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. FORMAS DE IDENTIFICAGCAQ

DO EMPRESARIO

1 Sumdrio: 1. Identificacio do empresério propriamente dito -
h pome comercial subjetivo & nome comercial objetivo. 2. Identifi-

i " acio do local de negbcio — titulo de estabelecimento ¢ insignis,
: a.ﬁMm de indiistria e/ou comércio e de sexrvico. 4. Sinais e

X expressdes de propaganda.

. 1. Identificacio do empresério propriamente dito — nome comer-
) cial subjetivo ¢ nome comercial objetivo

: O nome comercial distingue o préprio empresdrio, firma in-
i dividual ou pessoa juridica, no exercicio do comércio.
\ Da mesma forma que o nome civil do cidaddo constitui a um
s6 tempo um direito ¢ uma obrigagdo, ndo podendo uma pessoa
! alterd-lo ou substituf-lo, senfio nos casos em que a lei autoriza, mas
4 estando preservado, como elemento da personalidade, na mesma
1 medida desta, o nome que o comerciante tenha adotado mo co-
1,

mércio (que, no caso do comerciante individual, deve, necessaria-
mente, coincidir com o nome civil) é preservado pela lei da usur-
pagiio e da imitagdo.

Mesmo o nome do autor de obra literéria, cientifica ou artis- 3
tica é preservado em sentido positivo (proibindo-se sua supressio ‘
ou substituicio) e negativo (proibindo-se sua usurpagio) pela lel )

£ civil (CC, art. 667, § 1.2)3, aplicando-se tal garantia tanto ao nome
‘ civil do autor quanto ao pseuddnimo ou sinal que utilize para sua |
identificacio na obra artistica.

sy o,

1. V. também arts. 25 ¢ 126 da Lei n. 5.988/73 o 185 do Cddigo Penal
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N{o b& que confundir, pois, a obrigagio de utilizar o nome
vexdadexr? nos negdcios juridicos de que participem o cidadio e
O comerciante _(dever de veracidade) com o direjto que assiste ao
autor e 20 empreséirio (individual ou sociedade) de impedir a
nti]izaq?o mdevidz_l de seu nome, seja, neste caso, aquele que conste
dos registros piblicos ou aquele pelo qual seja conhecido do piblico.

No caso do empressrio, o nome ou si
I , inal pelo qual é conhe-
cido no comércio (nfo s pela clientela, mas pela generalidade dos

agentes que atuam no comércio, como fornecedores. institui
de crédito, distribuidores etc, eabigtive, 0

) in?ar__-__emﬁ—mh}ctegm seu_aviam jetivo, di-
retamente 1i a 5s0a_(natu ou juridica = )
5 SomGEo piblco de que destrute st T *

Na primeira hipétese, temos o nome comercial subjeti

no art. 2.° do Decreto n. 916, de 1890 (firma ou r:ze;l:o::o‘::g:égl,
éo nome sob o qual o comerciante ou sociedade exerce o comércio
€ assina-se nos atos a ele referentes), a que se devem acrescentar as
denominagdes das sociedades por quotas e por agdes, tais como cons-
tam do contrato ou do estatuto e no Registro do Comércio. Sob
este aspecto, ofnome comercial constitui obrigagio do empresério
© Scu uso em forma incorreta pode ocasionar a responsabilidade
soliddria dos sécios a que, normalmente, nio estaﬁamp:bﬁgados.

D? fato, via de ;egm, 0 emprego ostensivo do nome civil do
comerciante nos atos de comércio implica sua res nsabilidade
soal. Assim é que o art. 3.° do Decreto n. 91pg estipula qui”;
comerciante individual (ou o que tenha sécio nio ostensivo ou sem
contrato devidamente arquivado) nio poders tomar para firma sendo
0 scu mome, completo ou abreviado, aditando, se quiser, designacdo
mais precisa de sua pessoa ou género de negécio. E é sabido que o
comerciante individual responde com todo o seu patrimdnio 3s obri-
gagdes mercantis assumidas. O mesmo ocorrers quando tenha sécio

. oculto ou com contrato nio arquivado, visto que, ostensivamente, os
-atos de comércio foram por ele praticados. '

Igualmente, na sociedade em nome coletivo respondem os sécios
solidariamente, em especial aqueles cujos nomes aparecem na firma.
Na sociedade em comandita, a firma ndo deve ostentar o nome ou.

_nomes dos sécios comanditéirios (caso contrdrio poderdo ser solida-
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riamente responsdiveis pelos compromissos sociais) 2. O mesmo se
diga do sécio de inddstria, cujo nome também ndo pode constar da
firma, a fim de isentd-lo da responsabilidade soliddria. B é por
esse mesmo motivo que se proibe o uso de firma ou a inclusdo do
nome de acionista nas denominagdes das sociedades por agSes (em-
bora o hébito tenha contornado a proibigdo, incluindo-se nome de
acionista a tftulo de “homenagem”, em fungfio de denominagdo de
fantasia) ®. Embora se admita o uso de firma nas sociedades por
quotas, a omissfo da palavra limitada torna os sécios-gerentes e
os que fizerem uso da firma social soliddria e ilimitadamente res-
ponsdveis (Dec. n. 3.708, de 1919, art. 3.9, § 2.°). O simples em-
préstimo do nome torna a pessoa solidariamente responsével pelas
dividas da sociedade mesmo que nfo seja sécio (Dec. n. 916, art. 8.°,
paradgrafo finico).

No sentido de nome comercial subjetivo, a firma (e a denomi-
nagdo social) constitui dever do empresirio (embora lhe seja licito
alterd-la desde c]ue inscreva a alteragdo no Registro do Comércio),
devendo distinguir-se de outra inscrita no registro do lugar (Dec.
n, 916, art. 6.2), ndo sendo aliendvel a nio ser conjuntamente com
o estabelecimento (devendo nesse caso ser usada antecedida da
declaracio sucessor de — cf. art. 7.°).

Tratam-se, no caso, de preceitos de ordem piblica, nio derro-
ghveis por vontade das partes. T

Diferentemente, o nome comercial objetivo constitui direito sub-
jetivo exclusivo de seu” titular (CF, art. 133, § 24), podendo ser
formado nfo s6 pelo nome comercial subjetivo (firma ou denomi-
nagdo social), como por outros nomes ou sinais pelos quais o pd-
blico identifique o comerciante, independentemente de registro, tal

2 “... el socio comanditario — lo que, a mi modo de ver, debe valer
también para la sociedad comanditaria por acciones — que consienta que su
nombre figure en la razén social responde ilimitadamente y solidariamente al
igual que los socios colectivos; a mi entender, tanto en las sociedades en nom-
bre colectivo como en las comanditarias, puede tomarse en consideracién un
principio andlogo ante el tercero que — independientemente del supuesto del
art. 2.292, pérr. dltimo — consienta la inclusién de su nombre en la razén
social” (Ascarelli, Teorla de la concurrencia y los bienes inmateriales, Barce-
lona, Bosch, 1970, p. 382).

8. Decreto n. 916, de 1850, art. 4. regra essa j4 atenuada
lei n. 2,627, de 1940, art. 3.°, § 1°. & : o e
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como preceitua o art. 8 da Convengio de Paris, Nesse sentido,
equiparam-se a0 nome comercial as denominagdes das sociedades ci-
vis ¢ das fundagdes (Dec.-lei n. 7.903, de 1945, art. 104, parégrafo
unico).

Por sua patureza, 0 nome comercial
ndo limitado ao ramo de atividade,
a3 denominagdes, nio podem coexistir no territério nacional duas
idénticas. No caso de firmas, o principio se atenua, em face do dever
de veracidade na sua formagdo. Os ramos de atividades e a loca-
lizagio s6 serdo levados em conta em casos de imitagdo, a fim de
se determinar a possibilidade de confusdo.

é direito exclusivo absoluto,
de modo que, a0 menos quanto

2. Identiicagio do local de negécio — titulo de estabelecimento
e insignia

Se 0 nome comercial, subjetivo ou objetivo (pois este compreen-
de mas 230 se exaure naquele), forma parte do aviamento subje-
livo do empresério, ligando-se a sua pessoa, como o conceito e a
confianga que ele desfruta e inspira no seu circulo de atuacio (re-
fletindo-se, cmbora, no préprio conceito do estabelecimento), jé
o titulo de estabelecimento e a insignia constituem sinais de iden-
tificagdo diretamente ligados ao préprio estabelecimento, fazendo
parte do aviamento objetivo da “azienda”. O primeiro faz parte
do aviamento pessoal do empresério; o titulo ¢ a insignia, do avia-
mento “‘aziendal”,

Assim se achavam definidos o titulo e a insignia no Codigo dp
Propriedade Industrial de 1945: “Constituem titulo de estabeleci-

—————

4. Alguns autores, como Rotondi, entendem que o nome comercial”obje-
tivo se referiria ndo ao empresério, mas 3 prépria organizagio “aziendal”; ou-
tros, ainda, o ligam 4 empresa (atividade), tendé'ncia‘ essa que se refletiu em
nosso Cédigo de 1967, no qual se adotou a expressio nome de empresa em
substituicio 2 nome comercial, embora o art. 90 o defina como nome d‘.’ co-
merciante. O préprio Decreto n. 916, de 1890, estabelece, no art, 15, dxsltin-
¢do entre as firmas ou razdes comerciais e os nomes comerciais ou i:ndustnafl.
A respeito do conceito de nome comercial objetivo, v. Gama Cerqueira (T’:g;
tado, cit,, v. 1, p. 472 e s.), onde o autor inclui no conceito o l:vseudﬁuhm:ndll
comerciante, as alcunhas dadas pelo piblico, as corruptelas do nome wmfi'bli s
desenhos, emblemas, siglas, iniciais e outros elementos pelos quais o piblico
conhega o comerciante.
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mento e insignia, respectivamente, as denominagdes, os emblemas ou

quaisquer outros sinais que sirvam para distinguir o estabelecimento

comercial, industrial ou agricola, ou relativo a qualquer atividade
licita” (art. 114), '

Evidente, portanto, que o titulo é formado pela denominagao
e a insignia, por emblemas ou outros sinais, aplicando-se um e outra,
indiferentemente, a distinguir estabelecimentos relativos a qualquer
atividade licita, desde que, devemos acrescentar, se tratem de ativi-
dades empresariais. Embora os dispositivos legais relativos ao titulo
© 3 insfgnia estejam revogados, por ter o vigente Cédigo da Pro-
pricdade Industrial revogado todos os Cédigos anteriores (exceto,
destaque-se, quanto & parte penal, processual penal e relativa aos
efeitos civis da contrafagdo, que permanecem em vigor e incluem
matéria sobre titulos ¢ insignias), tais conceitos permanecem vilidos,
ndo mais como direito positivo, mas como doutrina,

A definicdo aberta do art. 114 ensejou, no passado, abusos,
como o registro indiscriminado de titulos de edificios de aparta-
mentos, considerados na época relativos a afividades licitas, passi-
veis de registro. Atividades licitas, entretanto, no caso, devem ser
restritas as de caréter empresarial, j4 que a matéria dos sinais dis-
tintivos s6 pode ser compreendida como pertencente ao campo da
concorréncia, da qual decorre a tutela dos sinais no campo da pro-
priedade industrial (a Gnica excegdo a essa regra € a protegio ampla
a0 nome comercial, que, como vimos, excede o &mbito concorren-
cial).

Nas atividades licitas referidas pela lei se inclufam os servigos,
exatamente pela mesma regra exposta, visto que a prestagdo de ser-
vicos se acha inserida no campo da concorréncia. O registro de
titulos ¢ insignias era, na vigéncia do Cédigo de 1945, a tinica forma
de se protegerem os sinais utilizados na prestagdo de servigos, pois
as marcas de servigos nao tinham ainda sido introduzidas na nossa
legislagio. Em um livreto explicativo da classificagio de artigos,
publicado em 1967, a Comissio de Classificagio de Artigos e Pro-
dutos do DNPI confundiu a insignia com marca de servigo, conside-
rando que a insignia distinguia a atividade e ndo o estabelecimento S,

5. Trata-se da publicagio feita pelo MIC da Portaria DNPI n, 48, de 16

de novembro de 1966 (p. 119, 1I) que criou o registro de marcas de servico
na antiga classe 50,

13
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Os incs. 5. ¢ 6.° do art. 120 do Cédigo de 1945 dispunham

ndo serem registriveis como titulo ou insfgnia o que j§ constituisse

nmarca ou nome comercial de terceiro, para o mesmo género de
negécio ou atividade (restrigiio incorreta quanto ao nome comercial),
ou que fosse imitagiio ou reprodugo de tftulo (omitiu-se aqui a re-
feréncia 2 insignia) registrado de terceiro, situado no mesmo muni-
cipio e destinado a exploragdo do mesmo género de negécio ou de
atividade. Por esses dispositivos vé-se que a matéria recebe trata-
mento puramente concorrencial, levando-se em conta o Ambito terri~
torial e a efetiva possibilidade de concorréncia. Atualmente, a deli-
mita¢io ao municipio é demasiado restrita, pois é comum que a
clientela de determinada casa esteja distribufda para além dos limites
de um municipio.

A matéria relativa aos tftulos e insignias ndo sofreu alteragdes
substanciais com o advento dos Cédigos de Propriedade Industrial
subseqiientes (1967 e 1969), tendo sido sumariamente omitida no
vigente, de 1971, com a tnica explicacio, no art. 119 deste, de que
“continuarfio » gozar de protegio através de legislagio prépria, nfo
se thes aplicando o disposto neste C6digo”. A legislagdo prépria,
como veremos no Capitulo 4, € a que regula a concorréncia ¢ que
tipifica o crime cCe violagdo de titulo e insignia, constante da parte
final do Cédigo de 1945 ¢ que permanece em vigor. Assim, na
verdade, apenas se suprimiram os registros de titulo e insfgnia, mas
ndo o direito a eles, da mesma forma que se protege o nome co-
mercial objetivo, independentemente de registro,

3. Marcas de indistria e/ou comércio e de servio

Ao mesmo tempo em que o empresirio organiza os meios de
que dispde para o exercicio da empresa, conjugando-os a fim de
otimizar os resultados, destinagdo essa que dd unidade ao estabele-
cimento e que décorre de uma atividade criadora®, aplica ao pr6-
prio estabelecimento e ‘aos produtos de sua atividade sinais (nomes
e/ou simbolos) que possam ser reconhecidos pela clientela ¢ con-
sumidores (ou usUirios). T

e

6. Veja-se, a respeito, meu artigo Concorréncia desleal e propriedade
imaterial, publicado em Arquivos do Ministério da Justice, n. 133, mar. 1975,

p. 121 e s

14
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Muito embora tais sinais nio constituam obras do espirito (como
as invencdes e obras artisticas), estio em estreita ligagdo com ta]
tipo de atividade, sendo por isso tutelados (se o sinal, em si, contém
o resultado direto da atividade criadora, podendo ser considerado,
p. ex., uma obra de desenho, poderd receber a tutela mais ampla
dos direitos de autor). Nio é condi¢do, entretanto, para receber a
tutela da lei como sinal identificador, que seja ele. uma obra do
espirito. Mesmo na lei de direitos autorais a protegdo ao titulo da
6bra néio é absoluta (como seria se recebesse tratamento de obra
intelectual), mas restrita 2 sua fungdo identificadora (o art. 10 da
Lei n. 5.988, de 1973, protege o titulo se original e inconfundivel
com obfa do mesmo género divulgada por outro autor).

A protecdio aos sinais distintivos utilizados pelo empresirio no
exercicio da empresa decorre de seu direito a individualizar-se em
uma situagio de concorréncia: “... la forma non & oggetto del
diritto, non sussiste una prestazione o risultado intellettuale in s&
protetto. Cid che & protetto & un interesse di individuazione dell
imprenditore che viene tutelato con la attribuizione dell’'uso in esclu-
siva di una forma distintiva” 7.

Assim sendo, como elementos identificadores da atividade ‘“azien-
dal”, todos os sinais usados pelo empresirio devem receber a mesma
tutela contra a concorréncia desleal, independentemente de sua es-
pecializagdo em signos do empresirio, do estabelecimento ou do
produto ou servigo. Nesse sentido, tais sinais ndo constituem bens
imateriais (embora sejam imateriais), mas acessdrios de bens imate-
riais (estes no significado de obras do espirito, acrescidas ao patri-
ménio intelectual da humanidade pela atividade criativa de um agen-
te — o autor em relagio as obras intelectuais; o inventor, em relagio
a invencdo; o empresério, em relagio ao aviameg}g).

g e A

E o ordenamento juridico que, reconhecendo o fato inconteste
da especializagio de tais signos, obra da vontade ou destinagdo do
empresirio, os erige, por sua vez, em bens imateriais. Assim, atribui
uma tutela especifica a0 nome comercial, outra ao titulo € 2 insignia,
outra diferente as marcas, ou aos sinais e expressdes de propaganda.

7. Bonasi Benucci, Tutels della forma nel diritto industricle, Milano,
Giuffrd, 1963.
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Pode-se dizer, portanto, que, enquanto a lei jconhece a exis-
téncia dos bens imateriais — qbras do espirito — cria, por sua vez,
it S Tt et o e ad g, P 00 & < "
novos bens imateriais — obra da Tel — nestes bustando reprimir a
coni:brfénc}'g‘amjeal, utilizando a mesma técnica que pareceu apro-
priada 3 tutela das obras intelectuais. Nesse nivel, ento, se reinem
numa sé categoria de bens imateriais tanto as criagdes intelectuais
quanto o8 signos exteriores que as identificam.

Mas a constituigio desses novos bens imateriais n3o substitui
completamente nem supre a necessidade de ser mantida a tutela con-

tra a copcorréncia desleal que se exerce por meio dos, atos confu-
.. Ao lado do direito especial, que cria ¢ tutela os institutos

juridicos do nome comercial, da marca e dos sinais e expressdes de
propaganda (conforme_a lei atual), nermanecem atuantes as normas
repressoras da concorréncia dosleal, que tutelam alguns aspectos do
nome comercial objetivo (n30 registrados), o titulo e a insfgnia (para
os quais falta, de momento, um registro préprio), a marca nio
registrada e mesmo marcas ndo registrdveis, desde que, de fato,
estejam estas \ltimas atuando perante os consumidores como sinais

distintivos das mercadorias, produtos e servicos foriundos da
“‘azienda”.

A marca evoluiu da “assinatura” do produtor aposta ao pro-
duto ®, ou de um sinal de propriedade aposto s mercadorias em
trinsito ou depositadas em armazéns, a um sinal que vai atuar dian-
te dos consumidores para identificar uma procedéncia constante de
determinado produto, mercadoria ou servigo, oferecidos em con-
corréncia com outros de procedéncia diversa. A marca pressupbe a
existéncia, ao menos potencial, de produtos idénticos ou similares
oferecidos perante o mesmo mercado, sendo, pois, um instrumento
de concorréncia, ¢ ndo de monopdlio.

A marca ndo é, portanto, um sinal de garantia de qualidade,
sendo na medida em que o empresirio descje manter o padrio de
qualidade dos produtos por ela assinalados, a fim de que nio caiam
em descrédito. Nio é, também, sinal de origem dos produtos, no
sentido de que tenham sido fabricados em determinado local. E
sinal de origem no sentido de que o proprietdrio do sinal é o res-
ponsével pela fabricagio do produto (quando se tratar de marca de

8. Franceschelli, Trattato di diritto industriale, Milé'no, 1978, p. 192.
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inddstria), determinando quem ¢ como © fard. A apqs?qio da marca
2o produto significa que ele foi feito sob rcsponss.abmda.de do pro-
prietério do sinal, por ele fabricado ou como se u?'er?, .Sl-do fabrica-
do por ele. O crédito ou descrédito rcsulta?'fm mclduao_ sobre o
proprietirio da marca, influindo de forma positiva ou negativa sobre
o aviamento do estabelecimento.

Quando a mercadoria circula unicamente com a marca do res-
ponsével pela fabricagdo, pode-sc dizer que essa marca é ao mesmo
tempo de inddstria ¢ de comércio.

Marca de comércio, propriamente dita, é aquela aposta pelo
comerciants ou distribuidor em acréscimo 3 do fabricante, com ela
coexistindo, lado a lado, na oferta do produto ao piblico (lembra-se
que ndo é licito ao comerciante suprimir a marca do fabricante sem
sua expressa concordincia). Quando o comerciante apde sua marca
ao produto sem que ncle conste outra marca, a sua atuard como
marca de fibrica, devendo ele responder perante o consumidor
como se o fabricante fora (da mesma forma como o s6cio coman-
ditério passa a responder solidariamente se seu nome constar da
firma, & semelhanga do sécio-gerente da limitada que omita essa
indicagdo). Exemplo comum desta hipétese sio os supermercados
com seus departamentos de marcas préprias, que assinalam produ-
tos de terceiros como se préprios fossem. A marca de comércio
indica que seu proprietdrio selecionou a mercadoria que revende ou
distribui com a diligéncia que dele se espera. Quando se trata de
um estabelecimento comercial reputado, a marca de comércio serve
como recomendagdo do produto por ele comercializado, justificando
muitas vezes para o consumidor que 08 pregos sejam mais elevados.

Uma categoria relativamente modemna é a das marcas de ser-
vico, Na medida em que a prestagio de servios se achava restrita
a determinado local, pareceu ao legislador suficiente a existéncia do
titulo de estabelecimento e da insfgnia para assinalar essas ativida-
des. A prestagdo de servigos, entretanto, organizou-se sob a forma
de empresa e estendeu suas atividades em nivel nacional e interna-
cional, destacando-se de um local determinado, onde era ficil para
0 usuirio encontrar o responsével pelos servigos de que se utilizas-
se. Da mesma maneira que o fabricante recebe as boas e més con-
seqiléncias da opinido do piiblico sobre seus produtos, o propriets-
rio da marca de servigo aparece para o piblico como se os servigos

17
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fossem por ele prestados, mesmo que delegue a terceiros sua
execucio,

4. Sinais ¢ expressies de propaganda

A lei vigente define no art. 73 os sinais ¢ expressdes de propa-
ganda como aqueles que se destinem a recomendar quaisquer ativi-
dades licitas, realgar qualidades de produtos, mercadorias ou servi-
¢os, ou a atrair a atengfio dos consumidores.

J4 foi destacado que se o sinal possuir idoneidade para rece-
ber a tutela mais ampla do direito de autor (como quando se tratar
de um desenho artistico ou um texto literfirio) serf considerado obra
intelectual protegida, e isso independeatemente de se prestar a cons-
tituir um sinal distintivo. Isso ndo impediri que o trecho literdrio
ou o desenho, embora tutelados pelo direito autoral, sejam registra-
dos como marca (se também preencherem os requisitos para tanto)
ou como sinal ou expressio de propaganda, desde que, num caso
ou noutro, tenha havido a expressa autorizacio do detentor do res-
pectivo direito autoral (CPI, art. 65, 15).

J4 se assinalou, também, que o caréter criativo do sinal ndo §,
em absoluto, requisito para sua constituicio em marca de indf(stria,
comércio ou servico. O Gnico requisito genérico para que um sinal
seja registrado como marca é sua novidade relativa, ou seja, que o
nome ou figura escolhidos pelo empresério tomem um significado
diferente do usual, representem uma nova nomenclatura do produto
ou servigo, seja em relagdo ao significado usual, necessério, técnico

ou vulgar do termo ou simbolo adotado, seja em relagéio a outras
marcas anteriormente adotadas pelos concorrentes para assinalar
mercadorias, produtos ou servigos idénticos ou afins. Para isso se
prestam tanto os novos desenhos ou nomes inventados, quanto aque-
les j& existentes, desde que passem a assinalar uma nova realidade,
isto é, passem a ser sinal identificador de um produto ou servigo
com o qual ndo mantinham afinidade ideolégica. Em conseqiiéncia
do processo de criagio da marca resulta o chamado principio da
especialidade: a ndo ser em Casos excepcionais, o direito exclusivo
sobre a marca s6 opera em relagio a produtos concorrentes, sendo
licita a utilizagio de marcas idénticas ou semelhantes por empresi-
rios diversos para assinalar produtos de ramos de inddstria e co-

mércio diferentes.
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No caso, porém, das chamadas expressdes ou sinais de pro-
paganda (como refere a lei), o requisito ndo é mais o da novidade
relativa, mas o da originalidade. E o que dispde .o n. 2 do art. 76
do Cédigo, quando declara ndo serem registriveis quando ndo apre-
sentem cunho de originalidade. E verdade que a lei proibe, no mes-
mo inciso, o registro de cartazes, tabuletas, aniincios ou reclames
que sejam conhecidos e usados publicamente em relagio a outros
artigos ou servigos por terceiros (sem esclarecer se usados no mes-
mo ramo ou, inclusive, em ramos diversos), o que se torna ocioso
pelo fato de que, sendo j& conhecidos/e usados, ndo sdo mais origi-
nais. Proibe, também, no n. 5 o registro de “palavras, frases, car-
tazes, andncios, reclame ou disticos que j4 tenham sido registrados
por terceiros ou sejam capazes de originar erro ou confusdo com
tais anterioridades”. Se bem que a primeira parte da proibigdo seja
também dispensével, em face da exiglncia principal de originalida-
de, a parte final cuida da imitagdo ensejadora de confusdo, o que
s6 pode dar-s¢ em termos de produtos concorrentes.

Embora o n. 5 do art. 76 claramente tenha por objetivo evitar
os atos confusérios, dando, portanto, as expressdes e sinais de pro-
paganda um tratamento de sinais distintivos inseridos no campo da
concorréncia, 3 mesma conclusdo ndo leva o n. 2,

Quando se refere a lei a0 conhecimento e uso por terceiros em
outros artigos ou servigos, sem se referir  possibilidade de confusdo
¢ sem fazer a remissdo ao género de comércio, inddstria ou servigos,
parece estar levando em conta quaisquer artigos ou servigos, de qual-
quer ramo, especialmente porque no mesmo inciso faz expressa re-
feréncia 2 originalidade (ndo se podendo supor que o legislador ti-
vesse criado o conceito obscuro de originalidade relativa).

Por outro lado, embora ndo se possa falar em originalidade
relativa, a originalidade requerida na lei ndo deve ser tal que cor-
responda ao cunho pessoal ou valor artistico que dariam a expresséo
ou sinal direito a aspirar 2 tutela da lei de direitos autorais, porque
para tanto bastaria a protecio mais eficaz daquela lei (nio obstante
ndo se deva jamais excluir a possibilidade de acumulagio de tutela
das duas leis).

Parece estar a lei aqui tutelando aquelas chamadas obras me-
nores, que, pela auséncia de reconhecido valor artistico e pela des-
tinagdo utilitdria, se¢ acham excluidas da protegio como obra inte-
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o
lectual. A originalidade estaria entio na novidade da aplicagio de
“legenda, anuncio, reclame, palavra, combinagdo de palavras, dese-
nhos, gravuras, originais e caracteristicas” (art. 73) para o fim de
recomendar quaisquer atividades licitas, realgar qualidades de pro-
dutos, mercadorias ou servigos, ou de atrair a atengio dos consu-
midores ou usudrios.

Como ja constatamos que a originalidade dessa aplicagio nio
pode estar restrita & aplicagio a determinado ramo de negécios
(caso em que bastaria a nogdio de novidade relafiva, sendo possivel
registrar alguém para si frases ou sinais jd usados por terceiros em
relagdo a outros artigos ou servigos), a conclusdo que se impde é
que a originalidade esti na aplicagdo de tais sinais e expressdes a
publicidade, o que coincide com a destinagio expressa no art. 73.

A idéia que logo surge é que o ambito da exclusividade decor-
rente da protegdo conferida pelo registro deveria coincidir com o
campo da originalidade requerida, cu seja, que o registro estabele-
ceria a exclusividade do uso do sinal ou expressdo na publicidade em
geral e nao somente no ramo de atividade do titular. Nio parece
ser assim, porém. O tratamento legal do tema vem sendo mono-
tonamente repetido nos nossos Cédigos de Propriedade Industrial.
A Lei de 1945 dispunha no § 1.° do art. 126, in fine, que o pedido
de registro de expressdo ou sinal de propaganda deveria indicar a
“classe ou classes em que estiver compreendido o género de negécio
explorado”. O Cédigo de 1967 acrescentou ao final da Segdo I do
Capitulo I (Das marcas de indistria e de comércio ou de servigo)
disposi¢cdo no sentido de que os preceitos do capitulo se aplicariam,
no que coubesse, as expressGes e sinais de propaganda, técnica que
foi mantida no seqiiente e no atual Cédigo.

Ora, a lei vigente, no capitulo que trata dos sinais e expressdes
de propaganda, apenas os define, ndo declarando qual o dmbito da
protecdo. No art. 59, que cuida das marcas, estd estabelecida a
garantia de uso exclusivo e propriedade das marcas registradas. .
na classe correspondente a atividade do titular. E o parigrafo Unico
do art. 62 estabelece condigdo de legitimagdo para requerer o re-
gistro de marca: é preciso que o requerente exerca efetiva e licita-
mente a atividade.

Ja vimos, porém, que os requisitos para a constituigio da marca
diferem dos exigidos para os sinais e expressdes de propaganda: no-
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vidade relativa para as marcas; originalidade para os sinais e expres-
ses de propaganda. Mas a lei diz mais. No § l.'° do art. 73 dlspge
que “pode requerer o registro de exprjcssﬁo ou st?al d’e propagfxnf a
todo aquele que exercer qualquer auv:dad? _licx}a . Niao di essa fa-
culdade ao autor do sinal ou expressdo originais. Ao que garecc, o
registro é faculdade do empresirio que vai invest'fr na Ru.bhmdade dlo
sinal ou expressdo, a fim de recomendar suas licitas atl\.udades. 1:e=:l -
car as qualidades dos seus produtos, mercadonas' ou servigos, atraindo
a atenc3o dos consumidores ou usudrios (respeltad.o§, se for o caso,
eventuais direitos do autor ou da agéncia de publicidade, na forma

das leis respectivas).

Sera justo permitir que outro empresério,
lize o mesmo sinal ou expressdo, servindo-se d j
evenwal investimento em campanha publicitiria do titular do re-

ndo concorrente, uli-
a originalidade ¢

gistro?

Caberia, aqui, reportar-se ao tratamento que a Lei da P.roprie-
dad= Industrial di aos modelos e desenhos industriais, os quais, em-
bora em si ndo constituam obras artisticas, conferem exclusividade no
campo da indiistria,.de modo que, outorgada uma patente d.e n}o.dclo
industrial 4 forma de um automével, por exemplo, ndo seria licita a
fabricagio de miniaturas por um terceiro néo autorizado, embora
qualquer um possa reproduzi-lo em quadros, revistas e obras de arte-
sanato sem depender de licenga. O direito exclusivo, no caso, esta-
ria limitado ao campo da indéstria. O direito exclusivo sobre o sinal,
palavra ou expressio originais em publicidade, se estenderia ao cam-

po da publicidade, mas ndo além dele.

Nossa lei daria, assim, resposta & questio que levanta Asca-
relli, quando destaca:

“Por otro lado se nota una tendencia a superar el
principio de la especialidad de la marca, haciendo de ella
casi una obra del ingenio protegida con independencia
de su referencia a un género de productos (o de servi-
cios); es ¢l problema planteado por las llamadas mar-
cas supernotorias o de alto renombre, problema que, en
definitiva, tiene un paralelo en las tendencias que en ma-
teria de concurrencia desleal tienden a cxtender el campo
de la llamada concurrencia parasitaria, a la que nos he-
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mos referido al exponer la disciplina de 1a concurrencia
desleal” ®.

Ao mesmo tempo em que critica tal tendéncia, Ascarelli re-
conhece:

“Las inversiones, como suele decirse, en publicidad .

alcanzan sumas enormes, pue§ existen productos ante los
cuales las sumas gastadas en publicidad no son lejanas
—— @ veces son superiores — a las que son necesarias
para su fabricaci6n; correlativamente, los signos distin-
tivos y sobre todo las marcas, verdadero principe de Ia
categorfa, alcanzan valores muy altos, siendo, a veces,
el bien de mayor importancia incluso en grandes com-
plejos empresariales; existen, en efecto, marcas valoradas
en millones de délares precisamente por razén de su noto-
riedad, fruto de ingentes inversiones en publicidad e ins-
trumento para la difusién del produto, que de otro modo
no serfa posible” 19, ’

Essa protecdo autdnoma, se bem que limitada A aplicagfio ao
campo da publicidade, nfio poderia ter como suporte um sinal dota-
do apenas de novidade relativa, exigindo para tanto uma palavra,
expressdo ou sinal suficientemente originais.

Tais sinais, palavras ou expressdes, registrados nas classes cor-
respondentes 2 atividade de seu titular, estariam protegidos contra
o uso nfio autorizado em qualquer ramo de negécios, servindo a
indicagdo de classes apenas como meio de aferir a possibilidade de
confusfio em caso de imitagdo.

‘Essa interpretagio é consentinea com a regra do art. 177 da
Lei de 1945 que define o crime contra a expressdo ou sinal de pro-
paganda consistente em usar expressio ou sinal de propaganda
alheios devidamente registrados (inc. 1). O inc. II pune a imitacdo
que possa criar confusdo entre produtos ou estabelecimentos, aqui
restrita, portanto, ao campo da concorréncia.

9. Teorfs, cit., p. 398.
10. Teorfa, cit., p. 400.
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Parece ser este também o entendimento do INPI em publicagiio
de fevereiro de 1979, sob o titulo Informagdes Sobre Marcas, em
cujo item 3.9, in fine, declara: “O &mbito de protegdo estendido 2
express3o ou sinal de propaganda previsto por lei ultrapassa a clas-
se ou classes em que foi reivindicada a marca correspondente”.

A regra acima aventada ndo discrepa do tratamento auténomo
conferido ao nome comercial, o qual ndo poderd ser adotado por
outro empresirio em absoluto, se bem que a eventual diversidade
de ramos de atividades sirva para o exame de possibilidade de con-
fusfo em caso de imitagdo.

O registro conferiria, pois, protegdo ampla aos nomes, sinais ou
frases dotados de especial eficécia distintiva. Em caso de ndo esta-
rem registrados, os slogans s6 terdo a protecdo derivada das normas
que reprimem a coucorréncia desleal, isto €, somente estardo pro-
tegidos dos atos confusbrios.
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II
A MARCA REGISTRADA

Sumdrio: 1. Principio da especialidade. 2. Novidade relativa.
3. Efeitos do registro. 4. Marcas estrangeiras.

1. Principio da especialidade

Todos os sinais distintivos se acham ligados, Bgl;,_ug?_relaqﬁo
de titularidade, ao cmpresdrio que 0S explora (destinando-se o ter-
mo titularidade a indirar uma pertinéncia mais ampla que a da pro-
priedade, visto que esta s6 pode referir-se, a rigor, a0 nome comer-
cial, 2 marca registrada e aos sinais e expressdes de propaganda
registrados, ndo se ajustando as marcas nao registradas, ao titulo de
estabelecimento ¢ @ insignia — nao registraveis pela lei atual —
nem aos sinais ¢ expressdes de propaganda nio régistrados, que
estardo sujeitos, como vimos, 2o tratamento dos sinais distintivos

ndo registrados).

Relacionam-se todos eles, por sua vez, ao estabelecimento ¢ ao
seu componente imaterial, o aviamento (inclusive, excepcionalmente,
o nome comercial subjetivo, que, pele Dec. n. 916, pode acompa-
nhar o estabelecimento em sua circulagéo, antepondo-se a declaragio
sucessor de). Assim, o crescimento do aviamento decorre da repu-
tagdo do empresério, do bom atendimento que recebe o pablico no
estabelecimento, da qualidade dos produtos e servigos ¢ da publici-
dade, conceito essc que se comunica, por sua vez, a cada um desses

elementos isolados, concentrando-se nos sinais que os distinguem.
Um desses elementos, o produto, recebeu especial atengdo do
legislador, devido a sua qualidade de poder desligar-se "do estabe-
lecimento e circular como mercadoria. As técnicas modernas de
prestagao de servigos tornaram possivel também a desvinculagio dos
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Eife $etvicos do local de negécios. O nome ou simbolo com os qu
: p:)pmdutot marcava seus produtos, como signo indicador doqpx%i.g
<" prio produtor ou do local de. producio, passaram ‘a cogstituir nome
ou sinal do produto ¢mercadori ou-servigo). Esse ‘o-significadd
atual da marca de indistria e/oy comércio e de servigos.

As marcas, como lembra Ascarelli, indicam uma subespécie de

V‘?‘?ﬁb}‘l"‘ﬁ?' encontram-se alguns com caracteristicas préprias, que
foram designados por um nome ou simbolo pelo titular da marca.

produtos que pretendem adquirir (ou os servicos que desejam uti-
lizar) e ao empresdrio referi-los em sua publicidade.

Pela importincia econdmica da marca, sua utilidade para os
consumidores e pelo estimulo que representa A livre concorréndia, o
legislador, a par de manter as normas que reprimem a concorrén-

‘ cia desleal ¢ punem o3 atos confusérios, conferiu A marca o sfasis
| de bem imaterial exclusivo (objeto de uma “propriedade”. idéafica
“ a outorgada is obras do- espirito), status esse que decorre do regis-
tro criado pela lei. R

~ Essa autonomia do sinal, criada pela lei, torna-o passivel de
propriedads (CF, art. 153, § 24, e CPI, art. 59) e de circulagiio
como objéto dé negécios juridicos, mas nfio se trata ‘de 1ima pro-
ptiedade sobre o préprio sinal (como ocorre com os outrod bens
imaterials, obras intelectuais), mas sobre a aplicagio ‘do_sinal a
determinado produto, mercadoria ou servigo, ou seja, corresponde
a0 uso exclusivo: do sinal quanto a determinada categoria ‘dé’ bens
materiais ou imateriais — servicos (como o titulo de obra, que dis+
tingue uma coisa incorpérea). Ao menos quanto aos sinais distin-
tivos registrados pode-se- concordar com Franceschelli que se tra-
tam -de’ monopélios: privados ‘instituidos por lei.

' Como em nosso sistema o registro pode anteceder ou substi-
tuir 0 uso do sinal (embora ocorra a desconstituicio desse direito
s¢ 0 uso ndo se inicia em certo prazo), o direito sobre o sinal,
decorrente do registro, corresponde 2 aplicagio, com exclusividade,
sobre determinada categoria de produtos ou artigos abstratamente
considerados. Mas tanto a lei leva em conta o uso, como subss
trato. do. direito, que extingue o monopélio (propriedade) se, em

= certo..tempo, o titular do registro ndo consolida o direito pelo uso

produtos. Entre produtos similares, conhecidos “por um nome do

Isso torna possivel aos consumidores reconhecerem, de imediato, os

Y

)

Mais uma vez lembrando Ascarelli, h4 umna. aquisigho ’gradual;,dnr;' T

direifo, que'sé so completa, no caso da marca registrada;. pelo ‘Tes
gistro mais o uso (no caso da marca nfo registrada, o uso. garante:-
outro tipo de dircito que decorre unicamente do uso — assimilado
3 posse do direito civil).

Temos, assim, duas categorias de direitos, com faculdades di-
versas, mas ambos decorrentes do uso (do simples uso ou do, uso .
qualificado pelo registro). Uma caracterizada pelo direito exclusis.
vo, oponivel, erga omnes, outra caracterizada pelo Jireito de excluir
apenas-hqueles gue concorram sobre determinado mercado. utilizans
do signos. ensejadores do. desvio de clientela pela confusdo entre pro=
dutos. O registro sem uso corresponde a mero monopélio, garan-
tido pelo Estado em consideracio a uma =xpectativa de uso futuro
préximo. _ Lo

Em qualquer das trés hipéteses, cada um dos direitos se exerce
em relagdo a uma série determinada de produtos, mercadorias ou
sefvigos.

2. Novidade relativa

Representando uma nova nomenclatura da realidade em relagdio
a uma subespEcie déterminada de produtos, mercadorias ou servigos,
o sinal adotado deve preencher uma série de requisitos para. con-
formar-se & sua destinagfio:

a) pode consistir num desenho ou palavra anteriormente iné-
xistentes, quando seré plenamente habil 4 préencher a sua finalidade;

b). pode consistir num sinal j4 existente que designe uma rea-
lidade diversa, desde que ndo correlacione indevidamente o pro-
duio ou servigo com o significado original do sinal, sugerindo na-
tureza, qualidade ou origem que nio corresponda i verdadeira. Diz-
se, nesta hipStese, que o sinal deve ser veridico, no sentido de que
nido deva indicar ou sugerir qualificagio que o produto ou servigo
ndo possuam. Enquanto na primeira hip6tese terfamos um sinal
absolutamente novo, no presente caso se trataria de novidade rela-
tiva, requisito suficiente, inclusive, quanto a marcas ja existentes des-
tinadas a assinalar produtos ou servigos diversos. Quando sobre o
sinal incidam direitos de terceiros, sua adogdio como marca depen-
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d&dm Edinpegéﬂte' autorizag@io do titular do direito. Quanto a. eshe, % .

requisitq, se diz que o sinal adotado deve ser licito (4 ilicitude’do
sinal adotado se refcre também a proibigdes de ordem piblica’ o
especificamente: impostas por lei); ' o
¢) pode, finalmente, o sinal adotado indicar qualidades ge-
néricas reais do produto ou servio, quando a novidade relativa con-

sistirk’ na forma caracteristica (nova ou relativamente nova, nb . - o

sentido: dos itens anteriores) conferida ou acrescida ao sinal. Nesta

categoria se incluem as cores, letras ou algarismos isolados, em face

da sua limitada possibilidade de variagfo. Nesta hip6tese a exclusis
vidade incidird somente sobre a forma caracteristica e n#o sobre a
parte .genérica do sinal. ‘ ’

O art. 65 do Cédigo relaciona, de forma assistemdtica, as mar-
cas ndo registriveis, ou. melhor, os sinais que ndo possuem condi-
¢Oes. para. constituirem marcas .registradas. :

O n. 1 do art. 65 proibe o registro de brasdes, armas, medalhas,

emblemas, distintivos ¢ monumentos oficiais, publicos ou correlatos
(nacionais, estrangeiros ou internacionais), suas respectivas desig-
nagdes, figuras ou imitagdcs. Em alguns casos o sinal serd inveri-
dico por sugerir origem estranha, em geral, por dar a entender serem
o produto ou servigo oficiais quando ndo o sejam. Seu registro &
também ilicito, em face da proibigio do art. 6 bis da Convengdo de
Paris, proibicio essa que foi estendida pelo Cédigo aos sinais ofi-
ciais de qualquer pais. Os Cédigos de 1945 e 1967 ressalvaram a
possibilidade de registro quando tivesse havido autorizagdo expressa
da autoridade competente. Essa ressalva foi suprimida desde o
Cédigo de 1969. O art. 62 da lei vigente permite, entretanto, que
as pessoas juridicas de direito piblico registrem marcas, sendo ge-
ralmente aceito ‘que registrem os nomes e simbolos adotados para
firmar sua imagem perante o publico, pelo que a proibigio nio
vem sendo interpretada de modo absoluto. Nessas circunstancias
caberia o registro por entidades privadas, desde que autorizadas e
desde que ndo levem a engano o consumidor, circunstincia que
dependera de cuidadoso exame em cada caso.

O n. 2 proibe o registro de letra, algarismo ou data isolada-
mente, salvo quando se revestirem de suficiente forma distintiva, hi-
pétese que foi apreciada no item c supra.
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O n; 3 profbe’o registra de expressdo; ﬁgmmﬂ-asﬁw :
trdrios 3 moral e &os bons costumes & 0s que anvolvain “orenss AR
vidual ou atentem contra culto religioso ow idéi ‘:?:mmmﬁ:
dignos de- respeito ¢ veneragiio. Trata-so de. pr_oit!lgﬁc:r g By
absoluto; podéendo. o sinal classificar-se entre: osllicnosb b d&i

"4, 4 ééntempla‘se d hipbtese do’sinal consistente em desig)
naqﬁ:r :' :.iﬁ: ?;nf;.;fm‘?"“’m,’ Pe_‘ss't_apj:lpt;im_éggtg:()ﬁ;? al, Pr;l{bﬁﬁ’,fx
6 regiltro pof paité de quém ng0 as possd isar legititmamicrts. =
contrario sehsu, as propras reparti¢des ou ”‘wélwmem,mmgﬁ

registré-las, conforme exposto no conténtdrio ac n. 1.

A proibigio 45 u. 5 frata’ do ‘titilo’ dé " estabeleciméntd e do

merciais, titulos de esfabelecimento e insfgnias que legitimamente n&o
possa usar o registragte. O INPI vem: interpretando esse ‘disposith
vo- d¢ maneira-formal, levando em ‘conta Unicdimente @ forma: de
composicdo da marca, Assim, se a marca consiste nc préprio nomie
comercial -do* depositante; aplica a proibi¢#o, . considerando- que se
trata de nome comercial e ndo de marca (em flagiante contradicdo
com o disposto.no art. 64 que admite que as marcas sejam . forma-
das por denominagdes). Se a denominagdo coptém aparéncia: de
nome comercial (seguida de Lida. ou S.A., p. ex.), também ¢é inde-
ferido o registro, casq em que, s¢ justifica o indeferimento porque o
sinal seria. inveridico, se inexistente, ou inveridica ‘e jlicito, se.per-
tencente a terceiro. Quanto ao titulo de estabelecimento, o-dispo-
sitivo é inaplicivel pelo aspecto meramente formal, em face da liber-
dade de composicio dos titulos. Neste caso, o INPI anda as cegas,
indeferindo, por exemplo; dedoniinagdes anitécedidas da palavra casa
(quando o art. 64 também ndo exclui: essa’ possibilidade de forma-
¢do de marcas, havendo‘ conhecidissimas marcas compostas dessa
maneira, como o Vinko Casa da Calgada). O que poderia fazer o
INPI seria mandar excluir da. marca, quando coubesse, indicagdes
genéricas como Fdbrica, Casa, Indiistria e Comércio, Ltda. ou S.A4.,
por F;_;licaqﬁo ‘clo n. 6 do artigo. Com isso, exsurgiria o verdadeiro
e onguTal sentido do dispositivo, que se destina a preservar o nome
:omercml ¢ o titulo de- estabelecimento (inclusive, em sua forma
igurativa, a insfgnia) pert i
higp‘:tese, o INPIS::; :)'ecr:lsa e:'cae:llﬁti: otl‘:;:;;ﬁ. fExatamente vy
p ormuladas por de-
tentores de nomes comerciais e titulos de estabelecimentos, por en-
tender que essa matéria nfic é mais de sua competéncia, em face
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dfedibgosto! no art+119: do- Cédigo da Propriedads Industral Taf

. ciglb fokso registro dos nomes comerciais, titulos e insfgnias, o que
nfo~impede: que-sua existéncia seja levada em conta; da mesma for
ma como nos casos dos ns. 1, 3 ¢ 4 j& examinados devers o INPI
tomar em consideraciio a existéncia de outros sinais que nfio constam,

também.de seus, registros.  Assim, nio sdo registréveis. os nomes
comerciajs, titulos e insfgnias alheios, nem suas imitagdes (levando-se
em.confa, quanto. a estes \ltimos, o mesmo, principio da especiali-

dade que se aplica as marcas). "

<. Na-m: 6 profbé-se o registro das designacBes penéricas ou sua
representachio grifica (a expressio. representagdo grdfica deve signi-
ficar  aquk representagdo figyrativa, do contririo ndo se justificaria
0, aeréscimo,: pais. todas. as..designagdes por natureza- se- representan
graficamente), .. Este .. dispositivo. é .abundante, . como.. ji. assinalou
Gama Cerqueira, em. face da previsdo do n. 20 .da lei atual. Se.a
denominagdo genérica nada tiver a ver com o produto; - estaré pre-
sente a novidade relativa, sujeitando-se o sinal unicamente & con-
digiio de veracidade' (nfo sugerir ao consumidor qualificagéio de que

a-aplicar serd a do n. 20; ou: seja; deverd revestir-se de suficiente
forma distintiva. Assim, embors abundante, melhor era a redagdo
dada pela Leide 1945 (art. 95, 5.9) que ressalvava ao final dq
dispositivo: “salvo quando figurarem nas marcas como elementos
veridicos, fevestidos de ‘suficiente forma distintiva”.

L 0omT proibe o registro do formato e envoltério do produto
ou mercadoria.. A restricdo é quanto & chumada marca tridimensio-
nal, j& que os sinais ou desenhos, ainda que complexos, apostos
aos envoltérios dos produtos,. séio registriveis.

O''n. 8 profbe o registro de cor ou sua denominag3o, salvo
quando combinados em conjunto original (v. comentério ao n. 2 —
g ressalva trata da forma caracteristica).

O n. 9 proibe o registro de lugar de proce?éncia (definido. no
‘art. 70) ou a imitagio que pussa ensejar confusio. O uso do sinal
seré licito para os produtores ali estabelecidos e ilicito para os de:
mais, mas -0 registto é vedado a todos. Trata-se, também neste
easo; de sinal tutelado mas ndo registrado.
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. -Q n: 10 prevé duas hipéteses diversas. Uma, a proibigit;-de
Iegistro para a- denominagfio simplesmente descritiva do- prodiito,
mercadoria ou servigo (quando tiver forma caracterfstica, deixarg
de ser simplesmente descritiva — v. n. 6 e 20}. A segunda parte
do inciso profbe o registro de demominagio que possa falsamente

induzir indicagio de qualidade ou procedéncia (dever de veraci-
dade).

Q inciso seguinte, de n. 11, veda o registro de medalha de fan-
tasia passivel de confusio com a concedida em exposicio; feira,
congresso ou a titulo de condecoragio. Também aqui; em face do
dever de veracidade e em defesa do consumidor e dos concorrentes,
se protegem sinai§ ndo registrados.

O n. 12 preserva 0 nome civil, pseudénimo notério e efigie,
salvo expresso consentimento do titular ou seus sucessores diretos.
Tratdm-se de direitos, personalfssimos, indisponsveis por natureza.
Assiin, a diorizagio  para qué sejam registrados como marca de
terceiros estd sempre sujeita A revogagio, ressalvando-se a competen-
te indenizagio (veja-se norma nesse sentido no § 3.9 do art. 25 da
Lei n. 5.988, de 1973 — Lei de Direitos Autorais). Deve ser con-
siderada, embora rara, a possibilidide de engano do consumidor,
quando a marca pudesse ser tida por inveridica (imagine-s¢ _,{ hipé6-
tese de um célebre costureiro que permitissé o uso de seu nome civil
para assinalar confecg3es, sobre cuja produgdo ndio tivesse qualquer
responsabilidade). -

No n. 13 contempla-se a hipétese de uso de termo técnico que
tenha relagio com o produto, mercadoria ou servi¢o. De pronto se
pode descartar a possibilidade de adogdo, como marca, de termo
técnico que induza a uma falsa qualidade do produto. Se o termo
técnico € veridico em relagéio ao produto, € de se remeter A ressalva
do n. 20, permitindo o registro quando se revestir de suficiente
forma distintiva, restrita a protegéio a essa determinada forma, a
exemplo do que estabelece dito n. 20 quanto aocs nomes ou deno-
minacBes necessdrios. Seria incongruente permitir-se o registro de
nome necessirio do produto, dotado de forma distintiva, e negar-se
o de termo técnico, que ndo deixa de ser necessario.

. N_o n. 14 proibe-s¢ a reprodugio ou imitagio de cunho oficial
indicativo de garantia de metal precioso, arma de fogo ou qualquer
outro tipo de padrdo oficial. A questio aqui se repete, Qu a repro-
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dugio. oy imitaglio. é falsa ¢ o registra é vedado, ou, s¢ verdadeira,

deveria receber o mesmo tratamento dos sinais de uso necessario
(n. 20). Bt

O n. 15, a exemplo do n. 12, preserva o direito do autor sobre
o titulo de obra literdria, artistica ou cientifica, de pega teatral ou
cinematogréfica ou sobre desenho artistico (esquecendo-se de outros
tipos de obras, como as esculturas ou fotografias protegidas, que,
por analogia, devem ser consideradas incluidas). . Q dispositivo mis-
tura dois tipos de bens protegidos pela.Lei de Dircitos Autorais.
Quanto as obras: protegidas, evidentemente qualquer forma de utili-
zagdo depende da competente autorizagdo do autor ou do titular de
direitos autorais, de acordo com os arts. 29 ¢ 30 da Lei n. 5.988.
Na forma, ainda, do inc. VI do art. 25 da mesma lei, essa autori-
zagdo é seinpré'revogéve! ressalvadas as indenizagdes que couberem
(§ 3.9). No caso do titulo de obra, objeto:-da tutela do art. 10 da
Lei n. 5988, o Cédlgo da’ Propriedade Industrial amplia o trata-
mento da lei especifica, pois a protegio conferida pelo art. 10 da
Lei de Direitos Autorais € a de sinal distintivo ¢ ndo propriamente
de obra do espirito. No caso da obra, propriamente dita, cafda no
dominio piblico, sua utilizagdo dependerd da autorizagdo do CNDA
(Lei n. 5.988, art. 93). No caso de uso de titulo de,obré. caida
em dominio ptblico, sua adogio parece ser livre, visto que o citado
art. 93 se refere unicamente a utilizagdo da obra, onutmdo—se _quanto
ao titulo. B claro que o registro do titulo de obra ‘artfstica s6 de-
penderd da autorizagdo do autor quando estiver protegido pela lei
especifica, isto’ é, se, além de vigentes os-direitos autorms, se en-
quadrar o tftulo nos requisitos do art. 10 da lei, ou seja, “se origi-
nal e inconfundfvel com o de obra do mesmo género, divulgada an-
teriormente por-outro autor”; Nesta hiptese, o Cédigo da Proprie-
dade Industrial confere ao titulo de obra valor de bem imaterial au-
ténomo, fazendo o registro depender de expressa autorizagio (ndo
revogével, em nossa opinido, por ser discutivel que o titulo integre
direito moral do autor). No mesmo inciso a lei também subordina
3 autorizacdo de quem de direito (a lei se refere ao autor, idéia in-
concebivel nesta hipbtese) o registro como marca do nome de com-
peticdes ou jogos esportivos oficiais ou equivalentes (sem que se
saiba quem seja o titular e qual a duragdo dessa nova categoria de
“bens” protegidos). Nio se trata, no caso dos titulos de obras e
de competigdes. oficiais ou equivalentes, da questdo de veracidade
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(que, se ocorrer, se subordina a-norma- do n. 10), patecendosr aqui,
que o legislador pretendeu preservar o valor publicitério de tgip
titulos, criando condigBes a. seus. titulares de- negociamm a auwrlz&-
¢do para o.registro.

No n. 16 estipula-se ‘ndo serem r:g;str&vels a repréﬂlis‘iﬂ on
imitagio de titulo, apélice, moeda e cédula da Unifio, dos Estadoﬁ.
dos Territérios, dos Mumcip:os, do Distrito Federal ou dé’ p
estrangeiro. Comentando" esse 'dispdsitivo, Gama Cerqﬁwi afiviia
nfio ver motivo para a proibigdo, ' pois a lei ‘penal (art." 44) “g"’
considera ilicita essa pritica e a Lei das Confravengdes'so IOP
0 uso, como propaganda,.de. impresso. on objeto, qus: nq&qu.mf—&'
periente, ou rlstica possa  confundir com, moeda”. .E acresgenia:; 5!
caso das marcas é diverso, pois ninguém, pog.maig. Fistico.que: sejs,
poderd tomar a marca de um produto por moeda”!. Inocogrende
a hipStese de engano do piblico (dever de veracidade), est§ 3 lei

reconhecendo- sobre tais- sinais um’ dlreno pnvahvp dos’ e.ntes po-
blicos. | o

O n. 17 tutela o direito dos utulares de marcas reglstradas,
proibindo a reprodugio ou a imitacdo que possa.ensejar confusio
do consumidor (proteciio restrita aos artigos ¢ servigos cobertos pelo
registro, ou aos semelhantes, relativos ou afing ao- ramo dga anwda—
de correspondente). : L

Pelo n. 18 excluem-se da possibilidade de reglslro ‘como marca
os elementos passiveis de protegio como modelo du‘desenho indus-
trial. Este dispositivo deve ser interpretado com moderagio. Quan-
to- aos modelos, a hipdtese j4 se acha amparada no n."7, que se
refere ao formato dos produtos ou mercadorias. Quanto ag desenho,
é registrdvel em tese (art. 64), porém niio deve ses da subsiéincia
do produto, mas dele idealmente separdvel. De qualquer forma,
a hiptese & de dificil aplicagdo, pois- 08 desenhos- industriais - sdo.
também aplicados ao produto, se bem que se destinem 3 swa orna-
mentagdo (art. 11, n. 2).

O n. 19 proibe a repeticio de registros idénticos pelo mesmo
titular.

1. Tratado, cit., v. 2, t. 2, p. 53.
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- al » em defesa do consumidor ¢ dos concor- -

reptes. (vejam-se os :2t08., de. concorréncia desleal, catalogadas no R
axt. 178.do Dec.-lei n. 7,903, de 1945, especialmente os incs, I, I, ¢
TVsg/c o art, 180, ¥, VI, VIL e VI, ¢/c-0 ant; 175)... -,

O principio du- novidade ‘Telativa i & absdlifo. A" possibitt-
dade ‘d8-udlizar Sinals 4 existentes: (pertencentes ‘a0 vocabuldtis: ou
go 1ol de- sftibolos conliecid6s): encoitra ‘restrigtes ubsohutai: ¢ rax
lativas, ..~ o o R S M7 S S T

~ Entro a3 restrites absolutay- relacionadas- g art. 65 estho o8 . -3
dos ns..1 (simbolos ¢ designacdes oficiais naciomais ‘e internacio- &
nais), 4 (designacdes e siglas de reparticBes e estabelecimentos: off.
ciais); 14 '(cunhos e padrdes oficiais) e 16- (moedas’ & outro¢ titulos
oficiais). Quantoa este grupo, a proibicab supers 4 simples prote:
¢do do consumidor; estabelecendo a: lel verdadeiro monopélio: dos |
entes ‘phblicos; retitando o8 respectivos sinais’do grupo dos elegivels 8
3 adogfio como marcas (o art. 179, entretanto, ‘tpificd o ctime de
reproduzir ou usar sinais pGblicos sem a necessdria autorizagdo, o
que nos faz cogitar da possibilidade do registro quando autorizado).

Entre as restrigdes absolutas se enquadfa outro ‘grupo dé sinais- >
considerados iniddneos para constitufrenr marcas registradas por sus - :
propria natureza, * Sio os dos ns. 3: (ofensivos 2 moral & 808 boms “t7f
costumes), 7 (a forma dos produtoz on dos seus envoltérios) e 18- 7_‘_51-‘,‘#.;
(novamente a forma dos produtos, sélida ou plana). Deve ser acres
cida as restricGes absolutas-a proibigdo de registro do nome comer-

cial alheio (n. 5), em face da impossibilidade de utilizagiq por ter-
ceiros para qualquer ramo de comércio, inddstria ou servigos. -

.Nas restrigoes relativas, comprcendem—se'os sinais que pf{dem
ser adotados como marcas desde que preenchidos certos Teqmsltos: S
A um grupo se prendem aqueles que ndo poderfio ser utilizados em- o
nenhum ramo (neste sentido a proibigdo é absoluta), exceto se :111;
torizado o registro pelo titular do sinal, como nos n. 12 (nome civil

K

J
pseuddnimo rotério o efigie) e 15 (titulo de obta intelectual; nome
de competicio ou jogo esportivo oficial ou congénere ¢ obras artfs-
ticas). . Trata-ge de sinais dotados de novidade relativa quando dg
signem artigos ou servicos, mas dependem de autorizaclo (sfio’ex-
clusivos independentemente do registro, constituindo o registro um
novo direito em nome do cessionsrio do direito primitivo). Qutro
grupo compreende os sinais em si iniddneos para constituirem mar-
cas em qualquer ramo, mas que se tornam iddneos mediante o
acréscimo’ de forma distintiva, como os dos ns. 2 (letra, algarismo
ou data. isoladamente) .o 8 (cor e sua denominagfio). A novidads
relativa consiste, nestes, na forma adotada. A seguir temos toda
uma série de sinais (denominages ou simbolos), pertencentes a
romenclaturd comum (denominagdes genéricas, descritivas, termos
técnicod' ¢ ‘sinals’ de uso necessério comum ou vulgar, previstos nos
ns. 6, 10, {3¢ 20). Quanto a estes, hd duas formas diferentes de
commposi¢io de marcas. Uma primeira ¢ pela su
ou servigos compreendidos pelo sen significado (seu emprego é ve-
ridico), quando a novidade relativa consistirs em associar tais sfm-
bolos' a uma forma caracterfstica on distintiva (os sinais em si nio
sdo apropriados pelo registro, mas apenas sua forma especial).
Outra maneira de compor marcas com tais sinais & associando-os a
produtos ou servigos ndo compreendidos em seu significado (marcas
de fantasia), consistindo a novidade relativa no novo significado con-
ferido ao sinal. Nestes casos & que se aplica o dever de veracidade,
ndo devendo a marca sugerir ao consumidor qualquer relagio do

produto com seu significado original. Havendo esse risco o registro
deve ser recusado.

a ligaglio a artigos

Cabe aqui, ainda, a hipétese do n. 11 (medalha de fantasia
passivel de confusdo com prémios ou condecoragbes).

O principio da novidade relativa se aplica, ainda, em relagéo a
sinais j& apropriados no &mbito da propriedade industrial, como o
titulo de estabelecimento (n. 5), lugar de procedéncia (n. 9) e mar-
ca (n. 17), somente podendo-se constituir uma nova marca para
assinalar produtos, mercadorias ou servigos diversos, afastada a
possibilidade de confusio do consumidor. O principio se aplica,
mesmo, em relagdo ao préprio titular de registro de marca, que
ndo poderé registrar marca idéntica para o mesmo artigo (podera

registrar marca idéntica para outro artigo, ou dotada de suficiente
forma distintiva para 0 mesmo artigo — n. 19),

K3
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3. Efeitos do registro

Na forma do art. 59 do Cédigo, o registro garants a proprie
da@c ¢ o uso exclusivo da marca em todo o territério nacional para
assinalar os produtos, mercadorias ou servigos do titular, na classe
c.orrespondente 4 sua atividade, a fim de distingui-los de outros idém-
ticos ou semelhantes. De acordo com o art. 85, o registro da marca
(bem como de expresséo ou sinal de propaganda). vigorard pelo
prazo de dez anos, contados da data da expedigiio- do certificado de
registro, podendo ser renovado por perfodos iguais e sucessivos, des-
de que requerida a prorrogagio na forma da lek

Eis af o conteddo. ¢ dmbito do. direito. decorrente do registro.
O contetido é o da propriedade e uso exclusivo do sinal para assina-
lar as mercadorias, produtos ou servigos do titular distinguindo-os
de outros idénticos ou semelhantes. O &mbito em rélagdio,_aos drtigos

e servicos é o daqueles indicados no certificado deé registro (seja

pelos artigos ou servigos diretamente especificados, seja pela indica-
¢io de seu género, seja pela indicagio do ramo de atividade a'que
correspondam). Em relagdo ao &mbito territorial, é todo o territério
nacional, ndo limitado 2 regifo em que de fato sejam véndidos os
artigos ou prestados os servigos. “Quainto a0 Ambito temporal é o
da duragdo do registro ¢ de suas sucessivas prorrogagﬁe\s.

No tempo, territério e quanto aos artigos ou servigos constan-
tes do registro, tem o seu titular o dircito_de pgq_ibi;‘&ue‘qualqucr
outro utilize 0 mesmo sinal ou sinais semelhantes, hébeis a' causar
confus30, em artigos ou servigos idénticos ou afins e em “papéis,
impressos e documentos™ relativos & sua atividade (art, 59, parégra-
fo fnico). O direito exclusivo compreende também a faculdade de
proibir a reprodugdo da marca ou suas imitagdes, com o fim de
ser utilizada na forma acima indicada (CPI de 1945, art, 175, I).
Ascarelli menciona a proibigdo, a cargo de quem comercializa o pro-
duto, de suprimir a marca aposta pelo produtor (norma inexistente
em nosso direito),?. Lembra, também, Ascarelli o direito de uso
exclusivo sobre a marca na publicidade (ndo expresso em nossa lei

——— e

2. O inc. VI do art. 178 da Lei de 1945 considera crime a substituicio

do nome ou razdo social do produtor na mercadoria, sem mencionar expressa-

mente a marca.

J6

B
.;

Bl

o

‘tos, 1ia foria da lek

na parte- que trata das marcas:mas: apenas nas. nOImas relativas 2
concorréncin: desleal, quando: se referems aos atos confus6rios).

Ao titular do registro faculta-se & propositura de ago penal
contra os infratores (CPI de 1945, art. 175), a busca e apreenséo
preliminar da queixa-crime (art: 182) e a medida complementar de
destruigio das marcas contrafeitas (art. 184}); bem'como- as agdes
civis para pleitear a abstengdo com a cominagiio de.pena pecunid-
ria o a de perdas ¢ danos (art. 189 e seu parédgrafo). -

O titular do registro tem' direito 3s sucessivas pmrrogagaeode
seit prazo de vigéncia ¢ a transferi-lo ou autorizar seu uso’ a- terces

FRRPERTRIPERA 25 Y00 e 01
" 0uso da marca, tal como, registrada, deverd ser iniciadg. no
prazo de dois anos contados da concessdio do registro, p;iq,j?gdgﬂd?
ser interrompido por mais de dois anos. consccutivos,.sob peni. de
extingdo por. caducidade, salvo.motivo. de forga maior (CPI, art.
94). Embora dependa de declaragio’ da autoridade administrativa
(que pode ser suprida pela autoridade judicifiria), a caducidade é um
fato cuja. ocorréncia é a causa da extingo do registro (art. 93).
Declarada na forma da lei, a caducidade opera desde a data em que
se completaram os dois anos de ndo-uso.
Justificando o instituto da caducidade, assim se manifestou
Gama Cerqueira: C
“Uma véz gie a pessoa beneficiada ndo se utiliza da
marca registrada, a qual, por conseqiiéncia, deixa de de-
sempenhar a; fungdo para a qual foi criada e que justifica
a protegiio legal, desaparece a razéo de ser das excep-
cionais garantias asseguradas pelo registro, o qual deve
desaparecer, revertendo a marca ao domfnio pdblico.
Assim o exigem, de um lado, a liberdade do comércio
e da indiistria, cerceada por um registro initil; de outro,
a desnecessidade da garantia legal para assegurar uma
fungdo inexistente” 3,

4
v

A fungado do :egistro, portanto, € garantir 0 uso da marca. O
registro sem uso é mero privilégio constituido em consideragiio a uma

3. Tratado, cit, v. 2, t. 2, p. 206.
37
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‘expRotaifva leghima: de uso' futuro por parte do proprietério, o qual
deversly.no-prazo determinado pela lei, inicid-lo, dotando o registro
«dé:todos 08 seus pressupostos.

-5, ‘Bnquanto nfo se inicia o uso da‘marca, seu propfietﬂrio pode
excrcer. todas as acBes que a lei Ihe garante, mas o bem. tutelado
m nd;:nu sua legftima expectativa de utilizar a marca com exclu-

Iniciado o uso; a-utilizacio da marca por terceiros fers: nfio

apenss .0 registro mas o préprio direito de. 6 titular da marca assina-

lar seus artigos ou servigos, ofertando-0s 20 mercado sem ser turbado
por s_:tos que provoquem confusiio com outros artigos ou servigos de
terceiros. Hste diteito tem conteido mais amplo que o conferido

peld ait. 59 do Cédigo stusl 6 pelo, art. 175 do Cédigo dé 1945, .
endendo a faculdade de coibir o emprego de meios- fraudu-

lentos"de desvio de clieiifels ¢ de Guaisquer outts ‘atos téndentes a

criar confusdo’ entts proditos & artigos postas 1o comérelp (CPI-ds-

1945, art. 178, III ¢ parfigrafo Gnicb), como o8" praticaios pela
publicidaGe ¢ mesmo pelo emprego ‘de sinais inid8iieos”a constituir
marca registrada, como a cor ou o formato das mercadorias e seus
envoltérios. - Tl L

O Cédigo da’ Propriedade Industrial de 1945 (Dec.-lei n. 7.903),
cuiddva nos arts. 97 a- 99 das marcas estrangeiras.

O art. 97 estabelecia a equiparagdo, para todos. os efeitos, entre
as marcas nacionais e as registradas por pessoas residéntes no estran-
geiro de acordo com as convengdes ou tratados celebrados pelo

Brasil.

Eram trés as formas pelas quais o estrangeiro podia regjstrar
marcas. Uma primeira hip6tese era a de registrar a marca no Brasil
comprovando seu registro no pais de origem e desde que houvesse
reciprocidade de tratamento para as marcas brasileiras. Outra for-
ma, também sujeita & condi¢do de reciprocidade, consistia no pedido
feito diretamente no Brasil (independentemente de existir ou ndo
registro ou pedido no pafs de origem), devendt? 0 requerente- com-
provar a exploragio de estabelecimento industrial ou comercial no
pafs de origem (respectivamente, art. 98 ¢ seu parigrafo).

Outra possibilidade, prevista-no- art ”&wﬂlﬂ!}ﬂiﬁh :
ment¢ a Convengio de Paris, permitindd o, depésitor d  tARrea;
Brasil com reivindicagdo. da prioridade. unionista. (nos prazo: di

meses contados do dep6sito inicial). oY

Teiie sl

Embora as duas primeiras hipteses fagam mengdo® i rﬁéﬁ;&:

cidade decorrente de qualquer tratado ou cottvéngio fitmadcs pélb
Brasil, foram também inspiradas na Convengéio de Paris..

Assim, o direito de registrar marcas simplesmente comprovandd -
estar o requerents devidamente estabelecido no pafs de origéifi &5t
responde ao princfpio de assimilagdo do estrangeiro ‘a0 naclofial
(tratamento nacional); decorrente dos arts. 2 ¢ 3 da‘ Convetigst."
Na Lei ‘dé 1945 estas marcas eram consideradas marcas estrangeirs,
equiparadas para todos os efeitos 3s marcas nacionais. TR

O registro feito com base na comprovagio de estar a marca
registrada na origem estd previsto no art. 6 da Convyengéio (Revisdo
do Haia), mas ali de forma mais ampla por conferir o direito de
registré-la tal qual registrada na origem, exceto quando atentar con-
tra direitos adquiridos de terceiros, for desprovida de cardter dis-
tintivo ou contréria & moral e & ordem piiblica.

O depésito com reivindicacSo de prioridade estd regulado no
art. 4 da Convenc#o. '

O C6digo de 1967 manteve o mesmo sistema do anterior. J4
o Cédigo de 1969 alterou o tratamento, mantendo a regulamentagio
do direito de prioridade no art. 82, mas, no art. 81, conferindo ao
éstrangeiro, sob condi¢lo de reciprocidade, o direito de registrar
marcas no Brasil désde que estivessem, comprovadamente, registradas
ou sendo usadas no pafs de origem. O art. 81 se refere, portanto,
a marcas oriundas de pafses que mantivessem com o Brasil outros
tratados ou convengbes, porque, tratando-se de estrangeiro macional
de/ou estabelecido em pais pertencente 3 Unido de Paris, poderia
prevalecer-se sempre do tratamento nacional ou do registro tal qual.

A lei vigente, alterando o titulo da segio correspondente (que
era “Das marcas estrangeiras” ¢ passou a se intitular “Dag marcas
procedentes do exterior”), regulou no art. 68 o depésifo com rei-
vindicaggo de prioridade das marcas procedentes do exterior, deno-
minando a estas, assim depositadas, marcas estrangeiras, O art.
69 estabelece, ainda, a possibilidade de pessoa domiciliada no exterior
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