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RESUMO

O objetivo desta tese de doutorado € verificar como os principios do direito comercial
legitimam a protecdo das novas marcas visuais. Desta forma, apresentam-se as
novas marcas visuais, assim definidas a partir de um conceito semantico positivo de
sinais distintivos atipicos e que indicam uma possivel renovagdo nos paradigmas do
sistema de marcas. Para tanto, o trabalho foi dividido em duas partes: na primeira
parte, esses sinais sdo apresentados do ponto de vista de constru¢cdo de marca, no
sentido de sua formacao semiética; do marketing; e de como séo tratados no direito
brasileiro e em outros sistemas juridicos marcarios. Na segunda parte, empreende-
se uma analise desses sinais em uma sistematica argumentativa, na perspectiva de
buscar informar como decorre seu direito de propriedade e a respectiva protecao
das novas marcas visuais pelos principios do direito comercial, especialmente a luz
dos principios da livre iniciativa e concorréncia, apresentando-os como normas
finalisticas das regras inerentes ao sistema de marcas e que desempenham o papel
de condutores basilares entre as novas marcas e a atividade empresarial
empreendedora e desenvolvimentista. Assim, a tese € baseada no conceito de
regulamentacdo da propriedade desses sinais como meio de protecdo juridica do
investimento privado.

Palavras-chave: Marcas. Marketing. Novas marcas. Marcas n&o tradicionais.
Distintividade. Funcionalidade. Principios. Livre iniciativa. Livre concorréncia.
Protecdo juridica do investimento privado.



ABSTRACT

The purpose of this doctoral thesis is to establish how the principles of commercial
law legitimate the protection of new visual trademarks. Thus, the author introduces
the new visual trademarks as defined from a positive semantic concept of atypical
distinctive signs, which suggest a potential renewal of the paradigms of the
trademark system. To this effect, the study was divided into two parts: in the first part,
such signs are presented from the standpoint of branding development in terms of
their semiotic formation; of marketing; and of how such signs are handled in the
Brazilian and other trademark legal systems. The second part undertakes an analysis
of these signs on a systematic reasoning in order to assess how their derived
ownership rights and their respective protection of new visual trademarks arise
through the principles of commercial law, especially in the light of the principles of the
free initiative and free competition, seen as the purposeful principles of the norms
inherent to the trademark system, and which embody the basic drivers of the
relationship between new trademarks and entrepreneurial and developmental
business activities. Therefore, in this sense, this thesis is based on the concept of
regulation of the ownership of such signs as a means of legal protection of private
investment.

Keywords: Trademarks. Marketing. New trademarks. Non-traditional trademarks.
Distinctiveness. Functionality. Principles. Free initiative. Free competition. Legal
protection of private investment.
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INTRODUCAO

Este estudo se dedica aos sinais distintivos denominados novas marcas
visuais, termo colhido da obra italiana “I nuovi marchi”, de Stefano Sandri e Sergio
Rizzo!, ainda que esses sinais tenham recebido outras denominagdes, com

predominancia do termo marcas néo tradicionais.?

Compreende-se que “novas marcas” € a melhor expressao para esses sinais
distintivos, pois consiste em um substantivo positivo que advém do latim “ndvus”,
possuidor de muitos significados, mas, entre eles o de renovacao, inovacao e
invengdo®, termos que podem redefinir um novo paradigma para o sistema de

marcas nacional.

Essas novas marcas visuais possuem relacdo com a criatividade e inovacao,
e, no futuro, podem, eventualmente, ser transformadoras do sistema marcario
vigente, que é centrado na ideia de unidade da funcéo distintiva, mas que vem
sendo pressionado pela importancia da funcédo publicitaria e o devastador valor

econdmico que as marcas passaram a ter na atualidade.

O objetivo desta tese de doutorado é verificar como os principios do direito
comercial legitimam a protecdo das novas marcas visuais. Assim, por meio de uma
metodologia argumentativa, pretende-se demonstrar a necessidade da

regulamentacdo do registro dessas marcas € sua repercussao no sistema

1 Os autores possuem um livro dedicado ao assunto cuja versdo em inglés da obra original italiana
utiliza o termo “nédo convencional”.

2 Ha muita divergéncia na doutrina sobre o nome dado aos sinais em questao: Exdticas BENTLEY,
Lionel; SHERMANN, Brad. Intellectual property law. New York: Oxford University Press, 2001, p.
740 ou Atipicas TREFIGNY-GOY, Pascale; MENUIER-COUR, Isabelle. Les marques atypiques.
Genevieve: Unv. Toulouse, 2007, p. 16 e BARRONI, Andrea et al. Questioni di diritto industriale.
Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2014., p. 219. Ndo Convencionais BARBOSA, Denis Borges.
Da questdo da distinguibilidade das marcas nas marcas ndo convencionais. 2013. p. 8.
Disponivel em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/da_questao_
distinguibilidade_marcas.pdf>. Acesso em: 15 out. 2015. Ndo Tradicionais ARDEN, Tomas P.
Protection of nontraditional marks: trademarks rights in sounds, scents, colors, motions and
product design in the U.S. New York: INTA, 2000, p. 1. No BR - VILHENA NETO, Pedro Paulo
Machado. Critérios determinantes da no¢do de sinal no direito de marcas. Revista Cientifica
Virtual da Escola Superior de Advocacia da OAB, S&o Paulo, ano 4, n. 9, p. 142, 2012.
Disponivel em: <www.oabsp.edu.br/revista/edicaoc09/index.swf>. Acesso em: 10 jul. 2016. Também
costuma utilizar este termo as entidades: OMPI, NTA, AIPPI, ASPI, ABPI e ASPI.

HOUAISS, Antonio. Dicionario Houaiss da lingua portuguesa. Rio de janeiro: Objetiva, 2001, p.
2030-2032 e CUNHA, Anténio Geraldo. Dicionério etimolégico da lingua portuguesa. 4. ed. Rio de
Janeiro: Lexikon, 2010, p. 453.

w
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principioldgico do direito comercial, verificando se elas cumprem seu papel de

incentivar a livre iniciativa e a competicao.

Constitui marca todo sinal que é capaz de ser reconhecido pelo consumidor
como distintivo de produtos e servicos em um ambiente de competicdo. Os sinais
distintivos ndo séo estaticos; por isso, qualquer signo de representacdo da semiotica
pode ser utilizado com fim atrativo de clientela pelo marketing, mas apenas alguns
destes sdo passiveis de serem reconhecidos como marca e receberem o titulo da

propriedade marcaria, isto €, o registro.

O TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) acabou por
criar uma norma facultativa aos paises que podem condicionar o registro como
marca apenas aos sinais visualmente perceptiveis. Com isso, as leis dos paises
divergem muito entre si. De um modo geral, os paises desenvolvidos, com mercados
mais competitivos, como os Estados Unidos, permitem o registro de qualquer
espécie de sinal como marca, até as mais polémicas marcas olfativas e gustativas,
mas com um norte muito claro no direito da concorréncia e nas funcdes e objetivos

gue toda marca deve cumprir.

O legislador nacional fez uma opc¢ao limitadora, condicionando 0 registro
COmo marca apenas aos sinais visualmente perceptiveis, que ndo estejam contidos

nas proibigdes legais da norma do artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial.

Todavia, mesmo apos 20 anos da promulgacdo desta Lei, ndo h4 uma
regulamentacao para o registro de todos os sinais visuais distintivos, além da marca
tridimensional e outras formas classicas de apresentacdo, nominativa, mista e

figurativa, criando uma lacuna no sistema do direito de propriedade marcéario.

Por essa razao, houve uma crescente tensao juridica envolvendo as novas
marcas visuais, sobretudo no que diz respeito as marcas de posicdo e ao trade
dress. A regulamentagdo das novas marcas visuais € pauta constante das entidades
e associacbes da propriedade industrial representativas dos interesses dos

empresarios perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

A inseguranca juridica € algo que certamente atrapalha os investimentos
privados e, consequentemente, o desenvolvimento do pais, lembrando que este é o
objetivo precipuo e maior tragcado pela Constituicdo Federal para o direito da

propriedade industrial.
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Ao longo dos anos, como se vera neste estudo, pedidos de registro relativos
a essas novas marcas visuais foram sendo requeridos e, em alguns casos,
concedidos em categorias de apresentacdo inapropriadas. Em alguns casos, 0s
registros acabaram sendo concedidos pelas maos do judiciario. Porém, em nenhuma
situacdo foi estabelecido um critério — uma légica sistematica — que definisse o
escopo e os limites do direito de propriedade dessas marcas.

Portanto, ndo houve e ndo esta havendo, nessas decisdes de concesséo de
registro de novas marcas visuais em formas de apresentacdo classicas, uma
verificacdo dessas marcas em relacdo aos seus fins, o estimulo a livre iniciativa e a
competicdo, algo que h& muito tempo se faz em sistemas de paises desenvolvidos,

cuja registrabilidade € vista sob a perspectiva do direito antitruste.

O tema aqui em foco parte da perspectiva principiolégica do empresario,
pois essas marcas, como as demais, devem incitar e incentivar a atividade
empresarial, porque compdem o patriménio da empresa, e, portanto, sdo bens

tutelados pelo direito comercial.

Principios sdo normas eminentemente finalisticas, exigem um estado ideal
de coisas determinado por regras de coeréncia. Desde a Constituicdo Federal de
1988 estdo no epicentro da légica da argumentacdo dos enunciados judiciais e
doutrinarios, mas ficaram adormecidos durante alguns anos no estudo do direito
comercial e, consequentemente, no direito das marcas, mas estdo voltando com

forca ao debate a partir das discussdes sobre o projeto do novo Codigo Comercial.

Assim, é um desafio atual demonstrar que advém dos principios da livre
iniciativa e seu correspondente, o principio da livre concorréncia, a protecao das

novas marcas visuais, consistindo na tarefa que se realizara neste estudo.

Cabe esclarecer ao leitor que alguns temas sao abordados em sintese, para
contextualizacdo, mas um recorte metodoldgico foi necessario, porque se tratam de

assuntos que, como as marcas nao visualmente perceptiveis, seriam teses em si.

Afinal, o foco principal desta tese € a verificagdo do preenchimento da
lacuna acerca do direito de propriedade das novas marcas visuais e se elas podem

cumprir o papel determinado pelos principios que asseguram seu registro.

Para tanto, este estudo esta dividido em duas partes: a primeira se

concentrard em demonstrar o processo de constru¢do das novas marcas, a situagao
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delas no direito brasileiro, conceitos e definicdbes. Na segunda parte, procura-se
descrever como decorrem dos principios do direito comercial (livre iniciativa e
concorréncia) a protecao juridica dessas marcas, relacionando a necessidade de

regulamentacao do seu direito de propriedade em fungédo desses principios.
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PARTE 1

AS NOVAS MARCAS VISUAIS

Nesta primeira parte, pretende-se demonstrar 0 processo construtivo, 0S

conceitos e a situacao juridica das novas marcas visuais.

Atualmente, a doutrina de marcas vem se utilizando, cada vez mais, dos
conceitos da semidtica para a elaboracdo de seus enunciados.*. Sem a pretenséo
de esgotar esse tema, € preciso verificar a vinculacao juridica da semiética na
criacdo destas, especialmente das marcas em estudo, que, essencialmente, sé&o

sinais simbalicos representativos de uma mensagem.

E necesséaria também uma reflexdo sobre o marketing, tanto em relacdo ao
processo de construcdo do brand equity® quanto as informacfes que pretendem
carregar por meio das marcas, bem como sua vinculagdo com o poder que

alcancaram, sobretudo no ambito da concorréncia empresarial.

As marcas remontam aos primoérdios da Histéria Antiga, como simbolos que
exerciam, principalmente, a funcdo de indicar os produtores nas transagdes
comerciais da época. Foram historicamente importantes no desenvolvimento do
mercantilismo pos-medieval, o que Nuno Pires de Carvalho chama de “Revolugao

Comercial”.b.

Para o citado autor, os sinais distintivos sdo tdo importantes para a era
comercial quanto as patentes foram para a revolugdo industrial dos séculos XVIII e
XIX. Ao lado dos contratos comerciais e dos titulos de créditos, os bens industriais
foram de suma importancia para o desenvolvimento do capitalismo como sistema de

producédo dominante na atualidade.’

4 BARBOSA, Denis Borges. O fator semiolégico na construcdo do signo marcario. 2006. Tese
(Doutorado em Direito) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006. p. 23-31.
Disponivel em: <http://denisbarbosa.addr.com/tesetoda.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2016.

5 Brandy Equity € um conjunto de valores ligados a uma marca, tais como: lealdade, conhecimento e
qualidade percebida, que permitem a empresa cobrar mais pelo seu produto ou servico. AAKER,
David. A. Marcas brand equity: gerenciando o valor da marca. 2. ed. Sdo Paulo: Negécio, 1998, p.
16.

6 CARVALHO, Nuno Pires. A estrutura dos sistemas de patentes e de marcas: passado, presente
e futuro. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2009, p. 543.

7 Ibidem, p. 543.
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Assim como ocorreu com as marcas convencionais, uma nova revolucao
mercantil faz surgir as novas marcas: a internet e a globalizacdo. Nesse contexto,
Sandri e Rizzo apontam que as novas marcas auxiliam e afastam barreiras de

ingresso a novos mercados, como a lingua:

On the other hand, the idea of being present in the short term on a
market of over 20 European countries will induce companies to
choose those marks that can maintain their identity through the
dissemination that the media and modern communication
technologies allow, the first among which is the internet. In this
context, the non-conventional trademarks seem to constitute an
interesting option for businesses, especially because a sound, a
colour or a shape is a sign that is less conditioned by environmental
factors than the rules of language in relation to marks constituted by
one or more words. 8

A partir da década de 1980, com a globalizacdo e o comércio eletrénico, as
marcas comecaram a adquirir um grande poder, tornando-se simbolos do
capitalismo intelectual.® Na era atual, pés-industrial, o conhecimento e a informacéo
tornaram-se instrumentos para geracdo e acumulacdo de riqueza; as marcas

passaram a ter poder de mercado.

Para André Gorz, a marca €, em si propria, um capital. Isso acontece a
medida que seu prestigio e sua fama conferem um “valor simbdlico comercial” aos
produtos que levam seu nome, exemplificando-se com notérias marcas como Nike,
Coca-Cola e McDonald’s'?. Hoje, na era da informacéao digital, podemos citar outras

ainda mais influentes, como Apple, Google e Facebook.

8 SANDRI, Stefano; RIZZO, Sério. Non-conventional trademarks and community law, smell,
shape, sound, color. UK: Marques, 2003, p. 3. Traducéo Livre: Por outro lado, a ideia de estar
presente a curto prazo em um mercado de mais de 20 paises europeus induzira a companhia a
escolher aquelas marcas que conseguem manter sua identidade por meio da disseminacédo que a
midia e as tecnologias de comunicacdo atualmente permitem, sendo a primeira delas a internet.
Nesse contexto, as marcas ndo convencionais parecem constituir uma opgao interessante para 0s
negécios, especialmente porque um som, uma cor, ou uma forma € um sinal que estd menos
condicionado por fatores do ambiente do que as regras de linguagem, com relacdo as marcas
constituidas por uma ou mais palavras.

9 GORZ, André. O imaterial: conhecimento, valor e capital. Traducao de Celso Azzan JUnior. Sao
Paulo: Annablume, 2005, p. 11-12.

10 |bidem, p. 45.
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As marcas contemporaneas, incluindo as novas marcas, sS40 muito mais
complexas do que sua cotidiana utilizagdo pelo marketing e pela propaganda. “[...]
0os consumidores do século XXI ndo querem apenas comprar produtos que
satisfacam suas necessidades: eles desejam consumir ideias, historias e

emocdes™!,

11 KHAUAJA, Daniela. O processo de internacionalizagdo das marcas: um estudo com marcas
brasileiras. 2009. 299 f. Tese (Doutorado em Administracdo) — Universidade de Sdo Paulo, Séo
Paulo, 2009. p. 72. Disponivel em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-
25022010-102112/publico/Tese_Daniela_Khauaja_Texto.pdf>. Acesso em: 1 mar. 2016.
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CAPITULO 1

A CRIACAO DAS NOVAS MARCAS

1.1 A SEMIOTICA

O processo de criagcdo de uma marca linguistica, de uma nova marca visual
ou sensorial envolve diversas técnicas da comunicacdo. Entre essas estdo a
semiologia, dedicada ao estudo da linguagem verbal, e a semidtica, que estuda os
signos e vem ganhando espaco no direito por estar voltada a toda e qualquer
linguagem e cujo objetivo € o exame dos modos de constituicdo de qualquer

fendbmeno de producéo de significacdo e de sentidos.

O marketing usa outras ferramentas, como a psicologia das cores, além da
semidtica, para a construgcdo de marcas e seus valores. A semiética aplicada é
utilizada para explicar os signos e seus significados, um elemento importante no
processo de criacdo de uma identificacdo aos sinais marcarios. Lucia Santaella
afirma que o signo é qualquer elemento, de qualquer natureza, capaz de representar
outro elemento; por exemplo, uma palavra, um objeto, uma pessoa, um som, uma

cor, ou seja, algo que represente um efeito interpretativo do signo.*?

Os signos sao, funcionalmente, a representacédo de algo, em face de uma
pessoa determinada'®; € um contetdo apreendido pelos sentidos, pela meméria ou
pelo pensamento. Clotilde Perez e Sergio Bairon defendem que a marca é também
uma representacdo, uma vez que incorpora valores atribuidos e posicionamentos
conceituais manifestados em produtos tangiveis e servigos; sdo passiveis de uma
percepcdo secundaria, despertada por outra (percepcéo sinestésica), dos multiplos

publicos para os quais se destina”.*4

12 SANTAELLA, Lucia. Semiotica aplicada. Sdo Paulo: Cengage Learning, 2012, p. 8.

13 BARBOSA, Denis Borges. Da protecao das marcas: uma perspectiva semioldgica. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2008, p. 36.

14 PEREZ, Clotilde; BAIRON, Sergio. Imagem de marca: a recepcao signica a partir do interpretante
peirceano. Animus: Revista Interamericana de Comuni¢do Midiatica, Santa Maria, v. 8, n. 15, p.
145-159, jan./jun. 2009, p. 148.
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A marca compde a nogdo de sistema simbdlico da semiotica, no contexto de
uma das mais importantes contribuicdes de Charles Sanders Peirce!®: a nocéo de
distintividade como uma funcdo de motivacdo dos signos. Nesse sentido Denis

Borges Barbosa afirma:

Numa andlise triadica, a maneira de Peirce, a marca identificaria os
produtos ou servicos na concorréncia (referente), em face do
elemento perceptivel pelos sentidos, sinal ou home (o significante), e
igualmente, em face do significado, a origem dos produtos ou
servicos — como percebida pelo consumidor.®

Entre as diversas definicdes de signo concebidas por Umberto Eco, uma, em
especial, diz respeito ao signo distintivo, que ele reconheceu tratar-se da marca: “6.
Contrasefia, elemento distintivo, impreso en alguien o en alguna cosa, para poderlo
reconocer. Marca”. 1’ O que, portanto, insere a marca na categoria de signos com a

capacidade de individualizar objetos aos olhos do receptor, o0 consumidor.

A priori, tudo o que é perceptivel aos sentidos pode constituir um signo, uma
indicagdo para o consumidor, e, consequentemente, pode cumprir a funcéo de
marca: um som, um perfume, um sabor ou uma impressao tatil podem perfeitamente

simbolizar e caracterizar um produto ou um servico.*®

Na semidtica aplicada, todos os tipos de sinais simbodlicos podem ser
utilizados como um signo distintivo.'® Perez e Bairon afirmam que um entendimento
mais contemporaneo de marca tem como base, ainda, a constru¢cdo de elos
emocionais e afetivos que transcendem as meras funcbes de identidade e
diferenciacéo.?® Portanto, € nesse contexto mais amplo que se inserem as marcas

em estudo.

Como sustenta Paul Mathely, ndo importa se tradicionais ou novas, as

marcas séo signos distintivos que advém de uma mesma concepg¢do semioldgica de

15 Charles Sanders Peirce juntamente com Ferdinand de Saussure sdo considerados os pais da
semiética, ou semiologia como ciéncia que estuda 0s signos.

16 BARBOSA, Denis Borges. Protecdo das marcas. p. 40.

17 ECO, Umberto. Signo. Tradugédo de Francisco Serra Cantarell. 2. ed. Colédmbia, 1994, p. 13.

18 PEROT-MOREL, Marie Angele. Les difficultés relatives aux marques de forme et a quelques types
particuliers de marques dans le cadre communautaire. Rivista di Diritto Industriale, Milano, ano
45, p. 247-261, 1996, p. 257.

19 AZEVEDO NETTO, Carlos Xavier. Signo, sinal, informacdo: as relacdes de construcdo e
transferéncia de significados. Informacéo & Sociedade, Jodo Pessoa, v. 12, n. 2, 2002. p. 2.

20 PEREZ; BAIRON, 2009, p. 140.
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percepcao: “La marque, on lI'a vu, est un signe sensible, c'est-a-dire un signe

perceptible par les sens de I'homme".?!

As novas marcas sdo signos distintivos, comunicam informacfes e sao
perceptiveis por meio dos sentidos humanos, como o som do “plim plim” da Rede
Globo de Televisdo, que remete o consumidor instantaneamente a origem do

prestador de servicos, distinguindo-o dos demais canais de televisdo.??

Assim, explicam Adriano Vanzetti e Vicenzo Cataldo:

Come segno distintivo, il marchio dev'essere anzitutto um segno, cioé
un'entita percettibile che sia bensi connessa al prodotto e capace di
differenziarlo, ma al contempo sia estranea al prodotto stesso ed alle
sue qualita, separabile (almeno idealmente) dal prodotto senza che la
natura di questo ne venga alterata.?®

Quando serve para identificar produtos ou servicos, distinguindo-os de
congéneres, 0 sinal em questdo pertence a categoria de sinal distintivo, que exerce
inomeras funcdes, das quais a primordial sera a de individualizar frente a

concorréncia.

Como argumenta Denis Borges Barbosa, existe um valor concorrencial
preciso em cada marca de produto ou servico, nome de empresa, indicacdo de
procedéncia ou titulo de estabelecimento. Esse valor € maior ou menor em razéo de
fama, antiguidade, qualidade ou do simples investimento em publicidade e
propaganda, fator que, de acordo com Barbosa, vem assumindo, gradativamente,

posicdo de prevaléncia em relagdo aos demais.?*

21 MATHELY, Paul. Le droit francais des signes distinctifs. Paris: Librairie Du Journal Des Notaires
Et Des Avocats, 1984, p. 39. Tradugéo livre: “A marca, como visto, € um signo sensivel, ou seja, um
signo perceptivel pelos sentidos do ser humano”.

22 Esta é uma tipica marca sonora de fato, ndo registravel no Brasil como marca de som, tendo seu
titular efetuado o registro como marca mista n. 006930549 (Apéndice 1 — Figura 1) em uma
anomalia do sistema registral. Nos EUA, a empresa detém o Registro Principal n° 3016937, USPTO,
22/11/2015, Titular: TV Globo Ltda, descricdo: “The mark is a sound mark that consisting of two
musical chimes that approximate de sound ’plim plim’”.

23 VANZETTI, Adriano; CATALDO, Vicenzo. Manuale di diritto industriale. 4. ed. Milano: Giuffre
Editore, 2003. p. 130. Tradugéo livre: Como sinal distintivo a marca deve ser, antes de tudo, um
sinal, isto €, uma entidade perceptivel que seja ndo sO relacionada ao produto e capaz de
diferencia-lo, mas também estranha ao produto e a sua qualidade, destacavel (pelo menos
idealmente) do produto, sem que sua hatureza seja alterada.

24 BARBOSA, Denis Borges. Uma introducdo a propriedade intelectual. 2. ed. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2010. p. 696. Disponivel em:
<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2016.
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Os direitos em relagéo aos signos distintivos sao direitos de clientela — em
sua acepcéo mais evidente. A producéo de coisas e servigos capazes de satisfazer
necessidades econémicas determina a situacdo da empresa perante 0 mercado. A
capacidade do publico, de identificar as coisas e 0s servicos como elementos
detentores das qualidades necessarias, também exerce papel decisivo nesse
aspecto.

A partir do conceito semiotico, os signos diferem dos sinais, pois estes nao
possuem, de pronto, um conteldo significante?>; sdo desenhos e formas sem
conteldo, mas que, quando passam a delimitar concorrentes (empresario,
estabelecimentos ou produtos e servigos), tornam-se marca, que é o resultado da
unido desse signo-sinal com o produto e a percepc¢do do consumidor, como explica

Carlos Fernandez-Novoa:

[...] la marca en sentido propio es la unién entre el signo y producto
en cuanto que tal unién es aprehendida por los consumidores. La
unién entre signo y producto es obra del empresario. Pero esta unién
no desemboca en una auténtica marca hasta el momento en que los
consumidores captan y retienen en su memoria tal unién.?

No mesmo sentido séo as ligbes de Stefano Sandri e Sergio Rizzo:

A sign is the element constituting a mark in those cases in which the
conditions established by law are fulfilled. In such cases, the means
of communications, which a sign represents, may actually be
considered as falling within the legal field, specifically the area of
trade mark regulation. These conditions are clearly indicated in the
aforementioned Article 4: namely, the capability of distinguishing and
the possibility of being reproduced graphically, where the latter
condition proceeds from the former. In actuality, the true requirement
is distinctive suitability. As for the need for graphical representability,
it appears obvious that the distinctiveness of the sign necessarily

25 AZEVEDO NETTO, 2002, p. 5. “Resumindo, pode-se dizer que a principal diferenca entre o signo e
0 sinal esta na sua potencialidade de significacdo. O sinal é aquele elemento do processo
comunicativo que ndo apresenta possibilidade de significacdo, sempre em referéncia a um
repertério e a uma audiéncia, aqui entendido conforme Coelho Netto (1989) os define no processo
de comunicac¢éo a que esta sendo dirigido”.

26 FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. Tratado sobre derecho de marcas. 2. ed. Madrid: Marcial Pons,
2004, p. 28-29. Traducéo livre: Marca, em seu sentido préprio, € a unido entre o sinal e os produtos
gue tém ligacdo e sdo compreendidas pelos consumidores. A unido entre o sinal e o produto é do
trabalho do empresario, mas essa unido ndo conduz a uma verdadeira marca até o momento em
qgue o consumidor ndo capturar e retiver em sua memoria tal uniéo.
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entails its recognisability, and thus must be representable in one way
or another.?’

Conclui-se que as novas marcas somente serao sinais distintivos se, quando
apostas em algum objeto, forem reconhecidas de imediato no exercicio de sua
funcéo identificadora de produtos e servigos frente a concorréncia. Enquanto vistas
apenas como sinais ou signos, ndo possuem capacidade marcaria, o que constitui

um dos principais problemas das novas marcas, algo a ser abordado adiante.

1.2 O MARKETING SENSORIAL

Para David Aaker, os consumidores estdo sendo cada vez mais
bombardeados por mensagens, publicidade ou acdes em pontos de venda,
constituindo-se um desafio para o0 marketing estabelecer recordacdes,

conscientizacéo e valores para as marcas.?®

Em decorréncia disso, teve inicio o desenvolvimento de estudos sobre o
brand sense, ou marketing sensorial, que visa gerar, a partir das marcas, apelos de

consumo por meio de sensacdes que 0s cinco sentidos podem produzir.

Martin Lindstrom sustenta que os sentidos oferecem canais de comunicacao
potentes, 0 que ajuda amplamente os profissionais de Marketing a encontrarem
novas maneiras de diferenciar as marcas e, com isso, atingirem em cheio o universo

emocional dos consumidores.

Afinal de contas, nossos sentidos sdo uma parte tdo fundamental do
ser humano que sdo inescapaveis! Eles influenciam em cada
segundo do dia. Os profissionais do marketing reconhecem o poder

27 SANDRI; RIZZO, 2003, p. 4. Traducao livre: Um sinal é o elemento que constitui uma marca nos
casos em que as condi¢Bes estabelecidas pela lei estdo preenchidas. Em tais casos, os meios de
comunicacdo, 0s quais o sinal representa, podem, na realidade, integrar os requisitos do campo
legal, especificamente na area de regras marcérias. Essas condi¢bes sdo claramente indicadas no
antes mencionado art. 4: especificamente, a capacidade de distinguir e a possibilidade de ser
reproduzida graficamente, em que a condicdo posterior resulta da anterior. Na realidade, o
verdadeiro requerimento € a pertinéncia distintiva. Quanto a necessidade de representacéo grafica,
parece Obvio que a distintividade do sinal necessariamente impde seu reconhecimento; portanto,
deve ser representado de uma maneira ou outra.

28 AAKER, 1998, p. 26.
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dos sentidos e vdo encontrar um novo meio de construir vinculos
duradouros com seus consumidores.?®

O brand sense defende a construgéo e a gestdo da marca com base nos
cinco sentidos, considerando todas as sensacdes que podem gerar, ao criar um

envolvimento emocional e direto com seu publico.

Os signos sensoriais, sobretudo o cheiro e o gosto, apelam para as
recordacdes intimas do consumidor, transmitindo-lhe a mensagem de afago e
confianga, por exemplo; ou seja, sensacdes advindas de sua memoaria afetiva. Os
entusiastas afirmam: “O branding sensorial oferece o potencial para criar a mais

vinculadora forma de compromisso ja vista entre a marca e o consumidor”.3°

Hé setores, como o farmacéutico e o automobilistico, em que essa estratégia
sensorial estd mais desenvolvida.3! De fato, esses setores foram até pioneiros em
buscar protecdo para marcas sensoriais, como 0s sons de motores de veiculos e os

sabores de medicamentos.3?

Para Isabelle Pascale, o marketing trouxe uma renovacao de sinais capazes
de desafiar os consumidores, ndo mais investindo apenas no sentido da visdo, mas

dando atencéo ao cheiro, ao gosto, ao tato, quando da criacdo de uma marca.3?

A marca para o consumidor e aos olhos de seu criador, € uma unidade entre
0 nome (parte linguistica) e os simbolos (personagens, logotipos, sons e slogans)3*
e outros sinais de atracdo dos consumidores, e serve para determinar valores do seu
detentor (empresério) no mercado. Portanto, as novas marcas sao apenas mais uma
parte desse conjunto de sinais componentes de um todo que € a marca no mercado

em competicao.

29 LINDSTROM, Martin. Brand sense: segredos sensoriais por trds das coisas que compramos.
Tradugéo de Renan Santos. Porto Alegre: Bookman, 2012, p. 164.

S0 LINDSTROM, 2012, p. 113.

31 Ibidem, p. 148-149.

32 Registro Principal n° 74485223. USPTO. 01/02/1994.Titular: Harley-Davidson, Inc.

33TREFIGNY-GOY; MENUIER-COUR, 2007, p. 17. Original — “le marketing était passé par la et avec
lui, un renouveau en quelque sorte des signes capables d'interpeller le consommateur. Délaissant
quelque peu la vue, il était alors question de l'ouie, de l6dorat,du golt, du toucher... d'une
représentation graphique simples.il fallait parvenir a décrire ces nouveaux signes, ces signes
atypiques”

3 KELLER, Kevin Lane; MACHADO, Marcos. Gestao estratégica de marcas. Traducdo de Arlete
Simille Marques. Sao Paulo: Pearson, 2006, p. 105 -109. S&do exemplos de logotipos o Swoosh da
Nike ou a estrela de trés pontas da Mercedes Benz; os simbolos sao figuras criadas para aderir a
marca, como a imagem da moca carregando o balde de leite, no leite condensado Moca, ou quando
personagens assumem forma humana, como a mog¢a na embalagem do palito de dente, ou o garoto
Bomobril, além dos slogans, jingles e frases curtas.
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Logo, os signos do marketing sensorial (branding sense) criam uma
comunicagcdo com o consumidor a partir das sensacdes, recordacdes e aspiragoes
gue os cinco sentidos podem oferecer, associados a elementos mais convencionais.

Nesse sentido, vale lembrar Michele Titterton, citando Giampaolo Faris:

Di fronte a wun’economia sempre piu immateriale che ha
progressivamente perso fisicita e nella quale tutto dipende dalle
informazioni e dalla loro capacita di circolazione, la marca necessita,
per essere interamente compresa, di evidenziare il proprio lato
emozionale, in modo da farla percepire come unica ed esclusiva.
L’evidenza empririca ci dimontra come le strategie di posizionamento
dei principali brand nella mente del consumatore facciano sempre pid
ricorso alle emozioni e sempre meno alle prestazioni.

[...]

Fabris sostiene che il consumatore & entrato nell’era del
polisensualismo. Il polisensualismo consiste nella mobilitazione e nel
ricorso ai 5 sensi.%®

O uso dos signos sensoriais, sobretudo dos mais abstratos, como gosto,
cheiro ou tato, sofrem criticas dentro do préprio marketing, pois, com o exponencial
crescimento do comércio eletrbnico, passaram a ser considerados obsoletos, uma

vez que nao podem ser estimulados a distancia.

Assim, a desmaterializacdo dos meios de consumo e a comunicacao
desprovida de contato fisico com o produto sdo as maiores barreiras para que o

brand sense e suas marcas mais insoélitas tenham maior ascensdo mercadolégica.

1.3 As NoVAS MIDIAS E TECNOLOGIAS

A tecnologia esta transformando ainda mais a sociedade de consumo e, em
decorréncia disso, também estd modificando as marcas e a forma de relacionamento

dos consumidores com elas. Tudo indica que a tendéncia no marketing é voltar a

85 TITTERTON, Michele Fioroni-Garry C. Brand storming: gestire la marca nell’'era dela complessita.
Perugia: Morlacchi Editore, 2007, p. 125. Traducéo livre: Diante de uma economia sempre mais
imaterial que tem progressivamente perdido a sua fisicalidade e na qual tudo depende das
informacdes e da sua capacidade de circulagdo, a marca precisa, para ser inteiramente
compreendida, evidenciar o proprio lado emocional, de modo a ser percebida como Unica e
exclusiva. A evidéncia empirica demonstra como as estratégias de posicionamento das principais
marcas na mente do consumidor recorrem sempre mais a emogao e sempre menos a prestacao.
Fabris sustenta que o consumidor entrou na era multisensorial, que consiste na mobilizacdo e a
utilizacdo dos cinco sentidos.
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exploracdo das percepcoes visuais dos consumidores em fungédo do uso cada vez

mais frequente da internet.

Novas midias interativas e virtuais jA sdo amplamente utilizadas para
divulgar marcas, algumas um pouco mais convencionais, Como as cores, outras um
pouco mais atuais, como as de movimentos, e ha ainda a possibilidade técnica de
interacdes tecnoldgicas mais complexas, como a holografia.®® A entdo inimaginavel
cena do tubarédo holografico publicitario assustando Martin McFly no classico filme

dos anos 80 “De volta para o futuro 2” é, hoje, uma realidade.

Nuno Pires de Carvalho, com entusiasmo, discorre que a publicidade é muito
mais intensa hoje do que ha vinte anos; a tendéncia € que as novas tecnologias
venham a ter um impacto cada vez mais acentuado no modo de usar e fazer
negocios com as marcas, e, assim, assevera: “Eu ndo seria capaz de afirmar com

certeza que as marcas ndo vao mudar em suas estruturas e fungées”.3’

O uso de marcas de movimento e interativas, sinais distintivos que se
expressam e produzem sons, distinguem e levam informac¢des aos consumidores,
tem aumentado cada vez mais; basta um pouco mais de atencdo na internet para
reconhecer varias dessas marcas, muito embora a protecdo juridica ndo seja a

adequada para esses sinais. 38

Isso é resultado do incremento do comércio eletrbnico que, via de
consequéncia, aumenta o uso de novas marcas e da competicdo, porque 0 custo
das midias virtuais é infinitamente menor que os tradicionais meios de publicidade,
alavancando a possibilidade de mais empresas ingressarem em novos mercados e

serem ainda mais competitivas.

O sentido humano da visdo produz uma série de percepcbes que séao
utilizadas na construcdo de simbolos e mensagens, com o objetivo de explorar o
poder sugestivo destes, transformando-os em marcas. Por exemplo, a cor azul-claro,

usada em um simbolo, remete a percepcéao de céu ou de um bebé, e a sensacéo de

%6 WARD, Michael R.; LEE, Michael J. Internet shopping, consumer search and product branding.
Journal of Product & Brand Management, Texas, v. 9, n. 1, p. 6-20, 2000.

87 CARVALHO, 2009, p. 633-634.

38 O Pinguim do Ponto Frio (BR n° 826534040 - Apéndice 1 — Figura 2) ou Baianinho das Casas
Bahia (BR n° 828416192 - Apéndice 1 — Figura 3) sdo exemplos de personagens que interagem
com o publico no website das empresas titulares e funcionam como marca. Eles estéo registrados
como marcas figurativas, mas a fixacdo do personagem em uma posi¢cao apenas nao configura os
movimentos reais do sinal.
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paz e aconchego, mensagens sugestivas do criador para servicos aéreos ou

produtos para bebés.3°

N&o é de hoje que as empresas buscam fixar sua marca e suas mensagens
por meio das cores. Seu estudo se denomina psicodinamica das cores na
comunicacdo.*® As cores tém a capacidade de, em segundos, identificar uma marca
Oou empresa, e, por isso, criar um ambiente de identificagcdo competitivo de produtos
e servi¢cos, como ocorre no setor de telefonia, que nitidamente utiliza as cores como

forma de identificacao.

Modesto Farina, em estudo sobre as cores na publicidade, diz que “a cor
constitui um pormenor importante. Trata-se, portanto, de um conteddo de
consciéncia, originalmente de simples percepcéo, vivida através de nossa sensacao

visual”.4!

Como sera visto adiante, nas diversas espécies de novas marcas visuais,
mas, sobretudo, no caso do trade dress e da marca de posicdo, as cores sao o elo
juridico entre concorrentes e a distintividade. Modesto Farina afirma: “[...] também
uma embalagem podera ter sua mudanca estética com uso certo de cores mais
adequadas e motivadoras e que as destaquem entre os demais produtos

concorrentes”.*?

Portanto, na criagcdo das marcas esta envolvida a construcao de incontaveis
mensagens, simbolos, caracteristicas e valores que fardo parte da mensagem
comunicada pelo empreséario sobre seu produto e pela compreensdo que o

consumidor tera destas mensagens, qual seja, da identidade da marca.

A marca representa o produto ou o servico de diversas formas: por um

nome, um termo, um simbolo, um desenho, uma forma ndo convencional e/ou a

39 SANTAELLA, 2012, p. 12.

40 FARINA, Modesto. Psicodinamica das cores em comunicacédo. 4. ed. Sao Paulo: Editora Edgard
Bllcher, 2003.

41 FARINA, 2003, p. 170.

42 |bidem, p. 169.
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combinacdo destes elementos e sensacgdes.”® E, portanto, simultaneamente, um

bem econdmico, juridico, semiolégico e publicitario de suma importancia.**

1.4 O PODER DO MARKETING E DA PUBLICIDADE

E claro que a marca deixou de ser um simples mecanismo capaz de
assegurar a procedéncia, como conceituou Bento de Farias.*®* A marca se descolou
da mera perspectiva do empresario e passou a ter seu significado apreendido pelo

consumidor.

Nesse processo, 0 criador da marca deve estar atento a uma questdo
juridica primordial: o principio da veracidade das marcas, que impde que ndo se
transmitam ao consumidor informacdes equivocadas nem enganosas por meio do

sinal marcario e que a marca esteja em sintonia com a mensagem carregada.*®

Ha que se fazer parénteses para pontuar que esse principio da veracidade
existe para que se preserve o consumidor, mas esta contido na ideia da preservacgao
da concorréncia leal, do principio da livre concorréncia e iniciativa que permeia todo

0 sistema em estudo.

As novas marcas podem significar um mecanismo eficaz contra uma
tendéncia simplista do marketing, de criacdo de marcas genéricas ou descritivas,
porque sao vistas como custos menores para sua fixacdo na mente do consumidor.
No campo juridico, entretanto, essa tendéncia € um enfraquecimento da

distintividade e, portanto, contém potencial desastroso para a concorréncia.

48 KELLER; MACHADO, 2006, p. 2. Para os profissionais de branding, a marca tem um sentido
amplo, pois engloba tudo aquilo que atrai a clientela, diferenciando-se dos concorrentes e
agregando valores aos produtos.

“BARBOSA, Denis Borges. Marcas em movimento: protecdo possivel em direito brasileiro. Revista
Eletrénica  do IBPI, Munchen, n. 8, p. 68-69, 2013. Disponivel em:
<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/marcas_movimentl.pdf>. Acesso em:
20 mar. 2016.

45 FARIAS, Antonio Bento de Faria. Das marcas de fabbrica e de commercio e do nome
commercial. Rio de Janeiro: J. Ribeiro dos Santos, 1906, p. 75.

46 SCHMIDT, Lélio Denicoli. Principios aplicaveis aos sinais distintivos. In: CORREA, Jose Antonio
Barbosa Lima Faria; BARBOSA, Denis Borges; SANTOS, Manoel J. Pereira. Sinais distintivos e
tutela judicial e administrativa. S&o Paulo: Saraiva, 2007. (GVLaw Propriedade Intelectual). p. 69.
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A marca como instrumento informativo, por trds da funcdo distintiva, &
inspirada na analise econémica do direito*’, mas é tratada por Luis M. Couto
Goncalves como funcdo sugestiva que serve para a comunicacdo de uma

mensagem na perspectiva do seu titular (empresario) para os consumidores.*8

A funcédo distintiva é, sem duvida, a funcdo do sistema, a partir da qual
podem-se encontrar duas outras: a funcao de qualidade e de indicacéo de origem; e

a funcdo complementar publicitaria.

Como explica Luis M. Couto Gongalves: “A fungao publicitaria cumpre-se,
complementarmente, quando, satisfeita a funcdo distintiva, a marca, para além

disso, se revele capaz de contribuir para a promogéo dos produtos ou servigos.”

Essa discusséo doutrinaria sobre os contornos da fungéo distintiva® ganhou
espaco gquando as marcas passaram a ter poder de mercado e valor econémico,
advindos da possibilidade da transmissdo autonoma independente do fundo de

comércio.”t

A nocdo de marca sugestiva ou comunicativa de valores é fruto de
construgdes tedricas do marketing®?, especificamente do branding, area que estuda
as marcas e procura conferir a elas identidade e personalidade, estudando o perfil

do consumidor, suas expectativas e percepcées qualitativas. >3

A influéncia dos modernos métodos da publicidade ja era reconhecida por

Jodo da Gama Cerqueira.>* A publicidade, que é a principal ferramenta de

divulgacdo e construcdo da marca, realiza seu propdsito de divulgar, promover e

47 GALLLI, Cesare. Funzione del marchio e ampiezza della tutela. Milano: Giufre, 1996, p.151.

48 GONCALVES, Luis M. Couto. Funcdo da marca. In: ASCENSAO, José de Oliveira. Direito
industrial. Coimbra: Livraria Almedina, 2002. v. 2. p. 221-228.

49 GONCALVES, Luis M. Couto. Direito de marcas. Coimbra: Ed. Almedina, 2003

50 Maiores informagdes em GONCALVES, Luis M. Couto. Fungédo distintiva da marca. Coimbra:
Livraria Almedina, 1999 e CIONTI, Ferdinando. La funzione propria del marchio. Studi di diritto
privato italiano e straniero. Milano: Giuffré Editore, 2004. v. 42.

51 BAEZA, Maria Teresa Otufio. La licencia de marca. Madrid: Marcial Pons, 2000. Ainda,
GONGCALVES, 1999 e CIONTI, 2004.

52 KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administracdo de marketing. 12. ed. Traducdo de Monica
Rosenberg. Sédo Paulo: Pearson, 2006, p. 4. “[...] um processo social, no qual individuos ou grupos
obtém o que necessitam e desejam por meio da cria¢céo, oferta e troca de produtos de valor com os
outros.”

53 MARTINS, José Roberto. Branding: um manual para vocé criar, gerenciar e avaliar marcas. [S. L]
Negdcios Editora, 2000, p. 128.

5 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Revista
Forense, 1946, p. 348.
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difundir um produto ou servico no mercado, ampliando a clientela e acirrando a

concorréncia.

As novas marcas podem ser distintivas em si, mas se revelam fortes
instrumentos da funcéo publicitaria e podem alavancar a distintividade de sinais

convencionais.

Contudo, o exercicio da funcdo publicitdria da marca estd nas maos do
marketing e de seu poder de controlar o mercado e os desejos dos consumidores,
sobretudo no que se referem as denominadas marcas miticas, aquelas que
receberam incrivel atencao do marketing, que, por seu turno, criou uma reputacao,

uma imagem e um meio de vida por meio delas.>

Nesse sentido, argumentam Bentley e Sherman:

The conception of trade mark as ‘myth’ can be seen in the increased
attention given to ‘brands’. While the definition of brands varies in
both marketing and legal analysis, its normally extends beyond a
word or device mark to encompass the personality, style, or aura
associated with a particular product. For those who would have us
believe in the ontological status brands, Coca-Cola is more than a
product, reputation for quality and a mark.%®

A estratégia do marketing em gerar marcas, cujo valor mais elevado em
comparacao a outros nao tem relacdo com a utilidade do produto em si, com
diferencas técnicas ou de qualidade substancias, mas, sim, com valor simbélico da

marca, vem sendo muito criticado.

Um desses criticos, Gilberto Dupas, afirma que o Marketing e a Propaganda,
ao criarem desejos e necessidades, manipulam valores estéticos e sociais. Nesse
contexto, torna-se uma circunstancia da légica do capitalismo a reproducéo de ciclos

de escassez com 0 uso de marcas, ou seja, de novos produtos investidos da

55 BENTLEY; SHERMAN, 2001, p. 657.

56 lbidem. Tradugao livre: “A concepgado de marca como 'mito’ pode ser visto no aumento da atengéo
dada as 'marcas’. Embora a definicdo de marcas varie tanto em marketing e na analise juridica ela
normalmente se estende para além de uma marca nominativa ou dispositivo para abranger a
personalidade, estilo, ou aura associada a um determinado produto. Para aqueles que querem nos
fazer crer nas marcas com status ontolégico, Coca-Cola é mais do que um produto, reputacéo de
qualidade e uma marca”.
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condicdo de objetos de desejo. Dupas refere-se ao continuo sucateamento de
produtos, em escala global, em prol do langamento de novos.®’

Em seus estudos sobre as funcdes das marcas nos paises em
desenvolvimento, a Organizacdo das Nacfes Unidas concluiu que o aumento da
publicidade persuasiva teve por consequéncia o aumento dos prec¢os dos produtos e
uma competicdo da sociedade por marcas, configurando-se em um problema para

esses paises.®®

Outra critica € que as marcas geram um custo social, influenciando
comportamentos.>® Exemplo disso sdo as modificacdes do idioma local pelas
marcas, causando, em alguns casos, uma prevaléncia da lingua do pais

desenvolvido sobre a do pais em desenvolvimento.5°

Naomi Klein, que escreveu uma obra absolutamente critica em relacdo ao
poder das marcas, afirma que as corporacdes passaram a utiliza-las como um
instrumento de dominacéo, ocupando todo e qualquer espaco na sociedade, nas

artes, nas ruas, nos esportes.

O resultado visivel de suas acBes é um exército de adolescentes
clonados marchando em ’uniformes’ — como dizem os profissionais
de marketing — para o shopping global. Apesar da adoc¢édo da
imaginagdo poliétnica, a globalizacdo orientada para o mercado nao
criou a diversidade; aconteceu exatamente 0 oposto. Seus inimigos
sdo os habitos nacionais, as marcas locais e preferéncias regionais
distintas. Os interesses cada vez menores controlam cada vez mais
a paisagem”. %1

57 DUPAS, Gilberto. Propriedade intelectual: tensGes entre a logica do capital e os interesses sociais.
In: VILLARES, Fabio (Org.). PI: tensbes entre o capital e a sociedade. S&o Paulo: Paz e Terra,
2007, p. 18.

58 |nforme de la secretaria de la UNCTAD. LA FUNCION de las marcas en los paises en desarrollo.
In: CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO, 1979,
Nueva York. Anais... Nueva York: Naciones Unidas, 1979, p. 49-51.

59 Pesquisas com criangas muito pequenas demonstram que elas identificam logotipos ja com 18
meses e solicitam produtos com marcas aos 3 anos, e outras, maiores, reconhecem logomarcas
mais facilmente do que simbolos institucionais, como as bandeiras nacionais e os simbolos de
transito “pare” ou de metr6. SCHOR, Juliet B. Nascidos para comprar. S&o Paulo: Editora Gente,
2009.

60 LA FUNCION, op. cit., p. 49-51.

61 KLEIN, Naomi. No logo: taking aim at the brand bullies. London: Flamingo Hammersmith, 2000, p.
490.
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Ou seja, Klein argumenta que as marcas estao interferindo na identidade
cultural dos paises; elas ergueram seu proprio mundo, no qual os valores da

sociedade local s&o menos importantes que o brand equity.

Entretanto, para Nuno Pires de Carvalho, o livro da canadense, infelizmente,
acabou se juntando aos movimentos de revolta anticapitalista e tornou-se um
manifesto meramente ideoldgico, baseado “na ideia de conspiragao: a culpa de tudo

esta na globalizacdo e na Organizacdo Mundial do Comércio (OMC)”.62

Que a marca exerce um grande poder na sociedade atual, ha economia
globalizada e nos mercados competitivos, ndo ha davida. A questdo, para o direito, €
se 0 exercicio desse poder se tornara uma barreira a entrada de novos
competidores, levara a eliminagdo da concorréncia ou ainda ao aumento

indiscriminado de precos.

Kotler e Keller, considerados referéncias no estudo do marketing,
argumentam que a fidelidade a marca pode proporcionar a empresa previsibilidade e
seguranca de demanda, criando barreiras capazes de tornar mais dificil, para
empresas concorrentes, a entrada no mercado. Segundo os autores, uma das
caracteristicas da relacdo de fidelidade com as marcas é a disposi¢do de pagar um
preco mais alto, e enfatizam: “para as empresas as marcas representam uma
propriedade legal incrivelmente valiosa que pode influenciar o comportamento do

consumidor”.83

Portanto, verifica-se, pela estrutura construtiva do pensamento gerado pelos
estudiosos do marketing, a vinculacdo a ideia de poder, aumento ilimitado de
mercado e precos. Ha nisso uma potencialidade das marcas serem instrumento de
dominacdo mercadoldgica, por meio do uso abusivo do poder de mercado que
algumas delas detém e, assim, justifica-se a intervencéo do direito concorrencial no

campo marcario.

As novas marcas visuais, por uma série de motivos, como o risco de serem
meras funcionalidades, possuem maior potencial de se configurarem em formas
abusivas de prote¢do marcaria, com a finalidade de apenas gerarem dificuldade de

ingresso na competicdo justa do mercado. Maité Moro afirma que “se observa

62 CARVALHO, 2009, p. 643.
63 KOTLER; KELLER, 2006, p. 269.
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dificuldade da apreciagdo da capacidade distintiva do signo maior probabilidade de

abuso da protegcdo marcéria”.®*

1.5 A CAPACIDADE INFORMATIVA

A marca exerce inumeras funcbes e seu estudo vem ganhando
importancia®®. Além da distintividade, sua funcédo etimolégica, como afirma Lélio
Schmidt®®, as marcas servem de potente meio de comunicacdo entre o empresario e

0 seu consumidor e, portanto, exercem uma funcdo de comunicacao.

Aqui, como ensinam Adriano Vanzetti e Vicenzo Cataldo: ‘il marchio deve

consistere in uma entita iddonea a trasmeterre um messaggio”.%’

Segundo Sandri e Rizzo, as novas marcas sdo, necessariamente, um sinal

utilizado para comunicacéo® e qualquer sinal é capaz de transmitir uma mensagem.

Let us return to the mark, which is composed of signs. From the
example we have just examined, we can conclude that the relativity of
subjective perception of a smell or of a fragrance cannot in itself
constitute a valid argument to exclude its registration. Thanks to the
help of semiotics and linguistics, it now appears clear that subjectivity
of perception is an intrinsic part of the transmission of any message
that each sign contains.®®

64 MORO, Maité Cecilia Fabbri. Marcas tridimensionais: sua prote¢do e os aparentes conflitos com a
protecdo outorgada por outros institutos da propriedade intelectual. Sdo Paulo: Saraiva, 2009, p.
XXI.

6 MORO, Cecilia Fabbri; CESARIO, Kone Prieto Furtunato. Uma breve revista as fungdes marcarias.
In: CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI, 22., 2012, Niter6i. Anais... Niter6i: CONPEDI, 2012.
Disponivel em: <http://www.publicadireito.com.br/publicacao/livro.php?gt=27>. Acesso em: 9 ago.
2016

66 SCHMIDT, Lélio Denicoli. A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarizagdo, teoria
da distancia. Sdo Paulo: Saraiva, 2013, p. 50.

67 VANZETTI; CATALDO, 2003, p. 181.

68 SANDRI; RIZZO, 2003, p. 4.

69 |bidem, p. 5-6. Tradugdo livre: Vamos retornar a marca, que é composta de sinais. Por meio do
exemplo que acabamos de examinar, podemos concluir que a relatividade da percepcao subjetiva
de um cheiro ou fragrancia ndo pode constituir por si propria um argumento valido para excluir seu
registro. Gragas a ajuda da semiética e da linguistica, agora parece claro que a subjetividade da
percepcao € uma parte intrinseca da transmissao de qualquer mensagem que cada sinal contém.
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Como signo, a marca visa transmitir informagbes das mais variadas
naturezas, pois representa o objeto imediato que indica ao contemplador — no caso,

0 consumidor — uma sugestado, evocacdo ou associacdo que o signo exibe.”

A nocéao de implicag@es juridicas e econdmicas das informacdes contidas na
propriedade intelectual ndo é nova. A informacédo é importante quando gera valor
apropriavel’. Portanto, podem tanto gerar um fluxo de estimulo competitivo e
inovador (livre concorréncia e iniciativa) quanto promover uma retencéo indevida de

informagdes coletivas ou de dominio publico ou coletivo.”?

A marca “é um signo que representa uma informag&o”.”® Assim, quando o
consumidor se depara com ela no mercado, logo pensa se aquele produto ou

servico mantém certas caracteristicas anunciadas que ele deseja.”

Nuno Pires de Carvalho ressalta que as marcas também funcionam como
sinais informativos, porque o consumidor do produto ou servico que elas identificam
aprende, com a experiéncia, a associa-las com determinadas caracteristicas. Uma
determinada marca pode representar, para certo consumidor, um produto de boa

qualidade, satisfatéria resisténcia e longa durabilidade e caro.”™

Entdo, entre as funcBes exercidas pelas marcas esta a de indicar
informacdes sobre a qualidade dos produtos ou servicos que distingue’, o que,
ainda, termina por remeter, ao mercado, informagdes sobre o conceito e a fama do

produtor, o good will”” do empresario detentor da marca.”®

70 SANTAELLA, 2012, p. 34. Exemplo da autora: “Assim, a pele aveludada de uma jovem mulher
pode se assemelhar a pele imaculada de um péssego. Vem dai a metafora “pele de péssego”.

1 “Para ser vendido como mercadoria e aproveitado como capital, o conhecimento deve se
transformar em propriedade privada e tornar-se escasso”. GORZ, 2005, p. 10.

2 MARQUES, Remédio. Propriedade intelectual e interesse publico. Boletim da Faculdade de
Direito de Coimbra, Coimbra, v. 79, 2003, p. 253.

73 BARBOSA, Claudio R. Propriedade intelectual: introducdo a propriedade intelectual como
informacéo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 65-66.

74 FERNANDEZ-NOVOA, Carlos et al. Manual de la propriedad industrial. Madrid: Marcial Pons,
2009, p. 488.

5 CARVALHO, 2009, p. 449.

76 SENA, Giuseppe. Il diritto dei marchi. 4. ed. Milano: Giuffre, 2007, p. 46-48.

77 Good will — the value of business of a line of goods or services that reflects commercial reputation.
A trademark or service mark is a symbol of the good will of the goods or services in connection with
which the mark is used. — traducao livre: A marca de produto ou servico € um simbolo da reputagéo
dos produtos ou servicos em relagdo aos quais a marca é utilizada. McCARTHY, J. Thomas.
McCarthy’s desk encyclopedia of intellectual property. 3. ed. Washington: The Bureau of
National Affairs, 2004, p. 143.

8 FERNANDEZ-NOVOA, 2009, p. 486.
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Seja qual for a forma de apresentacdo, como signo distintivo linguistico ou
simbdlico, as marcas tém a funcdo de informar circunstancias que o empresario
buscou comunicar sobre seu produto ou servico’®; por exemplo, indicar preco ou
qualidade ou o luxo. Isso incentiva a competicdo, sobretudo quando associada a

meios publicitarios comparativos.&

A marca assegura ao consumidor a possibilidade de discernir entre o bom e
o mau produto®', uma vez que, pelas normas de direito do consumidor, elas
vinculam diretamente os fornecedores, nos casos de responsabilidade por vicios do
produto e do servico. Como se teve a oportunidade de afirmar anteriormente, as
marcas estao subordinadas ao principio da veracidade.

Todavia, € como afirma Lélio D. Schimidt: “A analise do anzol ndo pode
ignorar a vara de pesca e a mado que a segura”.®? Ou seja, o consumidor tem o
direito legitimo de ndo ser enganado, mas ndo estd no controle do processo de
cativacdo e captacdo pela marca; este poder de informacdo esta nas maos do

criador — detentor da marca, ou seja, 0 empresario.

Muitas vezes, os interesses do empresario e do consumidor se entrelacam,®?
0 que certamente tem influéncia no processo de protecdo das informagdes contidas
nas marcas; por exemplo, o consumidor ndo pode ser enganado por uma marca € o
empresario ndo deseja que sua marca seja pirateada e venha a ser usada para

ludibriar seus clientes.

Neste estudo, a perspectiva € das informacdes econbmicas e empresariais,
aquelas geradas para o finalistico interesse do direito marcario, de atrair a clientela

para gerar concorréncia e desenvolvimento econdémico.

Desta forma, acentua Luis Couto Goncalves:

A marca para além de indicar, em grande parte dos casos, que 0s
produtos ou servicos provém sempre de uma empresa ou de uma

79 BARBOSA, 2009, p. 148-149.

80 No Brasil, o entendimento dominante é pela impossibilidade de publicidade comparativa direta
entre marcas, exceto nos termos do cédigo do CONAR, que implica na comparacéo de precos, de
produtos idénticos e outros atributos que praticamente impossibilitam a comparacédo direta de
marcas em pecas publicitarias sem que isso seja considerado violagcao de marca.

8IBARBOSA, Denis Borges. Uma introducdo a propriedade intelectual. p. 801.

82 SCHMIDT, 2013, p. 41.

83 |bidem, p. 42.
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empresa sucessiva que tenha elementos consideraveis de
continuidade com a primeira (no caso da transmisséo vinculada), ou
ainda que mantenha com ela relacbes atuais de natureza contratual
e econdmica (na hipotese da licengca de marca registrada usada ou
da marca de grupo, respectivamente), também indica, sempre, que
0s produtos ou servigos se reportam a um sujeito que assume em
relacéo aos mesmos o 6nus pelo uso n&o enganoso.®

Entretanto, é preciso ressaltar que, apesar de as marcas exercerem uma
funcdo secundaria informativa sobre a qualidade dos bens que assinala, a

distintividade é a sua funcdo juridica, porque é aquela prevista na lei.®

Como observado, a qualidade sera captada pelo consumidor por meio de
seu habito de consumir aquela marca que contém as informacdes intrinsicamente

postas pelo empresario para cativa-lo e fideliza-lo.

Dentro da capacidade de individualizar e identificar € que se encontra a

funcao indicativa de qualidade, derivativa daguela, como ensina Ferdinando Cionti:

Il quale puo attribuire (come in effetti ha attribuito diversamente nel
tempo) al marchio, e quindi proteggere, ache altre funzioni, come la
garanzia di qualita o la garanzia di provenienza. Mentre ha dovuto e
deve tutelare, expressamente o tacitamente, anche le funzioni
derivate e gli eventuali risultati.®®

Para afirmar que a funcdo distintiva é universalmente reconhecida como
principal da marca, recordemos primeiramente a licdo de Giuseppe Sena: “pud dire

dunque che il marchio & essenzialmente um segno distintivo”.8” E, depois, de Paul

8 GONCALVES, 2002, p. 105.

85MORO, Maité Cecilia Fabbri. Direito de marcas: abordagem das marcas notérias na Lei
9.279/1996 e nos acordos internacionais. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 35-37. Entre os
autores da atualidade € praticamente incontroversa a afirmacdo de que a funcado juridica e
primordial da marca seja a distintividade, mas mesmo os classicos autores ja a reconheciam assim,
como Jodo da Gama Cerqueira (1946), Paul Mathely (1994) e Franceschelli (1988).

86 CIONTI, 2004, p. 7. Traducao Livre: “O qual pode atribuir (como de fato foi atribuido diferentemente
no tempo) a marca e entdo proteger também outras fungdes, como garantia de qualidade ou
garantia de proveniéncia. Enquanto deveria e deve tutelar, expressamente ou tacitamente, também
as funcbes derivadas e os eventuais resultados”

87 SENA, 2007, p. 46. Traducéo livre: Pode-se, portanto, dizer que a marca é essencialmente um
signo distintivo. Traducdo Livre: A marca deve consistir em uma entidade iddnea apta a transmitir
uma mensagem.
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Mathély: “la fonction de la marque est donc une fonction distinctive. Cette fonction

consiste a désigner |'objet marqué, afin que le public puisse I'identifier”. &

Para Remo Franceschelli, a distintividade n&o se esgota na
individualizacdo®, pois as marcas podem assinalar produtos equivalentes, o que
subdivide essa fungéo, primeiramente em distinguir, e, depois, em indicar a origem,
tutelando essencialmente os interesses do empresario ao prevenir a concorréncia

por meio da confus&o.®®

Ao designar produtos ou servicos, as marcas também possibilitam a
identificagdo de concorrentes e o reconhecimento deles pelo consumidor.®* Como
salienta Claudio R. Barbosa: “Nessa direcao, no tocante ao conceito de informacéo,
gue nos sinais distintivos coincide com a interseccao entre a relacdo de consumo e

de concorréncia”.®?

Contudo, ndo se deve entender como produtos concorrentes somente
agueles de origem diversa, uma vez que hoje as marcas distinguem produtos
concorrentes, mas provenientes da mesma empresa®3, como evidencia Nuno Pires
de Carvalho: “Assim, as marcas para essas empresas nao servem s para que 0S
consumidores distingam entre esses produtos e 0os dos concorrentes, mas também

entre os varios produtos da mesma empresa”.®*

Enfim, a marca deixou a noc¢do classica, de sinal distintivo aposto em
produtos e servicos destinados a diferencia-los de outros idénticos ou semelhantes
de origem diversa®, para a de signo distintivo da empresa, que presta informacdes,

desperta percepcdes, crengcas e respostas emotivas em qualquer forma de

8 MATHELY, Paul. Le nouveau droit francais des marques: titre VIl — le droit Unioniste des
Marques. Vélizy Cedex: J.N.A., 1994, p .11. Traduc¢do livre: A funcdo da marca €, portanto, uma
funcédo distintiva. Esta funcéo consiste em designar o objeto marcado, para que o publico o possa
identificar.

89 FRANCESHELLI, Remo. Sui marchi di imprensa. 4. ed. Milano: Giuffré Editore, 1988, p. 247.

% GONCALVES, 1999, p. 25-33.

%1 MORO, 2009, p. 5.

92 BARBOSA, 2009, p. 152.

9 Muitas empresas adotam a estratégias de possuir marcas que competem entre si; sao inimeros 0s
exemplos. Pode-se citar as marcas CASE e NEW HOLLAND que assinalam 0os mesmos produtos
no mercado nacional e internacional (tratores e colheitadeiras agricolas). Tanto no Brasil quanto no
exterior, cada marca possui uma rede de concessionarias autbnoma. Portanto, em que pese, 0s
produtos serem fabricados pela mesma empresa CNH Industrial, as marcas competem vorazmente
no mercado.

9 CARVALHO, 2009, p. 455.

9% CERQUEIRA, 1946, p. 354-365.
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apresentacao, tratando de se tornar “[...] elemento a que o consumidor recorre para

tomar sua decisdo de consumo”, num mundo globalizado de fabricantes sem rosto.%

Mesmo no direito privativista dos Estados Unidos, um dos propdsitos da
marca € o de levar informacdes, com a finalidade de ser um mecanismo de combate

a fraude e proteger o consumidor.®” Assim, Lionel Bentley e Brad Sherman afirmam:

Perhaps the most convincing arguments for the protection of trade
signs is that they operate in the public interest in so far as they
increase the supply of information to consumers and thereby increase
the efficiency of the market. These arguments highlight the fact that
trademarks are a shorthand way of communicating information that
purchasers need in order to make informed purchasing choices.®

Na perspectiva da analise econ6mica, Richard Posner e William Landes
remontam ao Leste Europeu, antes da queda do muro de Berlim, para explicar que,
nao havendo marcas, o consumidor ndo conseguia distinguir os fabricantes e a
qualidade dos produtos; portanto, ndo se beneficiava das experiéncias favoraveis
com a marca, que reduzem o custo de consumo®. Cooter e Ullen, com base nos
estudos de Posner e Landes, argumentam: “As marcas incentivam a concorréncia e

ndo imp&em custos de investigagdo”.1%0

Ralph S. Brown, académico da universidade de Yale, escreveu um influente
artigo no qual procurou amarrar a legitimidade da prote¢cdo da marca sem negar o
carater de manipulacdo da publicidade por meio de simbolos e questionar o uso

informativo destes.101

9% CARVALHO, 2009, p. 454, 456.

97 BENTLEY, Lionel. From communication to thing: historical aspects of the conceptualisation of trade
marks as property. In: DINWOODIE, Graeme B.; JANIS, Mark D. Trademark law and theory: a
handbook of contemporary research. Northampton: Edward Elgar, 2008. p. 4-15.

%8 BENTLEY; SHERMAN, 2001, p. 662. Traducao livre: Talvez os argumentos mais convincentes para
a protecao dos sinais distintivos do comércio seja que eles operam no interesse publico, na medida
em que aumentam a oferta de informacdes aos consumidores e, assim, aumentam a eficiéncia do
mercado. Esses argumentos destacam o fato de que as marcas comerciais sdo um atalho para se
comunicar a informac@o de que os compradores precisam para fazer escolhas informadas de
compra.

99 POSNER, Richard; LANDES, Wiliam. The economic structure of intellectual property law.
Harvard: Harvard University Press, 2003, p. 166-167.

100 COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Direito & economia. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010, p.

151.
1IBROWN, Ralph S., Jr. Advertising and the Public interest: legal protection of trade symbols. The
Yale Law Journal, New Haven, v. 57, n. 7, p. 1165-1185, June 1948.
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Most advertising, however, is designed not to inform, but to persuade
and influence. What is the occasion for such tremendous outlays on
persuasion and influence in a well-ordered economic system? If we
consider first the total stream of production and consumption,
persuasive advertising seems only to consume resources that might
be put to better use producing more goods and services. It does not
increase total demand; it only increases wants. Effective demand
arises, not from what we would like to have, but from the purchasing
power of the community created by its productive power.1%?

Sendo as novas marcas signos informativos, aplicam-se as mesmas
premissas; possuindo capacidade distintiva, sdo capazes de transmitir informacdes
ao consumidor sob a 6tica do empresario, gerando uma reducdo econdémica de
procura e um incentivo competitividade que leva a producdo de novos e melhores

produtos.

De fato, a crenca € que elas podem ser potencialmente mais informativas
gue as marcas convencionais, porque sado eminentemente mais peculiares e
utilizam-se mais dos sentidos humanos. Dependendo do seu grau de distintividade,
transmitem de pronto e ao longe informa¢des como que produto ou servico é aquele,

em gue cédigo de categoria se encontra, etc.193

E certo que a reducdo de custo de pesquisa, da teoria de Posner e Landes,
fornece um argumento convincente a propriedade das novas marcas visuais, algo
gue sera melhor estudado na segunda parte deste trabalho. No entanto, se levados

longe demais, podem fazer o oposto, consolidando o dominio de mercado.

A evolucdo desse direito de propriedade é a aplicagcdo da teoria dos
principios, que deve refletir um equilibrio que maximize o valor informativo, evitando

suprimir informagées necessarias para a boa concorréncia.'%*

102 |bidem, p. 169. Traducao livre: A maioria da publicidade, no entanto, é concebida ndo para
informar, mas para persuadir e influenciar. Qual € a ocasiao para essas tremendas despesas com
persuaséo e influéncia em um sistema econdmico bem ordenado? Se considerarmos primeiro o
fluxo total de producéo e consumo, publicidade persuasiva parece apenas consumir recursos que
poderiam ser mais bem aproveitados para produzir mais bens e servicos. Ndo aumenta a
demanda total; ela s6 aumenta desejos. A procura efetiva surge, ndo do que gostariamos de ter,
mas do poder de compra da comunidade criada por seu poder produtivo.

103 No mercado de marcas de luxo sdo potencialmente utilizadas as marcas de posicdo para que seu
consumidor alvo tenha facil reconhecimento e ostentagao, vide o “Spirit of Ecstasy” da marca Rolls
Royce.

104 DOGAN, Stacey L.; LEMLEY, Mark A. A search-costs theory of limiting doctrines in trademark law.
In: DINWOODIE, Graeme B.; JANIS, Mark D. A handbook of contemporary research.
Northampton: Edward Elgar Publishing, 2008, p. 69.
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Marcas que nao sejam distintivas, sejam elas funcionais ou pertencentes ao
dominio coletivo, ndo alcangam o objetivo econdmico de informar o consumidor, pois
deixam de ser confidveis'®®, tornando-se abusivas ao mercado. Portanto, mesmo as

novas marcas devem estar submetidas a essa regra.

Por isso, a importancia das ideias de Douglas North sobre um sistema
normativo preciso, com regras claras e instituicdes fortes!®, e no qual os
consumidores possam confiar na precisdo das marcas registradas, com garantia de
informacfes confidveis e em que se poderd gerar investimento empresarial pela

seguranca juridica e institucional de criar marcas inovadoras.%’

O padrao atual, sem a regularizacao institucional das novas marcas, leva a
desordem do mercado, a inseguranca e a reclusao da iniciativa privada sobre esse
aspecto. Cabe ao Estado dar a ordem de concessdo da propriedade, buscando
sempre o equilibrio da norma a razoabilidade,'°® e ndo permitir a livre escolha de

métodos de registro em formas de apresentacao inadequadas.

Desta forma, ha que se concluir que, se a nova marca visual cumprir seu
requisito fundamental, da distintividade, ela estar4 exercendo papel de marca, e,
como tal, se prestara ainda ao exercicio de uma comunica¢do ao consumidor, ou
seja, serd uma externalidade positiva a concorréncia, o que € legitimador da
concessao do seu titulo de propriedade, levando em conta que €, em si, veiculo de
publicidade. Resta verificar a ocorréncia da excessiva publicidade persuasiva por

meio dessas marcas, o que pode constituir uma externalidade negativa.

105 |hidem, p. 68-69.

106 Para Douglas North, o desenvolvimento de economias da Europa Ocidental e EUA teve na
organizacdo das instituicbes a explicacdo para o crescimento econémico de longo prazo. Esse
arranjo institucional eficiente define a prosperidade capaz de igualar o retorno privado ao retorno
social das atividades econ6mica. NORTH, Douglas C.; THOMAS, Robert P. The rise of the
western world: a new economic history. Cambridge: Cambridge University Press, 1973.

107 DOGAN; LEMLEY, op. cit., p. 69.

108 BARBOSA, Denis Borges. Bases constitucionais da propriedade intelectual. In: . Uma
introducdo a propriedade intelectual. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 75-117.
Disponivel em: <nbb.com.br/pub/propriedadel3.pdf>. Acesso em: 10 out. 2014.
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CAPITULO 2

AS NOVAS MARCAS E O DIREITO MARCARIO BRASILEIRO

2.1 DEFINICAO PARA AS NOVAS MARCAS

Transportar essa nocdo de marca, como signo simbdlico, dotado de
capacidade distintiva, comunicacional e econémica, para uma definicdo das novas

marcas, é tarefa complexa.

Em primeiro lugar, ndo h4, até o momento, uma definicdo que trate das
novas marcas visuais de forma distinta das outras marcas ligadas aos demais

sentidos, como as sonoras, gustativas, olfativas e tateis.

A doutrina tem feito suas definicdes a partir de diferentes angulos. No Brasil,
Denis Borges Barbosa adota uma definicdo de novas marcas baseada na nocao de

que elas sao sinais sem previsao legal de registro.

Por decisao legal brasileira, as marcas tridimensionais se excluem da
classificacdo de ndo convencionais, eis que nominalmente prevista
na legislagdo. N&o convencionais serdo o0s sinais olfativos,
gustativos, sonoros, em holograma, em movimento, e tantos mais
gue, propostos como marcas - para desempenharem a funcao
marcaria — nao se conformando a triade ou quarteto convencional.
Tais marcas ndo convencionais terdo em comum essencialmente o
fato de que ndo séo ainda admitidas por um grande numero de
sistemas legais, ou que sejam submetidas a requisitos especificos,
NAao comuns as convencionais. Assim, reline-as o predicado negativo
de nao serem convencionais. Fora isso, tem cada uma delas
caracteristicas muito individuais, que vem merecendo mais atencdo
em suas modalidades do que como categoria prépria.1®

Em sentido similar, a autora Maité Moro pondera serem 0s sinais olfativos,
sonoros, compostos de uma cor s6, bem como as marcas tridimensionais, parte
dessa categoria de marcas, que ainda encontra resisténcia de protecdo em muitos

ordenamentos.110

109 BARBOSA, Denis Borges. Da questdo da distinguibilidade das marcas nas marcas nao
convencionais, 2013, p. 14.
110 MORO, 2009, p. 21.
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Contudo, é importante notar que os citados autores divergem em relagdo a
marca tridimensional. Para Denis Borges Barbosa, essa categoria de marcas ja pode
ser considerada convencional, uma vez que foi recebida pelo ordenamento patrio.
No entanto, Maité Moro afirma que a questdo ainda esta na relativa dificuldade de
apreciacdo da funcdo distintiva das marcas tridimensionais, o que ainda a mantém

nessa categoria de sinais incomuns.

A autora afirma: “Acompanhada das marcas olfativas, sonoras, compostas
por uma cor, as marcas tridimensionais fazem parte do que a doutrina passou a

denominar ‘marcas nao tradicionais’ ou ‘novas marcas’”.111

O fato € que a marca tridimensional ainda é objeto de muito debate na
doutrina mundial. Existe uma intensa preocupacdo da doutrina europeia com essas
marcas, mesmo 0 seu registro sendo permitido ha muito mais tempo que nho

Brasil.112

Na Italia, por exemplo, elas sdo denominadas “marchio di forma” e
consideradas marcas problema, como observa Giuseppe Sena: “Com questa
precisazione, si puo, per comodita, continuare a parlare di marchi di forma, categoria

di marchi che pone piu di um problema”.113

O fato é que a regulamentacdo da marca tridimensional no Brasil é recente,

e, portanto, ndo possui uma enunciagdo pacifica e solidificada no direito patrio.

Em que pese, ser um sinal distintivo novo, com muitas questdes em aberto,
por questdes metodologicas, o sinal tridimensional ndo sera estudado aqui, sob a
perspectiva de que ele ja integra o sistema registral, quando o objetivo é tratar de
uma lacuna existente no sistema pela falta de regulamentacédo dos demais sinais

marcarios visuais novos.

HIMORO, 2009, p. 21.

112 No periodo entre a Lei da Propriedade Industrial, de 1945 até 1971, era expressamente proibido o
registro das marcas tridimensionais. Apenas com a determinacdo nao expressa, porém nhao
proibitiva, do art. 122 da atual LPI, esse tipo de marca passou a fazer parte do sistema registral do
INPI, sendo que algumas diretrizes de analise vieram no manual de marcas do 6rgéo editado em
2014.

113 SENA, 2007, p. 81. Tradugdo livre: “Com esta qualificagdo, pode-se, por conveniéncia, continuar a
falar de marcas de forma, como uma categoria de marcas que apresentam mais de um problema.
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Por hora, no Brasil, € possivel o registro em apenas quatro formas de
apresentacdes marcarias: nominativas, mistas, figurativas e tridimensionais,

conforme determina o manual registral de marcas do INPI.114

Outro critério de definicdo das novas marcas € o da usualidade; sdo novas
marcas porque ainda s&o pouco usuais no mercado, logo escassamente conhecidas

pelo consumidor, como define Thomas Arden:

Traditionally, trademarks, or symbols of origin, have consisted of
words, logos, or other graphic design applied to products or
packaging. Over times, however, other elements have been used or
have served to identify the source of product or service. Such
“nontraditional marks” usually have consisted of the following types of
marks: product, designs or configurations, colors, scents, and sound.
In addition to these four types of marks, rights in moving images,
dubbed “motion marks”, which can combine colors, sounds, and
aspects of product designs, can be considered under the
“nontraditional marks” banner.!®

Luis Couto Gongalves conceitua, com base na independéncia ou ndo do
sinal em relagdo ao produto, como ndo convencionais (novas marcas) aqueles sinais
gue ndo sao independentes fisicamente do produto e que, por isso, sdo apenas
conceitualmente autbnomos (cor e sinal tridimensional), ou apreensiveis por sentidos

diferentes da visdo (sons, aromas, sabores e tatos).!'6

Essa definicdo de Couto Goncalves, porém, é criticada por seu compatriota
Pedro Souza e Silva, que afirma ser errbnea uma noc¢ao de independéncia fisica da
marca, sobretudo inadequada para marcas de servi¢cos, e para as cores, usadas na

publicidade de forma independente do produto. Ele ainda assevera que 0s sons

114 Conforme manual de marcas editado pelo INPI em 2014. INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL - INPI. Manual de marcas do INPI. Curitiba: INPI, 2014.
Disponivel em:
<http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca#23-Formas-
de-apresenta%C3%A7%C3%A30>. Acesso em: 10 jul. 2016.

115 ARDEN, 2000, p. 1. Traducéo Livre: Tradicionalmente, marcas, ou simbolos de origem, consistem
em palavras, logos ou outros desenhos graficos aplicados aos produtos ou pacotes. Ao longo do
tempo, contudo, outros elementos tém sido usados ou servidos para identificar a origem do
produto ou servigo. Tais “marcas nédo tradicionais”, normalmente, compreendem os seguintes tipos
de marca: designs ou configuracdes de produtos, cores, odores e sons. Em adi¢cdo a esses quatro
tipos de marcas, direitos sobre imagens em movimento, chamadas de “marcas de movimento”,
que podem combinar cores, sons e aspectos do design dos produtos, podem ser consideradas
sob o banner das “marcas n&o tradicionais”.

116 GONCALVES, Luis M. Couto. Objecto. Sinais protegiveis. Modalidades. In: ASCENSAO, José de
Oliveira. Direito industrial. Coimbra: Livraria Almedina, 2009. v. 6, p. 282.
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raramente sdo usados no proprio produto, pois as novas marcas tém como foco

principal o uso publicitario.*’

De fato, a maioria dos autores prefere apenas delimitar quais sdo as novas
marcas no lugar de definir''®; como exemplo, a OMPI*® indicando os sinais
sonoros, gustativos, olfativos, hologréficos, tridimensionais, cores, na categoria de

novas marcas.

Entretanto, outros, como Pascale Trefigny-Goy, optaram pela simplicidade
contundente de conceituar as novas marcas como: "quelque chose que l'on peut

difficilement classer; qui différe du type habituel".*2°

E, na mesma linha minimalista, Guilhermo B. Canto: “There are some signs
that meet all the elements of a trademark but are not conventionally used or

recognized. They are known as non-traditional marks”.12

Assim, neste estudo, as novas marcas sdo conceituadas como um sinal
incomum, mas necessariamente distintivo, utilizado para comunicacdo do
empresario com o consumidor, visando atrai-lo por meio de novas percepcdes
sensoriais, incluindo as perceptibilidades visuais, que serdo objeto de estudo

detalhado mais adiante.

117 SILVA, Pedro Souza. Direito industrial: no¢des fundamentais. Coimbra: Coimbra Editora, 2011,
p. 126.

118 CARVALHO, 2009, p. 634. SANDRI; RIZZO, 2003. GAIDO, Chiara. Metaliaj color and
combination of colors as trademark. Torino: University of Turin, 2009. (Collection of Reserch
Papers). HERMOND, Antony. Les marques de commerce non traditionnelles dans une
perspective de droit comparé. 2001. Université de Montréal, Montréal, 2001. VILHENA NETO,
Pedro Paulo Machado. Critérios determinantes da nocdo de sinal no direito de marcas. Revista
Cientifica Virtual da Escola Superior de Advocacia da OAB, Séo Paulo, ano 4, n. 9, p. 154,
2012. Disponivel em: <www.0oabsp.edu.br/revista/edicao09/index.swf>. Acesso em: 10 jul. 2016.

119 SCT/18/2 de 31/10/2007 —No traditional marks — Key Learning. WORLD INTELLECTUAL
PROPERTY ORGANIZATION. Nontraditional marks — key learning. Geneva: WIPO, 2007.
Disponivel em: <http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=13322>. Acesso em: 5 jul.
2016.

120 TREFIGNY-GOY; MENUIER-COUR, 2007, p. 16. Traducao livre: Algo que dificilmente se pode

classificar; que é diferente do tipo habitual.

121 CANTO, Guilhermo Bosch. Analysis of non-traditional trademarks in North American countries.
2007. Tese (Doutorado) - University of Toronto, Toronto, 2007, p. 23. Traducdo livre: Existem alguns
sinais que rednem todos os elementos de uma marca, mas ndo sdo normalmente usados ou
reconhecidos. Eles sdo conhecidos como marcas néo tradicionais.
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2.2 NOoVvAS MARCAS EXCLUIDAS DE REGISTRO NO BRASIL

Existe uma categoria importante de novos sinais distintivos que estéo
excluidos de protecdo como marca registrada no Brasil. Embora ndo seja o tema

central deste trabalho, € importante um breve estudo sobre elas.

O TRIPS, no artigo 15, define a marca de forma ampla, como qualquer sinal
(ou quaisquer combinacdes de sinais) que seja distintivo. Seu amplo conceito serviu
de apoio aos movimentos de registrabilidade geral para qualquer sinal que funcione

como tal, incluindo sons e a cor per se.

Desse modo, a maioria dos paises é permissivo em relacdo ao registro de
novas marcas, mesmo as mais singulares, como os sons, gostos, odores, tatos e
cores isoladas. Apenas verifica-se que sua registrabilidade, nesses paises, é
avaliada pela observancia de contornos bem definidos em fungdo da efetiva
distintividade, a representatividade grafica compreensivel e o afastamento do risco

de monopdlio injustificavel a concorréncia.

A lei brasileira (art.122 da LPI) é interpretada como impedimento a

concessao de registro de marcas ndo visualmente perceptiveis.

Para Denis Borges Barbosa, € um impedimento de ordem apenas

procedimental-técnico:

N&o vemos qualquer razao sistematica para tal exclusdo, sendo a de
assegurar o devido processo legal tanto para terceiros, que se
tenham de resguardar do espaco tornado exclusivo pelo registro,
guanto para suscitar seus proprios interesses contrapostos. Ou seja,
€ preciso gue o signo nao-visual possa ser fixado e recuperado por
todos a quem a exclusividade aproveite ou afete. Uma vez que haja
0S meios técnicos para tanto, a vedacdo podera e devera ser
superada.'??

As criticas a esse ponto da lei ndo séo infundadas, pois ela ndo levou em
conta que o direito deve ser pensado para o futuro e, portanto, deveria estar aberto

as inovacbes que repercutem no mercado. Impedir o registro dessas marcas

122 BARBOSA, Denis Borges. Da questdo da distinguibilidade das marcas nas marcas nao
convencionais, 2013, p. 13.
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evidencia que a lei estd na contramdo do ideal desenvolvimentista do Estado

nacional.

Um exemplo dessa situacdo € a iconica sandalia Melissa, fabricada pela
empresa nacional Grendene e revendida com sucesso em varios paises do mundo.
O cheiro caracteristico de chicletes nessas sandélias ndo é registravel no Brasil,
porém o registro desse odor caracteristico do produto foi concedido como marca em
junho de 2015, nos Estados Unidos, no principal register U.S n°4,754,435 (USPTO),
apos ter sido indeferido. Mas no recurso a empresa conseguiu comprovar a
distintividade adquirida do Scent of Bubble Gum para seus produtos da classe 25,
especificadamente calcados, tendo também afastado alegacdes de funcionalidade

no uso do aroma para esses produtos.

7

O sistema marcéario dos Estados Unidos é considerado muito permissivo
quanto ao registro de qualquer sinal como marca; enquanto a Unido Europeia
apresenta-se como uma solucdo intermediaria.'?® Cabe ressaltar que essas
economias juntas correspondem a quase metade do PIB mundial.*** Portanto, néo
se pode desprezar sua influéncia nas leis e nos regulamentos de registro de marca

de outros paises.

Para os norte-americanos, qualquer simbolo ou quaisquer de suas
combinacgbes distintivas podem ser marcas registraveis'?®; eles sdo mais flexiveis

em relacdo a precisa representacdo grafica do sinal, ao inverso do que ocorre com

123 Mesa redonda INTA-INPI-ABPI marcas nédo tradicionais nos limites da LPl (28-08-2015) -
apresentacdo em slides — classificacdo atribui trés regimes diversos de prote¢do as marcas nao
tradicionais: “Protecdo a qualquer sinal: Estados Unidos, Malasia, Israel, Gana, Libia, Malaui,
Ménaco, Mongolia, Togo, Tunisia, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Paraguai, Uruguai e Venezuela.
(i) Restricao aos sinais visualmente perceptiveis: Antigua e Barbuda, Brasil, Barbados, Dominica,
Republica Dominicana, Guatemala, México, Angola, Egito, Gambia, Libéria, Ruanda, Sdo Tomé e
Principe, Suazilandia, Tanzania, Butdo, Brunei, Camboja, Indonésia, Ird, Jordania, Quirguistéo,
Filipinas, Qatar, Republica da Coréia, Ardbia Saudita, Sri Lanka, Siria, Vietnd, Islandia. (iii)
Solugéo intermediaria - sinais graficamente representaveis: Unido Europeia, india, Australia,
Suica, Cingapura, Marrocos, Nova Zelandia e China (desde 2014, para marcas sonoras).

124 THE WORLD BANK. PIB 2014. Disponivel em: <http://data.wordbanking.org/data-catalog/gpp-
ranking-table>. Acesso em: 8 fev. 2016. EUA - US$ 17,42 trilhBes (2014) - Unido Europeia US$
18,51 trilhBes (2014) - Mundo - US$ 77,85 trilhdes (2014).

125 Title 15, chapter22, subchapter Il, section, US Code.



47

os europeus'®, que, por forca da diretiva do acordo comunitario de marcas,

estabelecem tal condi¢ao formal ao registro das mesmas.

Em principio, nos Estados Unidos, mesmo os sinais instaveis ou de dificil
caracterizacdo, como o0s olfativos e gustativos, podem vir a constituir uma marca
registrada, desde que sejam distintivos e ndo funcionais, pois a lei € ampla o
suficiente para abarca-los. “The Act’s definition of a trademark is “any word, name

symbol or device”.*?’

Contudo, embora receptivos, sdo cautelosos na concessao dessas marcas,
sobretudo, no aspecto de impactos que podem gerar ao criar monopélios ou
barreiras & competicdo. Assim, desenvolveram teorias como da funcionalidade
estética e outras para afastar eventuais abusos de direitos para propriedade

industrial via as novas marcas.

Um exemplo da cautela é a marca olfativa, a qual, na maioria das vezes, €
dada concessdo somente no supplemental e ndo no principal register.'?® A questéo
principal € ndo proteger as fragrancias inerentes ou naturais que sejam
caracteristicas do produto, ou seja, funcionalidades inerentes do produto, mas dar o
titulo de marca aos aromas que sejam um recurso extra oferecido ao produto ou

servico capaz de gerar distintividade.'?°

Considerado o primeiro caso de registro de marca olfativa nos Estados
Unidos, o pedido de registro, de 1988, para “fragrancia de floral fresca de alto
impacto que recorda rebentos de plumérias”, aplicada a fios de costura e bordados,
foi, inicialmente, recusado pelo USPTO (United States Patent and Trademark Office),
mas o TTAB (Trademark Trail and Appeal Board) concedeu o registro em setembro

126 Directiva 89/104/CEE - relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados Miembros
en materia de marcas Articulo 2 - Signos que pueden constituir una marca: Podran constituir
marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representacion gréfica, especialmente las
palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del
producto o de su presentacion, a condicién de que tales signos sean apropiados para distinguir
los productos o los servicios de una empresa de los de otras.

127 ARDEN, 2000, p. 3.

128 Em resumo, a principal diferenca entre o sistema de registro supplemental e o principal register é
gue o primeiro se destina as marcas em uso descritivas, mas com potencial distintivo. Um exemplo
sdo os nomes de revistas que costumam ser descritivos do seu contedudo. Para maiores
informacdes: GURFINKEL, Daniel M. The U. S. trademark registers: supplemental vs. principal.
Inta Bulletin, V. 67, n. 9, May 2012. Disponivel em:
<http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/TheUSTrademarkRegistersSupplementalvsPrincipal.aspx
>. Acesso em: 19 ago. 2016.

129 ARDEN, op. cit., p. 10.

130 Registro n. 1639128. USPTO, depositada em 1988, concedida em 1991 e extinta em 1997.
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de 1990, na decisdo chamada “In Re Celia Clark”®, que serviu de parametro para os

registros olfativos que se seguiram.

O Tribunal entendeu que a empresa era a Unica que comercializava fios
aromaticos, que a fragrancia ndo era inerente ao produto e que houve prova
publicitaria do uso do aroma como marca distintiva. A partir dai, fixou-se naquele
pais o entendimento que excluiu a possibilidade de registro dos produtos

naturalmente odoriferos, como perfumes, produtos de limpeza, etc.*3!

Ja na Europa, o assunto é bem controverso, pois, levando em conta que 0s
principios bésicos da comunidade econdmica europeia sdo da autonomia e da
coexisténcia, ha diferentes posi¢cdes na aceitacdo do registro desses sinais entre 0s

paises.13?

No Reino Unido, por exemplo, admite-se qualquer espécie de sinal distintivo,
algo semelhante ao sistema norte-americano, havendo registros de marcas
olfativas!®3, desde que haja comprovacédo da distintividade adquirida ou inerente do
odor frente ao produto e de que o cheiro ndo € uma funcionalidade do mesmo.
Entretanto, os ingleses alinham-se a sistematizacdo europeia, exigindo a

necessidade da precisa e compreensivel representacéo grafica do sinal.'34

Alguns outros paises da comunidade europeia, como Portugal, Franca,
Alemanhal® e I[talia'®*®, ndo aceitaram, até o momento, o registro das marcas

olfativas, sendo o principal motivo da recusa a compreensao de que a descricdo

131 Qutros exemplos de registros olfativos no EUA: marca 2644707 “odor de pastilhas elasticas” para
fluidos e 6leos e marcas 2596156, 2568512 e 2463044, que retratam odores de frutos, todos para
lubrificantes e combustiveis.

132 A Comunidade Europeia, em 23/03/2016, editou o regulamento n° 2868/95 a Diretiva (EU)
2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16/12/2015 que visa aproximar as
legislacbes dos Estados membros em matéria de marcas, sendo que no item 13 dispbe ser
necessario uma lista ilustrativa dos sinais suscetiveis de constituirem marcas. Porém, o ponto
mais importante dessa norma refere-se a dar cumprimento aos objetivos do sistema de marcas e
garantir a seguranca juridica, estabelecendo que a representacdo deve ser clara, precisa,
autbnoma, facilmente acessivel, inteligivel, duradoura e objetiva, mas sob qualquer forma,
utilizando tecnologia disponivel que nao necessariamente meios gréficos.

133 Marca n° 2463044 -“odor de rosas” aplicado a pneus, titular Dunlop Tyres e marca 20000243,
“odor de cereja” aplicado a dardos, titular Unicorn Products.

134 Marca n° 2000169 “odor, o aroma ou esséncia de canela” - John Lewis Of Hungerford Ltd’s Trade
Mark Application (2001) 28 R.P.C. 575 A 591 (Hungerord) — decisdo contraditéria de denegacao
de sinal aromatico por falta de precisao de representagéo gréfica.

135 CRUZ, Rui Solnado. A marca olfativa. Coimbra: Almedina, 2008, p. 93-94; 104-129.

136 JUSTICA ITALIANA. Marchi atipici. | marchi olfattivi, Giurispridenza. Tribunalle Di Primo Grado CE
C-T 305/04. 1l diriritto industriale,anno 13, p. 336-339, 2004. p. 336-339.



49

verbal do odor ou mesmo a formulacdo quimica dele ndo constituem uma

representacdo grafica precisa e compreensivel do sinal.*3’

No ambito das marcas comunitarias, o EUIPO (European Union Intelectual
Property Office), em sede recursal, concedeu em 2000, o registro a uma marca
olfativa para bolas de ténis, que consistia no “odor da grama recém-cortada” (EU n°
428870).

Depois desse caso, porém, apenas a descricao verbal do cheiro em si nédo
foi mais considerada uma forma de representacdo gréafica, tendo sido negados
outros varios pedidos em condicdes similares.'38 A razéo foi o paradigmatico caso
Sieckmann, apresentado perante o Instituto de Marcas e Patentes Alemdo como
marca olfativa, descrita como “aroma balsamico fritado com ligeiras notas de
canela”, acompanhado de sua féormula quimica representativa e sua amostra do

aroma, mas que, mesmo assim, foi negada.

Em suma, a decisédo do TJCE (Tribunal de Justica da Comunidade Europeia)
assim dispbs: “Tratando-se de um sinal olfativo, os requisitos da representacéo
grafica ndo sao cumpridos através de uma férmula quimica, de uma descricdo por
palavras escritas, da apresentacdo de uma amostra de um odor ou da conjugacao

destes elementos.”13°

Esse conceito do Tribunal Europeu, mais questionador sobre representagéo
gréfica clara e precisa da nova marca, criou um parametro para 0 assunto, mas
acabou também sendo considerado o fim dos registros de marcas olfativas.**° Sendo
que alguns entendem que também gera reflexo aos pedidos de registro de sinais

sonoros.#1

7

A perceptibilidade singular de cada individuo acerca dos cheios € outro
argumento usado para impedir 0 registro das marcas olfativas. Esse seria um dos
fatores de impossibilidade de um exame justo e igualitario pelos aplicadores do

direito e analistas de marcas, porém, para Sandri e Rizzo, esse ndo poderia ser um

137 BARRONI, 2014, p. 291-223.

138 Marca comunitaria 1254861; marca comunitaria 1807353; marca comunitaria 1122118; marca
comunitéria 521914 (Apéndice 1 — Figura 4), marca comunitéria 566596.

139 Processo C-273/00, Do TJCE de 12/12/2002.

140 OLAVO, Carlos. Propriedade industrial: sinais distintivos do comércio e concorréncia desleal.
Coimbra: Livraria Almedina, 1997. CRUZ, 2008. FERNANDEZ-NOVOA, 2004, p. 163.

MISIECKMANN, Ralf. Welcome to the non-traditional trade mark archives. Disponivel em:
<http://www.copat.de/markenformen/mne_markenformen.htm>. Acesso em: 8 fev. 2016.
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motivo da recusa, pois, o verdadeiro requerimento de validade da marca € a
distintiva, essa impfe seu reconhecimento; portanto, o sinal deve ser representado

de uma maneira ou outra.14?

As marcas sonoras, por outro lado, enfrentam menos obstaculos. A
possibilidade de seus registros é prevista textualmente em muitas legislacbes
europeias, como Portugal, Italia e Alemanha.'*® E possivel ainda serem registradas
na maioria dos paises do BRICS, inclusive na China, que recentemente alterou sua
legislacdo e passou a recepcionar tal marca.'** E nos Estados Unidos, onde ha um

nimero consideravel de pedidos e registros de marcas sonoras no USPTQ.14°

Na Europa, a EUIPO vem, desde 1996, registrando marcas sonoras e
criando uma secdo a parte nos formularios de pedido de registro e referéncia
especifica na orientacdo de exame. Em 2005, o 6rgdo passou a aceitar a ficha
acompanhada de arquivo MP3%#¢, tendo essas facilidades ampliado o nimero de

pedidos comunitarios para marcas sonoras.'#4’

Em contrapartida, para o TJCE, de modo geral, a descricéo verbal dos sons,

as partituras ou as onomatopeias, ndo sao consideradas representacdo grafica da

142 |_er nota 27.

143 As leis dos paises citados expressamente referem-se a possibilidade de registro do som como
marca: Lei 16/2008, art. 222 (Portugal); D. Legge n°. 447/1999, Art. 16 (ltalia) e MarkenG 83 (1);
CTR. Art. 4. Outras legislagdes, como a da Espanha, possuem um conceito genérico que cita
expressamente, mas ndo exclui, a marca sonora - “Se entiende por marca todo signo susceptible
de representacion grafica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una
empresa de los de otras” (Lei 17/2001, art. 4.1).

144 |ej de Marcas China, art.8, (1993). ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPRIEDAD
INTELECTUAL — OMPI. China: trademark law of the people's Republic of China (as amended up
to decision of august 30, 2013, of the standing Committee of National People's Congress on
amendments to the trademark law of the people's Republic of China). Disponivel em:
<http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=341320>. Acesso em: 5 jul. 2016.

145 Até 10/08/2016 haviam 270 processos de marcas no USPTO, sob o registro de codigo 6 -
situagBes em que o desenho (representacdo grafica) ndo é possivel, como as marcas sonoras,
mas sob esse codigo podem estar também os pedidos de marcas olfativas (essenciais) e tateis
guando ndo forem possiveis de representagéo.

146 EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE - EUIPO. Trade marks examples.
Disponivel em: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-marks-examples#Sound-mark.>.
Acesso em: 5 jul. 2016.

147 Alguns exemplos de marcas concedidas e ativas na Europa: registro n. 001040955 (Apéndice 1 —
Figura 5) "NOKIA TUNE", registrado em 2000 para aparelhos eletr6nicos, jogos, e servicos de
telecomunicacdes e culturais; Registro n. 007214083 (Apéndice 1 — Figura 6), o canto de uma voz
feminina, marca da DAIMLER; Registro n. 006530836 (Apéndice 1 — Figura 7), uma voz masculina
dizendo "Oh Yes", registrado pela Seguradora CHURCHIL.
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marca sonora, a exemplo da decisdo no caso Shield!*®, criando uma situacédo
ambigua no sistema Europeu'*®, mas que se alinha a decisdo adotada no caso

Sieckmann.

Nos Estados Unidos, as marcas sonoras vém sendo registradas com
sucesso desde o primeiro pedido, feito em 1950 pela rddio NBC, consistente em trés
badaladas de sino, para assinalar servicos de radio transmissdo.'° Entretanto, foi a
partir da década de 1980 que houve um crescimento de pedidos e registros de

marcas sonoras.1®1

Como dito, o USPTO é muito receptivo e as marcas sonoras podem ser
descritas no formulario por meio da onomatopeia ou qualquer outra forma de
representar o som, e, ainda, aceitam a entrega do registro magnético sonoro,
permitido expressamente no Lanham Act (845). Ou seja, ha inUmeras facilidades de
comprovagdo do sinal sonoro, sendo que essas facilidades, certamente,

contribuiram para um ndmero expressivo de registros ja concedidos nesse pais.

Em relacdo a marca gustativa, ainda ndo existe um registro concedido. Na
Europa, um pedido de registro que consistia no sabor de morango para produtos
farmacéuticos foi negado em sede de recurso do EUIPO, pois, além da classica
dificuldade de representacdo grafica, soma-se a instabilidade do sinal, que reduz
sua capacidade distintiva.%?

Nos Estados Unidos entende-se como dificil qualificar um sabor enquanto

marca, quando o0s consumidores s6 saboreiam o0s produtos depois de o0s

148 Caso Shield Mark BV” titular de 14 marcas registradas em Benelux, sendo onze notas de piano
“Para Elisa” de Beethoven e as demais constituidas do canto de um galo, representado, na
Holanda, pelo onomatopaico "kukelekuuuuu”. Essas marcas foram julgadas inaptas no critério
representacéo gréafica pelo TICE, resumo ver FERNANDEZ-NOVOA, 2004, p. 169-172.

149 SILVA, 2011, p. 136-137.

150 ARDEN, 2000, p. 11. Registration n. 523,616. O primeiro teria sido o primeiro em nome NBC
(National Broadcasting Company, o registro 0523616 (0916552), tendo expirado em 1971.

151 Alguns exemplos de registros para marcas sonoras nos EUA: (ledo MGM) Principal Register
n.1395550, June 3, 1986, “a lion roaring”; (20thCentury Fox) Principal Register n. 2000732,
September 17, 1996, “nine bars of primarily musical chords in the key of B flat; the chords
consisting of four, eighth on six tenth notes; (Intel) Principal Register 2315261, February 8,2000,
“five audio progression of the notes...”; (looney Tunes) Principal Register 2469364, July 17, 2001,
“of the Looney Tunes them song ...".

152 22 Camara de Recurso do EUIPO, de 4.08.2003, Processo n® R 120/2001-2; recurso interposto por
Eli Lilly and Company.
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comprarem. Houve, perante o USPTO, nove pedidos de registro até o momento,

mas todos se encontram arquivados.>3

A prépria corte americana negou o registro do sabor de laranja para
produtos farmacéuticos, porque ndo havia qualquer prova de que os consumidores
associavam 0 sabor ao requerente da marca, denotando um problema de

caracterizacéo de distintividade adquirida.>

Idénticas dificuldades encontram as marcas tateis. Apesar disso, nos
Estados Unidos, existem alguns registros de marcas tateis, referentes a textura em
braile da marca (nome da marca), como 0 registro da marca para roupas e
acessorios "MIKLI" in Braille (US. Reg. 3318549) e do cantor Stevie Wonder “a
wonder summer’s night” e “Stevie Wonder” (US. Reg. Nos. 3512464, 3512465,
3495229, e 3741784) ou, ainda, para a marca da joalheria Christoph Krahenmann,
que utiliza caracteres em Braile que ndo chegam a formar uma palavra (U.S. Reg.
No. 2058394).

Existe 0 registro para uma textura em couro sobre garrafa de vinho da
empresa The David Family Group LLc Limited Liability Company., concedido em
28/12/2010, em vigor, com a especificacdo exata no formulario de se tratar de uma

marca sensorial, uma marca de toque.

153Até  11/02/2016 - USPTO Serial n.76468364; 76467774; 77317342; 77317340; 77317338;
77317336; 77317334; 77317330 e 85007428 todos abandonados. Colaboracédo do Regional Legal
Advisor for Intellectual Property no Brasil e Consulado Americano no Rio de Janeiro.

154 1n Re Organon NV, 79 USPQ 2d 1639 (TTAB, 2006). Comentarios Lackert e Wasserman. WORLD
TRADEMARK REVIEW. Disponivel em: <http://www.worldtrademarkreview.com/>. Acesso em: 5
jul. 2016..
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Figura 20 - US, Reg. n° 3896100

Fonte: USPTO.1%

No mesmo sentido, a marca de uisque Crown Royal, que obteve o registro
da forma tatil de toque aveludado para suas garrafas (Apéndice 1, Figura 8 - US,
Reg. n° 3137914). E o perfume Touchdown Marketing, de uma embalagem em
formato de bola de basquete (para a textura de algoddo do material que envolve
suas embalagens (Apéndice 1, Figura 9 - US, Reg. n° 3348363 e US. Reg. n°
2682410).

No segmento de vestuario, a Dooney & Bourke obteve registros de marca
tridimensional para dois modelos de suas bolsas com especificacdo da textura do
couro “granulada-cascalho” (US. Reg. Nos. 2252278 e 2252280). E o pioneiro
pedido da Louis Vuitton em 1996, para o toque tipico e o contraste de tons do couro
das suas bolsas (Apéndice 1, Figura 10 — US, Reg. No. 2263903).

Muito recentemente, a Colémbia concedeu o registro para a marca tatil que
se refere a textura da garrafa de uisque OLD PARR, de titularidade da sociedade
Diageo Brands BV.1%6

155 UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE - USPTO. Trademark status &
document retrieval (TSDR): 77858216. Disponivel em:
http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=77858216&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch
. Acesso em: 5 jul. 2016.

156 Tribunal de Justica Andino — processo 242 — IP 2015 de 24/08/15, consulente Diretoria de Signos
Distintivos e Superintendéncia de Industria e Comércio da Coldmbia. Registro Colombiano n. 15-
045738.
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Figura 21 - CO 15-045738

Fonte: Colombia.ts?

Essa deciséo é considerada um marco para os paises do Pacto Andino, pois
tragou, para as novas marcas, 0s requisitos de registrabilidade: a susceptibilidade de
representacdo gréafica, a distintividade, a funcionalidade. O tribunal Andino ainda
tornou categdrica uma posicdo de que a representacdo grafica desse sinal € uma
descricao clara, precisa e completa, incluindo fotos, desenhos e uma mostra fisica

da marca tatil. 158

Na Europa ha informacdo de um registro aleméo, concedido em 2004, que
consiste na marca UNDERBERG em Braille, para cervejas e outras bebidas
alcodlicas?®®, em forma de apresentacao figurativa. Também foi possivel verificar
que alguns dos registros de marcas tateis americanos citados, como a garrafa do
uisque OId Parr, no sistema de marcas comunitaria foram requeridos na forma de

apresentacao tridimensional sem reivindicagéo tatil.16°

157 COLOMBIA. Superintendencia de Industria y Comercio. Signos distintivos: informacién actual del
registro. Disponivel em:
<http://serviciospub.sic.gov.co/Sic/ConsultaEnLinea/2013/RegistroSignos.php?zaqwscersderwerrt
eyr=pol%F1mkjuiutdrsesdfrcdfds&qwx=ItjSOsLc2L2gbWVmmqGbmpo=>. Acesso em: 5 jul. 2016.

158 BRITO, Gustavo Garcia. Marcas no tradicionales: diferentes aproximaciones conceptuales en la
legislacion andina. Disponivel em:
<http://www.legis.com.co/informacion/colombia/aplegis/archivos/Marcas_no_tradicionales_Dferent
es_aproximaciones_conceptuales_legislacion_andina.pdf?ld_Tarea=40977&Email=admin@acpi.or
g.co>. Acesso em: 10 jul. 2016.

159 A marca foi apresentada para registro no Deustschs Patent und Markenamt na forma figurativa,
como notas tateis do sistema braile de leitura para deficientes visuais (vide anexos). Marca n.
30259811 (Apéndice 1 — Figura 11), depositada em 03/12/2003, concedida em 16/01/2004, para
Underberg Kg, Rheinberg, DE, assinalando classe 32 e 33 de Nice: cervejas; refrigerantes,
mineral, mesa e agua de nascente, bebidas de fruta e sumos de fruta; Xaropes e outras
preparacdes para bebidas; Bebidas alcodlicas (exceto cerveja).

160 EUTM n° 003238251, Reg. 31/01/2005, figura 10. Outro caso, EUTM n° 004005195, Reg.
31/01/20086, figura 12.
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De varias formas, uma discussdao sobre essas marcas sensoriais €
fascinante, com destaque, por exemplo, para questbes relacionadas a
representacdo grafica e estabilidade desses sinais, as quais ensejam intensos

debates em qualquer sistema.

Ha questdes de ordem econdmica relevantes, as quais o Brasil deveria ficar
atento, uma vez que vem crescendo o numero de paises que estdo alterando suas
legislacbes e aderindo ao registro dessas marcas, sobretudo quanto a marcas
sonoras. Algumas dessas questfes sdo relativas a imposi¢cdes dos Estados Unidos

para concretizar acordos bilaterais de comércio, como aconteceu com a Australia.6?

Ha também uma questdo importante na harmonizacdo da legislacdo do
Brasil com os demais paises do Mercosul'®?, que se trata de uma imposicdo
normativa do artigo 242 da LPI.'®3 A maioria dos paises do bloco, exceto a
Venezuela, possui uma legislacdo na qual o conceito de sinal distintivo € mais

amplo; portanto, abarcando as novas marcas.

Na Argentina, além da prépria definicdo de marca ser ampla'®*, o que é
exemplificado por varias novas marcas, ha, ainda, uma regulamentacéo do 6rgao de
registro para requerimentos de marcas desse tipo'®®, o que permitiu a concessdo da

primeira marca sonora no ano 2000%% e a realizacéo de outros pedidos posteriores.

161 JOHNSON, Bret Ira. Trade dress functionality: a doctrine in need of clarification. Campbell Law
Review, Raleigh, v. 34, n. 125, p. 125-152, 2011.

162 MORO, 2003, p. 218-224. A autora faz consideragdes importantes sobre as fracassadas tentativas
de harmonizacdo das normas acerca da propriedade intelectual que acabaram no Protocolo de
Ouro Preto com parametros minimos sobre marcas e indicagdes geograficas.

163 Artigo 242 - O Poder Executivo submeterd ao Congresso Nacional projeto de lei destinado a
promover, sempre que necessario, a harmonizagdo desta Lei com a politica para propriedade
industrial adotada pelos demais paises integrantes do MERCOSUL.

164 | ey n° 22.362, Art. 1- “Pueden registrarse como marca para distinguir productos y servicios: [...] y
todo otro signo con tal capacidad” - ARGENTINA. Instituto Nacional de la Propriedad Industrial.
Direccion Nacional de Marcas. Ley de marcas. Disponivel em:
<http://www.inpi.gov.ar/index.php?ld=273&criterio=3>. Acesso em: 5 jul. 2016.

165 ARGENTINA. Instituto Nacional de la Propriedad Industrial. Direccion Nacional de Marcas.
Instructivo marcas nuevas. Disponivel em: http://www.inpi.gov.ar/index.php?ld=240&criterio=3>.
Acesso em: 8 jul. 2016. “Si la marca a presentar fuese sonora, debe exteriorizarse a través de un
pentagrama, que debe estar contenido en el material a adherir en el campo “MARCA SONORA”. A
su vez, debe acompafiarse el signo sonoro, en un soporte magnético que permita la evaluacion de
la distintividad y disponibilidad del signo pretendido como marca. Si la marca a presentar fuese un
signo tactil, debe exteriorizarse en el material a adherir en el campo “MARCA TACTIL”. Si la marca
a presentar fuese un signo olfativo, debe exteriorizarse en el material a adherir en el
campo “MARCA OLFATIVA”. A su vez debe describirse con la mayor precisién posible el derecho
pretendido y el producto o productos sobre los cuales se va a aplicar.”

166 Em 12/121997 a INTEL Corporation depositou a marca Sonora, na classe 9, sendo 5 notas

musicais que identificam o processador da marca. Em 1998 a marca foi publicada e concedida em
junho de 2000, sob 0 n°1,796,514.
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As novas marcas também sdo aceitas na lei uruguaia, por meio de uma
norma conceitual aberta sobre marca, mas o registro é condicionado as
possibilidades técnicas do 6rgdo, o que parece uma solucdo engenhosa dos
vizinhos.'®” A lei paraguaia vai no mesmo caminho, elencando varios exemplos de

signos distintivos, mas afirma claramente ser um rol exemplificativo.6®

Depois da saida da Venezuela da Comunidade Andina de Nacdes, cuja
normativa regula e permite o registro das novas marcas, 0 sistema normativo da
propriedade intelectual do pais andou para tras e entrou em colapso, pois voltou a
vigorar a lei de 1955, quando nem se pensava no registro dessa categoria de sinais,

ao menos nao na América Latina.1%°

E necesséario um debate intenso das instituicées publicas aplicadoras da lei,
além daqueles promovidos pelas privatistast’?, especialmente acerca da marca

sonora, que é uma realidade numérica e mercadoldgica importante.

Verifica-se a necessidade de alteracdo legislativa, pois o que nao pode
ocorrer € o ingresso sinuoso no sistema registral'’l, gerando expectativas de

protecdo sonora ou enunciados sobre eventual protecdo da marca por onomatopeia.

167 | ey de marca 17011/1998 — Art.2 — “El registro de los signos no visibles quedara condicionado a la
disponibilidad de medios técnicos adecuados.” URUGUAY. Ley n° 17011, 25 de septiembre de
1998. Ley de marcas. Disponivel em: <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/17011-1998>.
Acesso em: 5 jul. 2016.

168 | ey n° 1294/98 — Art. 1. [...] Este listado es meramente enunciativo. PARAGUAY. Ley n°® 1294/98
de marcas. Disponivel em:
<http://www.mic.gov.py/vl/sites/172.30.9.105/files/Decreto%20Reglamentario%20-
%20Marcas.pdf>. Acesso em: 5 jul. 2016.

169 Enquanto a Venezuela pertencia a Comunidade Andina foram solicitados alguns tipos de novas
marcas, mas essas solicitacdes acabaram sendo posteriormente indeferidas ou anuladas com
fundamento na Lei de 1955, que ndo prevé a registrabilidade desses sinais. Informacdes
prestadas por e-mail pela advogada Marianella Montilla, especializada em propriedade intelectual,
sécia do escritério E.C.V & Asociados C.A, no dia 18/12/2015, pois ndo é possivel o acesso
eletrénico ao 6rgdo de registro de marcas daquele pais.

170 A INTA, entidade representativa do mercado, mantém um comité especifico sobre as novas

marcas desde os anos 90, promove palestras em 6rgdos de registro de marcas e seu comité

uniformizou diversas recomendac¢fes sobre a protecdo de novos sinais como: INTERNATIONAL

TRADEMARK ASSOCIATION — INTA. Board resolutions: proctectability of touch marks. 2006.

Disponivel em: <http://www.inta.org/Advocacy/Pages/ProctectabilityofTouchMarks.aspx>. Acesso

em: 5 jul. 2016. INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION — INTA. Board resolutions:

protectability of sound trademarks. 1997. Disponivel em:
<http://www.inta.org/Advocacy/Pages/ProtectabilityofSoundTrademarks.aspx>. Acesso em: 5 jul.

2016.

Marca mista PLIM PLIM, Registro n°® 006930549, forma mista, depdsito em 30/03/1978 e

concessdo em 10/05/1979, vigente até 10/05/2019, em nome de Globo Comunicacdo e

Participacfes S.A.

17
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2.3 MARCAS DE CORES UNICAS

Faz-se necesséaria a verificacdo da questdo legal sobre a protecdo e o
registro da cor per se no Brasil; primeiramente, porque se trata de uma marca
visualmente perceptivel, objeto da pesquisa; e, em segundo lugar, por for¢ca da
importancia das cores para a construgao da distintividade de muitas novas marcas

visuais, essencialmente a marca de posicao e o trade dress.

As cores, como visto, sdo um sinal de representacdo na semidtica, e tém,
em si, a capacidade de ser um sinal distintivo, pois servem de elemento catalisador
da atencdo do consumidor, ferramenta essencial do marketing para a captacao da
clientela frente a concorréncia. Como defende Modesto Farina: “O impacto causado
pela cor deve ser no sentido de inclinar o consumidor a discriminar e adquirir o

produto, conseguindo selecionar o que lhe interessa entre varios outros”.”2

Existem algumas espécies de marcas cromaticas. E possivel que se tenha
uma marca cromatica que: seja a cor per se que reveste o produto, embalagem ou
predominante no servi¢o; seja uma composi¢ao distintiva de cores no produto ou

servico; seja uma disposicéo peculiar dela ou delas no produto ou servigo.1”3

A marca de cor Unica, também chamada de per se ou monocromaética, € a
marca composta Unica e exclusivamente de uma cor especifica, uma tonalidade

delimitada geralmente pelo sistema pantone de cores.

E possivel também que a marca seja formada por uma composicdo de
cores, formando ou ndo um padrdo, ou havendo uma disposi¢do/ordem especifica,

estando presente no produto, em sua embalagem ou no servico.

Todavia, a norma do artigo 124, inciso VIIl da LPI (Lei da Propriedade

Industrial), dispde que o registro da cor isolada, sem disposicdo ou combinagao

172 FARINA, 2003, p. 190.

173 Existe uma recomendacédo da INTA Guidelines for Trademark Examination (07.05.1997) que diz
(em traducdo livre): Fica resolvido que é posicdo da INTA que as cores, seja como uma
combinacdo de cores ou uma Unica cor, podem servir como marca e, dessa forma, em
circunstancias apropriadas, poderdo ser passiveis de reconhecimento marcario, protecdo e
registro”. No mesmo sentido, a AIPPI aprovou uma Resolugédo (Questdo 181) em seu Congresso
realizado em Genebra, em junho de 2004, favoravel a protecdo de cor por si sG, mediante prova
de um carater distintivo adquirido em razao de seu uso.
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distintiva ou peculiar e ainda suas denominacdes, é proibido.1’* Ou seja, a marca de

cor encontra vedacao parcial na legislacao.

O manual de marcas do INPI afirma categoricamente serem irregistraveis as
cores e suas denominacdes isoladas, igualmente suas variacbes aumentativas ou

diminutivas, associadas a quaisquer objetos.

Esse mesmo manual, também deixa claro que o exame desse tipo de marca
comporta matéria fatica que pode ser apreciada casuisticamentel’®, abrindo uma
possibilidade de afericdo da distintividade adquirida em um conjunto de cores ou em

seu uso peculiar.

A norma proibitiva do artigo 124 define os sinais distintivos que “ndo sdo
registraveis como marcas”. Seguindo Frederick Schauer’®, essa norma é de
conteudo prescritivo operado por meio das generalizacdes que registram exemplos
mandatérios daquilo que ndo pode ser registravel, mesmo que distintivo, como

podem ser as marcas de cor isoladas.

A mesma norma, todavia, faz uma ressalva ao conteudo proibitivo,
concedendo a possibilidade de registro da cor; primeiramente, quando cumprir 0
requisito basico para todas as marcas, ser distintiva ou quando estiver “dispostas ou

combinadas de modo peculiar...”.

Essa ressalva e a possibilidade que o manual de marcas proporcionou para
uma analise casuistica geram reflexo direto e intenso nas novas marcas visuais,

porque, nelas, a cor podera vir a ser o elemento distintivo.

Como no exemplo do posicionamento peculiar de uma ou mais cores no
local exato de um objeto, usadas para distinguir um produto ou até um servigo,
mesmo sendo mais dificil a constatacdo da marca de posicdo assinalando servicos,

dado que nesses casos ela se aproxima muito com o trade dress.

174 Art. 124. “Nao sao registraveis como marca: VIII - cores e suas denominag@es, salvo se dispostas
ou combinadas de modo peculiar e distintivo” BRASIL. Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996.
Regula direitos e obrigagcbes relativos a propriedade industrial. Disponivel em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm>. Acesso em: 17 jul. 2016.

175 ltem 5.9.8 Cores e suas denominacdes. Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, 2014.

176 SCHAUER, Frederick. Playing by the rules. Oxford: Clarendon Press, 1991, p. 3-6.
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Figura 22 — EUTM n° 11494556, classe de servigos 39

—-—
N
N

Fonte: EUIPO.Y"7

Figura 23 - EUTM n° 013847876, classe de servigos 37 e 39178

Fonte: EUIPO17®

Na lei nacional, a cor somente sera registrdvel como marca quando for
disposta de modo peculiar ou estiver em uma combinacgéo distintiva, mas isso nao

quer dizer que a cor per se ndo tenha capacidade de ser um sinal distintivo.

A cor fornece informacbes variadas e algumas precisas ao consumidor,
sobretudo sobre a origem das mercadorias.'®® Essa afirmacdo é fatica em alguns
mercados, como no sistema bancério no Brasil, claramente reconhecido pelas cores

azul, amarela, vermelha e laranja.18!

177 EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE — EUIPO. Trade mark without text:
011494556. Disponivel em: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/011494556>.
Acesso em: 5 maio 2016.

178 Estes dois casos sdo considerados marcas de posicdo pelo 6rgdo de registro de marcas
comunitarias na Europa, em que pese estarem em uma classificacdo geral do 6rgdo denominada
“outros”, na qual sdo aglutinados muitos tipos de novas marcas. No especifico caso da marca
EUTM 013847876, a descricdo da marca explicita: “The dashed lines shown do not form part of
the trade mark and are merely intended to show the positioning of the various elements contained
within the trade mark”.

179 EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE - EUIPO. Esso: 013847876.
Disponivel em: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/013847876>. Acesso em: 17
jul. 2016

180 Ponto 39 da decisdo do TJCE, sentenca de 2003, caso Libertel Groep BV/Benelux-Merkenbureau.
FERNANDEZ-NOVOA, 2004, p. 166.

181 Respectivamente: Caixa Econémica Federal; Banco do Brasil; Bradesco e Itad.
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Sandri e Rizzo ndo tém davida da capacidade de distintividade da marca de
cor. Isso fica evidente em seus comentarios ao célebre caso de uma companhia de

telefone europeia, identificada pela cor laranja e denominada por ORANJE:

It is important to note, however, that Advocate General Philippe
Léger, in the case ORANJE before the ECJ, has again proposed the
argument of the liability of perception to deny the protectability of
colour marks. However, the Court has rejected the argument that
colour trade marks cannot per se be eligible for registration. In this
regard, it must be noted that the ECJ emphasized for the first time,
even within the limits of this non-conventional trade mark, the nature
of the trade mark as a sign. Colour, to be capable of constituting a
trade mark, “must be a sign”. Specifically, the Court stated, “[...] In
that regard it must be pointed out that a colour per se cannot be
presumed to constitute a sign. Normally a colour is a simple property
of things. Yet it may constitute a sign.”*82

Apesar disso, a cor, enquanto registro, é objeto de muita controvérsia, como
evidencia a sentenca desse importante caso europeu, proporcionando reflexdes

importantes.

Na Europa, onde ha permissdo do registro, essa sentenca conduziu ao
debate da possibilidade efetiva de uma cor constituir um sinal distintivo; de ser
passivel de representacdo precisa e inteligivel, ser capaz de conferir uma
sobreposicao ao interesse publico diante do privado, uma vez que a cor é matéria
escassa e poderia servir de meio de abuso; por exemplo, sendo registrada em uma

ampla categoria de produtos.!8

Entretanto, no geral, a questdo da irregistrabilidade das cores esté atrelada a
obstaculos como o risco de confusdo de tonalidades, que inclui a dificuldade em
determinar o qudo diferente um tom de cor tem que ser para que ndo haja

colidéncia; o interesse publico de ndo se restringir a disponibilidade das cores para o

182 SANDRI; RIZZO, 2003, p. 8-9. Traduc&o livre: E importante notar, porém, que o Advogado Geral
Philippe Léger, no caso ORANJE perante ao ECJ, novamente propds o argumento de obrigacao de
percepcdo para negar a protegibilidade de marcas de cor. Contudo, a Corte rejeitou a tese de que
marcas de cor ndo podem, por si, serem passiveis de registro. A este respeito, deve ser notado que
a ECJ enfatizou pela primeira vez, mesmo dentro dos limites dessa marca ndo convencional, a
natureza da marca como sinal. Cor, sendo capaz de constituir uma marca, “deve ser um sinal”.
Especificamente, a corte estabeleceu “... A este respeito, deve-se apontar que a cor, por si, ndo
pode ser presumida como um sinal. Normalmente, uma cor é uma simples propriedade de coisas.
Ainda assim, ela pode constituir um sinal.

183 FERNANDEZ-NOVOA, 2004, p. 165,168.
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mercado; e a funcionalidade, na qual uma cor s sera passivel de registro marcério

se a mesma ndo for essencial para o uso ou prop6sito do que se identifica.'84

Essas preocupacfes sempre existiram, mesmo em sistemas mais liberais
em relacdo ao registro das novas marcas, como os Estados Unidos, vide a reflexédo

de Annete Tucket Sutherland:

Pedidos de protecdo para uma cor, no entanto, foram negados por
muitos anos porgue se acreditava que se uma companhia pudesse
monopolizar uma cor em particular isso deixaria concorrentes e
novas empresas que desejassem entrar no mercado com um ndmero
sempre decrescente de cores disponiveis. Varias outras objecdes
para este tipo de protecdo foram feitas, dentre elas, que cores tém
uma funcao utilitaria ou que competidores deveriam poder usar uma
cor particular. Qualquer tentativa de monopolizar uma cor primaria
era vista como suspeita.'®®

Assim, é justificavel que o legislador, diante da nocédo da livre iniciativa e
concorréncia, tenha freado o registro de cores per se, estabelecendo que o principal
requisito para que uma cor se torne registravel, mesmo na composicdo de uma nova

marca, seja a prova de sua distintividade, tornando-se conditio sine qua non.

2.4 A REGRA DO TELLE QUELLE E AS NOVAS MARCAS

E fato que a regra geral no direito sobre as marcas é eminentemente
territorial, isto é, o registro de uma marca tem efeito estritamente no respectivo
territério. Assim, a premissa é a da eficacia territorial do registro, em funcdo do
principio da territorialidade, que, ainda cabe ressaltar, € um principio aplicavel na
limitacdo da concorréncia, pois estabelece limites no campo da disputa

mercadoldgica.

Denis Borges entende que “apenas um conjunto estatisticamente irrelevante

de todas as marcas sofre excecdo a esse principio” e que o alargamento dos

184 SCIACCA, Stefano. Note in tema di marchio di forma e di colore. Giurispridenza ltaliana,
Ottobre, 2008. p. 2489 (Diritto Commerciale). Il Diritto industriale. Giurispredenza. Marchi.ll colore
come Marchi, Corte de Giustizia CE — sentenza del 6 del maggio 2003 — Libertel Groep Bv c.
Benelux- Merkenbureau.

185 SUTHERLAND, Annette Tucker. Colors, remarks: trademarks news for business, v. 6, n. 4, 1993.
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mercados internacionais ainda ndo abalou esse principio. Porém, em outra
passagem, o autor afirma que “a marca, como signo, tem a mais natural das
vocacdes ao internacionalismo. Corno direito, no entanto, continua como um ente da
lei nacional ou regional, apenas condicionada ou determinada pela norma

internacional”.186

Todavia, no direito marcario had algumas excecbes ao principio da
territorialidade, advindas das regras dos artigos 6bis e 6quinquies da Convencao da
Unido de Paris. A primeira é relativa a marca notoriamente conhecida, norma
textualmente incorporada no artigo 126 da LPI; a segunda, o telle quelle, ndo possui
previsdo expressa ha Lei de Marcas, mas sua aplicacdo se da como lei incorporada
ao ordenamento nacional, em razdo do Decreto n° 9.233, de 28 de junho de 1884,
gue ratifica a Convencédo da Unido de Paris, e o Decreto n° 1.263 de outubro de

1994, que ratifica o texto da revisdo de Estocolmo.

Telle quelle é uma regra disposta no artigo 6° quinquies da Convencéo da
Unido de Paris, que determina que uma marca registrada em seu pais de origem

deve ser admitida tal qual €, nos outros paises pertencentes a Convencao.

Como ponderam Albert Chavanne e Jean-Jacques Burst, o telle quelle é
uma delicada e importante regra. Para os autores, ela tende a levar a um resultado
paradoxal, em razdo do qual o estrangeiro pode acabar tendo um tratamento melhor
gue o proprio nacional, caso o0 pais que recepcionara a marca seja mais exigente

que o de origem do depositante.8’

Desta feita, tratando-se de uma norma de excecdo, comporta limites, ou
seja, 0 pais receptor da marca nao esta obrigado a aceitar o registro, caso ela ndo
possua condicdes minimas para ser considerada distintiva. Tal situacao é importante
para vedar distor¢cdes no sistema de registro de marca do pais que recepcionara a
marca em funcao de um pleito estrangeiro.

7

Ademais, a norma do artigo 6° quinquies €& auto delimitativa, porque

estabelece que apenas podera se valer dessa norma a marca regularmente

186 BARBOSA, Denis Borges. A territorialidade das marcas e o impacto do protocolo de Madri. In:
BARBOSA, Denis Borges (Org.). Direito internacional da propriedade intelectual: o protocolo
de Madri e outras questBes correntes da propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2008. p. 113 e 114.

B7CHAVANNE, Albert; BURST, Jean-Jacques. Droit de la propriété industrielle. 4. ed. Paris:
Dalloz, 2006, p. 716-717.
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registrada no pais de origem, definindo parametros e estabelecendo quem é esse
pais de origem signatario da Convencao.

Além disso, a Convencédo prevé textualmente os motivos de recusa de
registro pelo pais receptor: 1) marca que prejudique direitos adquiridos de outrem,
2) sinal genérico ou descritivo para os produtos e servigos pretendidos, 3) sinal

contrario & moral e a ordem publica e 4) sinal que possa enganar ou fraudar o

publico consumidor.

Cabe lembrar que em todas essas hipoteses, a marca pretendida deve ser
avaliada com base nas normas e regras de conduta ou morais do pais receptor,
observado que a nocao de distintividade, moral ou ordem publica é relativa em cada

ordenamento juridico.8

Segundo Paul Mathely, o telle quelle considera a seguinte situagdo: um
titular unionista de marca detém, em seu pais, uma marca registrada constituida por
um determinado signo, sendo que, em outro pais da unido, este mesmo signo nao é

admitido como marca.

Por exemplo, 0 unionista possui, em seu pais, uma marca que consiste em
letras; e, no outro pais, as letras ndo sao admitidas como forma de marca. Contudo,
€ de seu interesse que essa marca seja utilizada nos mesmos produtos e em ambos

0s paises.

Esse foi o problema proposto na origem da Convencdo, que, segundo
Mathely deu uma solucdo extremamente audaciosa, qual seja, prever que a marca
registrada no pais de origem sera protegida na mesma forma nos outros paises da
Unido, mesmo no caso daquele sinal, segundo a legislacdo daquele pais receptor,

n&o poder ser registrado.189

Para o autor francés, trata-se de projecdo de conjuntos de direitos de um

territério da Unido para outro.!®® Essa, portanto, € uma hipdtese de

188 CHAVANNE, Albert; BURST, Jean-Jacques. Droit de la propriété industrielle. 4. ed. Paris:
Dalloz, 2006, p. 717.

189 MATHELY, 1994, p.407. Original: “Il s’agit la de la projection sur I'ensemble du territoire de I'Union
d’une protection simplement nationale”.

190 |pbidem, p. 407.
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extraterritorialidade da lei.’®> No mesmo sentido, Denis Borges afirma que “esse é

um direito que vai além do principio de tratamento nacional”.1®?

O caso apresentado por Mathely, transportado para a atualidade, €
exatamente 0 mesmo que acontece com as novas marcas. Como visto, muitas
legislagcbes ndo permitem o registro de marcas ndo visualmente perceptiveis,
incluindo o Brasil, porque aderiram a regra facultativa do TRIPs, enquanto outras
permitem seu registro, 0 que criou uma distorcdo enorme no sistema internacional

de marcas, que na realidade procura a harmonizacao das legislacoes.

Nesse sentido, Thais Castelli afirma: “Pode-se verificar que o intuito da
marca telle quelle, na realidade, € o de amenizar o rigor imposto por algumas
legislacbes nacionais quanto a impossibilidade de se adotar determinados

signos”.193

A regra unionista trata-se de uma preocupacao em diminuir a diferenca
legislativa entre os Estados, no sentido de viabilizar o comércio internacional e os
direitos adquiridos ao registro de marca por titular sediado em um pais unionista em

outros paises da Unido.

Advindo o TRIPS, a tendéncia era que essa disparidade entre as legislacdes
nacionais, quanto aos tipos/formas de sinais registraveis como marca, diminuisse,
uma vez que o artigo 15 dispbe sobre os varios sinais registraveis; portanto,

deveriam também diminuir os pedidos telle quelle de marca.1%

De fato, o TRIPS eliminou situacdes paradoxais citadas por Chavanne e
Burst, como exemplo, a Franca que ndo aceitava 0 registro marcario de
patronimicos, enquanto a Alemanha o aceitaval®®, algo que poderia ensejar um

registro telle quelle de marca nessas condi¢cdes de um pais para outro.

Todavia, essa norma internacional ndo resolveu a questdo das novas
marcas, pois, ao adotar a regra da facultatividade de adeséo aos sinais visualmente

perceptiveis, criou um grupo de paises permissivos e outros ndo permissivos aos

191 CASTELLI, Thais. Propriedade intelectual: o principio da territorialidade. S&o Paulo: Quartier
Latin do Brasil, 2006, p. 156.

192 BARBOSA, Denis Borges. A territorialidade das marcas, p. 129.

193 CASTELLLI, 2006, p. 155.

194 |pidem, p. 155.

195 CHAVANNE; BURST, 2006, p. 717.
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sinais ndo visualmente perceptiveis (sonoros, olfativos, gustativos e tateis) e

problemas para a aplicacédo do telle quelle.

Dessa forma, era para se estar diante de um conflito normativo no Brasil em
relacdo a ndo aceitacdo de registro das marcas nao visualmente perceptiveis. Mas,
cabe ressaltar que os Estados, segundo a propria Convencéo, sdo soberanos para
reger, de forma independente, sobre o direito de propriedade da marca, vale dizer,
aspectos da protecdo e forma de aquisicdo, respeitado o minimo convencionado

entre os Estados membros da Unido. 19

Ha que se ressaltar também que o préprio TRIPs gerou essa faculdade aos
Estados membros, de restringir 0 registro marcarios aos sinais visualmente
perceptiveis. Assim, em relacdo as novas marcas ndo visualmente perceptiveis,
independentemente de outras razdes legais, em tese, o INPI ndo estaria obrigado

aceita-las.

No entanto, no caso especifico das novas marcas visuais, que possuem
previsao de registro na lei nacional (artigo 122 da LPI), cabe considerar que inexiste
qualquer impedimento para a plena aplicagdo da regra do telle quelle no que se
refere ao registro de qualquer forma de apresentacdo de nova marca visual

registrada em pais unionista.

Isso, logicamente, desde que a marca seja distintiva e que cumpra as
proprias regras limitativas do artigo 6° quinquies da Convencdo da Unido de Paris,
gue estdo em consonancia com a legislacdo interna, especialmente o artigo 124 da
LPI.

Desse modo, em alinhamento com essa regra, 0 pais unionista receptor de
marca ja registrada no pais de origem devera aceita-la e conceder o respectivo titulo
de propriedade, mesmo que sua legislacao interna disponha diversamente, ou seja,
omissa sobre a registrabilidade de igual sinal no tocante a forma da marca. Quanto
as demais condicdes e requisitos de registrabilidade permanece o disposto pelas

legislacGes nacionais.®’

Pode-se concluir que o Brasil esta obrigado a admitir o registro de marcas

visualmente perceptiveis registradas em pais signatario da Convencéao, na forma de

19 BARBOSA, Denis Borges. A territorialidade das marcas, p. 163.
197 CASTELLI, 2006, p. 153.
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7z

apresentacao tal qual é, mesmo que essa forma ainda esteja pendente de
regulamentacdo administrativa pelo 6rgao registral. Pela regra do telle quelle, uma
nova marca visual que se enquadre nos requisitos da lei nacional devera ser

registrada, uma vez que a Convencéo é norma autoexecutavel e internalizada.'®®

O judiciario patrio jA reconheceu o instituto do telle quelle e concedeu
registros de marcas estrangeiras.’®® Em particular, cabe destacar um caso no qual
ocorreu a tentativa de registro de uma possivel nova marca visual, o bolso de uma
calca jeans, que, eventualmente, poderia ser classificado como marca de posi¢céao. O

requerimento, no entanto, relacionava-se a forma figurativa.

O caso, referente ao pedido de registro n° 822682117, para roupas e demais
artigos do vestuario, foi indeferido pelo INPI com fundamento no artigo 124, VI da
LPI, que trata de sinais sem distintividade. O titular ingressou com medida judicial,
baseando-se no telle quelle, no secondary meaning e na existéncia de outras

marcas relativas a bolsos de calcas registradas.?°

Figura 24 — BR, Reg. n° 822682117

Fonte: INP|202

N&o obstante, em 2013, a 22 Turma do Tribunal Regional da 22 Regiao (Ap.
Civ. 2011.51.01811098-4), entendeu por bem ndo aplicar a regra telle quelle,

compreendendo que o INPI decidiu corretamente, pois faltava distintividade a essa

1% MORO, 2003, p. 167.

19 TRF 22 Regido, no julgamento da Ap.Civ. n® 69349, processo n°® 94.02.18828-2, INPI entendeu ser
irregistravel a marca GASTHAUS (artigo 65, item 20 da Lei 5772/71), reconheceu o telle quelle e 0
secondary meaning. No mesmo sentido, em 2002, TRF 22 Regido, marca REGENERATION, Ap.
Civ. n® 2002.51.01.523726-1, indeferida pelo INPI com base no art.124, VI registro da marca nos
Estados Unidos. E, o TRF 22 Regido, em 2009, marca SUPERCUTS, Ap. Civ. n°
20095018095277.

200 Registro n. 825377811, titular Zampik ConfecgcGes Ltda, e Registro n. 8128895830, titular Levi
Strauss & Co.

201 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL — INPI. Pesquisa em propriedade
industrial. Disponivel em:
<https://gru.inpi.gov.br/pePl/serviet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=1298770>.
Acesso em: 5 jul. 2016.
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marca, apontando expressamente tratar-se de “elemento indiscutivelmente

ornamental, aplicado em roupa”. Assim a ementa:

APELACAO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA
FIGURATIVA — BOLSO A SER APLICADO EM CALCA JEANS -
REQUERIMENTO INDEFERIDO PELO INPI - FALTA DE
ORIGINALIDADE — ART 124, VI, DA LEI 9.289/96 — RECURSO
PROVIDO

| - A evidéncia que a figura que se quer registrar é tio desprovida de
originalidade, tdo fortemente padronizada, que qualquer pessoa, por
mais alienada que seja, diz logo tratar-se do “bolso de uma calga
jeans”, apesar de nao haver no desenho nenhuma indicag¢ao do tipo
de calca.

Il - Alcar a figura de um bolso (elemento indiscutivelmente
ornamental, aplicado em roupa) a condicao de marca nada mais €
do que adquirir um titulo que, a luz da lei, s6 poderia ser concedido
por prazo fixo.

Il — De sorte que, assiste razdo ao INPI quando afirma que o
desenho da Apelada nada tem de original para merecer a tutela da
lei.

IV - Quanto a alegacdo de existéncia de registros indevidamente
concedidos pelo INPI, invocados como paradigma para justificar a
pretensao, ndo é suficiente para autorizar o afastamento da lei, como
se vé na sentenca, sob pena de perpetuacédo de atos irregularmente
praticados, que contrariam o sistema normativo.

V — Apelacdo e Remessa Necesséria providas para manter o
indeferimento do registro.2%2

Os Estados tém independéncia para estabelecer, no limite de seu territério,
as condicOes e os requisitos para a protecdo da marca, o que inclui a especificacdo
do sinal passivel de registro. Contudo, ao estabelecer quais sinais recepciona em
sua lei territorial, devera cumprir preceitos internacionais que aceitou, previstos na
CUP e no TRIPS, para que 0 empresario possa registrar, usar e impedir que
terceiros usem em diversos territorios a mesma marca para identificar os seus

produtos e servigos, desta forma viabilizando o comércio globalizado.

202 BRASIL. Tribunal Regional Federal. REEX 201151018110984. Segunda Turma Especializada.
Desembargador Federal Messod Azulay Neto. Julgamento 19 de mar¢co de 2013. Disponivel em:
<http://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23375042/apelre-apelacao-reexame-necessario-reex-
201151018110984-trf2>. Acesso em: 5 ago. 2016.
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CAPITULO 3

AS NOVAS MARCAS VISUAIS

Sao consideradas novas marcas visuais 0s sinais dotados de capacidade
distintiva formados por cores, luzes, hologramas, gestos, movimento, interagoes,

posicoes e o conjunto visual (trade dress) de embalagens ou estabelecimentos.

Inexiste uma definicdo especifica para essas marcas que seja dissociada
das marcas sonoras, tateis, gustativas e olfativas. De fato, h4 muitos pontos em

comum entre elas, vide os conceitos estudados no primeiro capitulo.

Preliminarmente, pode-se apontar o fato de as novas marcas também serem
sinais incomuns ou atipicos, com pouca demanda registral, se comparados as

formas nominativas, mistas e figurativas de apresentacao.

Algumas espécies, como as marcas de cores isoladas, os hologramas e os
sinais de movimento, ndo sao passiveis de registro em muitos paises, mesmo sendo
sinais visualmente perceptiveis?®3, porque sdo considerados sinais que apresentam
dificuldades técnicas de representacdo gréafica, possuem problemas na apreciacao
da distintividade, questdes relacionadas a funcionalidade e a instabilidade.

Entretanto, elas se afastam das novas marcas, do tipo sensorial, por forca
de sua natureza, por serem sinais que se utilizam, primariamente, do sentido
humano da visdo com a finalidade de captar a atencdo do consumidor e distinguir

produtos e servigos da concorréncia.

Ademais, em sentido contrario ao da proposta de Thomas Arden, elas ja sdo
mais corrigueiras no mercado do que as marcas sonoras, olfativas, etc. Sédo
exemplos disso o trade dress, as cores e 0s logos em movimento, que fazem parte
do cotidiano do processo de criacdo do marketing e do consumidor no mercado em

geral.

Também diferem das marcas apresentadas, para registro, na forma
convencional - bidimensional (nominativas, mistas e figurativas) —, pois, ainda que

sejam sinais visuais, e teoricamente passiveis de representacdo grafica como

203 OMPI — Comité Permanente de Marcas, de Desenhos e Modelos e Indicagdes Geograficas
SCT/14/5 Rev. p. 9.



69

aguelas, as novas marcas sdo mais complexas: sao uma formacéo conjuntural com
peculiaridades, algumas das quais tecnoldgicas, em que a perspectiva bidimensional

de registro ndo é capaz de bem representar o todo marcario.

As novas marcas visuais, portanto, sdo sinais distintivos apostos em
produtos e servigcos e que captam a atencado dos consumidores pela visdo. Esses
sinais, como dito, utilizam-se da percepc¢ao visual para, de uma forma incomum ou
peculiar, transmitir ao consumidor informagdes acerca da origem, de uma qualidade,
de um padréo, de um nicho de mercado ou outras informacfes que o empresario

deseja que sejam percebidas por seu publico-alvo.

O ponto central é que essas marcas fazem parte do sistema desde os
primordios, nas discussbes da Lei-Tipo, formulada pelo BIRPI (Bureaux
Internationaux Reéunis Pour la Protection de la Propriété Intellectuelle), o6rgéo
percursor da OMPI (Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual). Sobre a
inclusdo ou ndo do termo “visivel” ou “perceptivel”’, este ultimo é enfatizado nos
comentarios de Georg H. C Bodenhausen, algo que no futuro, daria espaco, por

exemplo, ao registro das marcas sonoras.?%*

As novas marcas visuais se adaptam mesmo a legislacdes mais restritivas,
CcoOmo a nossa, que adotam o termo “sinais visualmente perceptiveis” como condicdo

sine qua non para a obtencéo do registro.

Assim, em principio, ndo deveriam enfrentar problemas registrais; deveria
ser uma situacdo de registro automatico. Entretanto, ndo € o que acontece nos
sistemas que adotaram o critério da perceptibilidade visual, pois, como pondera
Pedro Vilhena, “h& uma falta de disposi¢cdo de aceitar o registro de sinais atipicos,
seja por déficits técnicos, por prudéncia econdmica, por temor das consequéncias

burocréaticas ou por insuficiéncia de interesse”.2%

Em alguns casos, como o brasileiro, o sistema registral esta pautado na
nocdo de regulamentacdo prévia, criagdo de manuais e regulamentos, ou seja,
regras que definem minuciosamente quais signos visuais, daqueles todos do

universo da semidtica, sao realmente marcas registraveis.

204 BODENHAUSEN, Georg H. C. Comentarios ao documento formulado pelo Birpi — Loy-Type:
pour les pays em voie de développement concernant les marques les homs commerciaux, et les
actes de concurrence déloyale. Genéve, 1967, p. 13.

205 VILHENA NETO, 2012, p. 143.
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Esse ndo é um simples processo dedutivo. Margarida Lacombe utiliza-se
das licbes de Chaim Perelman para afirmar que “a aplicacdo do direito e a
passagem da regra abstrata ao caso concreto ndo é simples processo dedutivo; &

uma adaptacdo constante das disposicGes legais aos valores em conflitos.” 296

Entretanto, o INPI, 6rgédo responséavel pelo registro de marcas, infelizmente
nunca regulamentou como seria o registro dessas marcas, a despeito de louvaveis
movimentos recentes do O0rgdo para criar uma regulamentacdo para uma espécie

dessas marcas.2%7

O sistema de registro poderia ser algo similar ao que se passa com as
marcas tridimensionais, uma regulamentagcdo especifica por cada tipo de marca.
Particularmente, entende-se que a individualizacdo no tratamento da nova marca
visual € melhor, pois, como se vera, elas possuem particularidades que fazem com

que a andlise de seus pedidos de registro mereca cautela.?°8

O sistema marcario atual ndo acomoda, como deveria, nem mesmo as
marcas visuais. Graeme Dinwoodie argumenta que, na cultura atual, as marcas

fazem mais do que originalmente foram pensadas para fazer:

My concern here is the flip-side of that cultural observation, and the
first component of the communicative parodox mentioned above: in
our culture, a wide range of things are doing what verbal trademarks
were originally meant to do. This is facet of the detextualization of
society, and the cause of a third convergence concern. The public,

206 CAMARGO, Margarida Maria Lacombe. Hermenéutica e argumentagdo: uma contribuicdo ao
estudo do direito. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 230.

207 H4 uma proposta de regulamentagdo bem desenvolvida somente para as marcas de posicao,
criada pela comisséo de marcas tridimensionais da diretoria de marcas do INPI. A previsdo é de
estar em vigor ainda em 2016. As caréncias de pessoal, recursos e outros problemas inerentes de
todos os orgaos publicos brasileiros, fazem com que haja uma demora na prestacdo da atividade
desenvolvida pelo 6rgdo. Pressionado para resolver problemas do acimulo e demora na analise
dos pedidos de registros de marcas convencionais, as novas marcas foram ficando em segundo
plano.

208 Além de fatores legais, como a definicdo da natureza de apresentagdo de cada marca e sua
delimitagdo juridica, a individualizag@o do registro por espécie, do ponto de vista da administragao
publica, gera organizacdo interna e melhores niumeros estatisticos, que sdo importantes para o
provisionamento e a organizacdo da gestdo publica. Por exemplo, na base de dados do USPTO
todas as novas marcas estdo registradas em um campo Unico, e, na do EUIPO, apenas alguns
tipos de marcas podem ser pesquisados individualmente; muitas marcas, sobretudo as marcas
visuais, estdo em um grupo de “outros” ou “marcas ndo tradicionais”. Tal situagcdo gera
dificuldades ao usuario do sistema, além de problemas juridicos, e, certamente, ndo auxiliam no
planejamento do 6rgéo registral.
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particularly members of Generation X, increasingly uses and
understands visual, rather than textual, forms of communication.2%°

No Brasil, a situacdo é ainda mais complexa, porque, diferentemente de
sistemas registrais que assimilaram as novas marcas e incorporam na analise a
liberdade de concorréncia como pressuposto da propriedade, aqui ndo existe um
processo de analise I6gico-metodoldgico acerca da propriedade das marcas e 0s
impactos da sua concessao no sistema de modo a garantir a liberdade de iniciativa e

concorréncia.

3.1 DEFINICAO DAS NOVAS MARCAS VISUAIS

Como visto, basicamente qualquer coisa pode ser um sinal visual ou de
percepcdo visual, mas somente alguns terdo capacidade distintiva, o que lhes
habilitara serem registraveis. De um modo geral, os sinais de posicbes, de
movimentos, de gestos, hologramas e o trade dress podem ser considerados novas

marcas visualmente perceptiveis.?1°

E preciso estabelecer que esses sinais podem efetivamente ser divididos em

duas categorias: na primeira, 0s sinais com percepcdo de movimento, como 0s

209 DINWOODIE, Graeme B. The death of ontology: a teleological approach to trademark law. lowa
Law Review, lowa, v. 84, n. 4, may 1999, p. 641. Traducdo livre: Minha preocupacéo aqui é o
outro lado dessa observagdo cultural, e o primeiro componente do paradoxo comunicativo
mencionado acima: em nossa cultura, uma vasta gama de coisas estd fazendo o que foi
originalmente pretendido para as marcas verbais fazerem. Esta é a faceta da destextualiza¢éo da
sociedade, e a causa de uma terceira preocupacdo de convergéncia. O publico, em particular os
membros da Geracdo X, usa e entende cada vez mais as formas visuais de comunica¢do em vez
das formas textuais.

210 ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE
INTELLECTUELLE — AIPPI. Summary Report. Question Q181: conditions for registration and
scope of protection of non-conventional trademarks. Disponivel em: <http://aippi.org/wp-
content/uploads/committees/181/SR181English.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2016. Ainda
apresentacdes em 13 de outubro de 2015 no AIPPI World Congress, Rio de Janeiro. MOLINA,
Elena. Non-traditional marks: sounds like a Mark, smells like a Mark... European perspective. In:
AIPPI WORLD CONGRESS, 2015, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro, 2015. Disponivel em:
<http://aippi.org/wp-content/uploads/2015/12/Elena_Molina_PS_VII_091015.pdf>. Acesso em: 5
abr. 2016. SCUNGIO, Maria A. Non-traditional marks in the U.S.: a perspective. In: AIPPI WORLD
CONGRESS, 2015, Rio de Janeiro. Anais. Rio de Janeiro, 2015. Disponivel em:
<http://aippi.org/wp-content/uploads/2015/12/Maria_Scungio_PS VII_091015.pdf>. Acesso em: 15
abr. 2016.



72

hologramas, os gestos, 0s movimentos de objetos e os logotipos animados?!?, tal

qual opina Denis Borges Barbosa:

Embora todo o campo de marcas nao tradicionais seja extremamente
interessante, nos concentraremos neste texto no problema especifico
das marcas em movimento, ou seja, aquelas em que haja uma
percepcdo de movimento, como as hologramaticas, seja em relacdo
aguelas em que haja efetivo movimento.

Assim, ainda que sejam frequentes as hipéteses em que as marcas
em movimento também sejam multimidia — dotadas, por exemplo, de
sons, ndo consideraremos este aspecto subsidiario ou complementar
no nosso texto. 212

Na segunda categoria, definem-se os sinais de atracdo, como aqueles para

0S quais o objetivo € criar uma distincdo simbdlica, uma peculiaridade ou um
conjunto delas, que tragam imediatamente a atencdo do consumidor para aquele
produto ou servico, como ocorre com as marcas de posicdo e o trade dress de
embalagens e estabelecimentos.

Essa divisdo metodoldgica proposta em dois grupos de novas marcas serve
para simplificacdo, de modo a demonstrar que nédo ha necessidade de pormenorizar
as novas marcas tipo por tipo de apresentacdo, porque os efeitos jurigenos séo

similares entre elas.

A divisdo também existe porque, sendo as marcas um bem provindo da
infinita criatividade humana, e com a tecnologia cada dia mais avancada, outras

novas marcas visuais podem surgir brevemente.?13

Todavia, obviamente, existem particularidades, como no caso dos logotipos
animados, que apresentam uma questao relevante sobre o som/vinheta, que, muitas
vezes, faz parte do conjunto desse sinal de movimento. Vale lembrar que sons néo

sao registraveis no Brasil.

Observe-se também que a tecnologia dos hologramas € capaz de mudar a
percepc¢ao visual do sinal, além de poder gerar dificuldades de armazenamento e
publicidade do sinal. Cabe mencionar, ainda, o exemplo das cores per se,

211 Estes logotipos em movimento sdo extensdes de imagens e estdo disponiveis em muitos formatos
tecnoldgicos simples como “gif’ e videos com audio “wav”, “mpeg” e tantos outros.
212 BARBOSA, Denis Borges. Marcas em movimento, 2013, p. 79.

213 SANDRI; RIZZO, 2003, p. 162. Utilizam-se da doutrina alema para explicar as Light marks.
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expressamente proibidas de apropriacdo exclusiva no Brasil, mas fundamentais na

composicao das marcas de posicdo e no trade dress.

O primeiro grupo — as marcas com percepcdo de movimento — podem

consistir em um simples gesto, cuja forma de uso acaba ganhando distintividade
porque a empresa procurou fixa-lo, na publicidade, como um indicativo peculiar de
um produto ou servico, tornando-o reconhecivel como marca, indicando sua

procedéncia e individualizando-o.

Os gestos, ou gestuais, e 0s movimentos sao sinais distintos registraveis
como marca. Mas a marca gestual difere de marca de movimento. Os termos
“‘gestos” e “gestuais” sdao mais especificos e estdo relacionados ao movimento do
corpo humano ou de partes deste, que revela um estado psicolégico ou uma
intencdo de exprimir ou realizar algo, enquanto o termo “movimento” € abrangente e
seu conceito é de ato ou efeito de mover-se, que, independentemente de ser uma

acdo humana, esta relacionado também ao mover-se de objetos e coisas.?'4

H& inimeros exemplos mercadolégicos no Brasil de marcas gestuais.?'®
Como registro, cabe destacar o caso do gesto de levantar do dedo indicador,
registrado na forma de apresentacdo mista, com o qual busca-se transmitir a ideia
do numero um, de lideranga, registro concedido pelo INPI na forma mista, ora de
titularidade da AMBEV S.A., designativo gestual da cerveja Brahma.?%®

Figura 25 - BR, Reg. n°. 817935487

Fonte: INPI.217

214 No sentido similar SANDRI; RIZZO, 2003, p. 160-162.

215 A forma de bater uma mao na outra na hora do slogan “Super Market, 6!” Outro exemplo —
Apéndice 1 — figura 13: o sinal “i — arroba” formado pelos personagens que fazem as
propagandas do banco Itat denotando a informacdo de que os servicos digitais deste banco sao
diferenciais frente aos demais (marca mista INPI)

216 Este sinal ficou muito conhecido como um marketing de emboscada praticado durante a final da
Copa do Mundo de 1994, porque alguns jogadores da selecéo brasileira, como o capitdo Dunga,
patrocinados pela cervejaria Brahma, fizeram esse gesto ao final do jogo, ho momento da
comemoragao.

217 Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, 2016.


https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=793451

74

No exterior ha o emblemético e famoso registro da empresa Mars BV, marca
gestual registrada no Benelux, referente a dois dedos em simulacdo de corte,
reconhecido como originario no comercial do chocolate Twix. Outra marca gestual
largamente reconhecida esta registrada na Inglaterra, mostrando uma pessoa
tocando em seu nariz e que se destina a assinalar servicos de hipoteca e

investimento.

Figura 26 - BX, Reg. n°. 520574

Fonte: BOIP.218

Figura 27 - UK, Reg. n°. 2012603

onte: IPO.219

Dessa forma, os sinais de movimentos sao aqueles que exprimem ou
produzem mobilidade de um objeto ou imagem, podendo gerar uma interacdo com
seu receptor, tornando-se reconheciveis de pronto e distinguiveis nos produtos ou

servicos que assinalam.

Thomas P. Arden expressa: “A motion mark identifies and distinguishes

goods or services through the movement of images”.??°

218 BENELUX OFFICE FOR INTELLECTUAL PROPERTY — BOIP. Trademarks register. Disponivel
em: <https://register.boip.int/bmbonline/search/bynumber/perform.do>. Acesso em: 5 ago. 2016

219 INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE - IPO. Case details for trade Mark UK0000012603.
Disponivel em: <https://www.ipo.gov.uk/tmcase/Results/1/UK000020126037legacySearch=False>.
Acesso em: 5 abr. 2016.

220 ARDEN, 2000, p. 15
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Em tese, é possivel que um movimento caracteristico de um objeto seja
distintivo suficiente para ser uma marca. Um exemplo é o registro para uma caixa de

chocolates tridimensional com movimento da empresa Kraft Foods UK Ltd.

Figura 28 - UK, Reg. n° 2280003

Fonte: IPO.221

Um exemplo de marca de movimento relacionado a um objeto, sempre
citado na doutrina por ter sido um dos primeiros pedidos de marca de movimento,
indica aparelhos nauticos (jet-skis), sendo assim descrita: “um spray tridimensional
gue emite agua da parte traseira do aparelho de propulséo a jato e é gerado durante

o funcionamento do aparelho”.

Figura 29 — US, Reg. n°1946170

i e’f"f
oy

P

Fonte: USPTO.222

221 INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE — IPO. Case details for trade mark UK00002280003.
Disponivel em: <https://www.ipo.gov.uk/tmcase/Results/1/UK00002280003?legacySearch=False>.
Acesso em: 5 abr. 2016.

222 UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE - USPTO. Trademark status &
document retrieval (TSDR): 74321288. Disponivel em:
<http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=1946170&caseSearchType=US_APPLICATION&caseType=S
ERIAL_NO&searchType=statusSearch>. Acesso em: 5 abr. 2016.
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E, por fim, cabe ressaltar a controversa marca da Corporation Italy-
Automobile Lamborghini Holding S.P.A, que registrou como marca o0 movimento de

abertura das portas de um de seus automaoveis, registro ativo nos Estados Unidos.

Figura 30 - US, Reg. n°. 2793439

Fonte: USPTO.223

No entanto, em seu territério, a Europa, a empresa teve o pedido da marca
comunitaria indeferido, mesmo apo6s inumeros recursos, sob o argumento de que o
titular ndo foi capaz de demonstrar distintividade e que ndo ha muitas diferencas em
portas que “abrem para cima” de outras usadas por empresas concorrentes, além de
se tratar de efeito técnico do produto, uma mera funcionalidade. Portanto, este nao
era um sinal; n&o servia para indicar um produto (EUTM n°. 001400092 — Apéndice
1, Figura 14).

Os tipos mais comuns de marca de movimento sdo 0s logos em movimento
ou filmes-clipe ou logomarcas interativas. Um exemplo classico é o logotipo da
Columbia Pictures Industries Inc (EUA n°1975999 — Apéndice 1, Figura 15), que, no
momento anterior ao inicio de seus produtos (filmes, entretenimento), abre-se,
apresentando e sendo de imediato reconhecido, sendo essa marca descrita no seu

registro assim:

A marca consiste em uma imagem em movimento de um flash de luz
a partir do qual raios de luz sao emitidos contra um fundo de céu e
nuvens. A cena entdo se desloca para baixo, para uma tocha sendo
segurada por uma senhora em um pedestal. A palavra "COLUMBIA"

222 UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE - USPTO. Trademark status &
document retrieval (TSDR): 75883661. Disponivel em:
<http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=2793439&caseSearchType=US_APPLICATION&caseType=S
ERIAL_NO&searchType=statusSearch>. Acesso em: 5 abr. 2016.
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aparece na parte superior, através da tocha e, em seguida, um arco-
iris circular aparece no céu cercando a senhora.

Sua concorrente, a Twentieth Century Fox Film Corporation, possui 0
registro da célebre marca que consiste “numa sequéncia gerada por computador que
mostra o elemento central de varios angulos conforme a cadmera se move em volta

da estrutura. O desenho representa quatro quadros da sequéncia”.

Figura 31 - US, Reg. n° 1928423

Fonte: USPTO.224

Vale destacar, também, a sequéncia de imagens de abertura dos programas
de computador da Microsoft Corporation, marca registrada nos Estados Unidos e

coOmo marca comunitaria).
Figura 32 - EUA n° 3926321 e EUTM n° 008553133

Fonte: USPTO.225

224 UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE - USPTO. Trademark status &
document retrieval (TSDR): 74606378. Disponivel em:
<http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=1928423&caseSearchType=US_APPLICATION&caseType=S
ERIAL_NOG&searchType=statusSearch>. Acesso em: 5 abr. 2016.

225 UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE - USPTO. Trademark status &
document retrieval (TSDR): 77726532. Disponivel em:
<http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=3926321&caseSearchType=US_APPLICATION&caseType=S
ERIAL_NO&searchType=statusSearch>. Acesso em: 5 abr. 2016.
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Nesse grupo de marcas com percep¢do de movimento também estdo os
duvidosos hologramas, que podem ser desde um sinal de alta tecnologia, como a
holografia em terceira dimenséo,??® até os corriqueiros sinais usados, por exemplo,

no sistema bancario.

Os hologramas séao desta maneira definidos por Sandri e Rizzo:

A hologram is an image produced using monochromatic radiation
emitted by a laser, which can be seen as three-dimensional. At first
sight, a hologram slab does not present any image. However, when it
is hit by light of the same wavelength, as the one used during the
impression process, it shows the image of the object from different
perspectives, according to the different angles of observation.??”

Entre os sinais de atracdo estdo as marcas de posi¢cdo, que sao definidas
por Sandri e Rizzo desta forma: “The position mark is specified by the position in
which it is attached to a particular product. In practice, therefore, it would constitute a

particular type of three-dimensional shape”.??®

Os autores afirmam que esse tipo de marca € mais comum no mercado de
luxo, dando exemplos como a estrela de trés pontas da Mercedes Benz, o Jaguar da
Jaguar e o “The Spirit of Ecstasy” da Rolls Royce, todos apostos no capd dos

automoveis de luxo citados. 22°

Portanto, o que se observa é que o conceito de marca de posicdo esta
relacionado a uma posicao fixa e permanente de um signo ou simbolo ou a propria

marca no produto.

Contudo, contrario senso aos exemplos dos autores italianos, entende-se

gue esse local de aposicdo do signo (marca ou simbolo) ndo pode ser convencional

226 Apéndice 1 — Figura 16 — EUTM n°. 002117034, VF - VIDEO FUTUR, Holograma 3D, dep0dsito em
06/03/2001, classe 9, 38, 41, Video Future Entertainment Group SA, concedida em 10/11/2009 e
atualmente cancelada por falta de renovacédo 17/10/2011.

227 SANDRI; RIZZO, 2003, p. 164-165. Traducao livre: Um holograma € uma imagem produzida
utilizando-se radiagdo monocromatica emitida por um laser, o que pode ser visto como
tridimensional. A primeira vista, uma chapa de holograma ndo apresenta qualquer imagem. No
entanto, quando é atingido pela luz do mesmo comprimento de onda, como o utilizado durante o
processo de impressao, mostra a imagem do objeto a partir de perspectivas diferentes, de acordo
com os diferentes angulos de observacéo.

228 SANDRI; RIZZO, 2003, p. 151. Tradugdo Livre: A marca de posicdo é especificada pela posi¢édo
na qual ela esta ligada a um determinado produto. Na prética, por conseguinte, constituiria um
tipo particular de forma tridimensional.

229 SANDRI; RIZZO, 2003, p. 151-152.
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ou banal e ndo pode ter havido uma vulgarizacdo desse campo de aposicao do
sinal, pois, assim, a marca ndo assumira contornos de que a posi¢ao foi peculiar o
suficiente para gerar distintividade.

Figura 33 - Posicdo incomum para apor uma marca

Fonte: Google imagens.

Figura 34 - Posicdo comum para apor uma marca

Fonte: Google imagens.

A melhor definicdo de marca de posicdo pode ser extraida da decisdo que
tratou da protecao registral para um ponto vermelho localizado na juncdo de uma
tesoura, caso importante que gerou uma definicdo precisa sobre esse sinal (EU n°
001777176 ).230

A design mark in the form of a “position mark’, i.e., a sign in which a
certain element - in this case the ‘red dot” - on a certain part of the
product — in this case the joint of the scissors — always appears in
exact the same position and in the same size, either in absolute terms

230 Apéndice 1 — Figura 17 — a principio, o pedido de registro desta marca foi indeferido, mas,
posteriormente, concedido sob o argumento de que a empresa estava usando desde 1983 aquela
cor naquela posicéo e, por isso, havia obtido distintividade.
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or relative to the product as a whole, in a certain color contrast to the
product, is generally eligible for trade mark protection under Article 4
CMTR.23L

No Brasil, ha alguns casos judiciais sobre a marca de posi¢do. O bolso da
calca Levi's (registro n° 005385/79) ensejou uma discussao judicial (processo n°
0000033-13.1991.4.02.0000) que perdurou por vinte e nove anos?®?, culminando

com o judiciario entendendo ser passivel a protecéo registral:>33

Todavia, verifica-se que ndo pretendeu a apelante o registro como
marca, de figura que representa a parte superior de uma calca.

A figura da calga, apresentada em linhas pontilhadas, foi oferecida
com o pedido unicamente para mostrar em que partes dela seriam
colocadas as marcas e sinais distintivos, quais sejam, nos bolsos
traseiros, e na parte superior onde localizados os passadores de
cinto.

Essas marcas, ressalte-se, ja estdo registradas em nome da
apelante, como demonstram os documentos anexados as folhas 160
a 163, estando em vigor esses registros.

Nem na Lei 5.772/71, nem na atual que disciplina a matéria (Lei
9.279/96), ha proibicdo do registro em conjunto de marcas ja
registradas em nome da requerente.

H4&, ainda, o caso das trés listras da Adidas, com varios registros obtidos

como marca de posicdo nos Estados Unidos.?** No Brasil, suas marcas foram

231 Tradugdo Livre: Uma marca de desenho em forma de uma marca de posicao, isto &, um sinal em
que um certo elemento - neste caso, o “ponto vermelho” - em uma determinada parte do produto -
neste caso, a articulagdo da tesoura - sempre aparece exatamente na mesma posicdo e no
mesmo tamanho, seja em termos absolutos ou relativos ao produto como um todo, em um
determinado contraste de cores para o produto, geralmente € elegivel para prote¢cdo da marca nos
termos do artigo 4 CMTR.

2382 Na consulta online da Justigca Federal do Rio de Janeiro consta na data de 17/09/1984 “Registro
de Proc. Antigo”, tendo o Acérdao do STJ transitado em julgado em 25/03/2013.

233 BRASIL. Superior Tribunal de Justica. AgRg no REsp: 638033 RJ 2004/0003983-5. Relator:
Ministro Ricardo Villas Bbas Cueva. Brasilia, 7 de fevereiro de 2013. Disponivel em:
<http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23055074/agravo-regimental-no-recurso-especial-agrg-
no-resp-638033-rj-2004-0003983-5-stj>. Acesso em: 10 jul. 2016

234 EUA Reg. n° 4910643, 3183663, 3029135, 3087329, 3183656, 3029127, 3708658, 2278591,
dentre outros (Apéndice 1 — Figuras 18 a 25).
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deferidas pelo INPI?®5, mas atualmente estdo sob judice.?*® Em primeira instancia, o
posicionamento foi favoravel, com clara mencao a disposi¢cdo ou posicao especial

das listas (marcas) no produto.?®’

[...] No caso dos autos, é indene de davidas, conforme amplamente
demonstrado na peticdo exordial, que o elemento listras esta
presente tanto na natureza quanto em diversas manifestacbes do
espirito humano, desde priscas eras. O que se protege com 0S
registros em lide, entretanto, sdo conjuntos de trés listras, formando
uma disposicdo especial (no caso do registro n.° 821.805.037) ou
insertos na figura de um calcado tipo ténis (no caso do registro n.°
821.805.045).

Esse entendimento foi mantido pelo Tribunal Federal da 22 Regido, que
visualizou distinguibilidade, calcada no conjunto das trés listras igualmente dispostas
em largura, distancia e propor¢cdo, mas, como Vvoto divergente, mesmo
reconhecendo a existéncia das marcas de posicdo, o desembargador atentou-se ao
risco que direitos de exclusivo sobre o posicionamento das trés listras podem gerar

aos principios da ordem econdmica. 238

Por fim, o pioneiro caso da letra “N” estampada em uma posicao especifica
do ténis New Balance, foi concedido no Brasil, por via judicial, apos a titular da
marca ingressar, em 1999, com uma ac¢ao judicial pleiteando especificadamente - “a
POSICAO desse sinal no produto” - contra o ato do INPI que indeferiu o pedido de
registro da marca, sob alegacao de ser constituida de elemento passivel de protecéo

como modelo ou desenho industrial.23°

235 Apéndice 1 - Figuras (26 -32) n°s 740148923, 800150350, 800158393, 800158407, 800158423,
821805037 e 821805045 concedidos entre os anos de 1982 e 2004.

236 O processo 0803946-89.2011.4.02.5101 aguarda o juizo de admissibilidade do Recurso Especial
Retido pela Vice-Presidéncia, ndo tendo as decisdes transitadas em julgado. Este caso inicia na 12
Vara Civel da Justica Estadual de Santos Processo n. 562.01.2011.007775-9, referente a busca e
apreensao de 52 mil bermudas contendo as trés listras laterais em igual posicdo as da Adidas,
pela Receita Federal, no Porto de Santos. Inconformada, a empresa importadora ingressou com
acdo judicial perante a justica federal do Rio de Janeiro, visando a nulidade dos registros de marca
da Adidas em face, justamente, de ndo haver previséo de registro de marca de posi¢cdo no Brasil.

237 RIO DE JANEIRO. Justica Federal. Sentenga: 0803946-89.2011.4.02.5101. 13?2 Vara Federal.
Juiza: Marcia Maria Nunes De Barros. Rio de Janeiro, 2 de outubro de 2013.

238 |bidem.

239 Acao ordinaria promovida por New Balance Athletic Shoes, Inc vs. INPI, perante 162 Vara Federal
do Rio de Janeiro, em face do indeferimento com base no art. 65, item 18 na vigéncia do Codigo
da Propriedade Industrial de 1971. O processo foi encerrado em 2007, com base no art. 794, | do
Cddigo de Processo Civil.



82

Figura 35 — BR, Reg. n® 815547480

Fonte: INP].240

O sinal mais utilizado para atracéo, sobretudo no Brasil, e também aquele
com maior numero de polémicas, € o trade dress, uma das novas marcas visuais
dotadas de maior complexidade, porque envolve uma enormidade de outros sinais

simbdlicos, distintivos ou néo, protegiveis ou ndo, como explica Gustavo Piva:

O trade dress é o conjunto dos elementos que compde a identidade
visual de um produto ou servico; por definicdo légica, abrange uma
pluralidade de elementos gréfico-visuais, tais como cores, marcas,
slogans, estilizacdo, fontes, disposicdo, diagramacdo, fotos,
desenhos, dentre outros. 24

Héa aqueles que entendem o trade dress de forma ampla; portanto, um sinal
ainda mais complexo. Em alguns casos, relativos ao trade dress de
estabelecimentos, compreende-se que compdem o sinal: a disposicdo de
mobiliarios, os uniformes de funcionarios, o odor do ambiente, as sensacfes
advindas da forma de atendimento, as cores das unhas das atendentes, o tipo fisico

ou género dos balconistas e atendentes.?4?

Essa compreensdo ampla torna esse sinal complexo para fins do registro
como marca, porque contempla elementos de dificil representacéo; torna o sinal

instavel e ele deixa de ser Unico. De fato, torna-o questionavel como sinal marcario.

Todavia, esse conjunto de elementos, algumas vezes inovador e eficiente
para atrair a clientela, pode ser protegido por meio da norma que trata da

concorréncia desleal, quando houver inequivoca contrafacdo desse conjunto de

240 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2016.

241 ANDRADE, Gustavo Piva. O trade dress e a protecdo da identidade visual de produtos e servicos.
Revista da ABPI, S&o Paulo, n. 112, p. 3-26, maio/jun. 2011, p. 73.

242 A rede de Restaurantes Hooters € um classico exemplo de estabelecimento empresarial onde
elementos humanos, as hooters girls e seus uniformes (Apéndice 1, Figura 33) sdo caracteristicos
do estabelecimento e utilizados para atragcao de seu publico alvo.
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elementos caracteristicos, com o0 objetivo do desvio da clientela daquele
estabelecimento diferenciado.?*?

Desta forma, J. Thomas McCarthy define o trade dress com precisao: “The
totality of elements in which a product or service is packaged. These elements
combine to create the whole visual image presented to customers and are capable of
acquiring exclusive legal rights as a type of trademark or identifying symbols of

origin”. 244

Alguns autores nacionais fazem uso de termos como “conjunto imagem”24°
ou “conjunto informativo”?4® para definir ou traduzir a expressdo trade dress. No
entanto, como a definicdo desse sinal distintivo deu-se no julgamento do caso Two
Pesos, Inc vs. Taco Cabana, Inc®*’ pela Suprema Corte dos Estados Unidos,

portanto, optou-se por utilizar o termo na lingua originaria.

A propésito disso, Maité Moro expde que trade dress é “uma nova
nomenclatura criada pelos norte-americanos para abarcar em um sO termo 0s

inimeros elementos que identificam a empresa como um todo”. 248

O trade dress é passivel de registro como marca em muitos sistemas, como
na comunidade europeia, sendo que, no sistema norte-americano, N0 germanico e
no suico, a protecado desse sinal encontra-se em legislacdo especifica, como um

sinal distintivo préprio, mas submetido aos mesmaos principios e regras das marcas.

No Brasil, ndo existe, na lei, qualquer mencéo ao trade dress. A doutrina e 0

Judiciario acabaram convencionando a sua protecdo através do instituto da

243 No caso Mr. Cat vs. Mr. Foot, o juiz embasa sua sentenca, confirmada pelo Tribunal de Goiania,
nas constatagdes do perito judicial sobre “a decoragdo interna e externa das lojas” e nos
“saquinhos protetores dos sapatos ficarem em colmeias, tratando-se de uma caracterizacao
exclusiva da Autora” (Ap. Civ. 65558-9/88 — VIPI Modas Ltda e ouros vs. Calypso Bay
Arrendamento de marcas e patentes — 12 V.Civ. autos 1101/97)

244 MCCARTHY, 2004, p. 337. Traducéo livre: A totalidade dos elementos em que um produto ou
servico seja embalado. Esses elementos se combinam para criar toda a imagem visual
apresentada aos clientes e sdo capazes de adquirir direitos legais exclusivos como uma espécie
de marca registrada ou os simbolos de identificagdo de origem.

245 SOARES, José Carlos Tinoco. Concorréncia desleal vs trade dress e/ou conjunto imagem.
Séo Paulo: Ed. do Autor, 2004.

246 CARVALHO, Patricia Luciane. Trade dress: a prote¢do ao conjunto informativo do Banco Itad S. A.
Revista da ABPI, S&o Paulo, n. 114, set./out. 2011.

247 n°, 91-971, June 26, 1992 - Em suma, a rede de lanchonetes Taco Cabana promoveu acdo para
impedir o uso ndo autorizado da programacéo visual de seu negécio pela concorrente Two Pesos.
A Corte entendeu que as caracteristicas visuais daquele estabelecimento eram originais,
conferindo-lhe, assim, uma protecdo especial a exclusividade de seu uso, referindo-se ao termo
trade dress como caracteristicas individualizadas e distintivas.

248 MORO, 2009, p. 15.
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concorréncia desleal, especificamente apontado o artigo 195, Ill, da Lei da
Propriedade Industrial, que tipifica como crime, de forma genérica, quem “usa meio

fraudulento, para desviar, em proveito proprio ou alheio, clientela de outrem”.

Para que um conjunto de simbolos, sinais e cores possa ser configurado
como trade dress € necessario que seja um conjunto visual Unico e novo. Desta
forma, sera possivel dizer que exerce fungdo marcaria “como o0 conjunto dos
elementos que compde a identidade visual de determinado produto ou servico,

distinguindo-o e individualizando-o dos seus congéneres no mercado”. 24°

7

Ressalte-se que a distintividade € exigida para que o trade dress seja
registrado como marca naqueles paises, cujos ordenamentos preveem essa
modalidade de protecdo, bem como aqui, onde a prote¢cdo ocorre por meio da

concorréncia desleal.2>°

O ponto em comum entre todos esses sinais, de percepcédo visual ou de
atracdo visual, é sua complexidade, algo que exige uma mudanca na forma

estrutural no sistema de andlise de marcas, como explica Dinwoodie

Visual communication is different from textual communication. While
the visual form may function to identify a product’s source and thus
equally implicate the purpose of trademark protection, it has a lesser
developed idiom, which renders our assessment of it more complex
and less intuitive. And a visual medium may provide less freedom for
competitor to deviate from standardized norms, although this may
recede as we develop a larger and more refined shared “dictionary”
(a “pictionary”, perhaps for visual matter). This not to say that visual
symbols are ineffective tools of communication; indeed, they may in a

249 ANDRADE, 2011, p. 4.

250 TJSP, Apelacao Civel n° 994.07.115467-5, Des. Relator Natan Zelinschi. - “Com efeito, o produto
comercializado por ambas as partes, ou seja, o creme de leite, tem a cor branca e é bastante
consumido com morango, que tem a cor vermelha, ao passo que as outras cores, como 0 azul e 0
caramelo, tém peculiaridades intrinsecas abrangendo a composi¢cdo das embalagens, portanto,
nao se vislumbra notoriedade especifica ou criatividade significativa, mas, ao contrario, todas as
marcas do referido produto tém similitude destacada, haja vista que a origem do produto, em si,
leva aos itens pertinentes.
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single symbol communicate more effectively and more precisely than
words. It is a truism that, sometimes, a picture is worth a thousand
words.2°1

Assim, o sistema devera passar por reformas para que se verifique se as
novas marcas visuais compdem, em seu conjunto, bem imaterial capaz de receber
direitos de exclusivos, mediante a aplicacdo dos parametros de interesse coletivo,

como a geracao de competicdo, tema do ultimo capitulo.

3.2 As NOVAS MARCAS E A VISAO DE CONJUNTO

Como todo sinal, as novas marcas visuais fazem parte do “fluxo simbdlico
que interage com o econémico, mas com efeitos jurigenos”.?>? Por isso, como restou
demonstrado, € necessaria uma visao sistémica entre a semiologia, o marketing e o
direito, em um conjunto interativo para a melhor interpretacdo desses sinais

marcarios no ambito dos principios que norteiam a atividade empresarial.

Como observam Bentley e Sherman: “The trade mark serves more as a
marketing tool and less as means of identifying a product’s source or sponsorship.
This change is in the function of trade marks has been described as a transformation

from ‘signal’ to ‘symbol”.253

Assim, para o marketing, a marca é um todo indivisivel formado pelo nome

ou sinal nominativo, parte que pode ser verbalizada e expressada

251 DINWOOD, 1999, p. 643. Traducdo Livre: A comunicacdo visual é diferente da comunicagéo
textual. Embora a forma visual possa funcionar para identificar a fonte de um produto e, portanto,
igualmente implicar a finalidade de protecéo de marcas, tem uma linguagem menos desenvolvida,
0 que torna a nossa avaliagdo mais complexa e menos intuitiva. E um meio visual pode fornecer
menos liberdade para a concorrente desviar normas padronizadas, embora isso possa diminuir a
medida que desenvolvemos um "dicionario" compartilhado maior e mais refinado (um "dicionario
de imagens", talvez para a questdo visual). Isso ndo quer dizer que simbolos visuais séo
ferramentas ineficientes de comunicacdo; na verdade, eles podem, em um Unico simbolo,
comunicar mais eficazmente e mais precisamente do que palavras. E um truismo dizer que, as
vezes, uma imagem vale mais que mil palavras.

252 BARBOSA, Denis Borges. A triplice natureza das marcas: semiologia da propriedade intelectual.
p. 8. Disponivel em: <denisbarbosa.addr.com/inpisemil0.ppt>. Acesso em 28 jun. 2016.

253 BENTLEY; SHERMAN, 2001, p. 656. Tradugdo livre: A marca serve mais como uma ferramenta de
marketing e menos como meio de identificacdo de origem ou patrocinio de um produto. Esta
mudanca esta na funcdo da marca e tem sido descrita como uma transformacao de “sinal” para
“simbolo”.
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linguisticamente?>*, considerada o elo mais visivel e duradouro de ligacdo com o
consumidor®*® e os logotipos ou logomarcas, que podem ser desenhos, cores e

formas, simbolos.2%6

Pedro Vilhena acredita que ha auséncia de reflexdo sobre o que é o sinal
porque o sistema de marcas foi pensado e se desenvolveu a partir de um tempo
histérico em que os sinais eram pouco complexos: “a no¢do de marca se confundia
com a nocdo de sinal nominativo (nomes, letras, iniciais, algarismos) e de sinais

figurativos (emblemas, insignias, selos, brasées, carimbos)”.257

A juncdo de elementos linguisticos e graficos peculiares aos novos sinais
visuais é o que possibilitard o reconhecimento destes como novas marcas
registraveis. Importante dizer que essa ideia de conjunto ndo é nova; Waldemar

Ferreira asseverava:

A marca, portanto, consiste ndo em simples sinal grafico, o que é
raro. Nao é comum que se apresente a figura geométrica do triangulo
ou do cubo. Ou, pura e simplesmente, a da cruz, seja a verdadeira, a
em que Jesus Cristo padeceu, seja a gamada ou mesmo a de
Lorena.

O sinal, de forma geométrica, ou de outra, tem a vantagem de ser
percebido imediatamente pela vista e de achar-se ao alcance de
todos, menos, € claro, dos cegos. Percebem-na, todavia, 0s
analfabetos. Nao obstante, quando o sinal se emprega, é sempre
acompanhado do nome ou de denominac¢ao que o revela, para efeito
da publicidade oral, agora levada a extremos atordoantes pelos
pregdes radiofdnicos.?®

7

Para entender as novas marcas visuais, 0 correto é pensar que elas
compdem esse conjunto marcario, geralmente conhecido no mercado pelo seu
‘nome de marca”, mas composto de outros elementos, entre eles os sinais atipicos

deste estudo.

Se essa parte visual nova da marca também for reconhecida pelo
consumidor como um sinal distintivo, ou seja, se for capaz de individualizar na

concorréncia algum produto ou servico, entdo € uma marca, pois, como afirma

2% KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Principios de marketing. Traducdo de Alexandre S.
Martins. 5. ed. [S. I.]: Prentice Hall do Brasil, 1993. p. 177.

255 ELLWOOD, lain. O livro essencial das marcas. Sédo Paulo: Clio Editora, 2004, p. 164

25 KOTLER; ARMSTRONG, op. cit., p. 177.

257 VILHENA NETO, 2012, p. 142.

258 FERREIRA, Waldemar. Tratado de direto comercial. Sdo Paulo: Saraiva, 1962. v. 6, p. 271.
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Pontes de Miranda, “a marca tem que distinguir. Se ndo distingue, ndo é sinal

distintivo, ndo ‘assinala’ o produto”.2>®

Logo, as novas marcas visuais podem até ser categorizadas e
individualizadas para fins de registro ou andlise pelos 6rgaos registrais em alguns
tipos, mas, na esséncia, sdo marcas complexas compostas de uma pluralidade de
elementos; sdo um conjunto formado pelo sinal visual novo, o nome da marca, 0

logotipo e o produto em si.

Stefano Sandri e Sergio Rizzo argumentam que o importante € a avaliacdo
global do consumidor, que percebe a marca como um todo e ndo analisa detalhes,

confiando na imagem memorizada.

First of all, it is indeed significant to find here a reference to a global
assessment, which is further specified by another, correct,
statement:“[...] the average consumer normally perceives a mark as
a whole and does not proceed to analyse its various details [...]” and
“[...] can only rarely proceed with a direct comparison between
various marks, as he/she must usually trust in the imperfect
memorized image.”?%°

Essa visdo complexa da marca, como um sinal formado por um conjunto de
elementos, € 0 que pode fazer com que esses sinais sejam registraveis. Por
exemplo, no caso do trade dress, ele s6 poderd ser interpretado como marca
registravel se avaliado em seu conjunto (formato da embalagem, posicionamento
das cores e do nome da marca, etc), uma vez que, individualizados esses

elementos, muitos deles seréo inapropriaveis, como as cores.

Entdo, o que sdo as novas marcas visuais? S&o0 marcas complexas,
reconheciveis pelo consumidor visualmente como sinais que distinguem produtos ou

servicos, compostas de elementos novos ou comuns, distintivos ou ndo, porém

259 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes. Tratado de direito privado: parte especial, tomo XVII —
direito das coisas: propriedade mobiliaria (bens incorporeos). Propriedade industrial (sinais
distintivos). Sao Paulo: Editora RT, 1983. v. 17, p. 7.

260 SANDRI; RIZZO, 2003, p. 13. Tradugdo livre: Em primeiro lugar, € realmente significativo
encontrar aqui uma referéncia a uma avaliacdo global, o que depois é especificado por outra
correta declaracao: "[...] O consumidor médio busca normalmente uma marca como um todo e ndo
faz uma andlise das suas diferencas [...]" e " [...] pode apenas raramente fazer uma comparacao
direta entre marcas diferentes, uma vez que ele normalmente confia na imagem imperfeita
memorizada”.
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dispostos de um modo que cria um complexo marcario, e que, dessa maneira sim,

podem exercer capacidade distintiva.

3.3 RECONHECIMENTO COMO MARCA

Um ponto importante na constituicdo da nova marca visual € que ela precisa
ser imediatamente reconhecida por seu publico-alvo como tal e, sem atencéo
pormenorizada ou artificios, designar e individualizar o produto ou servigo frente aos

consumidores e competidores.

Segundo Denis Borges Barbosa, esse € um requisito extra, do qual a
doutrina ndo se ocupa tanto. O signo deve ser reconhecivel pelo publico como uma
marca no primeiro momento de contato, somando-se a exigéncia comumente feita,
da constatacdo de que o sinal deve ser apto a distinguir um produto ou servico de

outro idéntico ou afim, de origem diferente.?6!

O autor afirma: “Assim, quando para o publico o elemento significativo néo
surge naturalmente como sendo marca, ha que se concluir que falta ali de um

requisito essencial de protegao”.2?

A marca apenas se torna uma marca completa quando o consumidor a
reconhece como tal, ou seja, como signo distintivo que informa, indica a origem e

distingue bens, como constata Carlos Fernandez-Névoa:

La unién entre el signo y el producto acierta, sin embargo, a describir
Unicamente una faceta de la compleja figura de la marca. Si nos
limitarnos a decir que la marca es la unién entre un signo y una
determinada clase de productos, no estamos realmente describiendo
una marca viva y operante, sino tan sélo un proyecto de marca: una
marca en potencia a la que le falta un ingrediente béasico para
convertirse en una marca auténtica. Este ingrediente es psicoldgico:
la marca en sentido propio en la unién entre el signo y producto en
cuanto que tal unién es aprehendida por los consumidores.?%3

261 BARBOSA, 2016, p. 6.
262 |bidem, p. 7. )
263 FERNANDEZ-NOVOA, 2004, p. 28.
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Essa interagdo psicoldgica proposta por Fernandez-Névoa pode significar a
leitura dos componentes de uma mensagem transmitida pela marca, que deve
remontar a um todo e formar a identidade unitaria dela — sem a qual a mensagem

estaria fragmentada, de forma a impedir sua decodificacdo pelo consumidor.

Uma marca deve ser comunicada, de forma que atraia a atencédo e seja
memorizavel. I1sso é possivel quando a estrutura do sinal se liberta dos modelos,

garantindo seu reconhecimento em qualquer momento.264

O sinal distintivo deve estar apto a ser reconhecido como uma marca, e nao
como um objeto qualquer ou uma banalidade ou uma obra de arte, mas nem todas
as novas marcas conseguem esse efeito. Como ensina Maria M. Carvalho: “Desde
logo, € necessario que o consumidor perceba aquele sinal como marca, 0 que nem

sempre sucedera”.?%®

A percepcao € uma associacao psicolégica do consumidor que esta atrelada
ao conjunto informativo das func¢des efetivamente exercidas pelo sinal, aquelas
mensagens geradas e transmitidas no mercado pelo marketing, por meio da
publicidade. E isso que gera motivos para que alguns sinais ndo sejam identificados

como marcas, ao menos de pronto.

E o caso dos sinais de propaganda e de alguns sinais holograficos, os
primeiros servindo para ressaltar caracteristicas e atributos de uma marca ou
empresa, € 0S outros, comumente reconhecidos como itens de seguranca de

produtos e servicos.

A propoésito, sinais usados apenas como meio de propaganda, com a
finalidade especifica de realcar as caracteristicas ou qualidade de produtos ou
servicos, sdo expressamente vedados de registro como marca pelo inciso VIl do
artigo 124 da LPI.

A funcdo do sinal € que definira o que é registravel como marca e o que
pode ser protegido por outros meios, como a concorréncia desleal. Nas palavras de

Pontes de Miranda:

264 SANDRI; RIZZO, 2003, p. 13.
265 CARVALHO, Maria M. Novas marcas e marcas ndo tradicionais: objeto. In: DIREITO industrial.
Coimbra: Almedina, 2007. v. 6. p. 239. No mesmo sentido, VILHENA NETO, 2012, p. 149.
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Sinal distintivo €, aqui, apenas o sinal distintivo de bem industrial ou
comercial, do estabelecimento, ou do produto ou mercadoria. Tem-
se, pois, de raciocinar, atento cada um a elipse: sinal distintivo, isto
€, de estabelecimento ou produto ou mercadoria. O nome da
pessoa fisica ou juridica a que pertence o fundo de empresa é
nome de pessoa, € ndo nhome de coisa, e hdo entra na classe dos
sinais distintivos, sendo que, designando a pessoa fisica ou
juridica, confere ao estabelecimento ou produto ou mercadoria valor
a mais ou prestigio. Esse plus, alias, eventual, pode ser tratado
como bem incorpéreo. Os sinais distintivos ou individualizam o
estabelecimento mesmo [...], ou os produtos [...] ou classificam
esses, pela proveniéncia [...], ou apenas servem a propaganda
[...].2%8

E irrefutavel a capacidade publicitaria da marca, como afirmam Lionel

Bentley e Brad Sherman:

Thus it is said that some marks, by virtue of their distinctiveness or
appeal, were able to convey some sort of emotional allure to potential
consumers. Literally the sign attracted custom, not as a result of
some idea or assumption of origin or quality, but as a result of so
called “advertising” quality.2¢”

Entretanto, o exercicio da funcéo publicitaria pela marca, como ensina Luis
Couto Gongalves, é complementar a fungdo distintiva?®® e ndo pode ser o ponto
central de atengédo do consumidor. Se for, consiste em sinal para realgar a marca,
configurando-se, portanto, em sinal de propaganda, e assim, como Vvisto,

irregistravel.

As marcas gestuais podem esbarrar nessa questdo legal, ou seja, serem
reconhecidas apenas pelo exercicio da funcdo de publicidade ou serem vistas como
um mero sinal de propaganda. Isso é passivel de ocorrer, uma vez que, comumente,
alguns desses sinais estdo dissociados do produto e se materializam somente na

propaganda comercial, nos comerciais ou nas a¢des de merchandising.

266 MIRANDA, 1983, p. 7. Promovemos alteracdo no original apondo no lugar de referéncias de
artigos de lei da época [...], com a finalidade de dar maior fluidez e clareza aos pontos importantes
ao estudo e ainda atuais da licdo do classico mestre do direito.

267 BENTLLEY; SHERMAN, 2001, p. 656. Tradugdo Livre: Assim, diz-se que algumas marcas, em
virtude do seu cardcter distintivo ou atratividade, foram capazes de converter algum tipo de
fascinio emocional para os potenciais consumidores. Literalmente, o sinal atrai a clientela, ndo
como resultado de uma ideia ou assuncdo de origem ou qualidade, mas como resultado da
chamada “publicidade de qualidade”.

268 GONCALVES, 2003, p. 27-31.
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Importante € verificar a efetiva funcdo que tal sinal est4 exercendo. Se for
apenas enaltecimento do produto ou servico, entao ele é irregistravel como marca,
porque nao se trata de um sinal destinado a distinguir produto ou servico. De fato, €
dificil imaginar uma marca de produto, funcionado como tal, dissociada do mesmo.

Portanto, é mais facil que essa nova marca visual seja somente um sinal de

propaganda.

Fica mais facil caracterizar os gestos e reconhecé-los como marca quando
eles sdo destinados a assinalar servigcos, em que ndo ha como existir a aposicao

direta da marca no bem juridico tutelado.

O inverso € a situacdo da marca de posicao, dificil de ser caracterizada em
servicos; o elemento material € importante para que nao se constitua de fato em um

registro de trade dress.?59

Outro sinal de dificil assimilagdo como marca pelo consumidor sdo o0s
hologramas.?’® Esses talvez sejam os sinais de recognicibilidade marcéria mais
desafiadores, porque o elemento significativo, sobretudo no Brasil, acabou sendo

associado com o item de seguranca e antifraudes dos cartdes de crédito.?’*

Portanto, mesmo que na génese da lei ndo haja uma vedacao explicita a
registro de hologramas como marca, ao contrario, implicitamente, poder-se-ia
apresenta-lo como um sinal eminentemente de percepc¢do visual, mas lhe falta a

funcao primordial, a distintividade.

De acordo com Denis Borges Barbosa, “[...] a leitura das normas interna e
internacional pertinentes, em harmonia, nos faz concluir que a lei aplicavel protege

marcas moveis e hologramaticas”.?’?

Similar € a compreensdo no sistema marcario dos Estado Unidos, que,
mesmo autorizando o registro de hologramas, requer que o solicitante prove que o
holograma funciona como marca, ou seja, devera haver evidéncias da capacidade

distintiva desse sinal em produtos ou servicos.?’3

269 Vide exemplo da figura 4, marca EUTM n°013847876 — relativa a marca Esso.

210 Apéndice 1, Figura 36 - Registro brasileiro 800243056, na Classe 36 (servigcos financeiros, Visa
International Service Association.

211 BARBOSA, Denis Borges, Marcas em movimento... p. 110.

272 |hidem, p. 95.

213 See In re Upper Deck Co., 59 USPQ2d 1688 (TTAB 2001) — “A hologram may function as a
trademark only if there is evidence that consumers would perceive it as a trademark”
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Holograms are particularly difficult to register because of the
requirement to graphically define the mark. Holograms by their very
nature possess multiple images or colors that are visible only when
viewed from different angles. In a seminal case on holograms, the
Trademark Trial and Appeals Board (TTAB) held that a hologram
used on trading cards did not function as a mark, because the record
showed that other companies used holograms on trading cards and
other products as anti-counterfeiting devices, and there was no
evidence that the public would perceive applicant's hologram as an
indicator of source. In re Upper Deck Co., 59 USPQ2d 1688 (TTAB
2001).274

Todavia, Sandri e Rizzo defendem que um holograma pode ser registado
como marca porque é capaz de representacdo grafica em plano bidimensional como
qualquer outra marca e pode ser tdo distintivo quanto uma marca figurativa, estando

assim em conformidade com as regras das marcas comunitarias.?’®

Contudo, a opinido dos autores é passivel de discordancia. N&o bastasse
essa possibilidade, de transcricdo para o papel, diga-se complexa, esse sinal &
instavel, porque o holograma muda quando visto de angulos diferentes. Para ser
uma marca, ela deve ser, no seu conjunto, assimilada pelo consumidor como marca,
ao exercer a funcdo de individualizar bens entre concorrentes. Para tanto €

necessario haver estabilidade suficiente da imagem para essa visualizacao.

3.4 DESAFIOS PARA O REGISTRO

Como apontado, a visdo do todo é fundamental para a compreensado das
novas marcas visuais, porque dele dependera a materializacdo que tornard possivel

a representacdao grafica no formulario de registro.

274 LICURSI, Christina M.; WOLF, David. Making “sense” of non-traditional marks. Disponivel em:
<http://www.country-index.com/articles/article_70.pdf>. Acesso em: 18 ago. 2016. Traducéo livre:
Hologramas sé&o particularmente dificeis de registrar por causa da exigéncia de definir
graficamente a marca. Hologramas, por sua prépria natureza, possuem varias imagens ou cores
que sdo visiveis apenas quando vistas de diferentes angulos. Em um caso seminal sobre
hologramas, o TTAB considerou que um holograma usado em cartdes colecionaveis nédo
funcionava como uma marca, porque o registro mostrou que outras empresas usavam hologramas
em cartdes e outros produtos, como dispositivos antifalsificacdo, e ndo havia nenhuma evidéncia
de que o publico iria perceber holograma do requerente como um indicador de origem. Em re
Upper Deck Co., 59 USPQ2d 1688 (TTAB 2001).”

275 SANDRI; RIZZO, 2003, p. 164-165.
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Nem o TRIPS nem a legislacdo interna mencionam o termo representacéo
grafica. Contudo, € uma premissa legal que todo sinal visual deve ser graficamente
representavel; essa € uma condicionante ao registro, caracterizada pela
necessidade do sistema de registro de marcas. Nesse sentido, Lionel Bently e Brad
Sherman afirmam: “This reflects the fact that the trade mark registration system is

built around a notion of ‘representative representation’.?76

A representacdo grafica da marca, de acordo com Lionel Bentley e Brad
Sherman, possui basicamente trés funcdes. A primeira: definir o escopo da protecéao,
ou seja, delimitar os direitos do proprietario da marca; a segunda: dar publicidade
para que terceiros tomem conhecimento daquela marca e em eventuais conflitos; e
terceira: permitir que a administracao (6rgao de registro) possa classificar, comparar

e organizar o sistema de registro de marcas.?’’

Os autores ainda ponderam que a representacdo do sinal deve ser
adequada, a fim de permitir a aceitacao do registro pelos 6rgdos de marca. Todavia,
Megan Bartkowski argumenta que a maioria das novas marcas nao € passivel de ser

representada como é uma marca nominativa.?’®

Mesmo sendo marcas visualmente perceptiveis — dada a sua complexidade
e a composicdo de multiplos elementos —, as novas marcas implicam dificuldade de
representacdo gréafica, especialmente no Brasil, onde hd uma série de limitacdes,
porque a tecnocracia ndo estd adequada para permitir ao examinador e ao publico
uma visdo do todo marcario, garantindo um melhor exercicio da representatividade

gréfica destes sinais.?”®

2716 BENTLEY; SHERMAN, 2001, p. 739. Traducéo livre: “Isso reflete o fato de que o sistema de
registo de marca é construido em torno de uma nogao de 'representacgao representativa™.

21 BENTLEY; SHERMAN, 2001, p. 739-740.

218 BARTKOWSKI, Megan. New technologies, new trademarks: a review essay. Journal of
Contemporary Legal Issues, San Diego, v. 19, p. 431, 2010. p. 432. Originals: “Most types of
non-traditional marks cannot be represented with the kind of precision we expect of word marks.”

219 H& a necessidade da mudanga no sistema de registro para que os diversos usuarios do sistema
(examinador, depositante e o publico em geral) possam ter uma melhor compreensédo da marca.
Em primeiro lugar, o formulario deveria ter um campo maior para descrigdo e reivindicagdo do
exato escopo da protecdo pretendida, para que o examinador, entendendo como cabivel, pudesse
limitar o escopo via exigéncia. Aconselhdvel a possibilidade de maior nUmero de imagens e fotos,
bem como o oferecimento de um exemplar do produto que contém a marca para depdésito, que
poderia ser disponibilizado a consulta, se necessério fosse. Por fim, para as marcas em
movimento, o 6rgdo necessita aceitar o arquivo eletrénico, que poderia ser disponibilizado até
mesmo na internet, uma vez que ha tecnologia para tanto e isso tonaria marcas como os logos em
movimento mais realistas na forma de apresentacéo.
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Visto que as novas marcas partem do conceito de algo diferente, incomum
ou impactante, elas podem ser estranhas ou irreconheciveis quando dissociadas do
seu contexto mercadologico, qual seja: o produto, o nome da marca e demais

pormenorizagoes.

Um exemplo € o sinal representado abaixo (Figura 17), uma marca figurativa
registrada no Brasil que se transforma nitidamente em uma marca de posicéo,
guando associada aos produtos (Figuras 18 e 19).289 Essa situagdo demonstra a

importancia de ndo dissociar as novas marcas do conjunto que ela integra.

Figura 36 - BR, Reg. n°840117930

Fonte: INPI.281

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

J

Fonte: INPI.282

Figura 38 - Chaveiro Louboutin

Fonte: Louboutin.283

280 Registro/BR n°840117930, marca concedida em 14/04/2015 — Figura 17; Pedido/BR n° Pedido
901514225, depdsito 13/03/2009 — Figura 18.

281 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2016.

282 |bidem.

283 OUBOUTIN, Christian. Disponivel em: <http://image.rakuten.co.jp/w-
nyc/cabinet/00296973/imgrc0062783405.jpg>. Acesso em: 17 ago. 2016.


https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=2213663
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Esse & um problema que preliminarmente parece impactar a administragcao
publica, mas, verdadeiramente, gera um efeito jurigeno relevante, no campo do
direito empresarial concorrencial, porque a falta da definicdo do escopo e
detalhamento da propriedade sobre uma marca pode dar a possibilidade para que

ocorram abusos no campo do direito da concorréncia.

Acerca da marca de posicdo a qual se fez referéncia no exemplo acima,
cabe esclarecer que é um registro envolto em muitas polémicas justamente
relacionadas aos limites de seu contorno, de sua real natureza e de seu grau de
detalhamento, ao ponto de ensejar 0 questionamento se ele se trata de um sinal no

dominio do coletivo.

O registro nos Estados Unidos (Registro n. 3361597) foi objeto de
controvérsia sobre a protecdo da cor como marca de posicdo. Em que pesem
precedentes sobre o registro de marcas de cor e de posicao, os limites desse direito
de propriedade foram questionados por diversas razoes, entre elas os aspectos da
suficiente representacado, da funcionalidade e da possibilidade de ser um risco aos

direitos da concorréncia no setor.

O inicio foi a medida judicial movida em 2011 por Christian Louboutin S.A
contra Yves Saint Laurent America Inc., para que este parasse de usar a cor
vermelha na integralidade de quatro de seus modelos de sapatos. Por causa dessa
acao, o proprio registro da marca foi questionado. No entanto, o registro foi mantido
porque constatou-se a distintividade adquirida daquela posicdo da cor vermelha no
solado do sapato. Isso, contudo, ndo lhe daria direitos de impedir que a Yves Saint
Laurent usasse tal cor na integralidade de alguns de seus modelos de sapato.

A Louboutin também se envolveu em uma demanda contra a Zara, na
Franca, por causa da cor vermelha no solado de um dos modelos de sapato da rede
varejista. A corte francesa ndo reconheceu o pleito da Louboutin, observando
guestdes como publico-alvo distinto e o fato de que a marca registrada nao continha
uma referéncia de cores (pantone) para as solas vermelhas. Com tal deciséo, a
Louboutin se prontificou entdo a modificar sua marca francesa para citar um tom
especifico (Pantone 18-1663TP, "Chinese Red").284

284 THE FASHION LAW. Louboutin v. Zara: battle of the soles. 2012. Disponivel em:
<http://www.thefashionlaw.com/archive/louboutin-v-zara-battle-of-the-soles>. Acesso em: 10 jan.
2016.



96

Em outro caso, de 2013, na Holanda, Christian Louboutin vs Van Haren
Schoenen, a loja Van Haren pleiteou que a marca da Louboutin fosse considerada
uma marca cromatica. Tratava-se, portanto, de impor normas mais limitadoras ao
uso da cor pela Louboutin. Porém, o Tribunal entendeu que a marca era hibrida
(cromatica + posicdo), tal qual pleiteada no registro, sendo reconhecida a

manutencgéo do registro.?8®

Recentemente, na Suica, em 2016, Louboutin sofreu um revés, pois a Corte
Federal Administrativa recusou a extenséo do registro Britanico, mesmo sendo um
pais que aceita a marca de posicao e de cor per se, sustentando que o vermelho é
apenas decorativo e a posi¢cao, banal, e, assim, ndo seria concretamente distintiva,
pertencendo a cor ao dominio dos signos de dominio publico para aquele setor de

mercado.286

Em consequéncia, deve-se reconhecer que nem toda nova marca visual tem
sua validade pacificada e que ndo € sinal autbhomo do produto; ela precisa ser
reconhecida pelo consumidor por sua capacidade conjunta de distinguir, mas o
sistema registral devera estar preparado para delimitar o escopo do direito de

propriedade, a fim de evitar atentados a livre concorréncia.

A questdo de categorias proprias para cada marca € relevante, porque isso
ajudard o 6rgdo de registro e ao publico que acessa ao sistema identificar e
reconhecer a marca por seu tipo e sua funcdo, eliminando subjetivismos de
apreciacdo.?®” Como dito, categorias amplas podem ser um escape para gerar

propriedade em demasia e distorcida da realidade concorrencial.

285 BURUMA, Houthoff. The red sole of Louboutin shoes protected by a trade mark in the
Netherlands. Disponivel em: <http://www.houthoff.com/>. Acesso em: 20 jun. 2016.

286 SUICA. Tribunal Administratif Fédéral. B-6219/2013. Christian Louboutin Entscheid angefochten
beim BGer. 27/04/2016. Refusal of the International Registration No. 1'031'242 Red ladies shoe
sole.

287 Acerca do subjetivismo de interpretacdo, um exemplo sdo 0s registros n°s 820817155 e
821176056, apéndice 1, figura 34 e 35. O primeiro, registro de marca figurativa, e o segundo de
marca tridimensional no INPI, sdo exemplos usados em algumas palestras e outras situacdes
como um exemplo de marca tatil, mas entendemos tratar-se de uma marca de posicao, porque as
figuras estdo em uma determinada posicéo especifica em uma garrafa plastica do tipo pet. Essas
figuras poderiam ser uma marca figurativa aposta daquela forma como um sinal identificador
peculiar.
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3.4.1 A Capacidade de Distintividade

A questdo do reconhecimento do sinal enquanto marca esta entrelacada
com o exercicio da sua fungcdo. Na l6gica do sistema de marcas, a funcdo da marca
€ a capacidade de individualizar, como ressalta Waldemar Ferreira: “[...] ndo resta
davida que as marcas ndo tém finalidade outra sendo a distintividade de produtos

industriais e objetos destinados ao comércio.”?®

Lélio Schmidt reforca: “A distintividade € tdo essencial a marca que €
revelada por sua propria definicho como um sinal destinado a diferenciar um produto

ou servico de outro. A funcéo distintiva prende-se a génese etimoldgica da palavra
[...]%.28

As novas marcas possuem uma relacao intima com a tecnologia. Nuno Pires
de Carvalho afirma, entretanto, que as tecnologias ndo estdo pressionando a
estrutura do sistema das marcas; o que elas fazem é mudar o modo de usar as
marcas e, assim, aumentam sua influéncia na sociedade “[...] mas ndo mudam o seu

conceito”.2%0

Maité C. Fabbri Moro explicita um aspecto de crucial relevancia: a validade.
Ela afirma: “Ser distintiva € também uma das condigbes de validade da marca. Seja
a distintividade intrinseca ou construida, deve ela estar presente para que se possa

considerar um signo como marca”. 2%

Isso se alinha com a posicdo de Paul Mathély, que observa que o carater
distintivo pode provir de duas fontes: a) ser inerente ao sinal e b) ser adquirido com

0 uso que é feito do sinal a titulo marcario.?%2

Esses sinais visuais, como um gesto ou um movimento, podem, em um
primeiro momento, ndo ter conotacdo distintiva, mas, como j4 observado neste

trabalho, dentro do conjunto marcario e no mercado adquirem distintividade.

Por esse angulo, Carlos Cornejo Guerrero afirma: “[...] la distintividade debe

darse segun el caso, tanto respecto de las denominaciones como de la forma y

288 FERREIRA, 1962, p. 264.
289 SCHMIDT, 2013, p. 49-50.
290 CARVALHO, 2009, p. 633.
291 MORO, 2003, p. 37.

292 MATHELY, 1994, p. 74.
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colores del producto. Asimismo, debe verificarse en relacion a la actividad en que

consiste el servicio”.29

No seu tempo, Carvalho de Mendonca, ao definir o carater distintivo das
marcas, ponderava a possibilidade de escolha que o empresério tem para conferir a

essa condi¢ao a um sinal:

Y

Imprime feicdo a marca o elemento distintivo, representado por
qualquer nome, sinal ou desenho que, a primeira vista, atraia a
atencdo, por qualquer emblema saliente ou por quaisquer palavras
gue se imponham aos sentidos ou a memoria.

As suas formas sdo tdo infinitas quanto a imaginacdo possa
conceber ou a habilidade sagaz na arte do reclamo venha a
sugerir.2%

Nas inumeras possibilidades de escolha do empresario para a criacdo de
sua marca podem surgir em tela as peculiaridades das novas marcas visuais, de

modo a constituirem o elemento distintivo necessario.

Contudo, esse carater inovador pode também criar uma dificuldade para o
reconhecimento da distintividade, o que, para Denis B. Barbosa, € uma inadequacao

funcional do sinal, algo corrigivel pela distintividade adquirida:

Certo é que essa inadequacao de ser reconhecido como marca pelo
publico pode as vezes ser corrigida, por exemplo, pela construgcédo
eficaz, pela publicidade, pelo tempo, ou por outros meios, de um
significado secundario para tal elemento significado. Ou seja, a par
daquele significado primario que o elemento tem para o publico — ndo
€ marca - cria-se um segundo significado, qual seja, sim, isso que a
primeira vista ndo era marca, passou a designar a origem dos
produtos e servigos.?®

A distintividade adquirida, também conhecida como secondary meaning, “é

um fenébmeno que faz com que um signo comum, originalmente desprovido de

293 GUERRERO, Carlos A. Cornejo. Derecho de marca. 2. ed. Lima: Cultural Cuzco, 2007, p.136.

294 MENDONCGCA, José Xavier Carvalho. Tratado de direito comercial brasileiro: livro lll. Rio de
Janeiro: Freitas Bastos, 1934. v. 5, p. 252-253.

295 BARBOSA, Denis Borges. Marcas movimento..., p. 7-8.
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distintividade, adquira pelo uso empresarial a capacidade de identificar e diferenciar

um produto ou servigco de outro, tornando-se passivel de protecdo como marca”.2%

Maité Moro propbe a reflexdo sobre se essa teoria destina-se apenas as
marcas linguisticas (nominativas e mistas), pois, a principio, soaria estranho esse
instituto aplicado as marcas tridimensionais. Todavia, a autora, pondera, baseada
em ampla doutrina citada por ela, que a teoria trata verdadeiramente da aquisicao de

capacidade distintiva, independentemente da forma de apresentagéo da marca.?®’

Silvia Giudici reafirma tal entendimento: “[..] impone certamente
I'applicabilita della fattispecie riabilitativa anche ai marchi di forma”. A autora explica,
porém, que o fato da aplicacdo deste instituto e da vulgarizagdo da marca ser
empregavel ainda as “marchi non convencionali” resultou de uma decisdo da corte
de apelacdo de Mildo, que entendeu como impossivel a aplicacdo analdgica desse

instituto para todas as formas de marca.?%®

Esse é um fenbmeno econémico e mercadoldgico de conversdo de um sinal
desprovido de capacidade distintiva em um sinal reconhecido como marca, face aos
produtos e servicos que distingue.?®® Como consequéncia dessa situacédo, o sinal
passa a ser considerado validamente registravel como marca, e, como tal, agrega

valor ao fundo de comércio.

Note-se, contudo, que o0 empresario ndo é o Unico beneficiario da aquisicao
de distintividade. Como visto, também o consumidor o serd, pois, ao apresentar
capacidade distintiva, o sinal facilita a escolha do consumidor em um sistema

concorrencial, como bem observado por Luigi Sordelli:

Essa tiene conto infatti dellinteresse dellimprenditore alla
identificazione dei propri prodotti (che viene posto in posizione
primaria riconoscendogli sul segno un diritto esclusivo) e quello dei
consumatori ad operare delle scelte ed a identificare con certezza il
prodotto. Il marchio, come normalmente si rileva, assume una sua
giustificazione in un regime concorrenziale, qualificato da una
produzione di massa, poiché mediante la esclusiva permette a chi

2% SCHMIDT, 2013, p. 127.

297 MORO, 2009, p. 160.

2% GIUDICI, Silvia. La capacita distintiva, il secondary meaning e la decadenza per volgarizzazione
nei marchi di forma alla luce delle nuove norme del codice della proprieta industriale. Rivista di
Diritto Industriale, Mildo, ano 55, p. 85-86, 2006. Neste In: App Milano, 7 maio 202, 4431/5 (caso
Luis Vuitton)

299 GONCALVES, 2003, p. 98.
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esercita una impresa di veder individuato il proprio prodotto e di poter
cosi usufruire della domanda che il pubblico gli rivolge e serve ad
orientare le scelte del consumatore, facilitando l'identificazione dei
prodotti in modo chiaro ed inequivoco [...]. 3%

O problema, no entanto, € que a andlise da distintividade adquirida é
caracterizada por uma individualizacdo e casuistica®®?, algo contrario a regra do
sistema registral administrativo brasileiro, que, em principio, exige que a marca seja

distintiva de pronto.

Isso significa que, no ato da solicitagdo da marca no INPI, verifica-se a
capacidade distintiva do sinal frente aos produtos e servigos que ele pretende
assinalar, o que é, em alguns casos, dificil para as novas marcas visuais, que

apenas serao distintivas apds seu uso efetivo como marca no mercado.

O tempo e a intensidade do uso, o efetivo reconhecimento adquirido pelo
sinal, bem como a publicidade e outros meios de informar a nova marca, S&o
essenciais para a aquisicao de distintividade, sobretudo, para sinais peculiares como

eSsses.

Realmente, o elemento principal do secondary meaning é a
associacdo operada na mente dos consumidores, que passam a
perceber tal sinal como marca de um determinado produto ou
servico. Para os consumidores, 0 signo passa a ser suficiente para
identificar o bem e distingui-lo dos seus congéneres.3%?

O sistema de registro marcario nacional tem, em sua etapa precedente, o
exame da marca, que consiste em uma avaliacdo de seus requisitos de

registrabilidade relacionados a distintividade, novidade, veracidade e licitude, com

300 SORDELLI, Luigi. Marchio e secondary meaning. Milano: Giuffre, 1979, p. 325-326. Tradugao
livre: Ele leva em consideragéo o interesse do empresario de identificar os préprios produtos (o
gue vem colocado em posi¢éo primaria, reconhecendo no sinal distintivo um direito de exclusivo) e
aguele do consumidor de fazer escolhas e identificar com seguranca um produto. A marca, como
normalmente se destaca, assume sua justificacdo num regime concorrencial, qualificado pela
producdo em massa, pois, mediante a exclusividade, permite a quem empreendeu esforcos, ver
individualizado o préprio produto e poder, assim, usufruir da demanda feita pelo publico e serve
para orientar as escolhas do consumidor, facilitando a identificacdo dos produtos de forma clara e
inequivoca.

301 ROANNING, Debbie. Taste, smell and sound — future trademarks. Les Nouvelless: Journal of the
Licensing Executives Society, Washington, v. 36, n. 1, mar. 2004, p. 19.

302 SIERVI, Amanda Fonseca. Efeitos da notoriedade em relagdo a distintividade marcaria:
secondary meaning e degeneracdo. 2005. Dissertacdo (Mestrado em Direito Comercial) -
Pontificia Universidade Catdlica de Sao Paulo, Sdo Paulo, 2005, p. 133.
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verificagdo de atribuicbes referentes aos efeitos produzidos em relacdo a
propriedade.303

Algo que, para Jodo da Gama Cerqueira, concede seguranca juridica: “[...] o
sistema de exame prévio, ao contrario, oferece a vantagem de evitar ou de diminuir
consideravelmente as questdes juridicas e conter os abusos da concorréncia
deslelal [...]".3%4

Ha uma postura indefinida do INPI em relagdo ao tema, uma vez que
algumas de suas decisbes acerca de marcas tridimensionais conduzem a uma

interpretacéo favoravel a associacdo marca-produto pelo consumidor.3%°

Jacques Labrunie, ao discorrer sobre as marcas tridimensionais e o
secondary meaning, afirma que o entendimento norte-americano é no sentido de
gue o registro apenas pode ser concedido se a marca tiver adquirido distintividade
por meio do uso que indigue uma determinada origem. Isso ocorre em direcao
contraria a da compreensao europeia e brasileira, de ndo haver maiores exigéncias
do que aqueles incidentes sobre as demais marcas, sendo que a indicacdo de
origem nao é um pressuposto legal para o registro de marcas de produto ou servigo

nos citados sistemas.

Labrunie enfatiza: “Independentemente dos diferentes entendimentos,
parece-nos inconteste que o fendbmeno do secondary meaning é determinante na
construcdo da distintividade de marcas tridimensionais de forma necesséaria, comum

ou vulgar”, 306

Essa questdo da distintividade adquirida no Brasil tem levado a muita
inseguranca juridica. E necessaria a avaliagdo desse tema para regulamentar o
sistema de registro das novas marcas visuais, sob pena de estar-se ampliando ainda
mais a inseguranga, indo na contraméo do objetivo do direito de propriedade da
marca, ou seja: ter a capacidade de ser reconhecida e distintiva para o consumidor

em um mercado em competicdo, gerando desenvolvimento.

303 CERQUEIRA, Joado da Gama. Tratado da propriedade industrial: volume Il, tomo Il. 3. ed. Rio
de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 57.

804 |bidem, p. 59.

305 MORO, 2009, p. 162.

306 | ABRUNIE, Jacques. Aquisicdo do secondary meaning nas marcas tridimensionais. Revista
Férum Juridico, Sao Paulo, ano 3, p. 56-59, dez. 2014, p. 59.
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Esse ultimo ponto é apoiado pela da doutrina italiana. Luigi Sordelli sustenta:

Come si vede, il modo di costruire il diritto al marchio, proprio ai vari
ordinamenti, influisce in maniera diversa nel determinare le condizioni
per 'acquisizione e la nascita del diritto, specie avendo presente la
natura della registrazione e gli effetti che da essa discendono.
Tuttavia, qualunque sia il sistema adottato, il problema dell’ uso o
della notorieta del significato secondario di una parola come marchio,
incide ai fini di rilevare se essa abbia raggiunto o meno in concreto
una capacita distintiva. 3%

E possivel, assim, concluir que existe um grave problema sistémico para as
novas marcas, criado pelo siléncio legislativo acerca da distintividade adquirida e
pela inaptiddo em solucionar o conflito entre a aplicacdo da norma constitucional que
garante o direito de propriedade para todo sinal visualmente perceptivel e a falta de
disposicdo expressa, além de outras questdes de natureza tecnocratica.

Esse problema sistémico pode obstacularizar o acesso ao direito de
propriedade das novas marcas que estejam em conformidade com outros
parametros legais. A Constituicdo garante o direito de propriedade das marcas, e a
lei especial estabelece que concedera esse direito aquelas marcas distintivas, mas
nenhuma norma diz qual o momento para analisar a distintividade e como fazer
isso, em que pese a doutrina macicamente reconhecer a plena aplicabilidade do

secondary meaning.3%8

Vale lembrar, qualquer fato ndo disciplinado especificadamente na lei da
ensejo a que se alcancem conclusdes juridicas diametralmente opostas, segundo se

utilize de argumento analégico ou do contrario.

Outra questdo relevante é a aquisicdo de distintividade pelas marcas
formadas por varios elementos. Faz-se referéncia aqui as marcas complexas, como
as novas marcas, sobretudo o trade dress, que é formado de muitos elementos nao

distintivos e outros de apropriagcdo exclusiva questionavel, como é a cor.

807 SORDELLI, 1979, p. 85. Tradugéo livre: Como se vé, o modo de construir o direito a marca,
préprio de varios ordenamentos, influéncia de maneira diversa a determinacéo das condi¢ces para
aquisicdo e o nascimento do direito, sobretudo se consideramos a natureza do registro e os efeitos
que dele derivam. Contudo, qualquer que seja o sistema adotado, o problema do uso ou da
notoriedade do significado secundério de uma marca nominativa afeta a finalidade de detectar se
ela atingiu, na prética, uma capacidade distintiva.

308 SCHMIDT, 2013, p. 144.
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Poderia um sinal assim adquirir distintividade como consequéncia de seu
uso combinado com outros sinais, como marcas registradas ou nao? Em analise
sobre a posicéo jurisprudencial e doutrinaria da comunidade europeia, Angel Garcia

Vidal opina de forma favoravel a obtencéo de distintividade no conjunto:

A mi juicio, el secondary meaning no es una figura que opere como
excepcion al principio de la capacidad distintiva de las marcas. Antes
al contrario, un signo inicialmente carente de capacidad distintiva
sOlo es registrable como marca si, la adquiere posteriormente. Y
habiéndolo hecho, no hay razén para negar su acceso al registro de
marca, con independencia de que el uso que ha dado lugar a la
distintividad sobrevenida se hubiese realizado en conexion con otros
signos.3®

Conclui-se que, mesmo para marcas complexas e conjunturais, a existéncia
da capacidade distintiva € essencial para a aquisicdo da propriedade. Porém, como
visto, as novas marcas enfrentam uma série de obstaculos nesse campo, em razao
da sua natureza, da interpretacdo e de particularidades do sistema registral

brasileiro.

3.4.2 Funcionalidade

Este topico afeta sobremaneira as novas marcas, porque da continuidade a
discussdo sobre a funcdo da marca. Thomas Arden observa: “A claim of

functionality thus will be considered in any challenge to a nontradidional mark”.310

A doutrina da funcionalidade se desenvolveu nos Estados Unidos em razao

dos riscos de abusos dos direitos de propriedade intelectual e da necessidade de

309 VIDAL, Angel Garcia. El secondary meaning de um signo como consecuencia de su uso em uma
marca compuesta (comentario a la sentencia del TICE (sala segunda) de 7 julio de 2005, assunto
C353/03, société des produits Nestlé AS y Mars UK Ltd. Jurisprudencia Comunitaria sobre
Marcas, Granada, 2007, p. 115. — Traduc¢do livre: Em minha opinido, o secondary meaning nédo é
uma figura que opera como uma excecdo ao principio do cardcter distintivo das marcas. Pelo
contrario, um sinal inicialmente desprovido de capacidade distintiva sé é registravel como marca
se vier a adquiri-la. E se tiver conseguido, ndo h4 nenhuma razao para negar 0 acesso ao registro
de marca, independentemente do uso que levou ao caréter distintivo ter ocorrido em conexao com
outros sinais.

810 ARDEN, 2000, p. 107. Tradugdo livre: A alegagdo de funcionalidade, deste modo, vai ser
considerada, em geral, um desafio para a marca néo tradicional.
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delimitacdo de cada um dos direitos que integram a propriedade intelectual, como a

interagdo com o direito da concorréncia. Maria Luisa Hurtado afirma:

Si se admitiera el registro de marcas funionales, se lesionaria el
principio de libre competencia al aceptar por esta via que un
empresario ocupara una posicion de ventaja en el mercado en
relaciébn con otros empresario competidores que tendrian que gastar
mas dinero en publicidad para llegar a conseguir los mismos
resultados gie el titular del signo mas expresivo a los consumidores
por su inherente funcionalidad. 3%

A funcionalidade pode ser resumida como um efeito técnico que faz o
produto ter um desempenho melhor. Impede os fabricantes de tentar proteger, como
marca, caracteristicas especificas de um produto que poderiam ser protegidas por
meio de patente de utilidade. Existe a funcionalidade utilitaria e a funcionalidade
estética, sendo que ambas tém a mesma logica de proteger o mercado, aspecto

adiante mais detalhado.

Como visto, a nova marca visual, como qualquer outro sinal, € submetida ao
requisito da distintividade, para que, conforme a visdo de Denis B. Barbosa, ndo seja
um subterfigio de protecédo de algo arbitrario ou pertencente a outro grupo de bens

da propriedade intelectual:

Seja um elemento relativamente arbitrario no processo de
significagdo; qualquer determinismo entre marca e coisa assinalada
importa num potencial de exclusividade em relagdo ao fluxo real da
economia, ou seja, uma invasdo do campo proprio de outros
sistemas de protecédo intelectual, como da patente.3!2

Portanto, a doutrina da funcionalidade tem essa dupla fungéo:
primeiramente, de delimitar os direitos da propriedade intelctual e, em seguida, de

proteger a livre concorréncia, como salienta Richard Berman: “The functionality

311 HURTADO, Maria Luisa Llobregat. Caracterizacion juridica de las marcas olfativas como problema
abierto. Revista de Derecho Mercantil, Pamplona, n. 227, p. 51-116, 1998, p. 609. Traducéo
livre: “Se admitisse o registro de marcas funcionais, lesionar-se-ia o principio da livre concorréncia
ao aceitar-se, por esta via, que um empresario ocupara uma posi¢cao de vantagem no mercado em
relacdo a outros empresarios concorrentes, 0s quais teriam que gastar mais dinheiro em
publicidade para conseguir os mesmos resultados que o titular do signo mais expressivo aos
consumidores por sua inerente funcionalidade”.

312 BARBOSA, Denis, Borges. Tratado da propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumens Juris
Direito, 2010. p. 15.
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doutrine serves two ultimate ends: fostering effective competition and drawing a

bright line between trademark and patent law” .33

De fato, essas funcbes da teoria sdo complementares no campo da livre
concorréncia para 0os que entendem que a sobreposicdo de diretos de propriedade
intelectual pode ser um potencial atentando a liberdade de iniciativa e de

competicao.

Por outro lado, hd um grupo respeitadissimo de autores brasileiros que
opinam em contrario, como José Roberto Gusmao d’ Affonseca, que cita outros
respeitadveis autores nacionais para firmar seu posicionamento acerca da
possibilidade, no Brasil, de cumulacéo de protecdes registrais, respeitando a funcao

inerente de cada bem imaterial.314

Uma reflexdo nacional mais profunda sobre a doutrina da funcionalidade é
importante. Aqui, ela esta restrita as novas marcas, pois estdo em fase experimental,
0 que as tornam bens com maior probabilidade de abuso no direito de protecéo

marcaria.

Nuno Pires de Carvalho argumenta que o cerne da questao das marcas “néao
tradicionais” nao diz respeito a sua natureza ou a sua qualificacdo como sinal
distintivo, mas, sim, aos riscos de serem usadas para compensar necessarias
limitacbes que sdo parte intrinseca de outros mecanismos de apropriacdo de
diferencas, a exemplo das patentes, dos desenhos industriais e do direito de

autor.31°

Cabe lembrar que o carater pepértuo dos direitos de propriedade sobre as
marcas potencializa essa questao, diferentemente de outros bens da propriedade
intelectual, que possuem uma limitacdo temporal de seus direitos. Assim, a
preocupacdo ndo é apenas da justaposicdo de direitos intelectuais, mas de sua
motivacao, ou seja, o desejo do empresario de perpetuar a exclusividade sobre bens

intelectuais que ndo exercem fungéo distintiva.

313 BERMAN, Richard J. Color me bad: a new solution to the debate over color trademark registration.
Color Trademark registration. George Washington Law Review, Washington, v. 63, p. 111-117,
1995. p. 117. Traducgdo livre: A doutrina da funcionalidade serve para dois fins dltimos: promover
uma concorréncia efectiva e tracar uma linha clara entre a marca e lei de patentes.

314 GUSMAO, José Roberto d’Affonseca. Desenhos Industriais. In: COELHO, Fabio Ulhoa. Tratado
de direito comercial, estabelecimento empresarial, propriedade industrial, direito da
concorréncia. Sao Paulo: Saraiva, 2016. v. 6. p. 287-288.

315 CARVALHO, 2009, p. 636.
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Ocorre funcionalidade utilitaria quando nao se pode separar a funcao técnica
de um produto de sua criacdo de forma.3'® Na lei brasileira, ndo pode ser registrada
como marca a forma impossivel de ser dissociada do efeito técnico do produto (art.

124, XXI da LPI). Portanto, houve uma preocupacao do legislador com o tema.

O manual de marcas do INPI, ao se referir a probigdo contida no inciso XXI
do artigo 124 da LPI, para fins de analise de pedidos de registro de marcas
tridmensionais, define que é irregistravel a forma plastica que ndo tenha
distintividade em si mesma, ou seja, aquela forma necessaria, inerente a natureza
do objeto, como uma forma esférica para assinalar bolas de futebol; ou, ainda,
aquela forma que ndo possa ser dissociada do efeito técnico relativo ao produto ou
servico que disntingue, como os bloquinhos multipinos para brinquedos de montar.

Portanto, a forma ndo pode ser usual, comum ou ditada por condi¢des técnicas.

Maité Moro pondera: “[...] prefere-se compreender que, no caso da protecéo
como marca de uma forma funcional, a funcionalidade do objeto ndo deve estar
diretamente ligada ao aspecto distintivo da marca, do qual ndo possa ser ela

dissociada.”1’

Nos Estados Unidos, os tribunais construiram regras de aplicacao da teoria
da funcionalidade, que determinam ser muito importante haver alternativas para os
competidores. Situacbes como: o produto ser objeto de patente ou desenho
industrial; publicidade que expde a marca (de uma forma utilitaria); e se a marca é
resultado de um método simples e barato de fabricacdo s&o potencialmente

questdes para se avaliar a teoria da funcionalidade em relacédo a marca.3!8

Especialmente em relagdo as novas marcas visuais, o caso de Qualitex vs
Jacobson (1995), acerca da registrabildiade de cor isoladamente, decidido em ultima
instancia pela Suprema Corte Americana, € considerado o marco para as

interpretagdes que se seguiram naquele sistema acerca da funcionalidade.

Na Europa, a situagao é idéntica, como assevera Maria Luisa Hurtado:

316 HURTADO, 1998, p. 611.
317 MORO, 2009, p. 146.
318 ARDEN, 2000, p. 107-109 e BERMAN, 1995, p. 117-118.
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La mejora funcional — en sentido de funcionalidad técnicia — es
consecuentemente lo que la doctrina y la jurisprudencia valoran para
la delimitacién del ambito de proteccion” que continua “En el
momento pretesente no parece ofrecer dudas de que tanto um
disefio industrial como una marca no pueden obtener proteccion si
son funcionales, incluso aunque hayan adquirido “secondary
meaning.3°

Um exemplo é o pedido de registro de marca de movimento para a abertura
da porta do automovel Lamborghini, recusado em todas as instancias, incluindo em
sede de apelacdo, dentre outros argumentos porgque se trataria apenas de uma
questdo técnica (Art. 7(1) (@) (b) e (e) CTMR).’0 Mas, vale lembrar, como
mencionado anteriormente, essa mesma marca foi deferida sem discussédo nos

Estados Unidos.

Um ponto importante, frequentemente debatido na doutrina e na
jurisprudéncia de ambos os sistemas, € a precedéncia de um direito de patente
como caracterizador de uma funcionalidade técnica para um pedido de registro das

marcas em estudo.

Nos Estados Unidos, segundo Thomas Arden, pouco importa se uma
patente esta ativa ou expirada para que confira a marca a noc¢ao de funcionalidade:
“The existence of patents is relevant to the functionality issue insofar as they disclose

competitively advantageous features”.321

Naquele pais, no caso TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc322, em
gue se analisou a funcionalidade em um caso de registro de trade dress, uma das
questdes era saber se uma patente de utilidade expirada, impediria aquele registro
de marca de trade dress. A Corte considerou que era uma forte evidéncia da sua
funcionalidade, mas frisou que uma patente de utilidade expirada nao significa

necessariamente impossibildiade de protecdo do trade dress: “[...] a functional

319 HURTADO, 1998, p. 611-612.

320 Apéndice 1, Figura 27 - EUTM n°® 001400092, deposito em 26/11/1999, classes 12, 28, descri¢ao:
The trademark refers to a typical and characteristic arrangement of the doors of a vehicle. For
opening the doors are "turned upwardly”, namely around a swivelling axis which is essentially
arranged horizontal and transverse to the driving direction. Automobili Lamborghini S.p.A.

821 ARDEN, 2000, p. 114. Tradugéo livre: “A existéncia de patentes é relevante para a questdo da
funcionalidade na medida em que revelam caracteristicas competitivamente vantajosas”

822 TrafFix Devices, Inc. v. Mktg. Displays, Inc., 532 U.S. 23 (2001), in: Brett Ira Johnson, Trade Dress
Functionality: A Doctrine in Need of Clarification, Campbell Law Review, vol. 34:125, 2012, (125-
152), p.129


https://www.google.com.br/search?q=lamborghini&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi6yo2V1JjMAhXFDpAKHU3BCO0QvwUIGigA&biw=1252&bih=604&dpr=1.09
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feature is one the exclusive use of [which] would put competitors at a significant non-

reputation-related disadvantage.”

Em suma, o trade dress (e outras marcas) sera funcional se advir daquelas
regras gerais da funcionalidade: uma patente que revele uma vantagem utilitaria,
gque nao haja outra alternativa e que o trade dress contribua para maior
durabilidiade, eficiéncia ou custo do produto®??, ou seja, qualquer sorte de situagdo

que se torne uma forte barreira competitiva no mercado.3?

Fernandez-Novoa aponta a importancia dessa proibicdo concernente a
forma técnica oriunda de uma patente “porque son radicalmente diferentes las
finalidades y las base de uno y otro sistema”. Para ele, as marcas tém bases na
distintividade e na capacidade de servir aos empresarios, enquanto as patentes, de

fomentar e divulgar intestigacdes tecnoldgicas.3?®

7

Outro ponto importante nos debates internacionais € a multiplicidade de
possibilidades de elementos substituiveis dos competidores. Segundo Maité Moro,
no Brasil “ndo interessa saber se € possivel atingir o mesmo resultado com outra
forma, pois qualquer caso em que a forma ndo possa ser dissociada do seu efeito

técnico ndo sera possivel de registro.”32¢

Para Nuno Pires de Carvalho, entretanto, o elemento divisor de 4guas entre
o distintivo e o funcional é a possibilidade de alternativas, a exemplo das patentes.
Destaque-se, também, o fato de a solucdo poder estar em ndo negar a um sinal
inicialmente funcional a possibilidade de adquirir um significado secundario;
portanto, negar presuncdes absolutas de funcionalidade, pois, em funcdo da
mensagem simbdlica que agrega valor ao sinal, justificar-se-ia a aplicacdo de uma
regra de razao; que determinado sinal funcional pode adquirir distintividade em

certas circunstancias.32’

Fernandez-Novoa, em analise do caso Philips Eletronics Nv vs Remington

Consumer Products Limited, acerca de um pedido de marca tridimensional, conclui

323 HALPEM, Sheldon W.; NARD Craig Allen; PORT, Keneth L. Fundamentals of United States
intellectual property law: copyright, patente, trademark. 2. ed. Netherlands: Wolters Kluwer,
2006, p. 328. Acervo Max-Planck Munique.

824 ARDEN, 2000, p. 121.

325 FERNANDEZ-NOVOA, 2004, p. 223.

826 MORO, 2009, p. 142.

827 CARVALHO, 2009, p. 636 -641.
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que o Tribunal Europeu afastou expressamente a tese defendida pela doutrina
alema sobre a possibilidade de que formas alternativas permitiriam tal registro.3?®

Como citado, esse sempre foi um ponto debatido no que se refere a
protecdo das cores, pois opositores ao registro de marcas cromaticas usam como
argumento a teoria do esgotamento das cores, bem como da funcionalidade delas

para indicar alguns objetos.

Segundo essa linha de pensamento, quanto mais cores sao registradas,
menos sobram disponiveis para o uso dos demais no mercado, especialmente as

cores mais apelativas aos consumidores, ferindo o principio da concorréncia justa.3?°

A funcionalidade pode ser parte da natureza da nova marca. No que diz
respeito as marcas gustativas e olfativas, isso tem um grau ainda maior, poque €&
muito dificil estabelecer o “elemento distinguibilidade” no sabor de uma fruta para um
iogurte ou para uma fragancia de rosas em um perfume, como afirma Nuno Pires de
Carvalho: “O problema destas marcas visualmente ndo perceptiveis € que muitas
delas — mas nem todas — criam um problema na medida em que podem ser partes

intrinsecas do produto que identificam”.3%

Na sua origem, essa doutrina limitava-se as caracteristicas mecéanicas ou

técnicas essencias de um produto, procurando separar as marcas das patentes.

No entanto, existe uma vertente mais recente que trata da funcionalidade
estética, definida por Maria Luisa Hurtado: “[...] considerando que un signo es
funcional cuando lleva incorporado unas cualidades que mejoran su apariencia y

facilidade de venta por las prefrencias de los consumidores”.33!

Nos Estados Unidos, da onde vem essa doutrina332, a funcionalidade

estética é assim definida, nas palavras de Richard Berman: “under the doutrine of

341 FERNANDEZ-NOVOA, op. cit., 226-227.

329 SANDRI; RIZZO, 2003, p. 76-77.

330 CARVALHO, 2009, p. 637.

331 HURTADO, 1998, p. 615. Traducéao livre: considerando que um sinal é funcional quando incorpora
qualidades que melhoram sua aparéncia e facilidade de venda pela preferéncia do consumidor.

332 McCARTHY, 2004, p. 137. Afirma: “Aesthetic functionality is an oxymoron, combining the opposing
notion of aesthetics and utility. For these reasons, the vast majority of courts have rejected the
theory of aesthetic functionality. Traducdo livre: Funcionalidade estética € um oximoro,
combinando a nocdo oposta de estética e utilidade. Por estas razdes, a grande maioria dos
tribunais rejeitou a teoria de funcionalidade estética.
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aesthetic functionality, the definition of ‘functional’ is expanded to include decorative
features that improve the appearance, and therefore the sale of the goods”.333

Maité Moro ressalta que ndo existe na lei brasileira uma correspondente
restricdo, de forma substancial, ao registro do produto ou de funcionalidade
estética.3** A autora conceitua que as formas ornamentais e/ou estéticas, como o
nome sugere, sao aquelas cuja finalidade é ornar, decorar, mas ela ressalta que,
apesar de terem esse proposito, ndo necessariamente terdo objetivo distintivo,

afastando eventual equivaléncia entre forma ornamental e forma distintiva.33®

José Roberto Gusméao é enfatico: “A arte é a expressédo da emocéo [...]. O
acréscimo de uma determinada forma artistica ou ornamental a um objeto pode ser
protegido como obra pelo direito autoral, como sinal distintivo pelo direito marcério

ou por um registro de desenho industrial”.336

Essa teoria advém também da nocdo de coibir a cumulacdo abusiva de
protecbes entre marcas e outros institutos da propriedade intelectual, neste caso o
desenho industrial e o direito de autor, que possuem func¢des distintas. Fernandez-
Névoa expde: “A través de la prohibicion analizada se pretende establecer en cierto

modo la frontera entre el sistema de marcas y sistema de dibujos y modelos”.3%"

Acerca das marcas tridimensionais, a lei da Itdlia determina ser irregistravel
“a forma che da un valore sostanziale al prodotto™28, explicada por Giuseppe Sena
como sendo as formas do “industrial design” ou meras formas de um produto,
mesmo que criativas, algo diverso de outras que funcionem distintivamente, entéao

registraveis. 339

Um dos argumentos para a aplicacdo dessa teoria as novas marcas € que

nao consiste em funcdo da marca tornar o produto esteticamente mais desejavel

333 BERMAN, 1995, p. 118. Traducéo livre: De acordo com a doutrina da funcionalidade estética, a
definicdo de "funcional" é expandida para incluir elementos decorativos que melhoram a
aparéncia, e, portanto, a venda das mercadorias.

334 MORO, 2009, p. 109.

335 MORO, 2009, p. 149.

33 GUSMAO, 2016, p. 281.

337 FERNANDEZ-NOVOA, 2004, p. 228. Traduc&o livre: Através da proibicdo analisada, pretende-se
estabelecer, de certo modo, a fronteira entre o sistema de marcas e de desenhos e modelos
industriais.

338 VANZETTI, Adriano; GALLI, Cesare. La nuova legge marchi: commento articolo per articolodella
legge marchio e delle dispoziononi transitory del d.Igs. n. 480/92. Milao: Giuffre, 2001.

339 SENA, 2007, p. 83.
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para os consumidores.34? Porém, esse é um pensamento estranho ao se pensar que
a funcdo publicitaria € complementar a distintiva e, ainda, que por meio da

publicidade pode-se adquirir distintividade.

A funcionalidade é a contramao da distintividade; “la distintividade del signo

es exigida para que éste pueda ejercer las funciones de marca em el mercado”.3*

Todavia, como afirma Sergio Balafia, “el derecho de marcas protege um
signo em consideracion a la funcidbn econdémica que éste desempefia em el

mercado”.342

O interesse do empresario € obter lucro e um dos meios para isso € captar e
atrair mais clientela por meio de sua marca, ou seja, daquela identidade que ele

constréi por meio da publicidade.

Deve-se ter cautela ao se diferenciar aquilo que é objeto de simples valor
estético e o que é sinal criativo. Interpretacdes de valores em diretrizes registrais ou
decisfes judiciais com base em teorias sistematizadas em outras ordens normativas
podem se afastar da logica da razoabilidade e proporcionalidade, como postulado na

interpetacdo hermenéutica juridica.*3

%0 ARDEN, 2000, p. 119.

341 AZCARATE, Clara Rui Pérez. El caracter distintivo de las marcas. Madrid: Editorial Reus, 2008,
p.37.

342 BALANA, Sergio. El entono digital, ¢segunda oportunidad para la marca olfativa? Estudio acerca
de la capacidad del signo olfativo funcionar como marca en el mercado. In: DERECHO
INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR, 26., 2006, Madrid. Actas... Madrid: Marcial Pons, 2006, p.
52.

343 CAMARGO, 2003, p. 189.
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PARTE 2

OS FUNDAMENTOS DA PROTECAO DAS NOVAS MARCAS VISUAIS

Depois de explicar o processo de criacdo, mercadolégico e juridico, das
novas marcas visuais, que sao o objeto deste trabalho, serd examinada, nesta
segunda parte, a teoria da propriedade dessas marcas. Cabe ressaltar, desde ja,
que se trata de um modelo constitucional capitalista de propriedade privada com

objetivo desenvolvimentista.

A partir disso, se explicard o modelo vigente de concessdo de direitos
exclusivos da propriedade industrial e, especialmente, as marcas, cujas justificativas
se fundamentam em quatro correntes de estudo. Por razbes metodologicas, apenas
duas teorias foram eleitas para este estudo, uma por pragmatismo econdmico e a
outra pela admissdo da ideia da criagdo da marca como ato humano, cujos

resultados séo legalmente protegidos.

Mais adiante sera analisada e apresentada a correlacdo entre o direito de
propriedade das marcas, a centralidade da empresa como ente de desenvolvimento
e seus principios, buscando-se, assim, demonstrar a complexa intersec¢cdo dos
temas, que, algumas vezes, podem parecer antagonicos, sem o serem de fato, como

se confirma no caso do principio da livre concorréncia e da propriedade intelectual.

Ao final, ficara evidenciado que, dos principios constitucionais da livre
iniciativa e concorréncia, decorre a protecdo das novas marcas visuais nao

reguladas pelo INPI, tratando-se de uma lacuna no sistema de marcas.
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CAPITULO 4

O DIREITO DE PROPRIEDADE DAS NOVAS MARCAS VISUAIS

Existem algumas teorias politicas e econémicas que procuram explicar 0s
direitos sobre o0s bens intelectuais, utilizando, em suas fundamentacdes,
argumentacfes que tém, como ponto de partida, as justificativas do direito a
propriedade privada de autoria de pensadores classicos da economia, da politica e
da sociologia, como Adam Smith, Stuart Mill, John Locke, Kant, Hegel, Thomas

Jefferson e até o jovem Karl Marx.

A partir dos estudos da doutrina norte-americana®*, Milton Lucidio Le&o
Barcellos estudou a influéncia da Teoria Utilitarista, do Trabalho, da Personalidade e
do Plano Social nos direitos conferidos a propriedade intelectual na Constituicdo
Federal de 1988. Para o autor, houve uma harmonizacdo entre as quatro teorias,

mas com uma preponderancia na teoria utilitarista e do plano social.3*°

No Brasil, o direito de propriedade sobre as marcas estd reconhecido
expressamente na Constituicdo Federal de 1988, no inciso XXIX3*¢ do art. 5°, que

explicita: “[...] & propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos

distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e

econdmico do Pais”.

344 FISHER, Willian. Theories of intellectual property. 2001. Disponivel em:
<http://cyber.law.harvard.edu/people/tfisher/iptheory.pdf>. Acesso em: 2 jan. 2016. MENELL,
Peter. Intelectual property: general theories. Encyclopedia of Law & Economics, 2000.
Disponivel em: <http://encyclo.findlaw.com/1600book.pdf>. Acesso em: 5 ago. 2016. HUGHES,
Justin. The philosophy of intellectual property. Georgetown Law Journal, Georgetown, v. 77, n.
287, p. 1-73, 1988. PALMER, Tom G. Are patents and copyrights morally justified? The philosophy
of property rigths and ideal objects. Harvard Journal of Law and Public Policy, Cambridge, v.
13, n. 3, 1990.

%45 BARCELLOS, Milton Lucidio Ledo. Propriedade industrial & constituicdo: teorias
preponderantes e suas interpretacdes na realidade brasileira. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2007, p. 57. No mesmo sentido, no Brasil, BARBOSA, 2009, p. 49-53, também utilizou os estudos
de Willian Fisher.

346 XXIX - a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario para sua
utilizacdo, bem como protecéo as criacdes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de
empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento
tecnoldgico e econémico do pais. BRASIL. Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de
1988. Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso
em: 5 ago. 2016, grifo nosso.
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Isso ndo se trata de casuistica legislativa, mas do norte pragmético dos
principios constitucionais®*’, que encontram nas normas infraconstitucionais o seu
cumprimento, uma vez que a LPI (artigo 129) estabelece que o registro de marca

constitui o titulo dessa propriedade.

Portanto, é fundamental a verificacdo da necessidade de se estabelecer o
titulo concedente de propriedade as novas marcas visualmente perceptiveis, objeto

desta pesquisa.

De um modo geral, as referidas teorias tém como foco a recompensa,
modificando apenas o fundamento delas®*8, e também a discussdo dos direitos de
exclusivos temporarios das patentes e direitos autorais3#?, dando pouca énfase as
marcas que possuem tratamento distinto, as quais, enquanto objeto de direitos de
propriedade (sui generis®®?), tendem a perpetuacdo, uma vez que ha possibilidade

de renovagdo infinita do registro.3%!

Assim, alguns aspectos dessas teorias devem ser vistos com certa
adaptacao, principalmente em se tratando de sinais distintivos muito complexos,

como Sao as marcas nao tradicionais.

347 BARCELLOS, 2007, p. 60-61.

348 BARBOSA, 2009, p. 49.

349 Muito se discute acerca da natureza juridica das patentes. ASCENSAO, José de Oliveira. Direito
autoral. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. Porém outros, afirmam que estes séo direitos de
propriedade: LABRUNIE, Jacques. Direitos de patente: condicbes legais de obtencdo e
nulidades. Barueri: Manole, 2006 e SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual. 5. ed. Barueri:
Manole, 2014, p. 12.

350 GUSMAO, José Roberto d’Affonseca. L’acquisition du droit sur la marque au Brésil. Paris:
LITEC, 1990. O autor defende a criacdo de um regime de propriedade sui generis, pois 0s
remédios classicos do direito de propriedade ndo se adaptam a imaterialidade do bem.

851 O artigo 18 da secédo 2 — Marcas — do TRIPs dispde: “O registro inicial de uma marca, e cada uma
das renovacdes do registro, terd duracdo ndo inferior a sete anos. O registro de uma marca sera
renovavel indefinidamente”. Esta norma esta sistematizada na LPI no artigo 133 — “O registro da
marca vigorara pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessdo do registro,
prorrogavel por periodos iguais e sucessivos”.
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4.1 A TEORIA UTILITARISTA

A primeira teoria, a Utilitarista, € a mais difundida e pode ser observada
expressamente na Constituicdo dos Estados Unidos®*?, no TRIPs®?® e na
Constituicdo Federal de 1988.3%% Essa teoria procura justificar, em bases
econdmicas, os direitos da propriedade intelectual, ou seja, a troca de exclusivos
temporarios concedidos pelo estado por estimulos a inovacdo e desenvolvimento

tecnoldgico, para gerar uma maximizacgao coletiva de um bem-estar social.

Seu pilar teérico esta nos textos classicos do liberalismo econdmico,
especialmente nos estudos utilitaristas de Jeremy Bentham, resumida desta forma

por Peter S. Menell:

[...] theorists generally endorsed the creation of intellectual property
rights as an appropriate means to foster innovation, subject to the
caveat that such rights are limited in duration so as to balance the
social welfare loss of monopoly exploitation.3®

Considerados desenvolvedores da analise econbémica do direito, Richard
Posner e Willian Landes®%¢, bem como os demais adeptos desse método analitico do
direito, costumam posicionar-se claramente como utilitaristas em relacdo a

propriedade conferida aos bens intelectuais.

Na analise econdmica do direito, que cabe melhor para explicar as areas
patrimoniais do direito, a concesséao de direitos de propriedade é estudada pelo viés

852“The United States Constitution expressly conditions the grant of power to Congress to create
patent and copyright laws upon a utilitarian foundation: to Promote the Progress of Science and
useful Arts’. Economic theory, a particular instantiation of utilitarianism, has provided the principal
framework for analyzing intellectual property. MENELL, 2000, p. 130. FISHER, 2001. Tradug&o
livre: A constituicdo do Estados Unidos expressamente condiciona a concessdo de poder ao
Congresso para criar leis de patentes e copyright sobre um fundamento utilitario: “para promover o
progresso da ciéncia e das artes (teis: teoria econdmica, uma instanciagdo particular do
utilitarismo, tem provido o principal modelo para a analise da propriedade intelectual.

353 Art. 7 — “A protegdo e a aplicacdo de normas de protecdo dos direitos de propriedade intelectual
devem contribuir para a promocédo da inovacao tecnolégica e para a transferéncia e difusao de
tecnologia, em beneficio mituo de produtores e usuarios de conhecimento tecnoldgico e de uma
forma conducente ao bem-estar social econdmico e a um equilibrio entre direitos e obrigacdes.”

854 BARCELLOS, 2007, p. 57.

355 MENELL, 2000, p. 129. Tradugao livre: Tedricos geralmente confirmam a criagédo de direitos de
propriedade intelectual como um meio adequado para promover a inovacao, sujeito a ressalva de
que tais direitos sejam limitados no tempo, de modo a equilibrar a perda de bem-estar social
decorrente da exploracdo do monopdlio.

3% POSNER; LANDES, 2003.
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da maximizacao das utilidades e da eficiéncia das normas, com o fim da geracao do

bem-estar coletivo.

Desse modo, as normas séo estudadas com foco prioritario em formulacdes
gue incentivem as pessoas a se comportarem da maneira que melhor atenda aos
interesses sociais e a eficiéncia.?®’ Logo, a marca é vista como um instrumento de

estimulo competitivo por Posner e Landes:

In some respects, trademark law is closer to tort law (indeed from a
technical legal standpoint, trademark law is part of the branch of tort
law known as “unfair competition”) than to property law, though there
is considerable overlap and basic economics of property continues to
be relevant.38

Além da competitividade, a andlise econdmica utilitarista explica que
estabelecer direitos de propriedade para as marcas gera eficiéncia, porque elas
propiciam reducéo do custo e do tempo de procura ao consumidor, que, acostumado
com certas qualidades desejadas em uma marca, evita esforgcos no ato de comprar,

nao perdendo tempo.

Assim, o consumidor aloca seus esforcos para outras demandas produtivas,
pois obtém nas marcas as informacdes de que precisa, 0 que € considerado um
grande ganho de eficiéncia em um livre e competitivo mercado, no qual o

consumidor tem varias marcas de um mesmo produto a disposicéo para escolher.3%°

Nessa concepc¢do, a marca, além de instrumento informativo eficiente, serve
de protecdo e estimulo ao goodwill do empresario-titular dessa marca, que devera
assegurar a continuidade da qualidade de seus produtos, a fim de manter seus

consumidores.

Essa situacdo pratica pode ser exemplificada por algumas marcas de redes
de fast food (McDonalds, Burguer King), refrigerantes (Coca Cola, Pepsi) e hotéis

(Ibis, Mercure), que conseguem ter globalmente o mesmo padréo, simplificando o

357 SZTAJN, Rachel. Law and Economics. In: CAVALLI, Cassio. Direito e economia: analise
econdmica do direito e das obrigacdes. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. p. 76-77.

358 POSNER; LANDES, 2003, p. 166. Traducdo livre Em alguns aspectos, a lei de marcas esta mais
perto de tort law (na verdade, do ponto de vista técnico-juridico, a lei de marcas faz parte do ramo
de tort law, conhecido como "concorréncia desleal*) do que do direito de propriedade, embora
possuam aspectos comuns e a economia basica da propriedade continue a ser relevante.”

359 |bidem, p. 167 e COOTER; ULEN, 2010.
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momento de procura do consumidor globalizado, gerando ganhos ao empresério
que fidelizou internacionalmente o consumidor por meio dos valores/informagdes

transmitidos por sua marca.

Likewise, the benefits of trademarks in reducing the cost to
consumers of distinguishing among brands of a product required that
the producer of a trademarked good maintain a consistent quality of
his output, that is, that he make sure that from the consumer’s
standpoint it really is the same product from unit to unit and time to
time. 360

Pela analise econbmica, ha também uma maximizacdo de ganhos na
sociedade, com a criagcdo de novas palavras para o idioma local, por meio do
fenémeno da diluicdo marcaria®6?, isto é, a perda da capacidade distintiva da marca.
E quando, para o consumidor, ela se torna sinénimo do préprio nome do produto.
Esse fenbmeno da diluicdo acontece por varios motivos, mas € mais comum quando

a marca designa um produto novo, oriundo de uma inovagao ou patente.

Todavia, no sistema brasileiro, ndo existe previsdo legal expressa para
extingdo do registro nessa condigdo. Aqui, a marca acaba se tornando fraca e
coexistente com outras, e, algumas vezes, incorporada ao vocabulario comum como

sindnimo do produto ou servigcos, com o registro, porém, se mantendo vigente.362

Segundo Robert Cooter e Thomas Ullen, “a propriedade s6 é eficiente
quando maximiza a riqueza de uma nacao”%3, mas, para Rachel Sztajn, o problema

dessa proposicdo € o critério usual de verificacdo da eficiéncia proposto pelo

360 POSNER; LANDES, 2003, p. 168. Traducéo livre: Da mesma forma, os beneficios das marcas em
reduzirem o custo para os consumidores ao distinguirem entre marcas de produto exigiu que o
produtor de um bem com marca registrada mantenha uma qualidade consistente da sua producao,
ou seja, que ele garanta que, do ponto de vista do consumidor, seja realmente 0 mesmo produto,
unidade por unidade, vez a vez.

361 |bidem, p. 168 e COOTER; ULEN, 2010, p. 151.

362 No Brasil, CATUPIRY € um caso de marca que atingiu tamanha popularidade a ponto de passar a
descrever o proprio produto, sendo, frequentemente, usada para indicar um tipo de requeijao
cremoso, mesmo que ndo seja da marca CATUPIRY. A marca registrada pertence a empresa
LATICINIOS CATUPIRY LTDA e foi requerida a registro nos anos 1950, perante o INPI, sob os n°s:
001835319 e 002554526. Este e outros registros da marca continuam validos. Mesmo sem risco
legal de perder o registro sobre a marca, h4 alguns anos a empresa notificou muitos dicionarios
que haviam incorporado a marca como sinénimo de produto. Além disso, associou a marca a uma
série de outros produtos lacteos e lancou campanhas publicitarias visando resgatar sua
distintividade.

363 COOTER; ULEN, op. cit., p. 125.


http://ld2.ldsoft.com.br/webseek5/marca_editar_todos.asp?e=0&gint_pagina=61&id_proc=001835319&atual=2&tipopesquisa=1
http://ld2.ldsoft.com.br/webseek5/marca_editar_todos.asp?e=0&gint_pagina=61&id_proc=002554526&atual=3&tipopesquisa=1
http://ld2.ldsoft.com.br/webseek5/marca_editar_todos.asp?e=0&gint_pagina=61&id_proc=002554526&atual=3&tipopesquisa=1
http://ld2.ldsoft.com.br/webseek5/marca_editar_todos.asp?e=0&gint_pagina=61&id_proc=002554526&atual=3&tipopesquisa=1
http://ld2.ldsoft.com.br/webseek5/marca_editar_todos.asp?e=0&gint_pagina=61&id_proc=002554526&atual=3&tipopesquisa=1
http://ld2.ldsoft.com.br/webseek5/marca_editar_todos.asp?e=0&gint_pagina=61&id_proc=002554526&atual=3&tipopesquisa=1
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principio da escassez de Pareto, que esta na necessidade de maximizar variaveis e

na dificuldade de se estabelecer alguma forma de compensacéo entre elas.36

As marcas sdo uma variavel no contexto dos bens intelectuais, dai alguns
obstaculos de entendimento e definicdo que elas geram, mesmo nao havendo
davida de que a propriedade intelectual teve e tem essa capacidade de enriquecer

nacdes durante a historia capitalista.

Por esse motivo, os autores demonstram dificuldade em utilizar apenas a
teoria utilitarista, que justifica bem as patentes por terem limites temporais para
minimizar o custo social desse monopdlio. Porém, a propriedade das marcas é

permanente, o que gera uma distorgao.

Robert Cooter afirma: “As marcas registradas incentivam a concorréncia e
nao impdem custo de investigacdo. Esta talvez seja a razdo pela qual as marcas

registradas podem durar para sempre, até serem abandonadas”.36°

No Brasil, Marcia Carla P. Ribeiro, que adere a analise econémica, assevera
gue as marcas hao sao inovadoras, como sao os demais bens industriais, 0 que as
afastam da nocédo de desenvolvimento social e econdmico gerador de eficiéncia

coletiva, indispensavel as normas protetivas de propriedade.36¢

Protege-se, pois, a marca, ndo em proveito do desenvolvimento de
uma nova tecnologia ou seu aperfeicoamento, mas para garantir a
propriedade exclusiva a um sinal visualmente perceptivel,
relacionado a determinada qualidades do produto ou do servico, ou
de forma inversa, para inviabilizar o uso de determinados sinais na
condigcdo de marca.3®’

A Teoria Utilitarista desfruta de uma posicdo de destaque no sistema norte-
americano de protecdo da propriedade intelectual, sendo o suporte teorico para
explicar a protecdo das patentes, inclusive no Brasil. Contudo, é criticada, porque a

simplificagdo econ6mica ndo consegue oferecer uma resposta para todas as

864 SZTAJN, 2005, p. 77.

365 COOTER, ROBERT, op. cit., p. 151.

366 RIBEIRO, Marcia Carla Pereira; ALVES, Giovani Ribeiro Rodrigues. Do particularismo normativo
em matéria de propriedade imaterial: legislar para qué(m)?. In. DEMETERCO NETO, Antenor;
CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre (Coord.). Temas de direito econémico: a copa do mundo de
2014 e os jogos olimpicos de 2016. Curitiba: Classica, 2013. p. 15.

367 |bidem, p. 16.
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demandas oriundas da complexidade do direito®¢®, incluindo os mudltiplos bens da

propriedade intelectual.

Essa teoria € aplicavel as marcas nao tradicionais, uma vez que 0
empresario esta disponibilizando aos consumidores uma nova forma de informacéo
sobre os produtos ou servicos que ele oferta no mercado, reduzindo o seu custo-
pesquisa, como no exemplo citado por Ricardo Marques: “sons podem facilmente
atingir os consumidores e transmitir com eficiéncia mensagens de identificacdo e

divulgagao”.3°

Marcas sensoriais, como as sonoras ou olfativas, sado criadas para despertar
no consumidor memoérias afetivas que podem estimular o consumo. Quem, ao
escutar o rugido de um ledo, ndo sabera que esta iniciando um filme da Metro
Goldwyn-Mayer3’0 e, se desejar, podera assistir, ou seja, consumir aguele produto

do entretenimento?

Em um mercado no qual os produtos ou servicos podem ser tecnicamente
idénticos ou muito parecidos®’! tem que haver algo que os diferencie, adicione a eles
distintividade, além das marcas tradicionais, como o odor que carrega fortes

informacdes emotivas e grande possibilidade de memorizacéo.3"?

A marca configura um bem de valor inexoravel para o mercado e para o
exercicio da atividade empresarial - “constitui 0 mais importante sinal distintivo do

comércio”.3"3

Além disso, exerce um importante papel no direito concorrencial e gera
desenvolvimento pelo acirramento da concorréncia - “a impossibilidade de todos

utilizarem os mesmos bens leva a superacdo do outro na concorréncia”’#

Os indicativos econbmicos contribuem para 0 processo normativo e

7

interpretativo do direito, mas é necessaria uma visdo mais ampla dos principios

368 FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do antitruste. 7. ed. Sdo Paulo: Revista dos Tribunais,
2014, p. 179.

369 MARQUES, Ricardo Luiz Pereira. Marcas sonoras no direito brasileiro. Curitiba: Jurua Editora,
2010, p. 112.

870 Registro n° 1395550, data 3 de junho de 1986, em nome de MGM Entertainment Co.

871 Por exemplo: Dardos. Marca olfativa UK 00002000234 — “the mark comprises the strong smell of
bitter beer applied to flights for parts.”

872 CRUZ, 2008, p. 62-63.

373 OLAVO, 1997, p. 19.

874 COOTER; ULEN, 2010, p. 151.
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norteadores®’®, sobretudo em um sistema normativo de pluralismo principiolégico
como o da Constituicdo de 1988, que tem uma pauta liberal e desenvolvimentista
(artigo 3°, 1I).

Entdo, as justificativas do direito de propriedade no aspecto utilitarista
precisam ser completadas pelo artigo 170 da Constituicdo de 1988, que é fundado
em uma ordem econdmica que valoriza o trabalho humano e a livre iniciativa, com
justica social, apoiada na propriedade privada exercida sob o manto da funcao

social.

4.2 A TEORIA DO TRABALHO

No caso das marcas nao tradicionais, sobretudo aquelas dotadas de
originalidade e concepcado inovadora, € cabivel ainda a Teoria do Trabalho para
explicar a propriedade sobre elas, pois, como afirma Carlos Fernandez-Névoa, “no
es inexcusable, si embargo que la marca sea el resultado de una creacion del

espiritu humano.”376

A criacdo de marcas nao tradicionais exige, indubitavelmente, uma
engenhosidade humana, tipica das criacdes artisticas ou inventivas, ou seja, € fruto
de esforco humano, que o Estado tem o dever de respeitar e fazer cumprir; € um

direito natural.

As demais teorias que interpretam a propriedade intelectual tém
fundamentos mais humanisticos (politico e social). Na Teoria do Trabalho, a principal
influéncia sdo as ideias de John Locke, para quem o direito de propriedade € um

direito natural oriundo do trabalho.

Dessa forma, a propriedade intelectual é a recompensa da criagdo e

inventividade humana®’?, como afirma Justin Hughes:

875 BARCELLOS, Milton Lucidio Ledo. Limites e possibilidades hermenéuticas do principio da
igualdade no direito de patentes brasileiro. 2010. Tese (Doutorado em Direito) - Pontificia
Universidade Catdlica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010.

376 FERNANDEZ-NOVOA, 2004, p. 29.

877 MENELL, 2000, p. 158 e ainda BARCELLOS, 2010, p. 31.
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This labor justification can be expressed either as a normative claim
or as a purely incentive based, instrumental theory. [...]

A society that believes ideas come to people as manna from heaven
must look somewhere other than Locke to justify the establishment of
intellectual property. The labor theory of property does not work if one
subscribes to a pure "eureka" theory of ideas. Therefore, the initial
guestion might be framed in two different ways. First, one would want
to determine if society believes that the production of ideas requires
labor. Second, one might want to know whether or not, regardless of
society's beliefs, the production of ideas actually does require
labor.378

Se a teoria de Locke fornece suporte para quaisquer direitos de propriedade
intelectual, isso é uma incerteza®’?; dependeria de saber-se gquais aspectos da teoria

original de Locke sdo dominantes.

HA& uma certa polissemia quando Locke se refere a propriedade3®, mas ele
pondera que o sentido restrito de propriedade diz respeito a posse de bens materiais

e a capacidade de acumulacao de riquezas.

E, inclusive, com base na ideia de que o homem tem a propriedade do seu
corpo e de atributos pessoais, dentre eles o trabalho individual, que o pensador
formula suas premissas acerca da propriedade de bens materiais e da capacidade
de acumulacdo de riqueza, elementos indispensaveis ao desenvolvimento

capitalista.

878 HUGHES, 1988, p. 10. Traducéo livre: Esta justificativa do trabalho pode ser expressa como uma
reivindicacdo normativa ou uma teoria instrumental puramente baseada em incentivos. [...] Uma
sociedade que acredita que ideias vém para as pessoas como mana vem do céu deve procurar
além de Locke para justificar a criacdo da propriedade intelectual. A teoria do trabalho da
propriedade nao funciona se a pessoa assina uma teoria “eureca” de ideias. Desta forma, a
questdo inicial pode ser colocada de duas formas diferentes. Primeiramente, a pessoa teria que
determinar se a sociedade acredita que a produc¢éo de ideias requer trabalho. Em segundo lugar,
a pessoa deve saber se, independentemente da crenca da sociedade, a producdo de ideias
realmente exige trabalho ou ndo.

879 FISHER, 2001, p. 21 - “Similar difficulties afflict efforts to apply labor theory to intellectual property.
The problems begin at the threshold. As was true of utilitarianism, it is not altogether clear that the
labor theory supports any sort of intellectual-property law.” — Traducdo livre: “Dificuldades
semelhantes afetam esforcos para aplicar a teoria do trabalho a propriedade intelectual. Os
problemas comecam no limiar. Como aconteceu com o utilitarismo, ndo é totalmente claro que a
teoria de trabalho suporta qualquer tipo de lei de propriedade intelectual.”

380 Autores da teoria politica apontam mais de um sentido atribuido por Locke a propriedade.
VARNAGY, Toméas. O pensamento politico de John Locke e o surgimento do liberalismo. In:
BORON, Atilio (Org.). Filosofia moderna: de Hobbes a Marx. Buenos Aires: Consejo Latino
americano de Ciéncias Sociais (CLACSO); San Pablo: Depto. de Ciéncia Politica — FFLCH-
Universidade de Sao Paulo, 2006; MACPHERSON, Crawford. B. A teoria politica do
individualismo possessivo de Hobbes a Locke. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979; MELLO,
Leonel I. Almeida. John Locke e o individualismo liberal. In: WEFFORT, Francisco C. Os
classicos da politica. S&o Paulo: Atica, 1989. v. 1, p. 64-87.
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‘Embora a terra e todas as criaturas inferiores sejam comuns a todos o0s
homens, cada homem tem uma propriedade em sua propria pessoa; a este ninguém

tem qualquer direito sendo ele mesmo”.38!

Desse modo, o trabalho surge, no ambito dessa teoria, como legitimador da
propriedade e criador de valor, pois para Locke, “[...] é, na realidade, o trabalho que
provoca a diferenga de valor em tudo que existe”.3®? Ou seja, trata-se de uma base
para justificar a propriedade intelectual, como trabalho espiritual individual, diante

das invencdes e do desenvolvimento das artes.

[...] é evidente que, embora a natureza tudo nos ofereca em comum,
0 homem sendo senhor de si préprio e proprietario de sua pessoa e
das acles ou do trabalho que executa, teria ainda em si mesmo a
base da propriedade; e o que forma a maior parte do que aplica ao
sustento ou conforto do préprio ser, quando as invencdes e as artes
aperfeicoaram as conveniéncias da vida, era perfeitamente dele, ndo
pertencendo em comum a outros.383

Todavia, mesmo considerando o trabalho como justificativa da propriedade,
Locke coloca limites a acumulacdo de bens quando eles inexistem em quantidade
suficiente a todos; e 0 mesmo conceito se aplica a propriedade dos bens

intelectuais, no caso das marcas, com as palavras, as cores.

Esses principios jusnaturalistas de Locke foram inspiradores das
constituicbes nas quais a liberdade e igualdade configuram bens naturais
indispensaveis. Transformaram-se também em fundamentos da vida econdmica,
inclusive da livre iniciativa, da concorréncia e da igualdade de condi¢cdes no

mercado.

Se existe base para o entendimento desses principios fundamentais do
liberalismo, ha também, no pensamento dele, bases para uma teoria da propriedade

intelectual justificada pela recompensa do trabalho intelectual.

Se o0s bens intelectuais sao criacdes da engenhosidade humana, esses bens

sao inovadores, e, portanto, geram desenvolvimento no prisma do liberalismo.

381 | OCKE, John. Segundo tratado sobre o governo. 2. ed. S&o Paulo: Abril Cultural, 1978.
(Colecéo Os Pensadores). p. 45.

382 |bidem, p. 50.

383 |bidem, p. 51-52.
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Inovacao € um conceito amplo; pode ser de Varios tipos, classificada como
de produtos, processos, organizacdes ou marketing.3®* Consequentemente, ndo
existem apenas inovacgdes tecnoldgicas, que, eventualmente, levam a concesséao de

uma carta patente.

A concluséo é que existem marcas inovadoras e inovagao via marcas, Visto

que elas sao a principal ferramenta do marketing.

As inovacdes em marketing e as organizacionais sdo mais recentes,
ainda pouco reconhecidas em paises ndo desenvolvidos. No entanto,
justamente a inovacao em negdcios deve ser adotada como a mais
ampla possivel, permitindo que seja considerada inovadora a
empresa que realiza mudancas.3®

Algumas marcas possuem alto grau de criatividade. Alguns logotipos3®®
apresentam forte traco autoral, sendo seu criador, o publicitario,®®’ detentor de
direitos autorais. Ha marcas que aderem totalmente a nocado criacionista, pois
utiizam a figura de personagem e outras criagcbes autorais, que podem ser

registradas como marcas com a devida autorizacédo do autor.388

384 O BNDES possui uma linha de crédito especifica para inovagGes em marketing, porém é ainda
pouco procurada pelas empresas. BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO - BNDES.
Definicéo de termos relacionados a inovagdao. Disponivel em:
<www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/lnovacao/inovacao>. Acesso
em: 5 ago. 2016

385 DAUSCHA, Ronaldo. A inovagdo na empresa: imperativo para uma mudanga estratégica. In:
SENNES, Ricardo Ubiraci; BRITTO FILHO, Antonio (Org.). Inovac8es tecnoldgicas no Brasil:
desempenho, politicas e potencial. S&o Paulo: Cultura Académica, 2011, p. 108.

386 Embora a parte nominativa seja o elemento central de muitas marcas, muitas vezes os elementos
visuais tém um papel importante na constru¢éo do brand equity, especialmente no que se refere a
lembranca. E antiga a utilizacido de logotipos como meio de indicar origem e criar associagées
para o consumidor. A natureza visual e a simbdlica sdo, em geral, facilmente reconhecidas, ndo
costumam ter problemas idiomaticos e, muitas vezes, sao abstratas.

387 “A criacdo intelectual de um elemento qualquer, que seja caracterizavel como obra intelectual,
mesmo que legalmente suscetivel de ser protegido como marca, €, de origem, plausivel de
protecdo pelo direito autoral: “DIREITO AUTORAL - Logotipo - Sinal criado para ser o meio
divulgador do produto, demandando esfor¢co de imaginagdo, com criagdo de cores, formato e
modo de veiculacéo - Caracterizacdo como obra intelectual. DIREITO AUTORAL - Indenizacéo -
Logotipo - Criacdo decorrente de obrigacéo vinculada a contrato de trabalho - Irrelevancia - Verba
devida”. STJ - REsp 57.449 - 4.2 Turma - j. 24/6/1997 - rel. Salvio de Figueiredo Teixeira - DJU
8/9/1997. BARBOSA, Denis Borges. Da protecdo de marcas cinéticas por direito autoral. 2013.
Disponivel em:
<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/da_protecao_marcas_cineticas.pdf
>. Acesso em: 8 jul. 2016.

388 |nciso XVII, artigo 124 da LPI. BRASIL, 1996.
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Marcas, nessas condi¢des, costumam ser muito distintivas no campo
concorrencial, distinguindo e apartando concorrentes, elevando a competitividade e,

ao inovar, criando novas aspiracoes e associacoes.

As novas marcas sdo inovadoras, posto que sdo diferentes do padrao,
sendo fruto de um trabalho criacionista do homem que se empenha. Willian Fisher,
que se posiciona de maneira favoravel a teoria Lockiana, utiliza, exatamente, o
exemplo de uma marca sonora registrada nos Estado Unidos®®°® para justificar seu
posicionamento tedrico, sustentando que seu registro consiste em uma recompensa
ao esforco dos funcionarios e da empresa, que inovaram e criaram um som

distintivo.

Why should it be possible to register as a federal trademark the
sound made by motorcycles bearing a particular brand — thereby
preventing other manufacturers from making motorcycles that sound
the same? Because otherwise consumers will be confused
concerning the manufacturers of the motorcycles they are buying?
Because a culture in which motorcycles can be recognized from a
distance by the noise they make is better than a culture in which they
cannot? Because employees of the first company deserve a reward
for the effort they invested in constructing a muffler that emits a
distinctive guttural sound?.3%

A Teoria do Trabalho é um importante fundamento para explicar a aquisicao
de direito exclusivo sobre as marcas que detém criatividade e certa originalidade.

Fernando Cionti estabelece que:

Vale a dire che la sua natura di entita immateriale, intellecttuale, in
tutto simile a quella di tuutti i beni immateriali - quali sono appunto i
componimenti letterari piuttosto che le opere figurative, ma anche le
invenzioni e i modelli, nessuno dei quali si esairisce cob le sue

389 Serial number 74485223; filing date: February, 1, 1994; Published: April, 25, 1995, Abandonment:
Setember 22, 2000. Applicant: Harley-Davidson IN. — “the mark consists of the exhaust sound of
applicant’'s motor cycles, produced by V-Twin, common crack pin motor cycle engines when the
goods are in use.”

390 FISHER, 2001, p. 42. Traducao livre: Por que deveria ser possivel registrar como marca o som
feito por motocicletas que carregam determinada marca, impedindo, assim, outros fabricantes de
produzirem motocicletas que produzam o mesmo som? Porque, caso contrario, os consumidores
ficardo confusos quanto ao fabricante da motocicleta que eles estdo comprando? Porque a cultura
em que motocicletas podem ser reconhecidas a distancia pelo som que produzem é melhor do
que uma cultura onde ndo podem? Porque empregados da primeira empresa merecem uma
recompensa pelo esfor¢co que eles investiram na constru¢do de um silenciador que emite um som
gutural distintivo?
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materializzazioni, per innumerevoli che possano essere — é certa.
Quel che era, e restava, inaccettabile era che il suo valore consistisse
nella creativita — come per tutti gli altri beni immateriali. %!

Essas marcas também inovam quando, em alguns casos, empregam
tecnologia, como as marcas em movimento (logo filmes) ou as holograficas comuns

ou em terceira dimensao.

Entretanto, é necessério ressalvar que o direito de propriedade intelectual,
enquanto apenas direito natural ou utilitario, ndo é uma unanimidade.3®? Ha criticos

severos ao uso das concepcdes de propriedade de Locke.

Nesse sentido, Daniel Attlas afirma:

Lockean and neo-Lockean theories of property are often thougth to
furnish an adequate justification of intellectual property rigths. Indeed,
they are sometimes said to apply even better to the sphere of ideas
than to the sphere of real assets.3%

No Brasil, Denis Borges Barbosa, apoiado no texto de Thomas Jefferson,3%
afirma que o direito aos bens intelectuais € dado por um acordo de vontade e
conveniéncia da sociedade, tratando-se de uma politica econémica do estado e ndo

de um reconhecimento de um estatuto fundamental do homem?39°, constituindo-se de

391 CIONTI, Ferdinando. La natura giuridica del marchio. Studi di diritto privato italiano e straniero.
Milano: Giuffré Edittore, 2008. v. 46, p. 5. Traduc&o livre: E importante lembrar que a sua natureza
de entidade inatingivel, intelectual, muito semelhante ao de bens de ativos intangiveis - que séo
precisamente as composi¢fes literarias em vez das obras figurativas, mas também as invencdes e
modelos, nenhuma das quais exaure na sua materializa¢éo, por mais numerosa que possa ser - é
certa. Aquilo que era e se manteve inaceitavel era que o seu valor consistia na criatividade, assim
como para todos 0s outros bens imateriais.

892 A nocdo de desenvolver teorias que justificam a propriedade intelectual a partir das ideias dos
pensadores classicos ndo é uma unanimidade e sofre severas criticas de tedricos que utilizaram a
teoria da justica, sobretudo as concepcdes de justica de Imannuel Kant, para criticar o contetido
das teorias que justificam a propriedade intelectual em classicos da economia e filosofia. Em
sentido contrario as proposi¢cdes destes estudos, ressalta-se a obra GOSSERIES, A.; MARCIANO,
A.; STROWEL, A. Intellectual property and theories of justice. United Kingdom: Palgrave
Macmillan, 2008.

393 ATTAS, Daniel. Lockean justifications of intellectual property. In;: GOSSERIES, A.; MARCIANO, A;;
STROWEL, A. Intellectual property and theories of justice. United Kingdom: Palgrave
Macmillan, 2008. p. 52. Tradugéo livre: As teorias lockeana e neo-lockeana de propriedade séo,
muitas vezes, pensadas para fornecer justificativa adequada aos direitos de propriedade
intelectual. Na verdade, elas séo, as vezes, consideradas mais aplicaveis na esfera das ideias do
que na esfera de ativos reais.

3% Carta a Isaac McPherson, 1813, recolhido em KOCK, A.; PEDEN, W. The life and selected
writings of Thomas Jefferson. New York: Modern Library, 1972.

3SBARBOSA, 2003, p. 2-3.
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uma compensacao social e politicamente justicavel, o que alinha o autor a teoria do

plano social ou do enriquecimento injusto.3%

4.3 O RECONHECIMENTO DA PROPRIEDADE AS NOVAS MARCAS VISUAIS

Certa vez, um alto funcionario do INPI demonstrou inquietacdo com o pedido
de registro para a marca do solado vermelho do sapato Christian Louboutin.®®’ Ele
reconhecia naquele solado um esfor¢co, uma criacdo com inovacdo mercadoldgica;

mas isso seria suficiente para seu registro como marca? 3%

E possivel relembrar licdes dos itens anteriores, de que as novas marcas,
sendo enquadraveis em teorias como a Ultilitarista e do Trabalho, merecem a
propriedade concedida na Constituicdo Federal de 1988, sendo que, para algumas
delas (as percebiveis visualmente), a solucéo € unica: o reconhecimento pelo 6rgao

registral.

Hoje, a questdo em tela para alguns sinais ndo é apenas se a protecao
conferida pelas normas da concorréncia desleal entre empresérios (artigo 195), que
visam coibir fraudes na competicao privatista, € suficiente para proteger esse sinal,
sem precisar registra-lo; o tema também se refere a se € melhor, ou ndo, reconhecer
o titulo de propriedade constitucional, para entdo enquadrar nas consequéncias do

direito da concorréncia de interesse publico.3%°

8% Ver: BARCELLOS, 2007, p. 33 e MENELL, 2000, p. 158.

397 Pedido INPI/BR de registro para a marca tridimensional 901514225 do solado vermelho do sapato
Christian Louboutin Marca registrada na modalidade nao tradicional nos EUA - U.S. Trademark
Registration No. 3, 361,597 e na Europa, OIHM pedido:008845535 — “Dans la demande
d’enregistrement, la marque en cause est décrite de la maniére suivante : « La marque consiste en
la couleur rouge (code Pantone n°18.1663TP) appliquée sur la semelle d’'une chaussure telle que
représentée (le contour de la chaussure ne fait donc pas partie de la marque mais a pour but de
mettre en évidence 'emplacement de la marque). »” — traducéo livre: “A marca consiste na cor
vermelha (codigo Pantone n° 18.1663TP) aplicada sobre a sola de uma sapato tal como mostrado
(o contorno do sapato ndo faz parte da marca, mas destina-se a realgar a localizagcdo da marca)”.

3% A situacao descrita reflete parte de um debate havido em palestra que proferimos no dia
16/05/2014, com duracéo de 4 horas, sala 04 do CETEC, no PROMAB, curso de formacdo de
examinadores de marcas do INPI sobre marcas néo tradicionais.

399 Tal situacdo foi objeto de acirrada discussao nos Estados Unidos quando, por volta de 1850, em
funcdo da pirataria, os empreséarios comecaram a reivindicar um direito marcario de propriedade —
“Trade Mark Act’. Inicialmente, a protecdo era contra as fraudes que sinais distintivos sofriam,
quando imitados para efeitos de lesar o concorrente. Constatava-se, entdo, a necessidade de
proteger o bem do empresario, mas, ao pensarem que um sé ‘homem poderia adquirir a
propriedade de um nome", se assustavam - BENTLEY, 2008, p. 11-16.
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A resposta para essa inquietacdo estd no proprio texto constitucional, que
incansavelmente busca equilibrar interesses privativos de propriedade e os coletivos,
como o dos consumidores, por meio do desenvolvimento tecnologico e da funcéo

social da propriedade.*®

Armando Castelar e Jairo Saddi afirmam que “a funcdo social da
propriedade esculpida em nossa Constituigdo Federal no artigo 5, XXIlI, e no artigo

170, Ill, ndo é uma restricdo a propriedade, e sim ao seu uso indevido”.40t

Em um estado democratico de direito, a constituicdo representa o contrato
social. Admitindo-se a expressa disposicdo de direitos de propriedade as marcas
como parte desse pacto social, ndo deveria, a principio, haver restricdes

constitucionais ao registro de tudo o que for considerado uma marca.

Nas palavras de José de Oliveira Ascenséo:

Os direitos exclusivos tém, pois, limites; e ndo podem deixar de os
ter, por forca do principio constitucional da funcdo social da
propriedade. Os direitos exclusivos, que sao criados tendo em vista
um interesse social, ndo podem na sua existéncia ignorar a fungéo
social que os justifica. 492

O inciso XXII do art. 5 da Constituicdo Federal expressa o condicionamento
do direito de propriedade a funcdo social. Para Gilmar Mendes, o conceito
constitucional transcende a concepcao privativista estrita, abarcando outros valores

de indole moral.4%3

Do mesmo modo que ocorre com 0s bens de producédo, a marca, como bem
integrante do patrimonio empresarial*®*, é subjugada ao principio da funcéo social da

empresa e, enquanto patrimonio, ndo deve estar comprometida apenas com o0s

400 BARCELLOS, 2007, p. 60-61 e p. 17-18.

401 PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jairo. Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2005, p. 97.

402 ASCENSAO, 1997.

403 MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle de constititucionalidade. Sé&o
Paulo: Celso Bastos Editor, 1998, p. 148-156.

404 COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de direito comercial: direito de empresa. 18. ed. Sdo Paulo:
Saraiva, 2014, p. 211.
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interesses do empresario, mas deve igualmente atender aos interesses da

coletividade.40°

~

Os principios inerentes a registrabilidade da marca, quais sejam,
distintividade, especialidade e disponibilidade, s&o instrumentos do exercicio da

funcao social da propriedade, porque limitam sua propriedade.

Nesse sentido, como se vera, o principio da especialidade impede
apropriacfes injustas quando delimita que o registro € concedido somente em
categorias especificas de produtos e servicos, efetivamente utilizados no mercado
pelo proprietario, que poderd perdé-lo, por forga do instituto da caducidade, caso

tente manter registros marcarios que ndo possuam uso comprovado no mercado.

A distintividade impede a apropriacdo de sinais de uso comum, genéricos ou
indicativos do proprio produto, ou seja, aqueles que ndo exercem a individualizacéo

de bens perante o mercado.

Tais principios marcarios, que sado parte do sistema de principios do direito
comercial, também servem de mecanismo para afastar tentativas de dominio de
mercado, de gerar monopdlios injustos*®®, como no caso do registro de expressoes,
formas, cores e outros elementos de dominio comum, ou multiplos registros sem

efetivo.

Como ensina Stacey Dogan: “Trademark law, in other words, aims to
promote rigorous, truthful competition in the marketplace by preserving the clarity of

the language of trade”.4%”

Portanto, os principios inerentes as marcas também estdo atuando de forma
indireta na funcédo social da propriedade intelectual, pois decorrem da liberdade de

concorréncia e iniciativa, como sera visto.

O importante, aqui, € verificar que o direito de propriedade das novas

marcas visuais, como qualquer bem empresarial, esta alicercado na fungcéao social,

405 FRAZAO, Ana. Funcdo social da empresa: repercussdes sobre a responsabilidade civil dos
controladores e administradores de S/A. Rio de Janeiro: Renovar, 2011. p. 110.

406 BENTLEY, 2008, p. 33 e DAVIS, Jennifer. Protecting the common: delineating a public domain in
trademark law. In: DINWOODIE, Graeme B.; JANIS, Mark D. Trademark law and theory: a
handbook of contemporary research. Northampton: Edward Elgar Publishing, 2008.

407 DOGAN; LEMLEY, 2008. A search-costs theory of limiting doctrines in trademark law, in: A
Handbook of Contemporary Research [...]. Tradugéo livre: “A lei das marcas, em outras palavras,
busca promover uma rigorosa e honesta competicdo no mercado por meio da preservacdo da
linguagem clara do mercado.”
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nesse dificil equilibrio entre varios direitos privativos e coletivos, mas que sao
basilares das teorias que fundamentam a propriedade intelectual, como o direito da
informacéo ao consumidor, para os utilitaristas, e o da recompensa pelo trabalho, na

teoria Lockiana.

Como afirma Claudio Barbosa: “[...] funcdo social é alcancada com a
manutencdo de um fluxo de criagcdo e circulagdo de informagdes, criando-se um

valor econdmico e social”.4%8

Voltando a inquietacédo inicial deste topico: seriam as novas marcas visuais
apenas investimentos do empreséario e nado criagbes inovadoras que merecem ser

protegiveis?

A resposta a essa pergunta dependera da efetiva e rigorosa regulamentacao
de enquadramento do sinal proposto a registro, como nova marca visual, as arestas

principiologicas existentes especificas (marcarias) e abrangentes (comerciais).

408 BARBOSA, 2009, p. 53.
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CAPITULO 5

AS NOVAS MARCAS E OS PRINCIPIOS DO DIREITO COMERCIAL

5.1 A IMPORTANCIA DO PRINCIPIO PARA A INTERPRETACAO DO DIREITO MARCARIO

Lélio Schmidt, autor do campo do direito marcario, afirma: “Os principios
juridicos norteiam a aplicacéo e a interpretacdo (hermenéutica) das leis”.#%° A partir
dessa afirmacao, conclui-se que o conjunto de principios do direito empresarial deve
integrar o sistema de registro e o direito marcario, com a finalidade de criar um
ambiente de competicdo com seguranca juridica, algo que ainda pouco se vé nesse

ramo do direito.

Para o estudo dos principios comerciais no campo do direito marcario é
preciso passar pela andlise, ainda que breve, do que se entende por principio e
regras, mas, principalmente do objetivo dos principios comerciais dentro do sistema

marcario.

Em relacdo aos principios, muito se discute sobre seu conceito, sua
natureza e seu alcance, e, dependendo da metodologia filoséfica adotada, havera
interpretacdes de graduacdo de sua aplicacdo*'®, mas o mais importante é que,
atualmente, ha uma unanimidade relacionada a visdo de que consistem em uma

expressao do Direito, e ndo mais um simples meio de preencher lacunas.

De fato, desde a Constituicdo de 1988, o paradigma dos principios foi
alterado para enunciacdes normativas que condicionam, orientam e servem a
compreensao do ordenamento, tanto na aplicagdo quanto na elaboracdo de novas

normas e sua integracdo ao ordenamento juridico.*!!

409 SCHMIDT, 2007, p. 34.

410 Para os positivistas das primeiras décadas do século passado, os principios eram considerados
algo externo e de funcdo subsidiaria, com a funcdo de apenas preencher lacunas da ordem
juridica positivada. In: COELHO, Fabio Ulhoa. Os principios do direito comercial no projeto de
codigo comercial: reflexdes sobre o projeto de cddigo comercial. Sdo Paulo: Saraiva, 2013, p.
103-105.

411 |bidem, p. 104.
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Em uma proposta conceitual, os principios sdo fundamentalmente
finalisticos, de um estado de coisas a ser alcancado, e estabelecem um fim a ser
atingido, como a fixacdo de um contelddo que garanta a preservacdo do bem-estar
das pessoas e a previsibilidade. J4 as regras sdo normas fundamentalmente
descritivas, na medida em que estabelecem obrigagOes, permissdes e proibicdes
mediante a descricdo da conduta de forma mais precisa (muitas das vezes). Elas
exigem uma justificacéo e uma avaliacdo entre a construcéo conceitual dos fatos, da
norma e da finalidade, e tém a pretenséao de gerar uma solucao especifica, pois sdo

destinadas a concretude dos casos.*12

Assim, nas palavras de Humberto Avila:

As regras sdo normas imediatamente descritivas, primariamente
retrospectivas e com pretensao de decidibilidade e abrangéncia, para
cuja aplicacdo se exige a avaliagdo da correspondéncia, sempre
centrada na finalidade que Ihes d& suporte ou nos principios que Ihes
sdo axiologicamente sobrejacentes, entre a construgdo conceitual
das descri¢cbes normativas e a construcéo dos fatos.

Os principios sao normas imediatamente finalisticas, primariamente
prospetivas e com a pretensdo de complementariedade e
parcialidade, para cuja aplicacdo se demanda uma avaliacdo da
correlacdo entre o estado de coisas a ser promovido e os efeitos
decorrentes da conduta havida como necessaria & sua promogao.*!3

Para Robert Alexy, em caso de conflito entre regras, a légica € a do “tudo ou
nada”; no conflito entre principios, uma obrigacao “prima facie”, os deveres séo de
“otimizagdo”, aplicaveis em varios graus segundo as possibilidades normativas e
faticas, o que é determinado na medida em que elas podem ser superadas ou

derrogadas em funcéo de outros principios colidentes.*4

Segundo Humberto Avila, contudo, admite-se a coexisténcia de espécies
normativas em razao de um mesmo dispositivo. Um dispositivo (ou mais de um)
pode ser o ponto de referéncia para a construcdo de regras, principios e postulados,

em vez de alternativas exclusivas.

A proposta de Avila é de alternativas inclusivas, no sentido de que o mesmo

412 AVILA, Humberto. Teoria dos principios da defini¢cdo a aplicac&o dos principios juridicos. 16.
ed. S&o Paulo: Malheiros, 2015. p. 102, 104.

413 |bidem, p. 102.

414 ROBERT, Alexy. Teoria dos direitos fundamentais. Sao Paulo: Malheiros, 2014. p. 85-99.
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dispositivo pode gerar mais de uma espécie de normativa ou que a implicacao l6gica
dele pode ser comportamental (regras) ou finalistica (principio).**®

Como base de todo o ordenamento juridico, a interpretacdo das regras nao
sera bem feita se os principios forem desprezados. Luiz Antonio Rizzatto Nunes
afirma: “[...] os principios séo, dentre as formula¢des dednticas de todo sistema
ético-juridico, os mais importantes a serem considerados nao sé pelo aplicador do
Direito, mas também por todos aqueles que, de alguma forma, ao sistema juridico se
dirijam” 416

A Lei de Introducdo as Normas do Direito Brasileiro, em seu artigo 4°,
confere importancia aos principios ao determinar: “Quando a lei for omissa, o juiz
decidira o caso de acordo com a analogia, 0s costumes e 0s principios gerais de

direito.”

O intérprete do direito contemporaneo deve entender os sentidos que podem
ser atribuidos a norma e sua pertinéncia®'’, lembrando que se trata de uma

operacéo l6gica e de carater técnico, como ensina Paulo Bonavides.*18

Esse intérprete, no entanto, deve observar que a norma esta relacionada a
uma finalidade, ao comando finalistico principiolégico constitucional ou
infraconstitucional, a depender. Portanto, como enfatiza Miguel Reale: “O que se

quer atingir € uma correlagdo coerente entre ‘0o todo da lei’ e as ‘partes’

representadas por seus artigos e preceitos, a luz dos objetivos visados”. 41°

No caso do direito da propriedade intelectual, o objetivo (finalistico) maior de
toda norma é garantir o desenvolvimento da nacao, capitulado no inciso Il do artigo
3° da Constituicdo Federal de 1988. Renan Lotufo argumenta: “Principios, a nosso

ver, sdo ideias matrizes e motrizes do sistema, do ordenamento, porque sao pontos

415 AVILA, op. cit., p. 92-93.

416 NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Manual de introducédo ao estudo do direito. 9. ed. Sdo Paulo:
Saraiva, 2009. p. 191-192.

417 COELHO, 2014. p. 46.

418 BONAVIDES, Paulo. A interpretagdo da Constituicdo. In: MOREIRA, Eduardo Ribeiro et al.
Hermenéutica constitucional: homenagem aos 22 anos do grupo de estudos Maria Garcia.
Florianépolis: Conceito Editorial, 2010, p. 693.

419 REALE, Miguel. Ligdes preliminares de direito. 20. ed. Sao Paulo: Saraiva, 1993, p. 285.
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de partida e de movimentagcdo dos mesmos, dao origem e ensejam a interpretagcao

das normas”.420

Para alcancar esse intento, a Constituicdo elegeu o desenvolvimento
tecnoldgico e econdémico, garantindo no art. 5, inciso XXIX, o direito de propriedade
sobre as marcas e demais signos distintivos e de exclusivos temporarios sobre os
demais bens industriais (patentes, desenhos industriais, circuitos integrados,

softwares, etc.).

Esse desenvolvimento, como visto nas justificativas teoricas ao direto da
propriedade industrial, especialmente no que diz respeito as marcas, refere-se a
garantir a eficiéncia e a reducdo de custos de transacdes, além de prestigiar a

criatividade humana, traduzida em inovacées mercadoldgicas.

No sistema capitalista de producdo, a empresa e 0s bens destinados a
exploragdo e circulagdo da atividade econdmica, como as marcas, objetivam a
reducdo de custos de mercado.*?! Essa é uma meta que deve ser empreendida pelo
INPI como destinatario dos principios comerciais em estudo, estabelecendo
parametros e regulacbes necessarias, conforme as competéncias definidas nas

normas que os instituiram.

Douglas North salienta que o desenvolvimento de economias da Europa
Ocidental e dos Estados Unidos € explicado pela organizacao de suas instituicdes.
Esse arranjo institucional eficiente define o crescimento econémico de longo prazo,
isto é, a prosperidade capaz de igualar o retorno privado ao retorno social das

atividades econdmicas.4?2

Todavia, nossas instituicbes, especialmente o INPI, estdo longe dessa
eficiéncia institucional. E, como afirma Denis Borges Barbosa, a elaboracéo
doutrinaria econbmica sobre o sistema de marcas nem de longe se aproxima da

“caudalosidade amazdnica” referente aos demais bens da propriedade industrial.*?3

420 LOTUFO, Renan. Teoria geral dos contratos. In: LOTUFO, Renan; NANNI, Giovanni (Coord.).
Teoria geral dos contratos. Sao Paulo: Atlas, 2012. p. 9.

421ITIMM, Luciano Benetti. Precisamos de um novo cédigo comercial. In; COELHO, Fabio Ulhoa;
LIMA, Tiago Asfor Rocha; NUNES, Marcelo Guedes (Org.). Reflexdes sobre o projeto de codigo
comercial. S&do Paulo: Saraiva, 2013, p. 89. E ainda: LARA, Fabiano Teodoro de Rezende.
Analise econdmica da propriedade intelectual: direito e econdmica no Brasil. Sdo Paulo: Atlas,
2012, p. 371.

422 NORTH; THOMAS, 1973.

423 BARBOSA, 2006, p. 1.
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Se faltam reflex6es e construcdo de enunciacdes principiolégicas no direito
comercial, elas sdo ainda mais escassas no sub-ramo da propriedade industrial
(marcas), que também ficou isolado das reflexdes acerca dos principios

constitucionais de incidéncia no sistema, como o da livre inciativa e concorréncia.*?*

Assim, a positivacdo dos principios permite, sem maiores esforgos
hermenéuticos, o prestigiamento ao valor dado pela sociedade a determinado
assunto. A inexisténcia de regras sobre o registro das novas marcas visuais e a
aplicacao dos principios da livre iniciativa e concorréncia ao sistema das marcas é
um demonstrativo da pouca importancia que 0s agentes normativos tém dado ao

tema.

Isso leva a iniameros problemas, entre eles um de cunho econémico: a
disputa desleal entre os empresarios nacionais e 0s estrangeiros. Estes, como visto,
ja possuem sistematizado o texto legal e interpretativo acerca do objeto — as novas

marcas e seus impactos — no que se refere a livre concorréncia.

Leva, também, a inseguranca juridica, pela imprevisibilidade das decisdes
judiciais na analise casuistica e por causa dos registros marcarios concedidos sem
moldes especificos, sem categoria delineada, e, portanto, sem escopo de protecado
regulado dentro dos padrdes legais esperados pela livre iniciativa e concorréncia.

Fabio Ulhoa afirma: “[...] a imprevisibilidade das decisdes judicias, e a
consequente inseguranca juridica, decorre da sociedade brasileira ndo valorizar a

protecdo ao investimento em atividades empresariais [...]".4%°

Na visao do autor, o ambiente institucional com previsibilidade e no qual se

protege o investimento € condicionante para a atracdo de investimento*?t, e,

consequentemente, para o desenvolvimento.

As novas marcas visuais sao instrumentos da atividade econdmica da
empresa e, dessa forma, sdo inegaveis investimentos empresariais que estao

sujeitos ao regime principiologico constitucional.

424 Fabio Ulhoa Coelho reiteradamente tem ponderado que o direito comercial se manteve afastado
do novo paradigma principiolégico e isolou-se no processo de argumentagcdo por principios,
diferentemente de outros ramos do direito. COELHO, 2013, p. 16.

425 COELHO, 2013, p. 103.

426 |bidem, p. 16-18.
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[...] @ marca serve, tradicionalmente, para assinalar a sua origem e,
em face de outras marcas para itens competitivos, indicar a
diferenca. Mas, usada como propaganda, além de poder também
identificar a origem e as diferencas relativas em face de
competidores, deve primordialmente incitar ao consumo ou valorizar
a atividade empresarial do titular.*?’

A delimitacdo de principios, no campo das marcas em geral, amplia a
seguranca juridica. O correto entendimento dos principios comerciais e de sua
conexao com 0s principios marcarios (distintividade, especialidade, etc), fornecera a
base para as decisdes judiciais e para a elaboracdo de padrbes, diretrizes ou

manuais de registro das novas marcas visuais.

Valendo-se da classificacdo de Fabio Ulhoa, os principios do direito
comercial sdo classificados pela hierarquia, abrangéncia ou positivacdo.*?® No que
se refere a hierarquia, sdo constitucionais: o principio da livre iniciativa (art. 170,
caput da Constituicdo de 88); e legais, vide o principio da distintividade (art. 122 da
LPI).

Em relacdo a abrangéncia, sao principios gerais aqueles que se aplicam a
todas as relacbes disciplinadas pelo direito comercial, como o principio da livre de
iniciativa e da livre concorréncia (art. 170, IV Constituicdo de 88). E sé&o principios
especiais agueles que se aplicam a subareas especificas do direito comercial, como
a da propriedade industrial. Dentro do direito marcario, um exemplo é o principio da

especialidade.

Por fim, em funcdo da positivacdo, sao principios explicitos, porque estao
enunciados na lei (distintividade) ou implicitos, porque nascem de enunciados

jurisprudenciais e doutrinarios (especialidade).*2°

Dessa forma, as regras devem vir para pacificar e resolver os conflitos, e os
principios especiais devem ser aplicados em consonancia com 0s principios gerais
norteadores da relacdo comercial. No mesmo caminho ensina Newton de Lucca:
“Estou convencido de que nenhuma norma (seja ela uma regra, seja um principio),

pode ser interpretada de forma desconectada do sistema juridico no qual ela se

421 BARBOSA, Denis Borges. Uma introducéo a propriedade intelectual, 2010, p. 698.

428 COELHO, op. cit., p. 26.

429 O principio da especialidade é delimitado por Jodo da Gama Cerqueira no que diz respeito a
exigéncia da novidade marcaria (n. 135 e 136 Vol. 1), sendo definido como: “de acordo com o
principio da especialidade das marcas sendo diferente os produtos a que a marca se destina, o
registro é licito.” (n. 28, Vol. 2). CERQUEIRA, 2012, p. 41.
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insere” 430

No curso deste estudo ficou claro que ha uma lacuna de regulamentacdo®3?
sobre as novas marcas visuais, de quase 30 anos*?, no sistema de marcas
nacional. A questdo é se ela poderd ser suprida pela funcdo integrativa dos
principios.*3 A partir desse ponto, o desafio é verificar se as novas marcas visuais
estdo protegidas por regras de otimizacdo dos principios de incidéncia direta nas

relacbes empresariais.

5.2 O PRINCIPIO DA LIVRE INICIATIVA

Do ponto de vista do individualismo de Adam Smith, o desenvolvimento no
sistema capitalista ocorre pela motivacao individual de crescimento, que acaba
beneficiando toda a sociedade. Essa € a base do mercado autorregulado, com
empresarios livres para empreender, competindo sem restricbes e barreiras para

conquistar consumidores também livres.

A perda da confianca nesse modelo autorregulador, apds a Segunda Guerra
Mundial, deu espaco a outros modelos de capitalismo e ao surgimento das
constituicbes econémicas, objetivando a criacdo de normas econdmicas com a 6tica
juridica do “dever ser”, ou seja, parametros para a livre iniciativa dentro da

sociedade.*34

A Constituicdo brasileira consagrou uma economia de livre mercado
capitalista*®®, na qual a livre iniciativa e sua consequente liberdade de concorréncia

é a traducao de uma situacdo econdmica que espelha a realidade do caminho que o

430 LUCCA, Newton. Do PL 1.572 ao PLS 487: novas reflexdes sobre o projeto de cédigo comercial.
Séo Paulo: Saraiva, 2015, p. 69.

431 PERELMAN, CHIM. L6gica juridica: nova retérica. Sdo Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 67.

432 28 anos da CF/88 e 26 da LPI.

483 "Se ndo ha regra legal especifica, o aplicador deve cria-la, quando indispensavel para a eficacia
minima de um principio constitucional”. AVILA, Humberto apud COELHO, 2013, p. 111.

434 TAVARES, Andre Ramos. Direito constitucional econémico. 3. ed. Sdo Paulo: Editora
Gen/Método, 2011, p. 73.

4385 J& na Constituicdo do Império, mesmo que ndo usasse expressamente o termo livre inciativa, ha
meng¢éo (art. 179, inc. XXIV) & liberdade de comércio, 0 mesmo ocorrendo nas constituicbes
republicanas que se seguiram, sendo que 0 termo surge expressamente na Constituicao de 1946,
vindo a ser reproduzido na de 1967 e na atual.
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pais deve seguir para o desenvolvimento de sua economia, com justica social e

valorizacédo do trabalho.*3¢

Como enfatiza Celso Bastos, a livre iniciativa € “um dos fins de nossa
estrutura politica, é dizer, um dos fundamentos do proprio Estado Democratico de

Direito”.437

A livre inciativa ndo se restringe a nao intervencao do Estado na economia,
no sentido de participacdo direta na atividade produtiva, dando maior liberdade ao

particular para desenvolvimento de sua atividade, como pontua Marcus Elidius.438

Ela, a livre iniciativa, também se relaciona a uma dimensdo do direito
comercial, a garantia do autodirecionamento (empreender) econémico dos entes

particulares.*3°

Uma dessas formas se materializa por meio do afastamento dos monopalios,
porque a criacdo de monopodlio representa uma antinomia a livre inciativa.**° Por
isso, monopdlios sé podem ocorrer via 0 texto constitucional, quando atenderem a
fins maiores, como o desenvolvimento, sendo este a justificativa utilitarista ao direito

das marcas.

Na fundamentacdo Lockiana, a conexdo da livre iniciativa se da pelo
fundamento da valorizac&do do trabalho humano. Na interpretacdo constitucional de
Marcus Elidius: “A livre iniciativa podera ocorrer, desde que buscando a valorizagao

do trabalho humano”.441

7

A propriedade privada, além de direito fundamental, € um dos quatro
elementos que ddo contetdo ao Principio da Livre Iniciativa, além da liberdade de
empresa, a livre concorréncia e a liberdade de contratar.**2 Como pressuposto do

modelo de producdo capitalista, o principio ainda se desdobra na concepcédo do

43 ALMEIDA, Elidius Michelli. Interpretagdo constitucional: livre iniciativa e concorréncia no direito
brasileiro. In: MOREIRA, Eduardo Ribeiro et al. (Org.). Hermenéutica constitucional:
homenagem aos 22 anos do grupo de estudos Maria Garcia. Florianopolis: Conceito Editorial,
2010, p. 554.

487 BASTOS, Celso Ribeiro. Direito econémico brasileiro. Sdo Paulo: IBDC, 2000, p. 115.

438 ALMEIDA, op. cit., p. 554.

439 COELHO, 2014, p. 67.

440 ALMEIDA, op. cit., p. 555.

441 |bidem, p. 559.

442 Dentre outros. BARROSO, Luis Roberto. A ordem econdmica constitucional e os limites a atuacao
estatal no controle de precos. REDAE: Revista Eletronica de Direito Administrativo e Econdémico,
Salvador, n. 14, maio/jun./jul. 2008, p. 3. Disponivel em:
http://www.direitodoestado.com/revista/redae-14-maio-2008-luis%20roberto%20barroso.pdf>.
Acesso em: 8 ago. 2016.
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lucro como fator de motivacdo da iniciativa privada e na protecdo juridica ao

investimento privado.**3

A regulamentacdo das novas marcas visuais € um meio de funcionamento
eficiente dos mercados e da atividade empresarial e representa a base legislativa
constitucional para garantir o livre ingresso dos agentes econdémicos no mercado.
Nos dizeres de Paula Forgioni, trata-se do acesso a garantia da propriedade (os
objetos das trocas) por meio da garantia da livre concorréncia (disputa pela

oportunidade de troca).*4

As novas marcas visuais, quando cumprem as regras inerentes ao sistema
das marcas, por serem inovadoras, podem servir como meios licitos de obtencéo de
mais lucro, motivacdo para captar mais clientela, conquista de acesso ou de maior

parcela do mercado.

Por outro lado, caso suas diretrizes ndo forem bem aplicadas, a for¢ca da
marca pode ser utilizada como abuso de poder econémico.** Desta forma, J.
Thomas McCarthy afirma que a marca pode ser usada para contornar a livre
iniciativa e ter um propésito de concorréncia desenfreada se ndo tiver limites

adequados:

The trademark may become a detrimental weapon if it is used to serve a
harmful or injurious purpose. If it becomes a tool to circumvent free
enterprise and unbridled competition, public policy dictates that the rights
enjoyed by its ownership be kept within their proper bounds.446

443 COELHO, 2013, p. 32-33.

444 FORGIONI, Paula A. A evolucéo do direito comercial brasileiro: da mercancia ao mercado. 2.
ed. S&o Paulo: RT, 2012, p. 167-180.

445 |ei 12.529/2011, art. 36. Constituem infracdo da ordem econdmica, independentemente de culpa,
o0s atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir 0s seguintes
efeitos, ainda que n&o sejam alcancgados: | - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre
concorréncia ou a livre iniciativa; Il - dominar mercado relevante de bens ou servicos; Il -
aumentar arbitrariamente os lucros; e IV - exercer de forma abusiva posicdo dominante. BRASIL.
Lei n® 12.529, de 30 de novembro de 2011. Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da
Concorréncia; dispde sobre a prevencdo e repressdo as infragbes contra a ordem econdmica;
altera a Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, o Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de
1941 - Cédigo de Processo Penal, e a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985; revoga dispositivos da
Lei no 8.884, de 11 de junho de 1994, e a Lei no 9.781, de 19 de janeiro de 1999; e d& outras
providéncias. Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2011/Lei/L12529.htm>. Acesso em: 19 ago. 2016.

446 McCARTHY. J. Thomas. Use of trademarks in violation of antitrust laws. Trademarks and Unfair
Competition, St. Paul, v. 6, n. 31, p. 90, 2000, p. 226.
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Com o poder de atracdo das novas marcas visuais, 0 empresario pode
conseguir um premium price por seus produtos em mercados de disputa acirrada ou,
ainda, pode fazé-lo adentrar e participar de nichos de mercado, como o de luxo,

onde esse prémio é compativel com as necessidades do consumidor.44’

As novas marcas visuais atuam como resultante do principio da livre
iniciativa quando incentivam a competicdo, porque servem CcOmoO um meio
substancialmente diferente de informacédo ao consumidor, que podera ser fidelizado,
reduzindo seu tempo de pesquisa e, também, os custos de consumo na Otica da

analise econdmica.

Esse é o vértice do principio da livre concorréncia, corolario direto da
liberdade de iniciativa, que contém a crenca de que a competicdo e a liberdade de
escolha dos consumidores produzirdo os melhores resultados, bens com qualidade

crescente e precos menores. 448

O outro elemento componente da livre iniciativa, relacionado as novas
marcas visuais, é a protecdo do investimento do empresario nessa inovacgao
mercadoldgica. Como visto em topicos anteriores, essas marcas fazem parte de uma
estratégia diferenciada do marketing, configurando-se em uma forma de gerar maior
distintividade e atra¢do ao conjunto marcério do produto.

Pode-se dizer que essas marcas, na maioria dos casos, estdo na categoria
de marcas fantasiosas, criacbes novas e inventivas, que nunca pertenceram ao
universo significativo; ou arbitrarias, que se constroem com o deslocamento de um
signo existente para uma significacdo nova.**® Geralmente ocorre um grande gasto
em publicidade para que sejam associadas aos seus produtos ou servigos e
indiguem uma origem empresarial. Portanto, h4 um investimento na criacdo e
fixacdo dessas marcas, o qual precisa ser recompensado e, sobretudo, garantido

pela seguranca juridica.

O Estado esta vinculado a esse principio, tanto quanto os demais agentes

do mercado, e ndo apenas no sentido Smithiano de afastamento da atividade

447 Exemplo classico das marcas de luxo e do vestuario esportivo que se utilizam corriqgueiramente de
marcas de posicdo como diferencial atrativo e competitivo.

448 COELHO, 2013, p. 34

449 BARBOSA, Denis Borges; PORTO, Patricia; PRADO, Elaine Ribeiro. Generificacdo e marcas
registradas. 2006. Disponivel em: <http://denisbarbosa.addr.com/generifica.pdf>. Acesso em: 28
jun. 2016, p. 10.
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produtiva, mas também no de agir para garantir sua otimizacdo e de estimular o

desenvolvimento por meio da atividade produtiva privada.

Nas licbes de Luis Roberto Barroso:

Tais Principios correspondem a decisfes politicas fundamentais do
constituinte originario e, por essa razao, subordinam toda a a¢éo no
ambito do Estado, bem como a interpretacdo das normas
constitucionais e infraconstitucionais. A ordem econbmica, em
particular, e cada um de seus agentes — os da iniciativa privada e o
préprio Estado [...].**°

Assim, as regras sobre as novas marcas visuais, fundadas na viabilizagédo
do principio da livre iniciativa, que asseguram a propriedade a esse bem da
atividade empresarial, ndo deixam de ser uma questdo de politica econdmica de
inovacado, que, em ultima analise, na visdo Schumpteriana, € o motor de impulso da

maquina capitalista.

Todavia, a lacuna existente no processo da regulamentacdo desse direito
positivado cria um ambiente de incertezas. Como pondera Luis Fernando Schartz:

As incertezas do ambiente decisério dos agentes econdémico podem
afetar negativamente a sua propensao a inovar e a investir, e que,
em particular, as incertezas de natureza regulatéria relativas a
definicdo de direitos de propriedade e a execucgéo.**!

A principal funcdo do Direito é criar mecanismos de segurancga a todos 0s
envolvidos na equacdo, com a intervencdo do Estado na economia mirando a

seguranca juridica e criando um cenario confortavel ao investimento.

A prépria Lei € um reflexo da intervencao do Estado, a fim de disciplinar a
iniciativa e a concorréncia, e, ao empresario, cumpridas as formalidades ou
requisitos legais, torna-se possivel desenvolver todo e qualquer negdcio, desde que
nao seja explorado no regime monopolista. Sem regulamentagcédo, porém, ele se

encontra a deriva.

450 BARROSO, 2008, p. 3.

451 SCHUARTZ, Luis Fernando. Inovacdes e defesa da concorréncia em busca de uma politica que
minimize os custos de decisbes equivocadas. In: TIMM, Luciano Benetti; PARANAGUA, Pedro
(Org.). Propriedade intelectual: antitruste e desenvolvimento. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009,
p. 42.
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Na argumentacdo de Paula Forgioni:*>?

A interpretacdo do negdcio comercial, sob o ponto de vista do

mercado, ndo pode desconsiderar que:

(i) Seguranca e previsibilidade sdo necessarias para garantir a
fluéncia de relacdes no mercado;

(i) Os textos normativos devem permitir adequacdo entre
necessidade de seguranca/previsibilidade e
adaptacao/flexibilizacéo do direito;

(i) Ao Estado, enquanto agente implementador de politicas
publicas, ha de ser assegurado o poder de intervencao sobre o
mercado, editando normas que estabelecam o que é€ licito e o
gue é ilicito;

O aparente paradoxo na protecdo de um iminente investimento privado
nesse tipo de marca nao significa atender exclusivamente aos interesses do
empresario, pois, como visto anteriormente, ha também os dos consumidores, da

economia e da sociedade em geral.

Esse reconhecimento do bem-estar coletivo, contido no principiolégico
pressuposto da livre iniciativa para com o proprio exercicio do direito das marcas, ja

vem sendo objeto de enunciados jurisprudenciais:

Quanto aos seus efeitos perante terceiros, o registro de marca tem
por finalidade precipua a distincdo de produtos ou servigos,
comercializados ou prestados, identificando-os junto a dado
segmento do mercado de consumo, que é o mercado relevante. Tem
por finalidade, também, assegurar a saude do mercado, evitando-se
a pratica de atos atentatérios aos principios da ordem econdmica,
dentre esses o da livre iniciativa e da defesa do consumidor.*3

E incontestavel que a liberdade de iniciativa sobreleva o principio da
liberdade de concorréncia.*®* Portanto, o Estado deve garantir a capacidade de

concorréncia no mercado e facilitar o ingresso de competidores. Cumpre ao Estado

452 FORGIONI, Paula A. A interpretacdo dos negoécios empresariais no novo Codigo Civil Brasileiro.
Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econdmico e Financeiro, Sdo Paulo, ano 42, p. 18,
abr./jun. 2003, p. 23.

453 TRF-2 - AC: 424823 RJ 2006.51.01.530195-3, Relator: Des. André Fontes, Julg.: 30/10/2008, 2
Turma Especializada, DJU-12/12/2008 — Pag.:170/171 - Barraca Turismo (n° 827.425.392) x
Barraca Turismo (n° 822.262.070).

454 FONSECA, Joao Bosco Leopoldino. Direito econdmico. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p.
24.
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assegurar direitos a partir dos principios e normas que visam o estado ideal das

coisas.

Para Jodo Marcelo Assafim, as tipicas fungdes marcarias (principios
especiais) guardam convergéncia com a livre inciativa e concorréncia quando o
conteudo politico e o vetor filoséfico daquelas objetivam o bem-estar da coletividade,

0 consumidor.455

A inércia na regulamentacdo das novas marcas visuais causou uma lacuna
no sistema, que precisa ser superada de acordo com 0s principios gerais do direito
comercial. Existe atualmente um alto fator de inseguranca juridica, com reflexo nos

elementos de conteddo do principio da livre iniciativa.

Vale ressaltar que o Principio da Livre Iniciativa tem aplicacdo imediata, mas
é de eficacia contida*>®; uma norma posterior pode conter seus efeitos. Assim, seria
possivel, em tese, por sua natureza, dar protecdo marcdria registral as novas
marcas, de imediato, mas é melhor que se respeite a natureza dessa norma e se
tenham regras de conducéo, porque, ao final, cabe a verificacdo diante do principio

limitador da livre concorréncia.

5.3 O PRINCIiPIO DA LIVRE CONCORRENCIA

O Principio da Livre Concorréncia esta consolidado na Constituicdo Federal
em seu art. 170, inciso IV, como fundamento para a liberdade de mercado. E
corolario daquele. Nas palavras de Marcus Elidius: “A livre iniciativa se corporifica na
livre concorréncia, impondo uma disputa leal e igual na exploracdo da atividade

econdmica”.4s’,

A concorréncia livre é a nocdo de chances iguais de disputa pela clientela,
algo que, na perspectiva econémica, possibilita ao consumidor a escolha do melhor

produto e do melhor preco, uma vez que O objetivo € que o acirramento da

455 ASSAFIM, Jodo Marcelo de Lima. Funcdes da propriedade intelectual: abuso de direito de marca e
sinais desprovidos de poder distintivo- notas sobre a 6tica da livre concorréncia. In: ENCONTRO
INTERNACIONAL DO CONPEDI, 1., 2014, Barcelona. Anais... Barcelona, 2014, p. 201.

456 Detalhes em DA SILVA, José Afonso. Aplicabilidade das normas constitucionais. 6. ed. Sdo
Paulo: Malheiros, 2004.

4STALMEIDA, 2010, p. 560.
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competicdo leve ao aprimoramento da atividade econémica e a constante superacao

de um competidor pelo outro.*%8

A ideia de antagonismos entre o principio da livre concorréncia e os direitos
da propriedade intelectual ficou no passado. Abriu-se caminho para uma perspectiva
moderna de que essas disciplinas sao complementares e devem trabalhar em
conjunto com o fim de garantir o bem-estar e o desenvolvimento capitalista. Nesse
sentido: “Moderm understanding of these two disciplines is that intelectual property
and antitrust laws work in tandem to bring new and better technologies, products,

and services to consumers at lower prices”. 4°9

O Principio da Livre Concorréncia possui duplo vértice: um se relaciona as
infracBes da ordem econdmica (Lei 12.529/2011) que dizem respeito a preservacao
do mercado, do acesso e dos interesses coletivos derivados; e outro referente a
competicdo direta e desleal entre os empresérios, destinada diretamente a desviar a
clientela alheia ou afetar a reputagdo do concorrente (Lei 9.279/96 — artigo 195).460

A deslealdade € um conceito amplo, mas pode-se resumir desta maneira:
sdo os atos praticados com o objetivo de atrair a clientela de outro, transpondo a
barreira do aceitavel, por meios considerados desonestos na pratica empresarial,

tendentes a criar confusio e ao desvio da clientela.*61

Os atos de concorréncia desleal estdo disciplinados em um extenso rol
exemplificativo no art. 195 da LPI, cujo inciso lll pode ser considerado uma regra

geral que trata do desvio fraudulento de clientela alheia.

A prote¢édo da marca, como os demais bens industriais, considerado o seu

interesse social e o desenvolvimento, efetua-se mediante a concessao de registro de

458 ALMEIDA, 2010, p. 560-561.

459 U.S. Dept. of Justice & F.T.C., Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting
Innovation and competition, 1 (2007). Available at www.usdoj.gov. See ~ 1:32, 2:11. McCARTHY.
2000, p. 226. Traducdo livre: “A compreensdo moderna destas duas disciplinas é que as leis de
propriedade intelectual e antitruste trabalham em conjunto para trazer novas e melhores
tecnologias, produtos e servicos aos consumidores a pre¢cos mais baixos”.

460 Maité Moro pondera que as regras que tratam da concorréncia desleal se desenvolveram
inicialmente como um instituto focado nos interesses privados dos concorrentes. Entretanto, com
a evolucéo do direito, que cada vez mais se interrrelaciona, essas regras nédo ficaram de fora da
avaliacéo do interesse publico MORO, Maité Cecilia Fabbri. A protecdo dos sinais distintivos como
promocéao da ética e da sustentabilidade em um mercado de livre concorréncia. Revista Pensar,
Fortaleza, v. 21, 2016. No prelo.

461 ALMEIDA, Marcus Elidius Michelli. A propriedade industrial frente a concorréncia desleal. In:
SIMAO FILHO, Adalberto; LUCCA, Newton (Coord.). Direito empresarial contemporaneo. 2. ed.
Séo Paulo: Juarez de Oliveira, 2004. p. 130-134.



144

marcas e a repressao a concorréncia desleal (art. 2. Il e V). Portanto, pode-se inferir
que o principio da concorréncia desleal esta contido na citada norma, ao menos no

seu aspecto da concorréncia direta.

Entretanto, uma proposicédo de interpretacdo “sobre inclusiva”#6? das regras
de carater prescritivo da Lei da Propriedade Industrial, também € capaz de verificar o
vértice de preservacao do mercado, ou seja, da atividade da empresa no campo do

direito da concorréncia.

No campo da concorréncia desleal, expressamente rechacada pela LPI,
aparentemente as novas marcas visuais ndo geram impactos diferentes da violagao
a qualquer outro tipo de marca convencional. Os meios ilicitos costumam ser 0s
mesmos: a contrafacdo, o parasitismo, a imitacdo, ou seja, praticas com o intuito de

desviar de forma enganosa e ardilosa a clientela.

Os tribunais nacionais, com crescente frequéncia, enfrentam casos que
envolvem novas marcas, sobretudo o trade dress?®® e suas diversas facetas, com
énfase para os casos envolvendo, por exemplo, a protecdo das cores e 0s sinais de

posicao.

Pela falta do registro, o juiz é obrigado a aplicar a norma relativa a
concorréncia desleal (art. 195, Il LPI) para analisar o caso, no qual o bem juridico
protegido é a clientela e 0 nucleo € o desvio fraudulento dos consumidores cativos
de um empresario. Todavia, intuitivamente, o magistrado, em seu enunciado, amplia
esse escopo em uma interpretacdo baseada em teorias tipicas da violacdo de

marcas registradas, apresentadas pelos advogados e peritos, tais como a

462 SCHAUER, 1991, p. 31-41. Trata da nocdo de regras prescritivas pela nogédo da generalizagéo.
Elas podem ser sobreinclusivas ou subinclusivas. Para o autor, o predicado factual & que inclui
caracteristicas do caso que ndo atendem a justificativa da regra; na generalizacdo sobreinclusiva,
o predicado factual inclui caracteristicas do caso que ndo atendem a justificativa da regra; em uma
generalizagdo subinclusiva, o predicado factual deixa de reconhecer caracteristicas do caso que
atenderiam a justificativa da regra. Exemplos: a regra que proibe dirigir a uma velocidade superior
a 55 milhas ndo exclui que alguém possa ultrapassar de modo seguro esse limite (sobreinclusiva);
a diregdo perigosa pode resultar de outros fatores além do excesso de velocidade (subinclusiva).

463 Alguns exemplos: STJ - Resp n® 1.376.264 - RJ (2013/0087236-8), rel. Min. Jodao Otavio de
Noronha, no caso da Cervejaria Itaipava e da Cervejaria AMBEV.; 2) TIMG, 162 Camara Civel,
Des. Sebastido Pereira de Souza, AC 1.0024.05.739419-9/000(1), DJ 02.10.2009.); 3) TISP, Ag
0263113-61.2011.8.26.0000, Rel. Des. Pereira Calgas); 4) TJSP, Apelacdo n° 0218552-
11.2009.8.26.0100, Rel. Des. Vito Guglielmi, em 22/09/2011; 5) Caso Mr Cat X Mr Foot - 42 Vara
Civel da Comarca de Goiania. Autos 1101/1997.; 6) caso Leite de Rosas X Leite floral Juiz Luiz E.
de Souza. j.17.09.2001; Apelacao Civel n°® 127317-6, 42 Camara Civel do Tribunal de Justica do
Estado de Pernambuco, Relator Des. Eloy D’Almeida
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distintividade do sinal, a registrabilidade das cores, a andlise no conjunto ou

sucessiva entre marcas, a teoria da distancia, entre outras.*64

A protecdo de uma marca pelo registro garante ao titular a exclusividade de
sua utilizacdo no territorio nacional, via o exercicio da funcao distintiva (art. 122 LPI).
A norma afasta o risco de confusdo ou associagdo de marcas e mantém uma
concorréncia leal, e, ao fim, tem-se a seguranca juridica. Maité Moro pondera:

“Protegendo as marcas, o legislador reprime também a concorréncia desleal”. 46°

O custo com decisbes equivocadas ou contraditérias no campo do sistema
de marcas e do direito da concorréncia pode ser significativo para a sociedade, para
os investimentos e a para a propria preservacdo da empresa*®®, uma vez que, no
Principio da Livre Concorréncia, se verifica o cerne do sistema, a pertinéncia de uma

inovacédo ou o abuso mercadoldégico.

O judiciario vem reconhecendo a protecdo das marcas pelo principio
concorrencial, tanto no sentido positivo de estimulo quanto no negativo, de

repressdo, mas a lacuna gera divergéncias.

Entretanto, de outro lado, ndo sdo passiveis de registro as cores e
suas denominagfes, conforme expressamente dispde o inciso VIII,
do art. 124 da Lei de Propriedade Industrial (9.279/96), e é inegavel
gue a tendéncia de mercado aponta para produtos de indisfarcavel
semelhanga nas embalagens, conforme se verifica a folhas 320/321,
e facilmente constatado nas prateleiras dos supermercados,
estimulando a livre concorréncia. [...] A protecdo ao "trade dress" ou

s

conjunto-imagem no Brasil ndo é considerada uma area cristalina,

464 Apéndice 1, Figura 37. Produto de limpeza VEJA - 4a Vara. Civ. e Goiania, Proc. 2006.006.86005,
03.09.07, aplicado a teoria da distancia ou diluicdo para negar pleito da Autora formato e cores.
Caso 2 LEITE DE ROSAS - Apelagédo Civel n® 127317-6, 42 Camara Civel do Tribunal de Justica
do Estado de Pernambuco, Relator Des. Eloy D’Almeida, admite a concorréncia desleal pelo uso
das cores.

465 MORO, 2016.

466 A aplicacdo do principio da preservacdo da empresa no campo das marcas € um assunto
instigante e merecedor de um trabalho especifico, mas nao sera a pauta central deste debate,
cabendo apenas a conceituacao, por Fabio Ulhoa Coelho, de forma a entender-se que preservar
as marcas € meio de preservagido da atividade e empreendimento do empresario: “Quando se
assenta, juridicamente, o principio da preservacdo da empresa, 0 que se tem em vista é a
protecdo da atividade econdmica, como objeto de direito cuja existéncia e desenvolvimento
interessam ndo somente ao empresario, ou aos sécios da sociedade empreséria, mas a um
conjunto de bem maior de sujeitos. [...] 0 que se busca preservar, na aplicacdo do principio da
preservacdo da empresa, é portanto, a atividade, o empreendimento.”. COELHO, 2013, p. 40.
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podendo ser guestionada sob o prisma da concorréncia desleal, uma
vez que a Lei 9279/96 néo fez referéncia expressa.*®’

Como o0 escopo das marcas esta se ampliando, mais sinais visuais podem
ser efetivamente distintivos e podem também receber protecdo de marcas
registradas. A delimitacdo ou regulamentagéo pode solucionar questdes, mas pode
aumentar sua zona de exclusdo no mercado, algo que poderia ser bastante

prejudicial a concorréncia. Jodo Marcelo L. Assafim sustenta:

Se, de um lado, pouca propriedade intelectual e muita concorréncia
prejudicam o incentivo ao efeito pro-empreendedor perseguido, de
outro lado, muita propriedade intelectual e pouca concorréncia
tendem a produzir um efeito anticompetitivo nefasto. Esta ultima
hipotese pode ser resultado tanto de uma “escolha politica” (e
legislativa) temeraria como de uma situacdo de abuso de direito
(levada a cabo pelos entes privados).

Essa é a outra face do principio da livre concorréncia. A concorréncia
entregue a sua propria sorte acaba por criar restricbes ao objetivo de gerar maior
competicdo quando eleva a eliminacdo ou resulta na substituicdo de um Unico

empresario no mercado, em determinada atividade econémica.

Em que pesem os direitos da concorréncia e das marcas poderem caminhar
para um fim comum, isto é, acirrar a competicdo, a marca, na visdo de Calixto
Salomao Filho, por incorporar todas as caracteristicas que o mercado atribui, como a
reputacdo, € um poderoso veiculo de transporte de preferéncia e, por isso, é capaz

de, por si sé, constituir um poderoso meio de monopdlio. 468

A priori, a Constituicdo Federal estabelece limites a livre concorréncia,
qguando, em seu art. 173, inciso |V, estabelece que devera ser reprimido por lei
(12.529/2011) o abuso de poder econdmico que tenha por objetivo a dominacgéo de

mercados, a eliminacdo da concorréncia ou o0 aumento arbitrario de lucros.

As marcas ganharam cada vez mais valor e poder econdmico, social e de

mercado. O acirramento da concorréncia global vem encurtando as margens e o

467Apéndice 1, Figura 38.Caso da embalagem dos produtos Vanish (da agravada) e Vantage (da
agravante). TJSP, Al 0191736-89.2009.8.26.0100, 32 Camara de Direito Privado do Tribunal de
Justica de Sao Paulo,07/12/2010).

468 SALOMAO FILHO, Calixto. Direito concorrencial. S&o Paulo: Malheiros, 2013, p. 435.
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ciclo de vida dos produtos, requerendo dos grupos capitalistas a ampliagdo dos
mercados, regras de regulacdo da concorréncia mais rigidas e estudo de novos
institutos ou de modelos de sistemas de protecdo das criacdes industriais mais

adequados ao ciclo.

J. Thomas McCarthy afirma: “The essence of competition is the ability of

competing goods to obtain public recognition based on their own individual merits”.46°

N&o se pode pensar que regulamentar as novas marcas resolvera todas as
guestdes, mas certamente ajudard, porque faz parte do sistema registral marcario
nacional o formalismo de criar regras administrativas regulamentares para as
marcas. Assim, 0s empresarios sentirdo mais tranquilidade durante o processo de

tomada de decisfes envolvendo esse tipo de marca.

Opina nesse sentido Rachel Sztajn: “Ora, se a legislacdo € um desses
estimulos externos, quanto mais forem as normas positivadas aderentes as

instituicdes sociais, mais eficiente sera o sistema.”*’°

Todavia, ndo se pode olvidar que € na propria andlise teleolégica dos
principios da ordem constitucional, em uma tratativa de relacdo sistémica com as
regras do direito marcarios, da territorialidade, obrigatoriedade de uso, da
especialidade e distintividade, que pode estar o estado das coisas das normas

fins.471

As normas gue estabelecem limites territoriais e obrigatoriedade do uso da
marca*’? sdo como as demais regras: instrumentos cujos fundamentos e fins advém
dos principios — no caso, da livre concorréncia — ensejando limites e escopo ao

direito de propriedade, de modo que ele nao constitua barreira e, sim, estimulo.

A regra da especialidade das marcas € uma condicdo dos direitos de
exclusivo e esta intimamente ligada a livre concorréncia. No entendimento de Enzo
Baiocchi, limitar o direito ao uso exclusivo de uma marca a um certo ramo de
produtos ou servigos, correspondentes a atividade do titular, confere maior certeza
juridica, delimitando o &mbito de protecdo e proporcionando, em contrapartida, a

livre circulagdo dos demais bens e servigos, sem demais embaracos provocados

469 McCARTHY, 2000, p. 225 — Traducéo livre: A esséncia da competicdo é a habilidade de produtos
concorrentes em obter reconhecimento publico baseado em seus méritos individuais.

470 SZTAJN, 2005, p. 75.

471 AVILA, 2015, p. 103.

472 Artigo 129 e artigo 142 da LPI.



148

pela exclusividade absoluta injustificavel, em um sistema no qual deve prevalecer o

Principio da Livre Concorréncia.*’

A distintividade foi um tema bem discutido, mas cabe enfatizar que a razao
de existéncia dessa norma é evitar a confusdo do consumidor e estimular a
competicdo entre os empresarios. No entanto, sobretudo no campo das novas
marcas, podem ocorrer situacbes em que o0 agente econémico use da estratégia de
combinac¢des de sinais inapropriaveis, pouco ou nada distintivos, com o intuito de

praticar abuso e reivindicando reservas com o objetivo de excluir concorrentes.*’*

Em mercados desenvolvidos mantém-se em mente, quanto a protecao da
propriedade industrial, uma politica ativa de analise conjuntural com vistas ao direito
da concorréncia, diante das potencialidades e intercessbes das disciplinas, como

observa Herbert J. Hovenkamp.

The relationship between product differentiation and unwarranted
exercises of market power is in fact quite complex. The impact of
product differentiation depends in significant part on whether we are
concerned about unilateral or collusive exercises of market power. On
the one hand, product differentiation serves to make firms less-than-
perfect competitors; that is, individually they have downward sloping
demand curves. On the other hand, product differentiation also
makes collusion much more difficult and cartels less stable. 47

Nesses mercados, a Lei de Propriedade Industrial utiliza muitos mecanismos
a fim de evitar que a extensdo de limites de direitos de propriedade colabore com
fins monopolisticos. Um desses mecanismos € a doutrina da funcionalidade em
direito das marcas.

No art. 5, inciso XXIX, da Constituicdo Federal (sobre propriedade das
marcas) adentra-se o ambito de protecdo de um direito fundamental, o que significa
gue deve ser interpretado da forma mais ampla possivel. Nas palavras de Virgilio

Afonso da Silva:

473 BAIOCCHI, Enzo. Breves consideracGes acerca do principio da especialidade no direito de
marcas. Revista de Direito Mercantil, S&o Paulo, ano 44, n. 138, abr./jun. 2005, p. 137 e 138

474 ASSAFIM, 2014, p. 209.

475 HOVENKAMP, Herbert J. Markets in IP and antitrust. Georgetown Law Journal, Georgetown, v.
100, p. 12-20, Oct. 2012. Disponivel em:
<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2028314>. Acesso em: 5 ago. 2016, p. 2147.
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[...] o que significa dizer que qualquer acao, fato, estado ou posicéo
juridica que, isoladamente considerado, possa ser subsumido no
‘ambito tematico’ de um direito fundamental, deve ser considerado
como por ele prima facie protegido.*’®

Desta forma, restando comprovado que as novas marcas sao direitos
legitimos assistidos pelos fins dos principios da Livre Iniciativa e Concorréncia, e
tratando-se estes de normas prima facie, sua protecao decorre destes diretamente.

Conclui-se, portanto, que, no passado, havia inclinagdo a protecao,
preponderante, de interesses privados dos empresarios contra a contrafacdo e a

concorréncia desleal.*’”

Hoje, outros parametros balizam esses interesses, que devem estar
alinhados aos principios empresariais, mas que sdo, fundamentalmente, de ambito
constitucional, isto é, estdo diretamente relacionados a funcdo social da empresa,

livre concorréncia e livre iniciativa.

s

O importante é verificar que a Constituicdo de 1988, no que tange a
propriedade intelectual, recebeu inimeras influéncias. Portanto, quando se pretende
discutir a inclusdo, no sistema, de uma nova categoria de bens, ou mesmo o
reconhecimento do direito ao registro, como no caso deste estudo, isso requer que

se faca uma verificacdo principiologica.

A lei, ao estabelecer direitos de propriedade, institui uma restricdo as
liberdades publicas, favorecendo os interesses privados. Realizado o interesse
publico, mediante a criacdo de condi¢cbes de investimento privado, reequilibra-se o
balanco entre as tensdes criadas pela propriedade intelectual, com base no principio

da razoabilidade.*’8

O interesse tutelado é a necessidade social de favorecer a inovagdo nas
criagbes marcarias, conduzindo a investimentos privados nesse setor. Como

pondera Denis Borges:

476 SILVA, Virgilio Afonso. O contelido essencial dos direitos fundamentais e a eficacia das normas
constitucionais. Revista de Direito do Estado, Sdo Paulo, n. 4, p. 23-51, out./dez. 2006, p. 40.

477 BENTLY, 2008.

478 BARBOSA, 2003, p. 13.
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A relacdo entre o registro de marcas e o estimulo ao processo
inovador pode ndo parecer tdo evidente ao analista econémico, em
parte devido ao aforismo, geralmente repetido, de que as patentes (e
0 trade secret ou know-how) atuam no momento da producdo
industrial e as marcas se inserem no processo de circulacdo de
mercadorias. Mas deve-se dedicar atencao a tal sistema de protecéo,
porque a marca: a) € um dos mais importantes fatores de
apropriacdo dos resultados do processo inovador; b) tem sido
utilizada como veiculo de transferéncia de técnicas entre empresas;
c) constitui um paradigma de direito de exclusiva do sistema de
propriedade intelectual ™

De qualquer modo, o sistema de protecédo da propriedade intelectual sofre
constantes criticas, mesmo na academia norte-americana. Em uma delas, Jonathan
Trerise demonstra preocupacdes com o “Anglo-American strong type protecting”, ou
seja, a concessdo indistintamente de propriedade as criacfes industriais, algo
considerado por ele um potencial risco as liberdades individuais, incluindo as de

competir e empreender.*&

Os limites impostos a propriedade das novas marcas visuais devem ser 0s
mesmos referentes as demais; eles ndo podem significar uma restricdo a entrada de
competidores no mercado, ou um instrumento de abuso, como no caso da
apropriagdo de sinais comuns ou funcionais, ou de sua restricdo no universo

simbodlico.

479 BARBOSA, Denis Borges. Da protecdo das marcas: uma perspectiva semiolégica. 2008, p. 22.

480 TRERISE, Jonathan. Liberty and the rejection of strong intellectual property rights. In:
GOSSERIES, Axel; STROWEL, A (Ed.). Intellectual property and theories of justice. [S. L]:
Palgrave Macmillan, 2008, p. 122-140.
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CAPITULO 6

CONCLUSOES

Como proposto na introdugéo, este trabalho foi dividido em duas partes, de
modo que se alcangasse o0 objetivo de demonstrar como os principios do direito
comercial, a livre iniciativa e concorréncia, legitimam a protecdo das novas marcas

visuais.

A primeira parte deste trabalho dedicou-se a realizar uma andlise do
processo de construcdo, das implicacdes juridicas e da conceituacdo das novas
marcas visuais, que sao sinais distintivos, apostos em produtos e servicos com a
intencdo de atrair a atencdo dos consumidores, sendo dotados de capacidade de
distinguir bens e servicos de seus congéneres no mercado e de contribuir para o
fortalecimento da competicdo, passando a ser registraveis como objeto de direito de

propriedade intelectual.

Evidenciou-se a importancia dos conceitos de signo da semidtica para o
processo de criacdo de qualquer sinal distintivo, especialmente para as novas
marcas, que consistem em sinais formados por signos incomuns, ou por um conjunto
deles, ou apresentam peculiaridade de uso. Ficou claro que estes sinais precisam
ser percebidos e reconhecidos de imediato pelos consumidores como marcas
distintivas de produtos ou servicos para se inserirem na categoria de sinais

registraveis.

No contexto das novas marcas, o brand sense, que trabalha o potencial dos
cinco sentidos humanos na construcdo e no fortalecimento da marca, explica o
surgimento de sinais distintivos exoticos, como os olfativos, gustativos, tateis, bem
como das novas marcas visuais, que contemplam o sentido da visdo como foco

principal para atracdo do consumidor.

As novas marcas visuais ndo sao obra da casualidade; s&o fruto da
modernidade, de novas tecnologias e midias e fazem parte de estudos
pormenorizados do empresario-titular da marca com a finalidade de gerar

informac0des direcionadas ao seu publico alvo e ser mais competitivo.
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O uso de determinada cor em uma atividade empresarial, ou seu respectivo
posicionamento em um produto, € feito com vistas ao cumprimento da funcdo exata

de ser ainda mais distintivo e atrair muito mais clientes que seus competidores.

Alguns exemplos citados ao longo deste estudo, como o das marcas de
movimentos, no segmento da informética, confirmam de maneira categorica que as
novas marcas visuais sdo indubitavelmente pensadas para prender a atengcao e a
memoria do consumidor, evidenciando seu potencial competitivo, e, por
consequéncia, sua capacidade de contribuir para que seus titulares aumentem o

potencial de obtenc&o de sucesso de mercado.

Em mercados nos quais, cada vez mais, 0s produtos e servicos em si ndo
contém diferencas tecnoldgicas, de qualidade ou preco que sejam substanciais para
angariar parcelas maiores do mercado, as novas marcas visuais podem ser um
excelente instrumento para transmitir informag¢des aos consumidores alvo, quando

ao mesmo tempo que exercem sua fungéo validadora da distintividade.

O exame do papel e da influéncia do marketing sobre as marcas foi
fundamental para que se percebesse que € por meio deste que se constroem 0s

valores e as informacdes que se pretendem transmitir aos consumidores.

s

Dessa forma, € certo que a marca ultrapassou a funcdo de transmitir
informacdes com o propédsito de agregar eficiéncia ao momento de consumo. No
estagio atual da sociedade capitalista de consumo foi alcancado o pleno exercicio da
funcado publicitaria da marca, tratada pela doutrina especializada como subsidiaria e

complementar a funcao sistémica - a distintividade.

Por meio da publicidade, algumas marcas, incluindo varias novas marcas
visuais citadas, transformaram-se em icones, objetos do desejo que extrapolam as
necessidades de consumo da sociedade, gerando alto valor agregado aos produtos

e servicos que distinguem.

De fato, isso € algo muito desejado pelo empresario, pois consiste em uma
forma de criar um premium price para sua mercadoria; € parte natural do processo
de competicdo para aumentar o lucro e a clientela, objetivos do empresario.
Contudo, também torna possivel a criacdo de um poder de mercado que pode ser

usado de forma abusiva, o que deve ser cuidadosamente avaliado.
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No campo juridico, o Brasil fez uma opcao impeditiva ao registro de sinais
ndo visualmente perceptiveis, diferente de paises desenvolvidos, como o bloco
europeu, os Estados Unidos e seus parceiros comerciais, como 0s demais paises
integrantes do BRICS. Em relacdo ao bloco do Mercosul, a situacdo € ainda pior,
pois a maioria dos paises integrantes prestigia o registro dessas marcas, e o acordo
prevé uma harmonizacédo das legislacées sobre propriedade intelectual que ainda

nao foi realizada.

Assim, a Lei nacional, por meio da regra do artigo 122, permite o registro
apenas dos sinais visualmente perceptiveis, distintivos, que nao estejam
relacionados nas proibicées do artigo 124 da Lei 9279/96. Uma dessas proibicdes é
importantissima, pois, embora proiba o registro de cor Uunica, ressalva a
possibilidade do registro da cor se estiver disposta ou combinada de modo peculiar e
distintivo, algo que viabiliza o registro das marcas de posicéo e do trade dress, que

depende das cores para adquirir distintividade.

A regra unionista do Telle Quelle também é um ponto juridico fundamental
para entender a pressdo que o sistema de marcas visuais ndo regulamentadas
brasileiro vem sofrendo. Por essa norma, incorporada no ordenamento nacional, o
orgéo registral esta obrigado a registrar uma marca previamente registrada em outro
pais unionista, tal qual ela €, ou seja, na mesma forma de apresentacdo. Assim, o
INPI podera ter que, a férceps, criar categorias para as nhovas marcas visuais, como

movimentos, posicdes, holografias, etc.

Isso demonstra a urgente necessidade de se implementar um processo de
regulamentacdo para todos tipos de novas marcas visuais, que as trate por tipo,
individualizadas, tal qual a tradicio nacional. E compreensivel que a maquina
publica brasileira deficitaria e acabe deixando esse tema para segundo plano, mas
as duas longas décadas desde a promulgacéo da atual Lei sé&o suficientes para que

0 orgao desenhe um posicionamento sobre o assunto.

Compreende-se que nao se trata de tarefa facil regulamentar todos os tipos
de novas marcas visuais, como visto neste trabalho, cada qual com sua

particularidade.

Ficou demonstrado que nem todos os sinais devem merecer de pronto o

registro como marca. Isso porque ou ndo possuem suficiente distintividade no ato de
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registro, apresentando-a apenas por meio da distintividade adquirida, tema
espinhoso no sistema registral nacional, ou porque séo de fato marcas funcionais,
configurando tentativas de alongar direitos de outra ordem (como obras estéticas ou
industriais), ou, ainda, porque, no mercado, acabaram assumindo outras funcdes e

hoje ndo detém reconhecimento marcério, como é o caso da marca hologréfica.

Todavia, essas questdes precisam ser enfrentadas para que se cologue um
fim nessa lacuna regulamentar no sistema de registro de marca. Lembre-se que
essas marcas, por serem sinais visualmente perceptiveis, possuem previsao legal de

gue seu direito de propriedade constitucional seja reconhecido.

Nesse ponto, ocorrem conexdes entre essas marcas ainda duvidosas, nao
bem consolidadas mesmo em sistemas juridicos que aceitam seus registros, e a
segunda parte deste estudo, que se dedica a demonstrar os seus fundamentos

principioldgicos no contexto do direito empresarial.

Em razdo de um incontestavel direito de propriedade legitimado na ordem
Constitucional, algumas novas marcas visuais foram pleiteadas a registro e
obtiveram sua concessdo, mas em formas de apresentacdo que nao delimitam sua
real natureza. A maior parte dessas marcas teve seu registro concedido mediante
pela intervencdo judicial, o que acendeu a discussdo sobre a necessaria
regulamentacao desse tipo de marcas.

Verificou-se que as decisdes judiciais que deram registro a esses sinais de
posicdo, holograficos, ndo discutiram a questdo da forma de apresentacdo, do
escopo e dos limites dessas marcas. Da mesma forma, decisdes sobre a protecéo
do trade dress, com base na norma relativa a concorréncia desleal empresarial
(artigo 195 da LPI), ndo estdo sendo suficientes para sanar questdes que envolvem

esses sinais distintivos e geram ainda mais inseguranca juridica.

A inseguranca juridica é suficiente para que o empresario deixe de investir.
E inegavel que as novas marcas sdo sinais instaveis, objeto de grandes
controvérsias, sobretudo sobre a distintividade e seus limites. Elas sdo marcas
formadas e reconhecidas em um conjunto de elementos (produto, nome da marca e
o0 sinal em si) e que, algumas vezes, interagem com outros sinais, ainda mais
polémicos, mas tudo isso precisa ser sistematizado com urgéncia, para que deixe de

ser motivo de temor no contexto de um possivel investimento.
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Como demonstrado, mesmo em sistemas permissivos, com enunciados
claros acerca da registrabilidade dessas marcas, questbes relevantes foram
abordadas. Entre essas questdes estdo a funcionalidade que alguns desses sinais
podem ter, conceito inverso da funcédo distintiva da marca e que expde o potencial
risco de abuso de direito e/ou da concorréncia que as novas marcas podem
representar, constituindo-se em instrumento de perpetuacdo de direitos da

propriedade.

Porém, caso possuam contornos e limites bem definidos, essas marcas séo
inovadoras e desempenham papel importante na atividade econdGmica privada,
consequentemente no finalistico interesse publico constitucional do desenvolvimento
do pais. Assim, ndo é justificavel que, com tantas questdes econémicas e juridicas
em aberto, e, principalmente, ndo havendo impedimento legal, essa situacdo se

perpetue.

Na segunda parte deste estudo dedicou-se a verificar os fundamentos da
protecdo dos diretos de propriedade concedidos as novas marcas visuais. Os
fundamentos de protecdo das marcas, em geral, e, em especial, das novas marcas
visuais, decorrem dos principios informativos do direito comercial: a Livre Iniciativa e

a Livre Concorréncia.

A Livre Iniciativa é o principio fundamental da atividade empresarial. Gracas
a ele, é possivel ter liberdade para o exercicio de qualquer atividade, desde que néo
proibida por Lei, criando um ambiente concorrencial saudavel que deve ser

respeitado.

O Principio da Liberdade de Concorréncia € o fundamento para a liberdade
de mercado. Representa, para o empresario, a no¢ao de chances iguais de disputa
pela clientela e de aumento de lucro de forma justa. E também algo que possibilita
ao consumidor a escolha do melhor produto ou preco, com o0 acirramento da

competicdo e a ideia de superacdo de um produto pelo concorrente.

Pelos principios, é possivel analisar as novas marcas visuais como bens que
integram o patrimdnio da empresa e que, portanto, estdo sujeitas a todas as regras
principiologicas do sistema marcario, distintividade, especialidade e outros, que

devem estar entrelagadas com a nogéao de livre iniciativa e liberdade de competi¢ao.
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7

Essa competicdo € aquela que deve estar nos parametros da lealdade
empresarial, bem como no da preservacdo do livre mercado contra os abusos

tendentes a eliminacédo da concorréncia e contra 0s pre¢os abusivos.

O desafio de mostrar como decorre desses principios a protecdo das novas
marcas visuais reside no fato de que esses principios asseguram a protecdo dessas
marcas, cuja regulamentacdo deve preservar sua finalidade, que é a de garantir

desenvolvimento por meio da competicao.

Esses principios comerciais sdo fundamentais para o direito de propriedade
das novas marcas, dao a ordem de que sejam regulamentadas sob esse viés, como
qualquer outra marca. No caso das novas marcas, que estdo em terreno movedico,
porém, € necessaria sua aplicacao direta, com o fito de resguardar a seguranca

juridica e o equilibrio das rela¢des que envolvem marcas, consumidor, empresa.

Assim, mesmo sendo possivel imaginar a protecdo das novas marcas
visuais frente a concorréncia desleal apenas pela aplicacdo principiolégica, espera-
se que a tradicdo do sistema marcario brasileiro de regulamentacdo faca-se valer
com brevidade, tratando de ser uma regra pautada nos principios estudados, a fim
de colimar os fins marcarios de ingresso de agentes no mercado e os estimulos ao

acirramento sadio da competicéo.

Por fim, cabe lembrar que outros principios do direito comercial, como da
preservacdo da empresa, interagem no direito marcario. Garantir o acesso ao
sistema de registro de marcas € uma forma de garantir que a empresa se mantenha
no mercado. Assim, esse principio, em alinhamento com outros, deve fazer parte da

elaboracao e da interpretacdo sistematica das normas marcarias.
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APENDICE 1 - Marcas com figuras citadas no texto

FIGURA 1

Pais: Brasil

Marca Sonora. Registro n® 006930549. Marca Mista.

Situacao Atual: Ativo.

Titular: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S.A.

Classe: IC41 — Servico

Informacao Relevante: Marca sonora registrada como mista no INPI.

FIGURA 2

Pais: Brasil

Marca. Registro n°® 826534040. Marca Mista.
Situacao Atual: Ativo.

Titular: Via Varejo S/A.

Classe: IC8 — Produto

Informacao Relevante:

FIGURA 3

Pais: Brasil

Marca. Registro n°® 828416192. Marca Mista.
Situacao Atual: Ativo.

Titular: Via Varejo S/A.

Classe: IC8 — Servico

Informacao Relevante:
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FIGURA 4

Marca Olfativa
Pais: Unido Europeia

Registro n°® 521914. A marca € uma representacdo grafica de uma determinada
fragrancia. Uma nota de gramado verde, frutas citricas (bergamota, limao), flora rosa
(flor de laranjeira, jacinto), musky.

Situacao Atual: Pedido Recusado.

Titular: Maitre Yann KERLAU agissant au nom et pour compte de IPF (Institut pour
la Protection des Fragances), SCER en cours de constitution

Classe: IC3; 5; 16; 18; 24 — Produto

Informacédo Relevante: Pedido recusado, pois a representacdo grafica nao foi
satisfatoria. A representacdo grafica apresentada, apesar de técnica, ndo passa
uma distintividade do produto para o publico, nem permite medir a extensdo da sua
protecao.

FIGURA 5
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Marca Sonora

Pais: Unido Europeia

Registro n° 001040955. Toque assinatura da Nokia Corporation.
Situacao Atual: Ativo.

Titular: Nokia Corporation

Classe: IC9; 35; 38 — Servico

Informacgao Relevante:

Joy




FIGURA 6

Marca Sonora

Pais: Unido Europeia

Registro n® 007214083.
Situacao Atual: Ativo.

Titular: Daimler AG

Classe: IC12; 35; 38 — Servico
Informacao Relevante:

FIGURA 7

Churdill Soccom sf Ches Mono

Marca Sonora
Pais: Unido Europeia
Registro n° 006530836.

Situacao Atual: Desisténcia do Pedido.

Titular: R.G.C. JENKINS & CO
Classe: IC9; 36; 37; 39 — Servico
Informacéo Relevante:
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FIGURA 8

Marca Tactil

Pais: EUA

Registro n°® 3137914. A marca consiste em um design tridimensional de uma bolsa
de pano roxo com costura ouro e cordao.
Situacao Atual: Ativa.

Titular: Diageo North America, Inc.

Classe: IC 33 — Produto

Pais: Unido Europeia

Marca Tactil. Registro n°® 004005195. Marca 3D.
Situacao Atual: Ativa.

Titular: Diageo North America, Inc.

Classe: IC 33 — Produto

FIGURA 9

Marca Tactil

Pais: EUA

Registro n°® 3348363. A marca consiste em um dispensador de fragrancia pessoal
esférica que se assemelha a uma bola de basquete, que: 1) contém linha de
marcacao que correm ao todo; 2) contém uma parte inferior achatada para fins de
equilibrio; 3) contém uma textura "pebble-grain”; e 4) contém uma sensacédo de
borracha "soft-touch”. A cor laranja aparece como a cor base da marca proposta. A
cor preta aparece na linha marcagéo que atravessa a marca proposta.

Situacao Atual: Ativa.

Titular: SO French Perfume LLC.

Classe: IC 03 — Produto
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FIGURA 10

Pais: EUA

Registro n° 2263903. A marca consiste em um padrao de textura feita pelo homem
distintiva utilizada como uma caracteristica de superficie de varios produtos
configurados da requerente. O padrdo é exibido em tons contrastantes da mesma
cor; o tom mais escuro apresentado na parte elevada da superficie e o tom mais
claro que serve como pano de fundo ou superficie inferior. O forro mostrado € uma
caracteristica da marca e nao indica cor especifica. Nenhuma reivindicacao é feita
para as linhas quebradas que refletem o posicionamento da marca. O desenho
mostrado na aplicacéo descreve uma bolsa viagem

Situacao Atual: Ativa.

Titular: Louis Vuitton Malletier

Classe: IC 18 — Produto

FIGURA 11
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Pais: Alemanha
Marca Tactil. Registro n® 30259811. Marca figurativa.
Situacao Atual: Ativa.

Titular: Underberg GmbH & Co. KG, 47495 Rheinberg, DE
Classe: 1C32; 33 — Produto
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FIGURA 12
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Pais: Unido Europeia

Marca Tactil. Registro n°® 003238251, Marca 3D.
Situacao Atual: Ativa.

Titular: Diageo Brands B.V.

Classe: IC 32, 33, 43 — Produto

FIGURA 13

Pais: Brasil

Marca Gestual. Pedido n° 821577000. Marca Figurativa.
Situacao Atual: Inativo.

Titular: Itad Unibanco S.A.

Classe: IC 36 — Servico
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FIGURA 14

Pais: Unido Européia

Marca de Movimento. Registro n® 001400092.

A marca refere-se a uma disposicao tipica e caracteristica das portas de um veiculo.
Para abrir, as portas sdo "viradas para cima ", isto €, em torno de um eixo giratorio,
que € essencialmente arranjado na horizontal e transversal em relagdo a direcédo de
conducao .

Situagéo Atual: Indeferido

Titular: Automobile Lamborghini S.p.A.

Classe: 1C012; 28 - Produto

Informacéo Relevante: O pedido foi indeferido, pois ndo foi capaz de demonstrar
distintividade. A EUIPO entendeu que, por motivos técnicos, ndo ha muitas
diferengas na producado de portas de carros. Assim, a porta que “abre para cima”
também era usada por outras empresas e, portanto, ndo servia para indicar uma
empresa especifica. Ainda, declarou que a marca consistia somente em uma forma
do produto, necessaria atingir um efeito técnico.

Em defesa, a requerente alegou que as imagens juntadas eram suficientes para
demonstrar o produto sobre o qual se buscava protecdo. Alegou, ainda, que o
movimento das portas eram, sim, distintivos, pois outros fabricantes possuiam portas
que giravam ao redor de um eixo disposto horizontalmente para direcdo da enquanto
a porta da requerente é essencialmente arranjada na horizontal e transversal em
relacdo a direcdo de conducao, tendo sido usada apenas por outros dois modelos de
carros, que, contudo, pertencem ao mesmo grupo econémico. Ressaltou ainda que o
abrir da porta ndo era uma necessidade técnica.

A contestacao da requerente também foi indeferida, sob a alegacdo de que, mesmo
que tais portas ndo fossem comuns no mercado de producdo em massa de carros,
eram comuns no mercado exclusivo de carros esportivos. A corte manteve também
o entendimento sobre a necessidade técnica da porta.

Assim, a requerente interp6s apelacdo contra a decisdo, requerendo que a mesma
fosse anulada em sua integridade, alegando que a marca era uma marca de
movimento e, sendo assim, ndo se aplicariam as regras para marcas de forma.

A apelacado também foi indeferida, sob o argumento de os modelos de portas ja
serem comumente usados no mercado e de que a distintividade alegada pela
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apelante ndo é apelativo suficiente para o usuario geral, que estaria mais
interessado no movimento da porta do que a diregdo que o mesmo faz. No
mMAaximo, 0S usuarios pensariam se tratar apenas de uma questao técnica.

FIGURA 15

Pais: EUA

Marca de Movimento. Registro n°® 1975999.

A marca consiste em uma imagem em movimento de um flash de luz a partir do qual
raios de luz sdo emitidos contra um fundo de céu e nuvens. A cena entdo se desloca
para baixo, para uma tocha sendo segurada por uma senhora em um pedestal. A
palavra "COLUMBIA " aparece na parte superior, através da tocha e, em seguida,
um arco-iris circular surge no céu, cercando a senhora.

Situacao Atual: ativa.

Titular: Columbia Pictures Industries Inc.

Classe: IC09 — Servicos

FIGURA 16

Pais: Unido Europeia

Marca Holograma. Registro n°® 002117034. As letras VF em branco em esferas
azuis, o nome FUTUR VIDEO em azul em um fundo preto.

Situacao Atual: Inativo.

Titular: VIDEO FUTUR ENTERTAINMENT GROUP SA.

Classe: I1C9; 38; 41 - Servigos

Informacéao Relevante: O registro da marca nao foi renovado.
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FIGURA 17

Pais: Unido Europeia

Marca de Cor/posicdo. Registro n® 001777176.

A protecdo a marca é reivindicada por um ponto vermelho no conjunto de um par de
tesouras (tom de cor Pantone vermelho 032 C); outros projetos distintivos e / ou
caracteristicas de design na representacdo pictérica ndo sdo marcas registradas
componentes.

Situacao Atual: Inativa.

Titular: ZWILLING J.A. Henckels AG

Classe: 1C08 - Produto

Informacédo Relevante: Registro expirado em 26/07/2010. Inicialmente, o pedido
havia sido negado devido a falta de distintividade, pois os uso do objeto de protecao
ja era comum ao tempo do pedido. Ademais, 0 uso da cor vermelha para esse tipo
de produto também era comum.

A decisédo foi revertida por decisdo da corte de apelacdo, que entendeu pela
distintividade do produto. A marca néo representa apenas uma figura geométrica,
sendo uma marca de posicdo; consiste em uma combinacdo de uma forma
geométrica, uma coloracao sélida, dimensionanda proporcionalmente ao produto e
com uma posicao definida, ndo se podendo negar, assim, sua distintividade perante
o consumidor. Ademais, 0 requerente ja vem usando o simbolo desde 1983.
Também néo foi requerido o monopdlio sobre a cor vermelha, ndo sendo impedido
Seu uso nos produtos.

FIGURA 18

//4

Pais: EUA

Marca Posicdo. Registro n°® 4910643. A marca consiste de trés quadrilateros
diagonais posicionados paralelos um ao outro sobre um fundo contrastante. O
retdngulo sombreado ndo € uma caracteristica da marca.

Situacao Atual: Ativo.

Titular: Adidas AG.

Classe: IC18 - Produtos
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FIGURA 19

i

Pais: EUA

Marca Posicdo. Registro n°® 3183663.

A marca é constituida por trés tiras paralelas sobre uma barra de ajuste de tamanho
na parte traseirado produto. Alinha pontilhada do visor ndo € reivindicada
como parte da marca e destina-se apenas a mostrar a posi¢cdo da marca.

Situacao Atual: Ativo.

Titular: Adidas AG.

Classe: IC25 - Produtos

FIGURA 20
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Pais: EUA

Marca Posigcao. Registro n® 3029135.

A marca consiste em trés listras paralelas com bordas serrilhadas aplicadas ao
calcado. As listras sdo posicionadas no calcado superior na area entre os cadargos
e a sola. A linha pontilhada do calcado nédo é reivindicada como parte da marca e
destina-se apenas a mostrar a posi¢cao da marca

Situacao Atual: Ativo.

Titular: Adidas-Solomon AG.

Classe: IC25 - Produtos
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FIGURA 21

Pais: EUA

Marca Posicdo. Registro n°® 3087329.

A marca consiste em trés faixas paralelas que correm ao longo na lateral de uma
camiseta, blusa, camisola, colete, jaqueta ou casaco. A linha pontilhada do vestuario
nao é reivindicada como parte da marca e destina-se apenas a mostrar a posi¢cao da
marca.

Situacao Atual: Ativo.

Titular: Adidas-Solomon AG.

Classe: IC25 - Produtos

Informacao Relevante:

FIGURA 22
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Pais: EUA

Marca Posigcao. Registro n® 3183656.

A marca consiste em trés faixas paralelas que se estendem em torno da touca.
Situacao Atual: Ativo.

Titular: Adidas AG.

Classe: IC25 - Produtos

FIGURA 23

Pais: EUA

Marca Posicdo. Registro n® 3029127.

A marca consiste em trés faixas paralelas que correm ao longo da manga de uma
camisa, blusa, camisola, jaqueta ou casaco. A linha pontilhada do vestuario ndo é
reivindicada como parte da marca e destina-se apenas a mostrar a posicdo da
marca.

Situacao Atual: Ativo.

Titular: Adidas-Salomon AG.

Classe: IC25 - Produtos

Informacao Relevante:
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FIGURA 24

A\

Pais: EUA

Marca Posicdo. Registro n°® 3708658.

Marca Figurativa.

Situacao Atual: Ativo.

Titular: Adidas International Marketing B.V. private limited liability company
Classe: IC35 — Produtos

FIGURA 25
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Pais: EUA
Marca Posicao. Registro n® 2278591.

A marca consiste em trés bandas paralelas que se estendem ao longo do
comprimento de cada uma das pernas da bermuda, sendo as bandas de cor
contrastante com a do restante da bermuda. As linhas pontilhadas ndo sdo uma
parte da marca e sao apenas utilizadas para indicar a posicao.

Situacao Atual: Ativo.

Titular: ADIDAS-SALOMON AG CORPORATION

Classe: IC 25 - Produtos

FIGURA 26

\

Pais: Brasil

Marca de posicao. Registro n°® 740148923. Marca Figurativa.
Situacao Atual: Ativo.

Titular: ADIDAS AG

Classe: IC25 - Produto
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FIGURA 27

I

Pais: Brasil

Marca de posicéo. Registro n°® 800.150.350. Marca Figurativa.
Situacao Atual: Ativo.

Titular: ADIDAS AG

Classe: IC25 - Produto

FIGURA 28

Pais: Brasil

Marca de posicdo. Registro n°® 800.158.393. Marca Figurativa.
Situacao Atual: Ativo.

Titular: ADIDAS AG

Classe: 1C28 - Produto

FIGURA 29

Pais: Brasil

Marca de posicédo. Registro n°® 800.158.407. Marca Figurativa.
Situacao Atual: Ativo.

Titular: ADIDAS AG

Classe: IC25 — Produto
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FIGURA 30

Pais: Brasil

Marca de posicdo. Registro n°® 800.158.423. Marca Figurativa.
Situacao Atual: Ativo.

Titular: ADIDAS AG

Classe: I1C28 - Produto

FIGURA 31

A\

Pais: Brasil

Marca de posi¢céo. Registro n°® 800.158.423. Marca Figurativa.
Situacao Atual: Ativo.

Titular: ADIDAS International Marketing BV

Classe: IC25 - Produto

FIGURA 32

A\

Pais: Brasil

Marca de posicdo. Registro n°® 821.805.045. Marca Figurativa.
Situacao Atual: Ativo.

Titular: ADIDAS International Marketing BV

Classe: IC28 - Produto
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FIGURA 33
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MENU LOJAS RESERVA ONLINE KiDs HOOTERS GIRL SOBRE NOS CONTATO

Disponivel em: <http://www.hootersbrasil.com.br/>. Acesso em: 3 ago. 2016.

FIGURA 34

Pais: Brasil

Marca Figurativa Registro n° 820817155.
Situagao Atual: Ativo.

Titular: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S/A.
Classe: 32 - Produto

FIGURA 35

Pais: Brasil

Marca Tridimensional Registro n° 821176056.
Situacao Atual: Ativo.

Titular: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S/A.
Classe: 32 — Produto
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FIGURA 36

Pais: Brasil

Marca Holograma. Pedido n° 800243056. Marca registrada como figurativa.
Situacao Atual: Ativo.

Titular: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION

Classe: IC 36 - Servico

Informacao Relevante:

FIGURA 37

)

Pais: Brasil

Trade Dress. Pedido n° 818989505. Marca registrada como mista. VEJA MULTI-
USO.

Situagado Atual: Ativo.

Titular: RECKITT BENCKISER (BRASIL) LTDA.

Classe: IC 3; 10 - Produto

Informacao Relevante: Sem direito ao uso exclusivo da expressao "multi-uso”.

FIGURA 38

Disponivel em: <http://2.bp.blogspot.com/-
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