativos e figurativos do sinal marcério a um segundo
plano.

N&o raramente, o elemento principal estaria acompanhado do
emprego de recursos que busquem ressalta-los, tais como tipologias,
ornamentos, molduras ou cores diferenciadas, tencionando conferir
destaque a sua posicdo no conjunto e estabelecendo uma relagao
conceitual com os demais componentes do sinal marcario.

Noutro giro, poderiam ser considerados como elementos
secundarios os termos, as expressfées ou as imagens de menor
repercussao junto ao publico-alvo, decorrente de sua reduzida dimenséao
semantica ou visual*®.

Por vezes, o0s elementos secundarios cumpririam funcéo
ornamental, conferindo destaque aos componentes principais do sinal ou
até mesmo reafirmando o sentido ja transmitido pelo elemento principal, por
serem meramente redundantes ou expletivos, servindo ainda como
elementos meramente informativos ou descritivos em relacdo ao objeto de

protecédo pretendido.

194 |bidem.
195 |bidem.
196 |bidem.
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Por ultimo, é digno de registro também os ditos elementos
negligenciaveis como sendo aqueles componentes figurativos ou
nominativos, que integram o nucleo composto pelos elementos principais
ou secundarios sem, no entanto, serem visiveis pelo publico-alvo como
integrantes do conjunto marcario em razdo de serem desprovidos de
qualquer capacidade distintival®’.

Segundo o disposto no Manual de Marcas'®®, poderiam ser
considerados elementos negligenciaveis: os simbolos de marca registrada,
como ® e ™:; os enderecos, telefones, e-mails e enderecos eletrénicos; a
guantidade, dosagem, volume, peso, dimensdes, medidas e outras
caracteristicas do produto; a lista de ingredientes, informacé&o nutricional e
indicacao de alergénicos; a classificagédo indicativa, informagdes de uso e
formas de conservacdo; os cédigos de barras; o ISSN (International
Standard Serial Number), ISBN (International Standard Book Number) e
DOI (Digital Object Identifier) e o CPF, RG, CNH, CNPJ, numeros de
registros em juntas comerciais, 6rgaos de classe e outros.

E oportuno mencionar ainda o denominado grau de integracéo
entre os diferentes elementos que compdem a marca, que pode afetar
diretamente a impressao de conjunto gerada pelo sinal. Dessa forma, a sua
verificacdo sera de grande relevancia no processo de exame do conjunto
marcério, variando consideravelmente de acordo com as diversas formas
de apresentacdo da marca de posicéao.

Em relagdo aos elementos nominativos, a combinag&do de uma ou
mais palavras ou radicais pode gerar conjunto (expressao ou termo) com
conceito ou significado proprios e distintos dos vocabulos individuais que o
compdem, o0 que poderd até mesmo afastar a aplicacdo de proibi¢cdes
relacionadas a auséncia de distintividade.

Nas marcas figurativas ou mistas, a integracdo entre o0s
componentes graficos, em relagcdo as marcas figurativas, ou entre
elementos figurativos e nominativos, na hipétese das marcas mistas, pode
ser tdo elevada a ponto de tal combinacdo ser a principal fonte de

distintividade do conjunto.

197 |bidem.
198 |bidem.
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A importancia do conjunto marcario nas marcas de posicao sao
objeto de grande relevancia quando dentre 0s seus elementos principais
esta um sinal com distintividade constituida pelo uso, hipétese em que o
seu exame ira merecer especial atencdo no que diz respeito ao

desempenho da sua funcéo distintiva.

4.4. A aquisicao da distintividade pelo uso

A possibilidade de admissdo de um sinal enquanto uma marca
passa inevitavelmente pela sua capacidade distintiva, sendo certo que é
nesse aspecto que reside o principal obstaculo a ser transposto pelos
signos em direcdo ao caminho que conduz ao seu reconhecimento
enquanto uma marca.

Ademais, a gquestdo torna-se ainda mais complicada quanto aos
sinais que, em tese, seriam carentes de capacidade distintiva, ostentando
assim a denominada distintividade constituida e dando ensejo a
concretizacdo do fenbmeno denominado secondary meaning.

A fim de possibilitar 0 entendimento quanto ao que venha a ser a
aquisicdo de distintividade decorrente do uso de um sinal, é essencial,
primeiramente, compreender aquilo que seria a regra, ou seja, a chamada
distintividade intrinseca, comumente apresentada pelas marcas
tradicionais, para depois adentrar ao terreno arenoso da chamada
distintividade constituida.

Antes disso, porém, é oportuno considerar o afirmado por Lélio
Denicoli Schmidt no sentido de que o signo é mutavel, sendo perfeitamente
possivel que a percep¢do que se tem a seu respeito varie ao longo do
tempo?®,

Esse entendimento seria sustentado por todos aqueles que
defendem uma nocédo dinamica da distintividade, segundo a qual a falta do

aspecto distintivo acarretaria um vicio de nulidade quando verificado na

199 SCHMIDT, Lélio Denicoli. A distintividade das marcas: secondary mening, vulgarizacao
e teoria da distancia cit., p. 206-207.
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origem, podendo ainda configurar uma causa de extincdo se verificada
apos a concessao do registro?®,

A nocéo dindmica da distintividade ndo s6 se coaduna com o
estabelecido na Lei de Propriedade Intelectual, mas também guarda maior
correspondéncia com a perspectiva que reconhece na marca a funcao
precipua de distinguir produto ou servico, e para a qual a perda dessa
funcao representaria a sua degeneragao.

Contudo, € preciso ressalvar que ha quem defenda uma nocao
estatica de distintividade, sustentando que a sua andlise se exaure no
momento de seu depdsito e registro, restando conservada a sua natureza
fantasiosa, arbitraria ou evocativa original ainda que a marca venha a se
tornar vulgar®°?,

A esse respeito, autora esclarece ainda que, a luz da distintividade
estatica, um sinal ndo distintivo jamais poderia ser considerado como
marca, independentemente do seu uso?®,

José Eduardo Sampaio corrobora a tese ao também atestar que,
perante a concepcao estatica de eficacia distintiva, se uma expresséao fosse
descritiva de per se, teria 0 seu caminho inalterado, ndo podendo jamais
obter o seu registro como marca?®3,

Adentrando agora & denominada distintividade intrinseca, também
chamada de inerentemente distintintiva (inherently distintive no Common
Law), é a funcao distintiva originaria desempenhada pela marca, tomando
como base a relagéo do sinal com o produto ou servigo determinado pela
marca?%4,

Nas palavras de Antonio Ferro Ricci, a distintividade intrinseca é
decorrente da analise do sinal em si mesmo, ou seja, verificada através da
sua relacao direta ou indireta com os produtos e servigos. Nela, as

peculiaridades linguisticas, filologicas e culturais do pais de registro devem

200 |hidem, p. 207.

200 AZEMA, Jacques; GALLOUX, Jean-Christophe. Droit de la propriété industrielle.
Dalloz. 62 Edicdo. Paris: Daloz. 2006, 8 1426, p. 787.

202 DE SIERVI, Amanda Fonseca. Op. Cit., p. 133.

203 SAMPAIO, José Eduardo de. Os Novos conceitos no Cédigo da Propriedade Industrial
portugués de 1995. Revista da Associacao Brasileira da Propriedade Intelectual,[RABPI].
Séao Paulo: Garilli Gréafica Ed, n. 18, 1995, p. 17.

204 DE CARVALHO, Carlos Eduardo Neves. Aquisigdo e perda de distintividade marcaria.
Editora Lumen Juris, 2020, p.40.
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ser consideradas a fim de permitir a sua verificacdo quanto ao devido
vinculo de pertinéncia a ser estabelecido entre o sinal e 0o bem
assinalado.?%®

Ja Amanda Fonseca De Siervi define os sinais inerentemente
distintivos como aqueles que sdo escolhidos aleatoriamente pelos
empresarios para designar seus produtos ou servicos, hao possuindo estes
qualquer relagdo com o bem que visam distinguir?°®,

Fica perceptivel, portanto, que a distintividade intrinseca traduz
uma nocdo mais classica de marca na qual atribuir a ela um caréter
distintivo significa reconhecer que a mesma € apta, por si mesma, a
individualizar e distinguir uma espécie de produto ou servico de uma
empresa®®’.

Por outro lado, na distintividade extrinseca, também denominada
distintividade constituida, a andlise do aspecto distintivo sera realizada com
base em indicadores de ordem econdmica, primando ainda pela percepgéo
dos concorrentes e pela protecao dos consumidores.

A respeito das funcdes econbmicas, € ndo necessariamente
juridicas, das marcas, Pedro Marcos Nunes Barbosa ressalta a eleicdo do
produto/servico pelo consumidor?®®, que decorre sobretudo da imagem que
este teria do signo distintivo empenhado, ndo havendo a prevaléncia das
caracteristicas intrinsecas do bem consumido?®,

Em uma visdo mais contemporanea, portanto, a distintividade

constitui um requisito essencial que confere a um sinal a condicao de

205 RICCI, Antonio Ferro. O sentido secundario da marca (“secondary meaning”):
interpretacdo do Artigo 6, quinquies, C.1 da Convenc¢éo da Uni&do de Paris e os reflexos
do uso prolongado e das demais circunstancias de fato na protecdo das marcas.
In: Seminario Nacional da Propriedade Intelectual, XXVI, Brasilia, Anais ABPI, 2006, p.
190-199.

206 DE SIERVI, Amanda Fonseca. Op. Cit., p. 132.

207 GONGALVES, Luis M. Couto. Funcao distintiva da marca. Coimbra: Almedina, 1999,
p. 63.

208 BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. E-stabelecimento: Teoria do Estabelecimento
Comercial na Internet, Aplicativos, Websites, Segregacao Patrimonial, Trade dress
Eletrénico, Concorréncia online, Ativos Intangiveis Cibernéticos e Negocios Juridicos.
Sao Paulo: Quartier Latin, 2017, p. 257-258.

209 GONCALVES, Luis M. Couto. Op. Cit., p. 115.
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exercer a funcdo marcaria, podendo ela ser de duas ordens: inerente ao
sinal ou adquirida através do uso do signo como marca?°,

Embora seja mais facilmente percebido em paises que adotam o
sistema da Common Law, a chamada Teoria do Secondary Meaning
também tem aplicacdo em paises que, a exemplo do Brasil, utilizam o
sistema atributivo de registro marcario?!, nos quais o registro de uma
marca é constitutivo de direitos de propriedade. Logo, a propriedade e a
exclusividade de uso do sinal, salvo rarissimas excecdes previstas em lei,
serdo atribuidas ao que primeiro registra-lo, e ndo ao que provar o0 uso mais
antigo.

Entretanto, autora adverte que, embora no Brasil o sinal tenha
necessariamente que apresentar capacidade distintiva, ndo € necessario
gue o desempenho da func¢éo distintiva ocorra no momento do depdsito ou
registro, ja que 0 seu exercicio pressupde 0 seu uso, que por lei ndo é
exigido que se dé por ocasido do depoésito ou registro?!2,

E a partir da admissdo de uma perspectiva dinamica de
distintividade que foram formadas as bases ideoldgicas que conduziram a
construcdo da chamada Teoria do Secondary Meaning, disciplinando
situacOes faticas em que um termo, em principio carente de distintividade
intrinseca, adquire, por meio do seu uso e notoriedade, a capacidade de
distinguir um produto ou servico e seus congéneres, desempenhando
efetiva funcdo marcaria e adquirindo todas as condicdes de registro.

Sendo assim, a admissdo do secondary meaning advém do
reconhecimento do valor econémico e juridico da marca, cuja distingéo foi
proveniente do seu uso e da sua publicidade?'®. Em relacdo a esse
reconhecimento, entretanto, autor ressalta a necessidade de um
contrapeso, estabelecido como forma de compensacé&o ao aspecto diferido

de distintividade decorrente do uso, que consiste no condicionamento de

210 MATHELY, Paul; BURST, Jean Jacques. Le nouveau droit francais des marques.
Editions JNA, 1994, p. 74.

211 DE SIERVI, Amanda Fonseca. Op. Cit., p. 131.

212 MORO, Maité Cecilia Fabbri. Marca tridimensional sua protecdo e os aparentes
conflitos com a protecédo outorgada por outros institutos da propriedade industrial cit., p.
120.

213 UBERTAZZI, Luigi Carlo; MARCHETTI, Piergaetano. Commentario breve alle leggi su
proprieta intellettuale e concorrenza. Wolters Kluwer, 2019, p. 235.
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gue o aspecto distintivo reconhecido no secondary meaning esteja limitado
a permitir a protecdo do signo como marca apenas e tdo somente quando
for usado como tal, ndo vedando o uso geral do signo em outros contextos
e funcbes?'4.

Nessa linha, o mesmo autor prossegue afirmando ndo haver
distincdo de tratamento entre as marcas intrinsecamente distintivas e
aquelas que s6 adquiriram distintividade pelo uso posterior, evidenciando
uma isonomia qualitativa em relagdo as duas formas de distingéo?%.

Cumpre esclarecer, por oportuno, que a admissao do registro como
marca de bens com distintividade decorrente de uso posterior vai ao
encontro de interesses nao s6 do empresario, sendo oportuno também para
0 consumidor, que tem facilitado o seu processo de escolha do
produto/servico, aumentando a sua seguranca € minimizando os ricos de
confusdo na aquisicdo do mesmo?*®,

A partir da Teoria do Secondary Meaning, a distintividade passa por
uma reformulagédo, passando a incorporar a nogdo de distintividade
dindmica jA mencionada. Em termos praticos, a principal inovacéo foi a
possibilidade de registro de sinais, que como ja destacado, eram
considerados irregistraveis, como, por exemplo, 0s sinais descritivos,
genéricos, necessarios, vulgares e de uso comum, mas que a partir de uma
percepcdo de dinamismo distintivo adquiriram a possibilidade de registro
em decorréncia do uso?'’.

Estabelecidos os principais aspectos da Teoria do Secondary
Meaning, convém reproduzir a conceituacao juridica do instituto segundo
0S principais especialistas no tema.

No entendimento de Thomas McCarthy?!8, o secondary meaning é
o fendmeno aplicado a sinais ndo inerentemente distintivos, que somente
recebera protecdo exclusiva se comprovada a aquisicdo de distintividade

por sentido secundario.

214 SCHMIDT, Lélio Denicoli. A distintividade das marcas: secondary mening, vulgarizagdo
e teoria da distancia cit., p. 133.

215 |hidem, p. 134.

216 SORDELLI, Luigi. Marchio e" secondary meaning". Giuffré, 1979., pp. 325-326.

217 DE SIERVI, Amanda Fonseca. Op. Cit., p. 132.

218 MCCARTHY, J. Thomas; SCHECHTER, Roger E.; FRANKLYN, David J. McCarthy's
desk encyclopedia of intellectual property. BNA books, 2004, p. 544.
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O autor Carlos Henrique de Carvalho Frées?!? afirma que o instituto
€ originario de um processo semantico no qual a expressdo, comumente
definidora dos atributos ou caracteristicas de determinado produto ou
servi¢o, altera o seu teor, passando a ostentar um sentido diverso do
estabelecido pela sociedade?®°.

Para Jacques Labrunie??! o secondary meaning ocorre quando um
sinal fraco, ou seja, ndo distintivo a principio, ganha capacidade distintiva
em decorréncia do seu reconhecimento pelo publico consumidor. O autor
observa ainda que a legislacdo brasileira ndo prevé expressamente o
instituto, mas o fenbmeno tem previsdo no artigo 6, Quinquies, CI, da
Convencédo da Unido de Paris???, estando contemplada também no artigo
15.1 do Acordo TRIPS?23,

Em razédo da precisao conceitual, € valida a transcri¢ao trazida por

José Antdnio Faria Correa nos seguintes termos:

[...]JEsse aspecto relaciona-se com a criacdo de uma
“segunda natureza” (secondary meaning), fenbmeno que
a doutrina costuma levar em conta notadamente na seara
dos sinais puramente “descritivos”, que, por forga do uso,
passam a ser identificados com determinado produto ou
servigo. O desenvolvimento de um significado secundario
deriva de um processo de depdsito semantico do
significante. O significante é apenas uma forma, ou, antes,
uma férma, servindo de receptaculo a conteudos
diferentes, simultdnea ou sucessivamente, por processo
diacrénico. O significante que, inicialmente, possuia um
significado ou mais, passa a ter mais um, no plano
puramente privado. A marca “National”, por exemplo, além
de significado que possui no idioma inglés (precedente de
uma nacéao), conquistou mais um passando a ser um sinal
identificativo de produtos eletrénicos provenientes da

219 FROES, Carlos Henrique de Carvalho. Marca: aquisicdo de distintividade e
degenerescéncia. In: SANTOS, Manoel Joaquim Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro.
Propriedade intelectual: sinais distintivos e tutela judicial e administrativa. Série GVLaw.
Séo Paulo: Saraiva, 2007, p. 87.

220 |nstituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Comentarios a
lei da propriedade industrial. 2005, p. 211.

221 LABRUNIE, Jacques. Aquisicdo do secondary meaning nas marcas
tridimensionais. Revista Forum Juridico da Faculdade de Direito da PUC-SP, v. 6, ano 3,
Séo Paulo, dez. 2014.

222 Convencdo da Unido de Paris ratificada pelo Brasil com o Decreto-Lei n° 1.263, de
10/10/1994.

223 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, ratificado pelo
Decreto n°® 1.335, de 30/12/1994.
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Matsushita Electrical Company ou de suas licenciadas,
tendo sido considerada registravel pelo Judiciario. Outro
exemplo € a marca “Continental” que o INPI chegou a
registrar como notoria”??4,

Ainda na visdo de Maité Cecilia Fabbri Moro, o secondary meaning
€ o fendbmeno através do qual os sinais considerados fracos em razéo de
baixa ou nenhuma distintividade, adquirem a capacidade de identificar e
distinguir seus produtos ou servicos dos demais congéneres por meio do
seu uso comercial e reconhecimento pelo publico consumidor enquanto
uma marca??®,

Uma vez elencadas as principais conceituacbes do secondary
meaning, cabe agora identificar quais seriam os fatores relevantes para
identificar devidamente a ocorréncia desse fenbmeno, que para tanto deve
conjugar a verificagdo dos fatores legais relevantes e 0s meios
comprobatérios da aquisicdo de distintividade através do uso do conjunto
marcario.

No tocante a aquisicdo de distintividade de uma marca por
significado secundario, a doutrina costuma aprontar como os indicadores
mais relevantes na sua identificacdo: o uso prolongado do sinal no
mercado; os investimentos publicitarios feitos pelo titular para promover o
sinal como marca; a extensdo geografica abrangida pelo sinal e a
percepcdo dos consumidores enquanto publico-alvo??®.

Nesse sentido, é valida a descricdo feita por autor que, dentre 0s
diversos aspectos contributivos para a aquisicéo de distintividade por uma
marca, elenca como o0s principais o uso distendido do signo frente ao
publico consumidor de produtos ou servi¢os, a publicidade ostensiva e

reiterada buscando promover a marca, a relevancia alcancada pelo produto

224 CORREA, José Antonio BL. Faria. Marcas fracas-ma non troppo. In: Anais do XIll
Seminario Nacional de Propriedade Intelectual da ABPI, Sado Paulo, Revista da ABPI n°
10, jan-fev. 1993, p. 32.

225 MORO, Maité Cecilia Fabbri. Marca tridimensional sua protecdo e os aparentes
conflitos com a protec@o outorgada por outros institutos da propriedade industrial cit., p.
159.

226 DE CARVALHO, Carlos Eduardo Neves. Op. Cit., p. 80.
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guanto ao quantitativo de vendas e arrecadacao, o relato direto da clientela
e as pesquisas realizadas frente ao mercado??’.

Portanto, a devida comprovacao do secondary meaning ndo devera
se dar sobre 0 uso em si, mas sobre os seus efeitos, devendo o signo ser
utilizado e percebido em sua funcdo marcaria, ndo se contentando com a
mera constatacdo do seu aspecto descritivo ou genérico??8.

Além disso, a demonstracdo dos mencionados efeitos ndo devera
se dar de forma isolada, mas sim através da presenca conjunta de varios
fatores que deverao ser apreciados coordenadamente?29,

E importante perceber que, ndo obstante haver a possibilidade de
utilizacdo de todos esses meios de comprovagao do secondary meaning, a
prévia aquisi¢éo do registro ainda permanece como um fator importante de
comprovacdo de distintividade, figurando as mencionadas hipoteses
configuradoras do secondary meaning como um meio alternativo de
admissao da distintividade por intermédio de uma presuncéo relativa, ou
seja, admitindo prova em contrario?%,

Desta forma, a comprovacao do fendmeno ora estudado néo se da
através do simples uso do simbolo em relacdo direta com o produto ou
servigo, sendo essencial a percep¢ao que 0 Uso causa no consumidor, que
na qualidade de intérprete deve considerar o sinal como uma marca
distintiva de fato, ou seja, um signo capaz de efetivamente distinguir um
bem do outro, indicando uma origem prépria, mesmo que o nome do
fabricante seja ignorado?3L.

Logo, € forcoso reconhecer que a visualizacdo do bem pelo
publico-alvo importa o reconhecimento de algum grau de notoriedade do

bem. Entretanto, ndo se estd a condicionar a existéncia do fenbmeno aos

227 HOCH, Allison. The law of trademarks. Law Rules Publishing Corporation, Old Tappan,
NJ, USA, 1998.

228 SCHMIDT, Lélio Denicoli. A distintividade das marcas: secondary mening, vulgarizagdo
e teoria da distancia cit., p. 158.

229 CARBONI, Anna. Distinctive character acquired through use: establishing the facts.
Trade Mark, 2005, p. 73.

230 |hidem.

231 SCHMIDT, Lélio Denicoli. Op. Cit., p. 160.
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bens com notoriedade destacada, sendo suficiente que 0 mesmo detenha
algum grau de distintividade?2.

Nesse sentido, autor estabelece uma espécie de escala gradativa
em ordem decrescente na qual inclui com grau maximo de notoriedade as
marcas de alto renome, imediatamente abaixo figurariam as marcas
notoriamente conhecidas, estando no patamar minimo as marcas
distintivas por intermédio do secondary meaning, o que evidenciaria a
desnecessidade de reconhecimento da marca como notoriamente
reconhecida para a ocorréncia do fendmeno?3:.

Questado controversa, entretanto, € a relativa as marcas genéricas,
cujo entendimento no tocante a incidéncia do secondary meaning varia de
acordo com o pais.

Nos Estados Unidos, ainda que provada a presenca dos fatores
mencionados, o fenbmeno ndo ir4 estabelecer direitos marcarios em
relagdo a uma marca genérica®®*.

No Brasil, entretanto, autor®®® admite a possibilidade de
reconhecimento da distintividade decorrente do uso para o caso de uma
marca genérica®®, citando inclusive precedente a esse respeito?®’. Ndo
obstante a relevancia do entendimento, é valido mencionar também a
existéncia de julgado contrario proferido no sentido de negar a
admissibilidade de amparo com base no secondary meaning a marcas
compostas por palavras genéricas?38.

O estabelecimento dos parametros faticos a serem considerados
na andlise dos principais fatores de verificacdo do secondary meaning &

232 DE SAPIA, Cesare. L’'acquisto della capacita distintiva. In: Segni e forme distintive: la
nuova disciplina. Atti del convegno Milano 16-17 giugno 2000, Mildo: Giuffre, 2001, p. 267-
268.

233 SEGADE, José Antonio Gémez. Fuerza distintiva y" secondary meaning" en el derecho
de los signos distintivos. Cuadernos de derecho y comercio, n. 16, 1995, p. 194.

234 SCHMIDT, Lélio Denicoli. A distintividade das marcas: secondary mening, vulgarizacéo
e teoria da distancia cit., p. 165.

235 BARBOSA, Denis Borges. A propriedade intelectual no século XXI: estudos de direito.
Lumen Juris, 2009, p. 70.

236 BARBOSA, Denis Borges. Protecdo das marcas: uma perspectiva semiolégica cit., p.
53.

237 BRASIL, Tribunal Federal de Recursos, 52 Turma, rel. Ministro Pedro Acioli, AC
102.635-RJ (5796156), Data do Julgamento 09.09.1985.

238 BRASIL, Tribunal Regional Federal da 2% Regido, 22 Turma Especializada,
Desembargador André Fontes, AC 2001.51.01.536393-6, Data do Julgamento
19.05.20009.



95

medida essencial para o entendimento acurado de todos os aspectos que
os circundam, contribuindo sobremaneira para a sua compreensao.

Sendo assim, tenciona-se realizar a partir de agora uma analise
pormenorizada de cada um dos indicadores mencionados, com base nos
diversos entendimentos doutrinarios, almejando tracar 0os seus principais
contornos de forma a conferir seguranca ao processo de verificacdo de
distintividade de uma marca.

A determinacdo do tempo necessario para que um simbolo carente
de distintividade possa fazer jus ao registro enquanto marca néo atende a
um critério uniforme, variando no caso concreto de forma a depender da
repercussao alcancada pelo signo ao longo de um periodo de tempo
aferivel através da sua popularidade no mercado?®.

Ainda assim, Amanda Fonseca De Siervi adverte que o tempo
devera ser suficiente para garantir o reconhecimento do sinal perante os
seus consumidores, sendo reconhecido por eles como distintivo de um
produto ou servico?°, A esse respeito a autora destaca ainda a inexisténcia
de um periodo minimo de utilizacdo do simbolo para a configuracdo do
secondary meaning, asseverando que a publicidade e os meios de
comunicacdo vém reduzindo o lapso temporal necessario a tornar o sinal
conhecido?**,

Portanto, o lapso temporal necessario para gue uma marca adquira
distintividade devera ser aquele suficiente para que o consumidor
estabeleca uma associa¢ao direta do produto a expresséo utilizada nele. O
estabelecimento de um prazo rigido torna-se inviavel frente ao crescente
aperfeicoamento dos meios publicitarios, exponencialmente impulsionado
em decorréncia do implemento tecnolégico caracteristico da era da
informacdo, demandando uma analise do caso concreto para a sua
verificagao.

Um segundo fator relevante para a comprovacao da aquisicao de

distintividade por significado secundario de uma marca seria o investimento

239 DE CARVALHO, Carlos Eduardo Neves. Op. Cit., p. 81.

240 DE SIERVI, Amanda Fonseca. Op. Cit., p. 157.

241 A autora ressalta que o prazo de cinco anos estabelecido no Lanham Act norte-
americano representa somente um presuncéo relativa de que o sinal adquiriu secondary
meaning e ndo uma exigéncia, admitindo assim prova em contrario.
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publicitario realizado pelo titular da marca, que poderia servir como meio
probatério do uso efetivo da marca perante o mercado consumidor.

Na opinido da autora, o volume investido para divulgar uma marca
seria habil a comprovar a incidéncia do secondary meaning no caso
concreto, pois seria 0 marketing um poderoso instrumento de persuasao
capaz de atuar na construcdo de uma identidade entre o publico-alvo e o
signo?#2.

J& na opinido do autor, a mudanca de significado da expressao
seria mais significante do que o montante investido para a sua divulgacao,
pois daria concretude ao fendmeno de transicdo de um termo descritivo
para um signo dotado de funcéo distintiva?*3.

Um terceiro fator seria a extensé@o geografica abrangida pelo sinal,
gue deve demonstrar um alcance suficiente para justificar o deferimento de
um registro que ira conferir protecdo a marca em todo o territério nacional.

Portanto, a projecao territorial obtida constitui uma prova robusta
do investimento realizado para promover o sinal e possibilitar a sua
chegada ao conhecimento do consumidor, representando ndo s6 o
resultado préatico alcancado, mas também a aptiddo da marca para
conseguir aderéncia em ambito nacional.

Como ultimo indicador a ser considerado, a percepcdo dos
consumidores, que seria resultado da conjugacdo de todos os demais
fatores conjugados, consistiria na demonstracdo cabal da mencionada
transformacdo do signo que, ao ocupar de forma concreta a mente do
publico consumidor, passaria efetivamente a cumprir uma funcéo distintiva.

A relevancia atribuida ao consumidor se deve ao fato dele ser
considerado, juntamente com o titular, 0 agente responsavel por alcar a
marca a um outro patamar, saindo da condicdo de mera expresséo, e
assumindo o status de elemento de identificacdo do produto ou servico?#4.

Dessa forma, a repercussao da marca junto ao seu publico-alvo

constitui evidéncia primordial & configuragdo da distintividade por

242 BEYRUTH, Viviane Barbosa. O “significado secundario” da marca: quando a marca
fracassa se torna forte. Andlise do instituto a luz da legislacao e doutrina estrangeira, 2010,
p. 105.

243 DE CARVALHO, Carlos Eduardo Neves. Op. Cit., p. 84.

244 SORDELLI, Luigi. Op. Cit., p. 02.
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significado secundario, sendo a associa¢ao dela decorrente uma condi¢ao
essencial ao desempenho da funcéo distintiva pelo signo?#.

Tao importante quanto identificar os meios de comprovagao para a
aquisicdo da distintividade pelo secondary meaning é a identificacdo dos
fatores legais que fundamentam o seu reconhecimento. Embora seja
possivel encontrar previsdo legal da aquisicdo secundaria em varios
ordenamentos juridicos mundo afora, o tema do presente trabalho impde a
limitagdo do seu escopo aos Tratados e Convencgdes Internacionais com
repercussao no Brasil.

Inicialmente, € oportuno adiantar desde ja a auséncia de previséo
expressa na Lei 9.279/96, sendo o disposto no artigo 124, VI da LPI
apresentada pela doutrina como um espécie de ressalva autorizativa para
a aplicacdo do secondary meaning no Brasil, pois 0 mesmo seria a chave
interpretativa do artigo 6° quinquies da Convencao da Unido de Paris — CUP
ao permitir o registro de expressdes necessarias, comuns ou vulgares que
adquirissem distintividade através de uma grafia ou estilizacdo
diferentes?46,

Entretanto, o INPI mantém o entendimento de que a aplicacéo
direta do artigo 6°, quinquies, da CUP s6 seria cabivel nos paises que
adotaram o sistema declarativo de registro como, por exemplo, 0s paises
do Common Law, refutando qualquer possibilidade de aplicacdo nos paises
gue adotam o sistema atributivo, que € o caso do Brasil.

Cumpre ressaltar que o mesmo entendimento foi reproduzido pelo
INPI, no tocante as marcas de posicao, ao deferir a supressdo da
expressao “inerentemente” que constava da redacgao originaria do artigo 1°
da PORTARIA/INPI/PR N° 37, constituindo a expressao “conjunto
inerentemente distintivo”, apdés questionamento realizado na consulta
publica, no qual o INPI admitiu rever a redacgéo, procedendo a retirada do
termo “inerentemente”.

Contudo, a mencionada autarquia ressalvou na justificativa da

alteracdo que, embora a marca de posicdo seja 0 conjunto distintivo

245 DE CARVALHO, Carlos Eduardo Neves. Op. Cit., p. 87.
246 SCHMIDT, Lélio Denicoli. A distintividade das marcas: secondary mening, vulgarizacéo
e teoria da distancia cit., p. 143.
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formado pela aplicacdo de um sinal em uma posicéo singular e especifica
de um determinado suporte, o INPI ndo avalia a chamada distintividade
constituida, ou seja, aquela adquirida pelo uso, sendo considerada durante
0 exame apenas a distintividade intrinseca do sinal.

Por considerar o referido entendimento equivocado, o autor do
presente trabalho considerou escolher o tema da aquisicao de distintividade
pelo uso do conjunto marcério composto por elemento ndo distintivo, tendo
como fundamento para tanto os Tratados e Convencdes a partir de agora
mencionados e o disposto no artigo 122, caput, da Lei de Propriedade
Industrial, que expressamente admite o registro como marcas dos sinais
distintivos visualmente perceptiveis.

A Convencao de Paris para a Protecdo da Propriedade Intelectual
- CUP foi assinada na Franca, mais precisamente em Paris, em 20 de
marco de 1.883, sendo um dos primeiros tratados de propriedade
intelectual, ao lado da Convencao de Berna, referente a protecao das obras
literarias e artisticas, celebrada em Berna, na Suica, no ano de 1.886.

Ao longo dos anos a CUP vem sendo objeto de sucessivas
alteracdes, sendo a ultima verificada em 1.967, na cidade de Estocolmo,
situada na Suécia?*’. Foi ratificada pelo Brasil, que é signatario original da
convencao desde 1.883, através do Decreto n® 75.572, de 08 de abril de
1.975, e pelo Decreto n° 635, de 21 de agosto de 1.992, que promulgou a
adesdao aos artigos. 1°a 12 e art. 28.

A Convengédo da Unido de Paris versou sobre a unido para
promover a protecdo da propriedade industrial através da pactuacdo de
regras que visam conferir o tratamento e a protecédo desses direitos nos
paises signatarios, sem a pretensdo de uniformizar as leis nacionais
relativas a matéria, tampouco almejou condicionar o tratamento nacional a
reciprocidade?*8,

Na opinido da autora, a principal virtude da CUP em relacdo ao
ordenamento juridico brasileiro foi a de inserir normas e principios validos

até os dias de hoje, que por serem consideradas normas, constituiriam os

247 BASSO, Maristela. O direito internacional da propriedade intelectual. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2000, p. 77.
248 DE CARVALHO, Carlos Eduardo Neves. Op. Cit., p. 99.
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ndcleos de um sistema, cuja alteracdo exigiria a substituicdo de todo o
ordenamento juridico de forma a ser capaz de restabelecer a légica e a
harmonia dos principios da CUP com o arcabouco juridico nacional?*°.
Adentrado ao tema do presente trabalho, o artigo 6, Quiquies, C (1)
da Convencdo de Paris dispfe no sentido do reconhecimento da
capacidade distintiva adquirida pelo uso prolongado de um sinal nos

seguintes termos:

Art. 60 quinquies C. - (1) Para determinar se a marca €
suscetivel de protecdo deverdo ser levadas em
consideracdo todas as circunstancias de fato,
particularmente a duracdo do uso da marca.

Portanto, o fenbmeno secondary meaning esta devidamente
contemplado na CUP, que quando interpretado em consonancia com o
artigo 6, Quiquies, B (2), assume clareza meridiana ao admitir que algumas
expressdes consideradas descritivas e de uso comum, apés o0 uso reiterado
e conhecido por uma empresa, em ramo de negocio determinado, possam
adquirir distintividade e merecer o deferimento do registro°. Nesse sentido

dispde o referido dispositivo:

Art. 6° Quinquies B. - SO poderd ser recusado ou
invalidado o registro das marcas de fabrica ou de comércio
mencionadas no presente artigo, nos casos seguintes:

(..

Art. 60 quinquies B (2) quando forem desprovidas de
qgualquer carater distintivo ou entdo exclusivamente
composta por sinais ou indica¢cdes que possam servir no
comércio para designar a espécie, a qualidade, a
guantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos
produtos ou a época da producdo, ou que se tenham
tornado usuais na linguagem corrente ou nos habitos leais
e constantes do comércio do pais em que a protegdo é
requerida.

A respeito do mencionado, autor reitera que o dispositivo tem

aplicacédo direta no Brasil, “devendo ser levadas em consideracédo todas as

249 NIELSEN, Viviane Mattos. Op. Cit., p. 24-25.
250 DE CARVALHO, Carlos Eduardo Neves. Op. Cit., p. 102.
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circunstancias de fato, particularmente a duragdo do uso da marca”?.
Ademais, o autor adverte que o dispositivo mencionado se aplica as marcas
de pouca distinguibilidade, dando como exemplo as marcas de longo uso
em que o signo tenha conseguido uma significacdo secundaria®?.

Dada a sua relevancia em relacdo ao tema, é preciso mencionar
ainda o Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS
Agreement) conhecido no Brasil também por Acordo sobre Aspectos dos
Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comeércio.

Classificado como um acordo contratual internacional entre
estados-membros, o TRIPS é administrado pela Organizacdo Mundial de
Comércio — OMC, que estipula padrbes minimos a serem alcancados na
protecdo da propriedade intelectual no ambito dos paises signatarios da
OMC?%3,

José Roberto d’Affonseca Gusméao destaca que o TRIPS decorreu
da negociagéo estabelecida na Rodada Uruguai do Acordo Geral sobre
Tarifas e Comércio (GATT), em 1.994, onde também restou estabelecida a
Organizacdo Mundial do Comércio?®,

Em complemento ao afirmado, Denis Borges Barbosa esclarece
que o acordo TRIPS foi responsavel por introduzir a lei de propriedade
intelectual no sistema de comércio internacional, permanecendo como o
acordo internacional mais abrangente sobre a propriedade intelectual até
os dias de hoje?%°.

Como prova do alegado, é valido mencionar que a ratificagdo do
Acordo TRIPS constitui requisito essencial para que um pais possa aderir
a Organizacdo Mundial do Comércio, que € a instituicdo internacional

responsavel pelo estreitamento das relacées comerciais no mundo. Por

251 BARBOSA, Denis Borges. Protecdo das marcas: uma perspectiva semiolégica cit.,
p.314.

252 |hidem, p.315.

253 CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. Contratos de propriedade industrial: marcas,
patentes e desenho industrial. S&o Paulo. Revista da ABPI, n. 125, 2013, p. 07.

254 GUSMAO, José Roberto D.’Affonseca. Marcas de alto renome, marcas notoriamente
conhecidas e usurpacdo de signos famosos. Seminario Nacional da Propriedade
Intelectual: a nova lei de propriedade industrial, no atual contexto internacional. Rio de
Janeiro: Anais ABPI, 1996, p. 194-200.

255 BARBOSA, Denis Borges. Protecdo das marcas: uma perspectiva semiolégica cit.,
p.194-200.
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tudo isso € que o TRIPS é classificado como o instrumento multilateral mais
importante para a globalizacéo das leis de propriedade intelectual?®.

Maristela Basso pontua que o TRIPS néo constitui lei uniforme,
criando direitos e obrigacdes aos Estados-membros signatarios do acordo
e estabelecendo direitos minimos para as legislacdes nacionais?®’. Ainda a
esse respeito, autor arremata no sentido de que o TRIPS confere aos seus
signatarios a possibilidade de legislar dentro de certos parametros,
promovendo uma autonomia legislativa equilibrada na direcdo dos
interesses nacionais?®.

Em relacdo ao tema do presente trabalho, ou seja, o uso do signo
como forma de aquisi¢cdo secundaria, é valida a mencao ao dispositivo legal
15.1 do TRIPS, no qual a marca € definida como “qualquer sinal, ou
combinacdo de sinais, capaz de distinguir bens e servicos de um

empreendimento daqueles de outro empreendimento”. Nesse sentido:

Artigo 15.1 - Qualquer sinal, ou combina¢do de sinais,
capaz de distinguir bens e servicos de um
empreendimento daqueles de outro empreendimento,
podera constituir uma marca. Estes sinais, em particular
palavras, incluindo nomes préprios, letras, numerais,
elementos figurativos e combinac¢des de cores, bem como
gualquer combinacdo desses sinais, serdo registraveis
como marcas. Quando o0s sinais nao forem
intrinsecamente capazes de distinguir 0s bens e servigos
pertinentes, o0s Membros poderdo condicionar a
possibilidade de registro ao carater distintivo que tenham
adquirido pelo seu uso. Os membros podem exigir, como
condigcdo para o registro, que 0s sinais sejam visualmente
perceptiveis.

Portanto, o fenbmeno do secondary meaning foi devidamente
contemplado pelo artigo 15.1 do TRIPS especificamente no trecho em que
este dispbe que os “Membros poderdo condicionar a possibilidade do

registro ao carater distintivo que tenham adquirido pelo seu uso”.

26 DE CARVALHO, Carlos Eduardo Neves. Op. Cit., p. 103.
7 BASSO, Maristela. Op. Cit., p. 170-175.
8 BARBOSA, Denis Borges. Uma introducéo a propriedade intelectual cit, p.217.
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Na prética, entretanto, o que se percebe é que o Brasil incorporou
parcialmente o estabelecido no mencionado dispositivo, fazendo letra
morta a parte que admite o uso do signo como forma de aquisicao
secundaria.

Em conclusdo, foi possivel constatar, através da analise
pormenorizada do ordenamento juridico patrio, a existéncia de respaldo
juridico ao reconhecimento da distintividade pelo uso do conjunto marcario
composto por elemento ndo distintivo, bastando para tanto que o mesmo
seja capaz de identificar produtos ou servi¢os, ainda que com variavel grau
de eficacia distintiva, produzindo uma impressao imediata junto ao publico-
alvo que sera decorrente da combinacdo de todos os elementos que o

compdem.

4.5. A analise da colidéncia entre as marcas de posicao

A andlise da colidéncia entre as marcas de posicdo é questao
intrinsecamente relacionada a sua disponibilidade na medida em que, para
ser registravel, deve o sinal distinguir-se de outros ja apropriados por
terceiros.

Sendo assim, tendo em vista que a questdo atinente a
disponibilidade, enquanto um requisito da registrabilidade das marcas, ja
foi devidamente abordada, cumpre a partir de agora dar maior énfase a
questdo especifica da colidéncia entre as marcas de posicdo, que podera
se dar entre estas somente ou ainda envolver as marcas sob outras formas
de apresentacao.

A relevancia da abordagem, especificamente em relagdo as marcas
de posicédo, pode ser justificada pela sua especial composi¢ao, que como
ja mencionada, é caracterizada pelo conjunto marcario formado pelo sinal
e sua posicao no suporte, e ndo apenas por seus elementos individuais.

Dessa forma, a andlise da colidéncia envolvendo as marcas de
posicdo demandard uma avaliacdo de todo o contexto produzido pelo
conjunto marcario, devendo ser considerado o grau de distintividade do

sinal e também a singularidade da posi¢cdo em que ele foi aplicado.
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Consoante o disposto no Manual de Marcas, na realizacdo da
comparacdo da impressdo geral do conjunto marcario devem ser
observados os seus aspectos graficos, fonéticos e ideoldgicos, partindo da
visdo global dos sinais com o intuito de aferir se a combinagdo de
elementos idénticos ou semelhantes torna as marcas em cotejo passiveis
de confuséo ou associagdo indevida®>°.

Em relacdo aos aspectos graficos, a utilizagdo de formas geométricas,
imagens, cores e/ou combinacdes de cores semelhantes potencializam
consideravelmente a possibilidade de confusdo ou associacdo indevida
entre conjuntos marcarios, justificando o confronto dos seus elementos
gréficos através da realizacdo do exame de colidéncia?®°.

Embora seja extremamente importante no exame de marcas
figurativas, nominativas, mistas, tridimensionais e de posi¢ao, a avaliacdo
das similaridades gréaficas também tem relevancia no exame de sinais
nominativos, nos quais a repeticdo de sequéncias de letras, numero de
palavras e estrutura das frases e expressdes podem, em alguns casos,
contribuir para gerar confusdo ou associacao indevida.

No tocante ao aspecto fonético, a reproducédo ou imitacdo fonética
pode dar azo a caracterizacdo de colidéncia entre dois conjuntos ou mais
conjuntos, justificando assim a sua inclusdo entre os fatores a serem
considerados no processo de comparacao.

O processo de analise fonética promovera um comparativo entre as
semelhancas e diferencas na sequéncia de silabas, na entonagcédo das
palavras e nos ritmos das frases e expressdes presentes nos sinais em
cotejo, tendo sempre o cuidado de considerar o fato de que termos ou
expressdoes visualmente semelhantes podem produzir impressdes
fonéticas totalmente distintas?6?.

Ja no caso do aspecto ideoldgico, € almejado identificar a existéncia
de sinais que, embora distintos do ponto de vista fonético e/ou gréfico,

29 Terceira edicdo atualizada conforme Resolucéo INPI/PR n. 249/2019 e revisada pela
sexta vez em 17/01/2023, item 5.11.1.

260 | bidem.

261 |bidem.
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traduzem ideias idénticas ou semelhantes capazes também de induzir o
consumidor a confusdo ou associagdo indevida?%?,

Conforme j& salientado nesse trabalho, o conjunto marcario é
composto por elementos principais, secundarios e negligenciaveis,
conforme a preponderancia de cada um deles na composi¢cao da marca. A
esse respeito, serd crucial a verificacdo do papel dominante
desempenhado por determinados elementos nos sinais apreciados, em
especial os que detém maior aptiddo para serem percebidos pelo publico,
aderindo mais facilmente a mente dos consumidores.

O recorrente emprego de termos, expressdes ou imagens por parte
do publico-alvo em referéncia a produtos e servigcos, em detrimento dos
demais componentes verbais e graficos do signo marcério, podem
estimular a sua imitacdo ou reproducéo, propiciando também a confusao
ou associacao indevida entre os sinais em cotejo.

A verificacdo do carater preponderante de um elemento deve ser
buscada através da sua dimensao no conjunto, sua posicao relativa, e até
mesmo do emprego de recursos que visam conferir destaque como, por
exemplo, tipologias, ornamentos, molduras ou cores diferenciadas, entre
outros?63,

Além disso, deve ser dada atencdo também a relacdo conceitual que
0 mesmo estabelece com os demais componentes do sinal na conformacao
do objeto de protecédo pretendido.

Ademais, a eventual impossibilidade de registro de um elemento néo
terd o conddo de obstar o exercicio da fungdo dominante pelo mesmo em
uma marca, ja que a sua disposicdo ou destaque podera fazer com que
este se sobressaia visualmente no conjunto. Além disso, uma imagem pode
ainda desempenhar a fungéo principal em uma marca mista em funcéo do
seu arranjo, disposicdo ou destaque?%4.

Na hipétese em que de diferentes elementos do conjunto
desempenham igual impacto e atracdo visual, sera insuscetivel a

determinacdo de um elemento principal, tendo em vista que o carater

262 |pidem.
263 |pidem.
264 |pidem.
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dominante do todo se encontra diluido entre os diversos componentes do
sinal.

A relevancia em se coibir o emprego de termos, elementos de
composicdo ou elementos gréficos em marcas registradas por terceiros
frente a um segmento mercadolégico especifico visa coibir
preventivamente o desgaste do signo, que além de importar um injusto
prejuizo ao seu titular, também promove a confusdo ou associagéo indevida
entre os sinais.

Uma vez estabelecido os parametros que irdo nortear a verificacao da
colidéncia no conjunto marcério, € conveniente verificar quais seriam 0s
instrumentos de que se vale o examinador ao longo de todo o processo,
tomando como base os atos administrativos editados pelo 6rgéao
responsavel por sua apreciacao.

O processo de analise do conjunto marcario ir4 se dar, inicialmente,
por meio de uma busca das anterioridades impeditivas, realizado a fim de
verificar as possibilidades e combinagfes de letras, similaridades fonéticas
e potenciais colidéncias ideoldgicas?®®. Para tanto, é valido mencionar o
disposto no artigo 26 da Portaria INPI n® 8/2022, de 17 de janeiro de 2022,

gue dispbe no seguinte sentido:

Art. 26. Para a verificagdo e andlise da disponibilidade do
sinal marcéario, o examinador realizara busca de
anterioridades, que sera feita exclusivamente nas classes
reivindicadas no pedido em analise, ressalvados os casos
de correspondéncia entre classes pertencentes a sistemas
classificatorios distintos.

Portanto, as buscas por anterioridades se limitardo exclusivamente as
classes reivindicadas no pedido em analise, excetuando apenas 0s casos
de correspondéncia entre classes pertencentes a sistemas de classificacéo
distintos.

Sendo assim, a Nota Técnica INPI/CPAPD n° 02/2017, estabelece
aquilo que podera ser considerada anterioridade de outra classe, na
hipotese do exame de pedidos de marcas sem oposi¢ao que retornem de

265 Terceira edigdo atualizada conforme Resolucéo INPI/PR n. 249/2019 e revisada pela
sexta vez em 17/01/2023, item 5.16.
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sobrestamento, que serdo admitidas mediante o atendimento das

seguintes condicodes:

a) Se a anterioridade de outra classe tiver sido apontada
em 0posi¢ao ou processo administrativo de nulidade
no pedido sobrestador e for considerada impeditiva
para o registro do sinal em exame;

b) Se o sinal em exame efetivamente reproduzir ou imitar
a referida anterioridade e visar distinguir ou certificar
produtos ou servigos idénticos, semelhantes ou afins,
de modo a ser suscetivel de causar confusdo ou
associacgao indevida.

Logo, no caso de incursédo nas duas hip6teses acima, o sinal sera
indeferido pelo inciso XIX do art. 124 da LPI, por reproduzir ou imitar sinal
anterior de terceiros. Portanto, o procedimento descrito configura excegao
ao disposto no art. 26 da Portaria INPI n°® 8/2022.

O exame do conjunto marcario das marcas de posicdo podera
também utilizar instrumentos como, por exemplo, a internet e dicionarios
em idiomas estrangeiros, a fim de auxiliar na busca de elementos que
ajudem na compreensao e identificacdo dos aspectos graficos, fonéticos e
ideoldgicos.

Nesse contexto, a internet ira auxiliar a dirimir eventuais davidas ou
reforcar entendimentos. J& a utilizacdo de dicionarios de linguas
estrangeiras serd util na andlise de sinais em outro idioma estrangeiro,
sendo também de grande utilidade na andlise da sua registrabilidade.

Como fundamento para os casos de recusa ao registro, sera
considerado o nivel médio de conhecimento do consumidor em rela¢éo aos
produtos ou servicos que o signo busca designar. O critério adotado se
justifica em razdo da protecdo do publico-alvo constituir o objetivo
primordial a ser a ser perseguido ao longo de todo o processo de analise
do aspecto distintivo do conjunto marcério, devendo servir, portanto, como
parametro.

Feitas as consideracfes acerca do processo de colidéncia das
marcas de posi¢ao, cumpre adentrar mais especificamente ao processo de
aquisicao de distintividade pelas marcas de posicao a fim de compreender

devidamente as suas principais peculiaridade e caracteristicas.
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4.6. O conjunto marcario composto por elemento néo distintivo

Em linhas gerais, as marcas nao tradicionais apresentam uma
dificuldade de representacdo grafica do seu sinal que por vezes ira
constituir um obstaculo ao seu registro junto aos 6rgaos de marca.

No caso especifico das marcas de posicéo, a dificuldade se torna
ainda maior uma vez que a sua esfera protetiva devera recair sobre o
conjunto composto pela aplicacdo do sinal em posicéo singular e especifica
do suporte, embora a posi¢do do suporte em que o signo é aplicado nao ira
adquirir protecéo isolada, assim como o suporte em si também néo adquire
protecdo autbnoma.

Logo, tendo em vista que o artigo 124, VI da Lei de Propriedade
Industrial autoriza o registro de signos descritivos quando revestidos de
suficiente forma distintiva, o registro de uma marca de posi¢cdo composta
por elemento ndo descritivo somente podera se dar se 0 conjunto marcario
ostentar suficiente distintividade.

Nessa hipotese, 0 signo, embora composto por elementos
considerados irregistraveis isoladamente, ao serem aglutinados, passarao
a compor uma expressao passivel de registro, sendo outorgada uma
protecdo ao conjunto marcario, que ndo tera o condao de ilidir a utilizacédo
individual de um dos seus elementos por um concorrente.

Dadas as peculiaridades mencionadas, o registro da marca de
posicdo dever4 conter uma restricdo em relacdo ao alcance da
exclusividade sobre o material simbdlico a ser formalizado através do ato
administrativo denominado apostilamento.

Lélio Denicoli Schmidt classifica as apostilas como observacgdes
feitas pelo INPI, quando do momento de concessao do registro da marca,
a serem anotadas no respectivo ato de concessdo e no certificado de
registro, com o intuito de evidenciar que a protecdo ndo abrange as
palavras, figuras ou formas n&o distintivas que integram uma marca mista

ou complexa?s.

266 SCHMIDT, Lélio Denicoli. A distintividade das marcas: secondary mening, vulgarizagdo
e teoria da distancia cit., p. 115.
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Para Carlos Eduardo Neves de Carvalho, o apostilamento seria o
deferimento de marcas mistas que contemplem elementos nominativos e
figurativos de cunho genérico, necessario, de uso comum ou vulgar, cujo
reconhecimento ocorreria sem exclusividade legal dos elementos nao
dotados de distintividade?®”.

Ja Denis Borges Barbosa classifica o apostilamento de marcas
como um ato de “restringir os novos direitos ao limite da possibilidade do
dominio publico baseado no principio da proporcionalidade™®®. Como
complemento, o autor aponta como efeito direto do apostilamento “a
impossibilidade de exercitar os direitos relativos a prote¢cdo da marca — em
separado — no tocante a parte excluida™°.

Em relagdo a previsdo legal do ato de apostilamento, entretanto, a
doutrina diverge, havendo vozes no sentido da inexisténcia de autorizacéo
legal para a pratica do ato?’°, assim como posicionamentos no sentido
contrarios, afirmando que a prética do apostilamento estaria fundamentada
no artigo 136, Il da Lei de Propriedade Intelectual, que reconhece ao INPI
a atribuicdo de anotar qualquer limitacdo ou 6nus que recaia sobre o pedido
de registro 271,

O INPI regulamentou o ato do apostilamento através da Resolugéo
n° 166, de 30 de maio de 2016, no objetivo de conferir uniformidade de
entendimento, transparéncia, celeridade, eficiéncia e seguranca nas
decis@es técnicas proferidas nos exames de pedidos de registro de marca.

Em conclusdo, o ato de apostilamento, no caso especifico das
marcas de posicao, ira conferir protecdo ao conjunto composto pela
aplicacao do sinal em posicao singular e especifica do suporte, ressalvando
a impossibilidade de exercitar os direitos relativos & posi¢do no suporte em

que o signo é aplicado, assim como em relagédo ao sinal propriamente dito.

267 DE CARVALHO, Carlos Eduardo Neves. Op. Cit., p. 60.

268 BARBOSA, Denis Borges. Novos textos — signos distintivos. Apostilamento no direito
de marcas. Disponivel em: https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/apostilamento-
no-direito-de-marcas.pdf. Acesso em : 09/02/2022, p.14.

269 |hidem.

270 |bidem, p. 12-13.

2711 SCHMIDT, Lélio Denicoli. A distintividade das marcas: secondary mening, vulgarizagao
e teoria da distancia cit., p. 116-117.
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A necessidade de se delimitar exatamente o contetdo da protecao
nas marcas de posicdo pode ser verificado nos casos praticos que sao
submetido a exame. Em razéo disso, passaremos agora a verificar quais
as espécies de pedidos vem sendo submetido & apreciacao do INPI a fim
de melhor verificar quais seriam o0s maiores desafios em relacdo ao
registro.

Em que pese a recente regulamentacao das marcas de posicao, a
ADIDAS AG, é titular de alguns pedidos e registros de marcas que
materialmente sdo de posicdo, embora classificadas como figurativa, no
Brasil. Dentre os mencionados, é possivel citar que a marca em
destaque?’?> foi efetivamente concedida em 2008, sendo objeto de

contestacdo em 2011, sob alegacdes de possuir carater genérico.

Figura 2: Registro concedido e posteriormente contestado judicialmente.

Fonte: Base de Marcas do INPI.

O caso acima é apenas um, dentre os varios exemplos de pedidos
de registro de marcas, em que a forma de apresentacdo pretendida é
inequivocamente a das marcas de posicao. Entretanto, na auséncia da sua
regulamentacao, os pedidos foram sendo acumulados e, ndo raramente,

submetidos a apreciacdo do Poder Judiciario. Abaixo correlacionamos

outros exemplos no mesmo sentido:

272 Registro n°. 826054978.
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Numero Prioridade Concessdao Marca Situacdo Classe
740148923 21/08/1974 27/07/1982 @ NN  + R/Sub.Jud. NCL(8) 25
800150350 29/05/1980 05/07/1988 @ ‘“ +~ R/Sub.Jud. 25 : 10
800158393 12/06/1980 22/03/1983 @ E +~ R/Sub.Jud. NCL(8) 28
800158407 12/06/1980 22/03/1983 @ m + R/Sub.Jud. NCL(8) 25

800158423 12/06/1980 22/03/1983 o I:I]]:, +~ R/Sub.Jud. NCL(8) 28

821805037 08/07/1999 18/05/2004 B “\ + R/Sub.Jud. NCL(8) 25
821805045 08/07/1999 18/05/2004 B “\ +~ R/Sub.Jud. NCL(8) 28
822262800 03/12/1999 01/04/2008 @ “\ + R/Sub.Jud. 40 : 15

826054978 11/11/2003 03/06/2008 @ A\ ¥ ¥~ R/Sub.Jud. NCL(8) 25

Figura 3: Tabela dos registros discutidos judicialmente.

Fonte: Base de Marcas do INPI.

N&o obstante o grande numero de casos a serem apreciados,
aguele que mais se correlaciona ao tema do presente trabalho € o da
famosa marca Laboutin, razdo pela qual passaremos agora a dedicar uma
maior atencao aos detalhes da hipétese em tela.

A principal controvérsia em questdo € relativa a possibilidade de
uma cor ser objeto de um registro marcario, sobretudo no setor da moda,
onde a utilizagdo das cores ¢é feita de forma recorrente e com diferentes
nuances.

Em principio, a hipotese de um recurso estético do bem ostentar
uma funcdo nao-marcaria relevante, o impediria de postular protecéo
enquanto marca, sob pena de impor injustificada restricdo a concorréncia
legitima.

Se for a estética que esta impulsionando a decisdo de compra, se

a propria estética € o que € a principal associacao entre a cor, neste caso,
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e 0 produto, entdo isso é funcionalidade estética e ndo é possivel obter
protecao sobre ele.

Entretanto, se a razdo que motiva a compra de um sapato ou o
interesse nele é a associacao feita mentalmente entre este sapato e a sua
fonte (conjunto marcério), causada pelo vermelho contrastante Unico, entdo
ele é passivel de protecdo pela lei de marcas e sujeito aos recursos
regulares como qualquer outra marca.

Ainda assim, a Christian Louboutin possui o pedido de registro
pendente para a mesma marca?’3, sendo tratada como marca de posicdo
pelo proprio INPI.

A partir da sua admissdao como marca de posicdo no Brasil, a
mesma podera vir a ser utilizada no Brasil através da sua associacdo a

diversos produtos, como nos exemplos abaixo.

Figura 36 - BR, Reg. n°840117930

Fonte: INPI1.274

Figura 37 - BR, Ped. Reg. n° Pedido 901514225

273 pedido n° 901514225
274 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2016.



112

Fonte: INPI.27®

Figura 38 - Chaveiro Louboutin

Fonte: Louboutin.?’®

Como € possivel verificar, o aspecto nado distintivo do sinal,
inicialmente carente de distintividade, quando aposto sobre um suporte
passa a adquirir, através do seu uso e notoriedade, a capacidade de
distinguir de seus congéneres, desempenhando funcdo marcaria que a

habilita ao registro.

275 |bidem.

276 OUBOUTIN, Christian. Disponivel em:
<http://image.rakuten.co.jp/wnyc/cabinet/00296973/imgrc0062783405.jpg>. Acesso em:
25 mai. 2022.
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5. CONCLUSAO

A exata compreensdo das marcas de posicdo passa
essencialmente por seus aspectos constitutivos, que a exemplo dos demais
sinais nao tradicionais, sao dotados de algumas peculiaridades relativas ao
seu aspecto distintivo, que destoam das marcas convencionais.

O uso de um sinal em um local determinado do suporte formando
um conjunto distintivo sera responsavel pela constituicdo da marca de
posicdo. A associacdo dos seus elementos dard origem ao conjunto
marcario, cuja unicidade visa conferir autonomia a sua existéncia, tanto em
relacdo ao sinal, quanto ao seu local determinado, ainda que ambos
constituam componentes necessarios a sua existéncia.

Essa integracdo do conjunto marcério poderd ser composta por
elementos nominativos, figurativos ou tridimensionais, que serdo fixados
em localizacdo peculiar habil a identificar produtos ou servigos,
proporcionando uma identificagéo “imediata” junto ao publico-alvo.

Das considerac0es feitas acima emergem alguns questionamentos
necessarios dos quais decorrem conclusdes importantes a respeito da
forma de apresentacdo marca de posicao.

O primeiro deles diz respeito a necessidade de que o sinal seja
dotado de uma capacidade distintiva intrinseca, ou seja, aquela decorrente
da analise do sinal em si mesmo, dispensando assim a sua conjugacao
com a localizagdo no suporte.

A resposta inevitavel para esse primeiro questionamento parece
ser no sentido da desnecessidade da capacidade distintiva intrinseca do
simbolo, ja que, na hipotese da sua essencialidade, a sua associacdo
necessaria a uma localizacdo peculiar para compor 0 conjunto marcario
deixaria de fazer sentido.

Um segundo guestionamento seria quanto a capacidade efetiva do
conjunto marcario para gerar uma aderéncia imediata no seu destinatario
final, prescindindo a sua utilizacdo de fato para a consecucéo do objetivo
de desempenho da funcdo de distinguir e individualizar produtos ou

Servicos.
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A exigéncia da distintividade intrinseca em relacdo as marcas de
posicdo exigiria do conjunto marcario um grau de distintividade que limitaria
sobremaneira a existéncia dessa forma de apresentagcdo, uma vez que
impediria a andlise de pedidos de marcas com distintividade adquirida.

Ademais, € forcoso reconhecer que o signo composto por
elementos considerados irregistraveis isoladamente, ao serem aglutinados,
inegavelmente dao origem a uma expresséo passivel de registro, através
da outorga de protecdo ao conjunto marcario, ainda que ndo impegam a
utilizacao individual dos seus elementos pela concorréncia.

Sendo assim, cada um dos elementos permanecera suscetivel de
apropriagao individual, mas a associagdo que deu forma ao conjunto
marcario restara protegido.

A admissdo de uma perspectiva dinamica de distintividade através
da Teoria do Secondary Meaning seria de grande utilidade no tocante aos
signos descritivos. Através dela, um termo, em principio carente de
distintividade intrinseca, adquire, por meio do seu uso e notoriedade, a
capacidade de distinguir um produto ou servico e seus congéneres.

Portanto, a nocdo dindmica da distintividade ndo s6 se coaduna
com o estabelecido na Lei de Propriedade Intelectual, que n&o veda o
registro dos sinais ndo perceptiveis visualmente que apresentem suficiente
forma distintiva, mas também guarda maior correspondéncia com a Visao
gue percebe uma varia¢ao na percepcao da marca ao longo do tempo.

E sobre esse viés ideoldgico que o presente trabalho estabelece as
suas bases fundamentais para sustentar o entendimento favoravel ao
reconhecimento da aquisicdo distintiva pelo uso de conjunto marcario
composto por elemento sem capacidade distintiva, que conduziria a uma
maior efetividade na utilizacdo das marcas de posigao.

Em que pese a legislacdo brasileira ndo aderir expressamente a
Teoria do Secondary Meaning, o fenbmeno encontra previsdo tanto no
artigo 6, Quinquies, Cl, da Convencao da Unido de Paris, como também no
artigo 15.1 do Acordo TRIPS.

N&o obstante o mencionado, o INPI vem aplicando o entendimento
de que a aplicacéo direta do artigo 6°, quinquies, da CUP s6 seria cabivel

nos paises que adotaram o sistema declarativo de registro como, por
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exemplo, os paises do Common Law, refutando qualquer possibilidade de
aplicacdo nos paises que adotam o sistema atributivo, que € o caso do
Brasil.

Evidéncia fatica do alegado foi a reproducdo desse entendimento
pelo INPI, quando na resposta a Consulta Publica realizada em relacéo as
marcas de posicao, fazendo constar expressamente que nao avaliaria a
chamada distintividade constituida, ou seja, aquela adquirida pelo uso,
sendo considerada durante o exame apenas a distintividade intrinseca do
sinal.

Em decorréncia do entendimento praticado, restou evidenciado
gue o Brasil, tanto em relacado ao artigo 6, Quinquies, Cl, da Convencao da
Unido de Paris, como também no tange ao artigo 15.1 do Acordo TRIPS,
vem ignorando o disposto em relacdo ao uso do signo como forma de
aguisicao secundaria.

Na busca por uma visdo mais contemporanea da distintividade das
marcas, uma questao de extrema relevancia é a relativa a disponibilidade
da qual deve ser dotado o sinal a fim de efetivamente distinguir-se de outros
ja apropriados por terceiros.

A andlise da colidéncia entre as marcas de posicao, portanto, tem
como objetivo aferir a disponibilidade da marca para ser registravel frente
aos demais sinais ja devidamente registrados pelos seus concorrentes.

No caso especifico das marcas de posicdo, a sua especial
composicado ira demandar uma avaliacao de todo o contexto produzido pelo
conjunto marcério, devendo ser considerado o grau de distintividade do
sinal e também a singularidade da posi¢cdo em que ele foi aplicado.

De uma maneira geral, o processo de analise do conjunto marcario
sera realizado por meio de busca das chamadas anterioridades
impeditivas, que consistem basicamente na realizacdo de consultas a base
de dados dos registros de marcas anteriormente realizados, almejando
verificar a existéncia de marcas idénticas ou semelhantes anteriormente
registradas ou depositadas.

Além disso, o exame também devera verificar se o pedido de
registro ndo apresenta uma marca cujo registro € expressamente vedado,

nos termos do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial.
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Nesse aspecto, ja foi devidamente ressaltado que o artigo 122 da
Lei de Propriedade Industrial expressamente reconhece o registro dos
sinais distintivos visualmente perceptiveis. Ademais, o artigo 124, VI da LPI
condiciona o registro do sinal marcéario a uma suficiente forma distintiva,
seja ele visualmente perceptivel ou nao.

Portanto, a submissao de uma marca de posi¢cdo onde a aquisicao
de distintividade do conjunto marcario se da através do uso, ainda que o
sinal careca de distintividade, ndo encontra no ordenamento qualquer
Obice, pois a forma distintiva, no caso em tela, serd proveniente do
fendbmeno secondary meaning.

Sendo assim, ndo € minimamente sustentavel, nem com base no
ordenamento juridico patrio, tampouco fundado nos tratados e convencoes
relativos ao tema, a recusa de avaliacado por parte do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial — INPI as hipoteses de distintividade adquirida pelo
uso.

Entretanto, ndo se quer dizer aqui que as cautelas adotadas pelo
INPI sejam injustificadas, ja que incumbe ao instituto proceder ao exame
do pedido de marcas, cuja ampliagcdo dos parametros de avaliacdo para
contemplar a distintividade pelo uso, certamente demandard um esforco
maior por parte da mencionada autarquia.

Logo, o advento da regulamentacdo das marcas de posicéo
constitui o momento oportuno para uma retomada da discussao, pelo
menos em relagdo ao reconhecimento da distintividade pelo uso do
conjunto marcario composto por elemento ndo distintivo. Tal discusséo e
reflexdo permitiria a revisdo de um entendimento capaz de produzir frutos
também em relacdo a outras espécies de marcas nao tradicionais.

Ainda assim, como ja dito aqui, o surgimento de novas tecnologias
irh demandar uma maior capacidade adaptativa por parte de todos aqueles
que lidam com ativos de Propriedade Intelectual, exigindo a incorporagao
de novas praticas tendentes a promover o aperfeicoamento do setor,
visando sempre o interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e

econdmico do pais.
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