PROTECAO DAS MARCAS E DE OUTROS SIGNOS
DISTINTIVOS PELAS EMPRESAS

A marca é o principal elo entre o consumidor e 0 empresario, ou seja, é a
sintese de todos os adjetivos qualificativos (ou ndo) do produto ou servigo. Sua
funcdo é a de identificar e distinguir determinado artigo frente aos demais no
mercado. Por isso, sua constituicdo, antes mesmo de sua consolidacdo na
atividade econdmica, é de extrema relevancia.

No Brasil, a protecdo marcaria é consolidada pelo registro expedido pelo
Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI, que garante propriedade e o
plus da “exclusividade” em todo o territorio nacional (art. 129 da Lei 9.279/96 —
LPI — “A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido,
conforme as disposicbes desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso
exclusivo em todo o territério nacional”). Contudo, cabe salientar que o signo
marcario ja é protegido antes mesmo de ser expedido o certificado de registro
pelo INPI, pois € assegurado ao titular do pedido de registro o direito de zelar
pela integridade ou reputagéo de sua marca (art. 130, lll, da LPI — “Ao titular da
marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: lll - zelar pela sua
integridade material ou reputagao”).

H& outros dispositivos que também o protegem antes mesmo de seu registro,
tais como: o empresério utente de boa-fé que goza de direito de precedéncia
ao registro, observados os prazos prescricionais (art. 129, 81° da LPI — “Toda
pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou deposito, usava no Pais, ha
pelo menos 6 (seis) meses, marca idéntica ou semelhante, para distinguir ou
certificar produto ou servigco idéntico, semelhante ou afim, ter4 direito de
precedéncia ao registro”); a marca notoriamente conhecida (art. 126 da LPI —
“A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art.
6° bis (I), da Convencdo da Unido de Paris para Protegcdo da Propriedade
Industrial, goza de protegéo especial, independentemente de estar previamente
depositada ou registrada no Brasil”), dentre outros.

Entretanto, alertamos ao empresério que é apenas o registro expedido pelo
INPI que garante a propriedade exclusiva em todo o territério nacional. Esse
registro também garante o direito de coibir qualquer usurpagdo de marca
alheia, abstencédo de uso indevido por terceiros, concorréncia desleal, etc.

A protecédo internacional € prevista pela Convencao de Paris - CUP, assinada
pelo Brasil em 1883. O referido Tratado imp8e fundamentos e principios
basilares que os paises signatarios deverdo respeitar e submeter-se. Por
exemplo, o pais associado da CUP deve garantir no seu ordenamento interno a
nulidade do registro que seja depositado ardilosamente por terceiros, como
dispbe o art. 6°, bis, (3): “N&o sera fixado prazo para requerer o cancelamento
ou a proibicdo de uso de marcas registradas ou utilizadas de mé fé.” Contudo,
cabe salientar que a empresa que explore determinado produto ou servigo no



exterior, deve pleitear o referido registro no seu pais de origem, a fim de evitar
quaisquer transtornos e garantir “exclusividade” naquele territorio.

As empresas devem se conscientizar que a protecdo do sinal se inicia no
momento em que o0 empresario escolhe os termos e desenhos que serdo
utilizados na constituicdo de sua marca. Neste momento, aconselha-se evitar o
uso de sinais de carater genérico, necessario, comum, evocativo, usual, vulgar
ou simplesmente descritivo, quando tiver relagdo com o produto ou servico a
distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma caracteristica
do produto ou servi¢co, vez que nestas circunstancias o signo carecera de
exclusividade no elemento nominativo, isto é, no termo empregado. A criagdo

de logotipo original também é de extrema relevancia, pois este fator
diferenciara ainda mais o produto ou servico assinalado pela marca.

Evitar, por exemplo: o termo NATURAL para produtos alimenticios; FIOFORTE
para fios e cordas em geral; AUDIT (prefixo de auditoria) para servigos de
assessoria contabil; RADICAL para artigos esportivos, etc., vez que tais termos
sdo limitados de exclusividade, conforme propria ressalva do INPI no
certificado de registro, por meio de apostilamento “sem exclusividade do
elemento nominativo”.

O cunho criativo é fator preponderante na construcdo de uma marca forte e,
consequentemente, do seu sucesso.

Neste momento de criagdo do signo marcario, também é necessério que sejam
feitas buscas de anterioridade no banco de dados do INPI, a fim de verificar
possiveis colidéncias ou impedimentos, de acordo com a regra do art. 124, XIX
da LPI, que dispbe: “nédo séo registraveis como marca: reproducdo ou imitacao,
no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada,
para distinguir ou certificar produto ou servigo idéntico, semelhante ou afim,
suscetivel de causar confusdo ou associagdo com marca alheia”. Também é
imprescindivel verificar se o sinal ndo fere nenhum dos outros dispositivos
elencados pelo art. 124.

Embora os signos que ndo séo visualmente perceptiveis (sonoros, gustativos,
olfativos e sensitivos) ndo sejam regulamentados por lei, lembramos que sua
protecdo € garantida pela Constituicdo Federal, como disp8e parte do inciso
XXIX, do art. 5°: “a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio
temporario para sua utilizacdo, bem como protecéo as criagcfes 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 econdmico
do Pais;”. Em outros paises, alguns destes signos ja sdo regulamentados,
como no caso dos Estados Unidos, que reconhece o registro de marcas
sonoras.

Talvez este descaso na regulamentacdo dos signos distintivos acima
mencionados (exceto os visualmente perceptiveis, art. 122 da LPl — “S&o
suscetiveis de registro como marca o0s sinais distintivos visualmente
perceptiveis, ndo compreendidos nas proibicdes legais”) se deva ao fato da
visdo, dentre os sentidos do ser humano (viséo, audicdo, paladar, tato e olfato),
ser responsével por 85% a 90% da percepcdo de nosso intelecto e do
relacionamento da vida social. Por sua vez, as empresas investem cada vez



mais na constituicdo de marcas sonoras, gustativas, etc., pois o diferencial é
requisito extremamente significativo na atividade econémica.

A principal forma de proteger o uso indevido dos sinais invisiveis é pela via da

repressdo a concorréncia desleal, que pode gerar abstencdo do uso e

indenizagao (art. 195, lll — “Comete crime de concorréncia desleal quem:
emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito préprio ou alheio,
clientela de outrem”, e art. 209 da LPIl — “Fica ressalvado ao prejudicado o

direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuizos causados por
atos de violagéo de direitos de propriedade industrial e atos de concorréncia
desleal ndo previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputagdo ou 0s
negocios alheios, a criar confusdo entre estabelecimentos comerciais,
industriais ou prestadores de servigo, ou entre 0s produtos e servigos postos no
comércio”; combinado com os arts. 186 — “Aquele que, por acdo ou omissao
voluntaria, negligéncia ou imprudéncia, violar direito e causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilicito”; 884 — “Aquele que, sem
justa causa, se enriquecer a custa de outrem, serd obrigado a restituir o
indevidamente auferido, feita a atualizacdo dos valores monetéarios”. e 927 —
“Aquele que, por ato ilicito, causar dano a outrem, fica obrigado a repara-lo”; do
Cadigo Civil).

Pela subjetividade e especialidade na protegcdo do Instituto das Marcas,
recomendamos que 0 empresério “sempre” procure assessoria de profissionais
gabaritados, que estejam devidamente credenciados no INPI, como Agentes da
Propriedade Industrial. Lembramos que qualquer descuido na prote¢céo pode
acarretar na perda de direitos, tais como: a falta de recolhimento de taxa de
expedicdo do certificado ou de prorrogagdo, que gerard arquivamento do
pedido de registro ou extingdo do registro, a falta de comprovagéo de uso em
processo de caducidade, onde o INPI declarara o sinal caduco e extinto, etc.

Muito cuidado e cautela, pois os signos distintivos devem ser muito bem
protegidos e acompanhados, sempre!

Lembramos que a principal funcdo da marca € a de identificar e diferenciar.
Salienta-se que uma marca constituida por termo e estilizacdo criativa (forte)
ndo ser4 bem aproveitada caso o produto ou servico posto a venda pelo
empresario ndo traduzir qualidade, respeito, novidade e diferencial. Tais
caracteristicas serdo responsaveis pelo sucesso ou fracasso do sinal no
mercado, e o consumidor moderno estid cada vez mais exigente pela
exceléncia dos artigos postos a venda.

Portanto, invista em qualidade, pois o sinal deve ser bem visto e comentado
pelo publico consumidor e tenha cautela para proteger seus bens intangiveis. O
mercado ndo admite amadores, e a possibilidade de prescricdo de direito
marcéario ndo aceita omissdes, pois como diz o ditado popular, “quem néo luta
pelos seus direitos ndo tem direito de té-los”.
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