Y BIBLIOTECA

LILLA, HUZK, MALKEIRCS, OTRANTO,
RIBZIRO, CAMARGO E MESSINA Livegadss

REVISTA DE |

DIREITO I;OPYBEOM Copiadora
MERCANTIL oA (¥ a0

industrial, econdmico
e financeiro

133

Publicagdo do
Instituto Brasileiro de Dircito Comercial Comnparado
¢ Biblioteca Tullio Ascarelli
do Departamento de Direito Comercial
da Faculdade de Direito da Universidade de Sic Paulo

Ano XLIII (Nova Séric)
Janeiro-margo/2004

LHEIROS
[TORES %

-

1L
I
m=
o>

Scanned with CamScanner



202 REVISTA DEDIREITO MERCANTIL-133

que (i) faz-sc necessdrio tratamenio legal
concorrencial cspecffico para mercados de
bens durdveis suscetfveis a priticas simila-
res A obsolescéncia programada e (it) de que
a legislagdo de protegiio A propriedade in-
telectual deveria ser reformulada, buscan-
do um novo ponto de cquilfbrio cntre a jus-
ta remuncragao do autor e a difusio de no-
vas tecnologias,

Novembro de 2003,
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ASPECTOS GERAIS DO SISTEMA DE MARCAS:
O REGISTRO E O RISCO DE CONFUSAO

ANDRE Luis AMOROSO DE LiMa
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1. Escorgo histérico. 2. Propriedude intelectual — Direito uuioral e proprie-
dade industrial: 2.1 Bens da propriedade inastrial. 3. Do direito de marcus:
3.1 A nova Lei da Propriedade Industrial; 3.2 Conceilo de marca de empresa;
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gurativa; 3.4.3 Marca mista; 3.4.4 Murca sridimensional; 3.5 Classificagdv
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hevi : 3.5.] Marca de alto renome (art. 125 da LPI);

3.5.2 Marca noidria (art. 126 da LPI). 4. Registro da narca: 4.1 Do principiv
da especialidade: 4.2 Do pedido de registro de marca. 5. Risco de confusdo:
5.1 Regra da impressdo de conjunio; 5.2 Regra da teoriu da disidncia. 6.
Risco de confusdo diunte du reprodu¢do e da imitagdo: 6.1 Risco de confusdo
diante da reprudugdo (total, parcial ¢ com acréscimo); 6.2 Risco de confusdo
diunte da imitagdo; 6.3 A sondagem comu meio de prova do risco de confu-
sdo. 7. Consideragdes finais. 8. Bibliografia.

1. Escorgo histdrico

H4 quem sustente que o surgimentoda
marca, no seu sentido mais simples, como
sendo um sinal aposto para identificar e dis-
tinguir objetos scmelhantes, deu-se conco-
mitantemente ao aparecimento do homem.
Observe-se que os sinais nas polpas dos
dedos de cada ser humano (impressdes di-
gitais) servem como meio de identificagio
e disting#o individual (Soares, 1988, p. 7).

Apesar da sua exisiéncia remota, em
princfpio, as marcas ndo tinham a mesma
finalidade que lhes € atribufda atualmente,
utilizadas para identificar e individualizar
produtos e/ou servigos a fim de que nio se
confundam com outros similares. A histé-
ria nos revela, por exemplo, a aposigdo do
nome de Ramsés Il em seus inimigos, cuja
finalidade era identificar os resultados de
suas conquistas. Na Antigiidade, usavam-

se marcas no gado, nas ferramentas de tra-
balho ¢ em outros objetos, como sinais de
propriedade.

E certo que os artifices gregos grava-
vam sinais nos objetos que produziam, scja
como uma tendéncia natural do ser huma-
no de impor s suas criagdes o cunho de
sua personalidade ou entdo de marcd-los
como identificagio de propriedade. Acon-
tece que este ¢ um costume difundido des-
de os povos primitivos, nio podendo ser
empresiado 0 mesmo cardler econdmico
hojec dado as marcas de empresa.

Nio obstante, € na Idade Média, com
o substancial desenvolvimento do comér-
cio, que 0 uso de marcas passou a indivi-
dualizar a grande variedade de produtos
colocados A venda nas feiras e rotas de co-
mércio. Elas identificavam os produtos de
acordo com as respeclivas corporagdes de
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offcio de onde se originavam; afinal, 14 nas
corporagles os produtos eram submetidos
a cxame ¢ aprovagcio, garantindo com isso
a sua qualidade aos compradores.

Pois bem. Como a temos hoje, a mar-
ca conquista relevéincia apés a Revolugio
Industrial, justamente em razdo do desen-
volvimento da inddstria em todos os seus
setores ¢ do emprego de novos métodos de
trabalho para auferir-se maiores ganhos. A
proliferagio acentuada das inddstrias, com

- a produgdo cm série, deu ensejo a uma gran-
de variedade de produtos semelhantes, que
necessariamente demandaram a criagfo de
mecanismos de identificag3o para distingui-
los uns dos outros.

Nio bastasse o desenvolvimento in-
dustrial j& mencionado, a implementagfio
do modelo econdmico capitalista consoli-
dou um mercado altamente competitivo.
Daf depreende-se o interesse do empress-
rio de apresentar ao mercado o padrdo im-
presso na confecgdo dos seus produtos. A
finalidade € reunir uma clientela que possa
ser a raziio da sua atividade econdmica. As
pessoas s6 elegem determinado produto
para consumir, por cntender que ele € satis-
fat6rio a suprir as suas nccessidades. De-
pois de estabelecida a credibilidade no pro-
duto, o consumidor se torna fiel a cle, pas-
sando amitide a consumi-lo. A identifica-
¢do de cada produto junto aos consumido-
res se tomou possfvel com o emprego da
marca em séus rétulos ¢ cmbalagens.

Além disso, convém salicnlar que os
resultados obtidos no desenvolvimento de
um determinado produto dependem do es-
forgo que cada empresério emprega na sua
realizaglo. A utilizag3o de sistemnas de tra-
balho diferenciados, a qualificagdo do tra-
balhador contratado, a matéria-prima cm-
pregada, enfim, os meios e as formas con-
forme sdo realizadas a sua produgfo, indi-
vidualizam cada produto. Essa individua-
lizagio também se efetiva mediante a apo-
sigdio das marcas.

Veja-se entdo que todo o esforgo em-
pregado pelo empresdrio de boa-fé na ex-

ploragdo da sua atividade econdmica & ;
merecedor de protegio pelo ordenamentg: !{
jurfdico, principalmente visando a evitar:
qQue 0 empresdrio desleal se utilize conceis
10 dos produtos do concorrente na promo.
¢lio dos seus.

Como j4 foi dito, deven ser considés®
radas as diuturnas elucubragdes em torng.:;
da exploragdo econdmica, os desgastes ff:
sico ¢ intelectual do empresdrio, ¢ todo e %
capital despendido na busca incessante de ' ,,u
resultados satisfatérios dn atividade empro<-£
sarial. Ndo se pode tolerar, assim, que o atd” /
desleal de se colocar um produto no men: 4
cado com a utilizagio da boa reputucdo dg
produto atheio, assinalando-o com marcai:
idéntica, possa prevalecer,

De outro modo, os efeitos do uso inde- 4
vido de marca alheia na promogio de pro2. Xt
dutos de falsa procedéncia alcangam intex
resses coletivos (dos consumidores), inclu- -
sive. Como a funcfo do sinal distintivo €
identificar dentre outros semelhantes o *
prelenso produto e/ou servigo ao consumo, g2
quer por sua qualidade ou por qualquer fg
outro motivo, € certo que haverd violaglio '~
de direitos, se acaso ele nao corresponda-
Aquele de fato eleito pelo consumidor. Ora;
o consumidor clege determinado produto 2
e/ou servigo, por entender satisfatério a
suprir as suas necessidades; agora, tama-
nho desrespeito é o empresdirio malicioso -
levd-lo a consumir um produto e/ou servi= 3
co distinto daquele realmente pretendido;
com a aposi¢do de marca alheia. R

Pelo visto, a marca chega em nossos ,..,,
dias com tragos bem distintos daqueles ou-
trora adotados pelos povos primitivos. Des-
de que utilizada na Idade Média como mar-*

ca de empresa, para distinguir os produtos
vendidos nas feiras e rotas comerciais, ten- -

do daf sim aferido relevincia ccondmica,
houve uma maior preocupagiio por parte dos
entdo comerciantes, que justificasse a sua
regulamentagdo pelo Direito. Com isso, a
cada dia se tem aprimorado os estudos acer- 75
ca desses sinais, fundando-se sempre na 3
valorizago do trabalho humano ¢ na livre =
iniciativa, para efeito de proporcionar uma
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convivéncia digna, conforme os ditames da
justiga social.

2. Propriedade intelectual
— Direito autoral
¢ propriedade industrial

Da relagdio cxistente entre o ser huma-
no ¢ os bens dispostos na natureza, para
cfeito de que as necessidades da vida sejam
supridas, tanto as matcriais como as espi-
rituais, decorre atividade criadora. Contu-
do, ora essa criagdo estd no campo da téc-
nica e ora no da estética (Silveira, 1998, p.
3).

Observe-se que para o excercicio pro-
fissional de atividade econOmica organiza-
da para a produgio ou a circulagdo de bens
¢ a1 de servigos, o empresdrio, mediante mo-
bilizagdes fisicas ¢ intelectuais, organiza
bens da natureza, transmitindo para a em-
presa a sua prépria impressdo pessoal.
Neste caso, a criagdo estd no campo da téc-
nica, porque, o produto dos seus esforgos
supre exclusivamente as necessidades ma-
teriais de sobrevivéncia do ser humano, com
a produgio ou a circulagio de bens ou ser-
YIGOS.

J4 € diferente do que ocorre com as
obras artfstica, literdria ou cientffica, cuja
atividade criadora conslitui obra de satis-
fagdo do espirito humano e de estimulagio
do sentimento estético. O artista, por exem-
plo, ao executar a pintura de uma determi-
nada tela, produz para a satisfagdo espiri-
tual, tanto que se preocupa com o estudo
racional do belo.

A capacidade criadora do ser humano
se desenvolve ora no campo da técnica,
quando se busca a aplicagfo prdtica da cria-
¢io no mundo exierior, material, ¢ ora no
campo da estélica, quando os cleitos da
criag@io sdo gerados no mundo interior da
percepsdo humana.

Pois bem: dclincados os campos da
indistria ¢ da arte, literatura e ciéncia, de
acordo com os resultados da criatividade
humana, o Direito reserva a tutela ao tra-

balho intelectual, genericamente chamado
Direitos da Propriedade Intelectual, divi-
dindo a protegdo juridica em: Direito de
Autor ¢ Propriedade Industrial.

As cringdes no campo da estélica sio
protegidas pelo Direito Autoral e as cria-
¢Bes no campo da técnica pelo Direito da
Propricdade Industrial, sendo diferenciados
juridicamente nos seguintes aspeclos:

a) quanto & origem do direito:

O empresdrio se torna titular do uso
exclusivo da marca ou dec qualquer outro
bem da propriedade industrial (invengéo,
modelo de utilidade, desenho industrial),
1io-somente apds a expedigiio do certifica-
do de registro ou da carta patente pelo INPI
(Instituto Nacional da Propricdade Indus-
trial). Isto significa dizer que o ato admi-
nistrativo pelo qual o empresdrio tem reco-
nhecido o seu direito industrial é de natu-
rcza constitutiva.

De outro modo, o direito de exclusi-
vidade do criador de obras artistica, litera-
ria ou cientffica decorre da mera criagio.
Vale dizer: o registro junto aos 6rgaos com-
petentes de obras artfstica, literria ou cien-
tifica é de naturcza declarat6ria, apenas ra-
tifica um direito ji constitufdo com o exer-
cicio da atividade criativa. Nesse caso, a
finalidade do registro é apenas compro-
batéria da anterioridade da criagio.

b) quanto a extensdo da tutela juridica:

Enquanto o Direilo Autoral protege a
forma, a idéia exteriorizada, a Propriedade
Industrial procura proteger nfio apenas a
forma, mas a prépria idéia inventiva.

O escritor de uma obra literiria, por
exemplo, nio incorrerd em pldgio se publi-
car um livro, abordando sobre tema dantes
escrito, descde que a sua forma seja outra.
Nio € original o tema sobre o qual ja sc
tenha escrito anteriormente, inuito embora
a mancira pela qual a abordagem ¢ feita,
diverge ¢, nssim, a obra recebe protegao do
Dircito Autoral.

Com relagio a Propricdade Industrial,
resultaria indeferido, por exemplo, o pedi-
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do de patente de invengio Ja patenteada,
ainda que exteriorizada de mancira diferen-
1¢ num suporte material. Nesse caso, as cria-
ges se originam de idéias idénticas, por-
quanto, insuscetiveis de screm patenteadas.
A maior preocupagio da Propriedade In-
.duslrial € proteger a idéia decorrente da
invengio.

2.1 Bens da propriedade industrial

Entre os bens integrantes da proprie-
dade industrial, que por sua vez sdo partes
integrantes do estabelecimento empresarial,
estio:

a) Invengdo: por oferecer extrema difi-
culdade para que sejam cstabelecidos os

scus cxatos contornos, a lcgislagio ndo se
atreveu a conceiluar o instituto em referén-
cia. Alguns de seus clementos sio facilmen-
te percebidos (criagio do espirito humano.
ampliagao do domfnio humano sobre a na-
tureza elc.), mas insuficientes para definir-
se invengio.

Preferiu o legislador valer-sc do mé-
todo de exclusdo, elencando as atividades
criativas do homem nio consideradas in-
vengao.

Art. 10 da LPIL: Nio se considera in-
vengdo (...):

I — descobertas, teorias cientfficas
¢ métodos malemdticos;

Il — concepgdes puramente abstra-

tas;

Il — esquemas, plands, principios -
ou métodos comerciais. contibers, finan-
cernros, cducativos, publicitdrios, de sor-
teio e de fiscalizagio;

1V — as vbras literdnas, arquitetdni-
cas, artisticas e cientificas ou qualquer
cragdo estética;

V —- programas de computador em

S,
VI - apresentagio de informagoces;
VIl - regras de jogo:

VI -— téemeas ¢ métodos operal 6-

nos ou cinirgicos, bem como métodos

vel graficamenie, porquanto, passivel de
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terapéulicos ou de diagndstico, para apli:
cagdo no corpo humano ou animal; ¢ - -

1X — o 1odo ou parte do seres vivo.,. 2

naturais ¢ materiais biolégicos enc:
dos na natureza, ou ainda que dela isolda
dos, inclusive o genoma ou germoplasmy,
de gualquer ser vivo natural e os process

sos biolégicos naturais. VR

b) Modelo de utilidade:; represeh;“tf'
uma cspécic de aperfeicoamento da invens;
§d0, pois, embora niio seja um invento pgg::

inteiro, decorre de atividade inventiva. Sapass
T

recursos agregados As invengdes, que any:

pliam a sua possibilidade de utilizago. Tak &

it
i A

vel de convencer um experisobre a sua en- <52
iy

recurso deve constituir um avango tecnog
I6gico, de aplicabilidade industrial ¢ passts -

genhosidade.

resulte em melhoria funcional no seu

¢m sua fabricagio.

<) Desenho industrial: no amplia‘a
fungdio utilitdria do objeto, tio-somentc im- -
prime alteragdes com relagio a sua forma.
Veja-sc: ‘
Ant. 95 da LPL: A forma pléstica or- |

¢
namental de um objeto ou o conjunto or-’ 4

namenial de linhas ¢ cores que possa ser

aplicado a um produto, proporcionando'

resultado visual novo e original na sua
configuragdo externa ¢ que possa servir
de tipo de fabricagdo industrial.

O presente inslituto sc aproxima mui-
to do design da obra artistica, ambos nio
contribuem para o aumento da utilidade do
objeto em si, apenas prestam contribuigio
cstética, ligada a sua forma. A diferenga se
encontra na fungdo utilitdria do objeto re-
vestido de Desenho Industrial. Ao contrd-
rio, 0 objcto de obra de arte ndo oferecc
nenhuma utilidade, senido, o de satisfagio

do cspirito humano ¢ de cstimulo do senti-
mento estélico; e

d) Marca: tudo aquilo que € realizd-

Art. 9% da LPI: E patentedvel corno i

modelo de utilidade o objeto de uso pritis £

co, ou parte deste, suscetivel de aplicaglp. . &

industrial, que apresente nova forma ou. 5

disposigv, envolvendo ato inventivo, quei ‘T
uso
.

=5

h
b
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percepgdo visual, utilizado na apresentaclio
de produtos efou servigos ag mercado. As-
sim, as marcas devem ser inconfundiveis
umas das outras, pois, slo instrumentos de
identificagio de mercadorias (produtos/ser-
vigos) levadus ao consumo.

3. Do dir¢ito de marcas

Ap6s ter percorrido um longo trajeto
na evolug3o histérica ¢ tendo agora chega-
do aos nossos dias como um instrumento
utilizado para distinguir ou identificar pro-
dutos efou servig0s apresentados ao mer-
cado corsumidor, as marcas s¢ lornaram
passiveis de protegdo, principalmente por-
que, reduzidas a categoria de bem indus-
trial, integrantes do estabelecimento empre-
sarial, ganharam re’evincia cconémica,

Alids, dentre as indmeras teorias que
procuram explicar a natureza jurfdica da
marca, tais como: do direito natural, dos
direitos intelectuais, do dircito pessoal, do
direito sobre bens imateriais, entre outras;
consagra-se aquela que a considera como
um direito de propriedade, eminentemente
de cunho patrimonial. Segundo o Profes-
sor Tinoco Soares. “(...) a marca, acima de
tudo conslitui-se em direito de proprieda-
de, e uma vez adquirida cabe ao seu titular
o ius utendi, fruendi et nbutendi”* (Soares,
2000, p. 81).

Em resumo, o Direito de Marcas pro-
cura combater a conduta de alguns empre-
sdrios maliciosos que ulilizam o conceito
de produtos e/ou servigos lideres no mer-
cado para promoverem os seus. Séo assi-
nalados produtos de falsa procedéncia, co-
mo se fossem Ifderes no mercado, com a
finalidade de fraudar as regras da livre con-
corréncia.

Por outro lado, o combate & contrafa-
¢ao das marcas quer também proteger a lo-
dos os cidadiios de estarem consumindo
produto c¢/ou servigo distintos dos escolhi-
dos inicialmente. Até porque, as marcas s3o
sinais distintivos, realizdveis por meio de
suas aposicdes em cmbalagens. nas notas

fiscais, nos anGncios, nos uniformes dos
empregados, nos veiculos etc., procurando
identificar dircta e indirctamente cada pro-
duto e¢fou servigo de outro semelhante ou
afim. 2,
Pelo visto, o dircito de marcas preteti-
de nfio s6 manter entre os empres4rios uma
leal concorréncia, assegurando-lhes a co-
iheita dos frutos dos scus trabalhos, mas,
objcliva, por scu urno, proteger o consu-
midor de niio ser enganado em relagio A
falsa procedéncia dos produtos e/ou servi-
gos consumidos.

3.1 A nova Lei da Propriedade Industnal

Com a adogio, no infcio da década de
1990, de uma polltica econdmica voltada
abertura para o livre comércio internacio-
nal, calorosa discussdo sobre a necessida-
de de uma nova legislag3o sobre proprie-
dade industrial emergiu no meio governa-
mental, empresarial e académico (Gleber,
1998, p. 100).

Esta discussdo ocorreu principalmen-
te devido A inadequagdo legislativa e do
baixo grau de protegio atribufdo aos bens
relativos A propriedade intelectual. A legis-
lagdo pdtria entdo vigente, alvo de criticas
severas por parte da comunidade interna-
cional, deveria ser revista imediatamente e
amoldada 2 nova realidade do pafs, afinal,
se aquela situagio fosse mantida, as rela-
¢Ges de coméreio exlerior possivelmente
ndo se realizariam.

O processo de mudanga na legislagio
acelerou ainda mais, a partir da celebrago,
em 15.4.1994, do Acordo Conslitutivo da
Organizagio Mundial do Comércio (OMC).
A substituigio do Cédigo de Propriedade
Industnial, Lei 5.772, de 21.12.)971, tor-

nou-se indispensdvel. Observe-se que to-
dos os pafses signatdrios da OMC, organi-
zagio da qual o Brasil participa, deveriam
atender a0 Acordo sobre Aspectos da Pro-
pricdade Intelectual Relacionados com
Coméreio (TRIPs — Trade Related Inte-
lectual Property Rights).

e
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Nesse contexto, foi promulgada uma
nova Lei brasileira da propriedade indus-
trial (LPI — Lei 9.279, de 14.5.1996, Re-
gula Direitos e Obrigacdes Relativos A Pro-
priedade Industrial), que cuidou mormentc
de conquistar a credibilidade da comuni-
dade internacional, adequando o ordena-
mento jurfdico pétrio &s convengdes e tra-
indos internacionais inerentes 2 protegiio
dos bens industriais.

3.2 Conceito de marca de empresa

Segundo o art. 122 da LPI, Lei que
Regula Direitos ¢ ObrigagBes Relativos 2
Propricdade Industrial, a marca € um sinal
suscetfvel de percepgdo visual, que identi-
fica, direta ou indirctamente, produtos ¢/

. ou servigos. Observe-se:

Art. 122 da LPI: Sio suscetiveis de’
registro como marca os sinais distintivos
perceptiveis visualmente, ndo compreen-
didos nas proibigdes legais.

. Resumindo, a marca pode ser concei-
tuada como sendo tudo aquilo que € reali-
zével graficamente, porquanto, passfvel de
percepgio visual, e ndo compreendido nas
proibigdes legais. Além de contribuir na
apresentagdo de produtos ¢/ou servigos ao
mercado, as marcas s3o neles apostas para
distingui-los, direta ou indiretamente, de
outros idénticos, semefhantes ou afins, sus-
cetfveis de causar confus3o.

Dessa maneira, as marcas devem ser
necessariamente inconfundfveis umas das
oulras, pois, de um lado servem como meio
de identificagdo parn o consumidor dos pro-
dutos efou servigos apresentado ao merca-
do, e de outro servem para os empresirios
distinguirem os seus produtos c/ou servi-
¢os de outros passfveis de associagdo.

Considera-se ainda que 0 mencionado
dispositivo legal proporcionou maior ampli-
tude com relagiio a registrabilidade da mar-
ca, no destacar a expressio: perceptiveis vi-
sualmente; afinal. os sinais tridimensionais
também s lornaram pass{vel de registro (Di
Blasi, Garcia ¢ Mendes, 2000, p. 175).

3.3 Classificagdo legal de marca o, '-

de empresa (ant. 123 da LPl) . .4}
3.3.1 Marca de produto e/ou ser'viqn_,,':;‘i’,
£ aquela utilizada pelo empresés g
para identificar diretamente a proced¥#idi}
dos servigos e/ou produtos oferecidos &
consumidor, objetivando distingui-los, ¢

3.3.2 Marca de certificagio

E wtilizada para atestar a conformidie
de do servigo e/ou produto oferecido pels
empresdrio com determinadas normas <%
especificagdes técnicas, notadamente quafié?
to A qualidade, natureza, material utilizadd:,

e metodologia empregada. tYy

O titular da marca de ceniﬁcaq'ﬁtg‘
sempre um agente econdmico, um empres
sério sem interesse comercial ou industriafEaE;
relacionado a0 produto e/ou servigo a’ sef 28
atestado (art. 128, § 32, da LPI).

Para utilizar uma marca de certifica;
¢d0, 0 empresdrio interessado € submetigly 5%
a0 atendimento de condigdes constantes oA
regulamento registrado no INP1. Geralmen- %
te, esté estabelecida no préprio regulamen- -4
to a remuneragdo devida ao titular da mar-
ca. Este, por sua vez, responde judicial ¢ °«;
extrajudicialmente por eventuais ilfcitos de- 4§
comrentes do uso indevido. =

3.3.3 Marca coletiva

Nesse caso, a marca é usada para iden-
ificar produtos c/ou servigos provindos d¢
membros de uma determinada entidade.

A titularidade da marca coletiva per-
tence sempre a uma associagiio empresarial,
que congrega os empresdrios de determi-
nados produtos ¢/ou servigos, ou de uma %
certa regidio, ou adeptos de uma especifica
ideologia.

Quanto ao uso de marca coletiva, sdio
cxigidas as mesmas condigdes para 0 uso

da marca de certificago.
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1.4 Classificagdo quanto & forma
3.4.1 Marca nominativa

£ constitufda por uma ou mais palz-
yras no szntido amplo do alfabete roma-
no, compreendendo, também, os neologis-
mos ¢ as combinagdes de letras ¢/ou alga-
rismos romanos c/ou ardbicos (“INPL
Aptesentagio da marca”, disponfvel na
internet, <www.inpi.gov.br/marca/con-
teudo/m_oquee.htm>, 10.3.2001).

3.4.2 Marca figurativa

£ constitufda por desenho, imagem.
figura ou qualquer forma estilizada de le-
tra e niimero, isoladumente, bem como dos
ideogramas de lfnguas tais como o japo-
nés, chinés, hebraico etc Nesta dltima hi-
pétese, a protegio legal recai sobre o ideo-
grama em si, ¢ ndo sobre a palavra ou ter-
mo que ele representa, ressalvada a hip6-
tese de o requerente indicar no requeri-
mento a palavra ou 0 lermo que o ideo-
grama representa, desde que compreens|-
vel por uma parcele significativa do pu-
blico consumidor, caso em que se inter-
pretard como marca mista (“INPL. Apre-
sentagio da marca”, cit.).

3.4.3 Marca mista

£ constitufda pela combinag3o de ele-
mentos nominativos ¢ elementos figurati-
vos ou de elementos nominativos, cuja
grafia se apresente de forma estilizada
(“INPI. Apresentagio da marca”, cit.).

3.4.4 Marca tridimensional

E constituida pela forma pléstica (es-
tende-se por forma pléstica, a configuragio
ou a conformagio fisica) de produto ou de
cmbalagem, cuja forma tenha capacidade
distintiva em si mesma ¢ esteja dissociada
de qualquer cfeito técnico (“INPI. Apresen-
tagdo da marca”, cil.).

3.5 Classificagdo quanto
ao seu conhecimento

3.5.1 Marca de alto renome
(art. 125da LPl)

As marcas grandemente conhecidas,
de renome que se estende por toda exten-
sdo territorial e transcenda o segmento de
mercado para aqual foi originalmente des-
tinada, o lci assegura prote¢dio especial em
todas as classes. ) .

Em suma, marca de alto renome “é a
marca conhecida por uma larga parte do
piblico em geral e que diante de tal nature-
za e reputagio niio hd para terceiros qual-
quer justificagio para utilizé-1a ou depositd-
la” (Soares. 2001, p. 204).

3.5.2 Marca notéria (art. 126 da LPI)

A lei atribui protegio especial & mar-
ca que incondicionalmente é conhecidacm
seu ramo de atividade, independentcmente
de ter sido registrada no Brasil. No entan-
10, a tutela sc estende apenas & classe para
qual ela se originou.

O ordenamento juridico pétrio procu-
rou adequar-se ao art. 6? bis (1) da Conven-
¢io de Paris, objetivando a repressdo a con-
trafagio de marcas. Vale ressaltar que a le-
gislagdo brasileira estendeu a esfera de pro-
tegdo para a marca de servigo, ndo mencio-
nada pelo art. 62 bis (1) da Convengdo de
Paris.

Com o advento da LPI, o INPI adqui-
riu podcres para indcferir de oficio o pedi-
do de registro de marca que reproduza ou
imite, ainda que em parte, marca notdria.

4. Registro de marca

E certo que, pelo menos no Brasil e
na grande maioria dos pafscs latinos, s6 se
adquire a propricdade da marca a partir do
seu registro vélido no INPI (art. 129 da
LPD. O legislador patrio. para assegurar ao
empresirio a exclusividade de uso da mar-
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ca, preferiu o sistema atributivo ao sistema
declarativo de dircito. Veja-se:
An. 129, da LPL: A propriedade da
marca adyuire-se pelo registro validamen-
te expedido, conforme as disposigdes desta
Lei. sendo asscgurado a0 tilar seu uso
exclusivo em todo o Territério Nacional,
observado quanto 3s marcas coletivas ¢ de
centificag3o o disposto nos arts. 147 ¢ 148,
No caso do sistema declarativo, ao
contrdrio do adotado no Brasil, o direito
sobre a marca decorre do uso anterior de
um sinal mediante a sua possc pela simples
ocupngdo; vale dizer: o registro apenas re-
conhece um dircito pré-constituido.

Agora, no tocante ao sistema atribu-
tivo, o dircito de quem primeiro registrou
validamenie o sinal como marca prevalece
sobre o direito do primeiro usudrio; “(...) o
dircito apcnas existe se € namedida cm que
esteja registrado a favor do respectivo titu-
lar” (Lopes de Oliveira, 2000, p. 8).

Observe-se ainda que a concessio do
registro de marca pelo INPI cst4 pautada
na estrita legalidade. E nulo, portanto, o
registro concedido em desacordo com as
disposigdes da LPI. A lei prevé 3 (irés) con-
digdes a que estd sujeito o deferimento do
rcgistro de marca pelo INPI (Coelho, 2001,
p- 152); quais sejam: . p

a) novidade relativa: para atender 3
sua finalidade de distinguir e identificar.
direla ou indirctamente, produto ¢/ou ser-
vigo de outros idénticos, semclhantes ou
afins, a marca deve ser nova. Entretanto,

niio é preciso criar um sinal nunca visto
antes, para s¢ fazer jus i concessdo do re-
gistro. Deve-se é atribuir um novo signifi-
cado aos sinais jd cxistentes, dar-lhcs uma
ulilizagdo diversa capaz de ndo provocar
confusdo com um outro sinal registrado co-
mo marca.

b) ndo-colidéncia com marca notoria:
o fundamento legal se encontra no art. 126
da LPL Como ja foi dito, com o advento da
LPIL, o INPI adquiriu poderes para indefec-
nr de oficio o pedido de registro de marca
que reproduza ou imite. ainda que em par-

Ak
. .. Ve i
te, marca notéria. Cuida-se de adequa;ﬂ(, ,»; ¥
da lei brasileira ao art. 62 bis (I) da Con,. Lo
vengdo de Paris, visando cumprir O com. -2, g

promisso internacional assumido de recus: i
sar ou invalidar registro ¢ proibir o uso de.
marca que constitua reprodugdo, imitagliy

ou tradu¢do dc uma outra pertencente § 08
pessoa diversa, nascida ou domiciliada fous S5

(ro pais unionista; ¢ ‘ ,{
<) desimpedimento: a lei niio permifeil

o registro daqueles sinais indicados entrel 4

0s 23 (vinte e trés) incisos do art. 124 ggy;
LPI, muito cmbora, a sua utilizagio pard: %8
identificar produtos e/ou scrvigos possir:
ocorrer. Acontece que sem o registro de um i

sinal como marca, ndo hd como cxercer'ﬁ':"

seu uso de modo cxclusivo.

em relagio ao dmbito de protegdo A marca- 275 g§
registrada, iy f%;fk 3
Isso significa dizer o seguinte: o di-S&R

reito de uso cxclusivo da marca pelo seu: =

titular estd limitado & classe de produto o kg

servigo em que ela foi registrada junto _ab o
INPI. A protegio do dircito de uso exclusi=
vo ndo alcanga, portanto, produtos ¢ servi-
¢os periencentes a classes cuja concessao
do registro nio foi deferida.

Veja-se que para dar maior seguranga

¢ rapidez aos processos de pedido de re-~ RE:

v}

gistro, cvitando, sobretudo, conflitos entre -5

interessados na titularidade do direito de
uso cxclusivo de uma mesma marca, {oi
criada a classificagio de produtos e servi-

¢os, com fundamenio no principio da espe- ..

cialidade.
Na realidade, o interessado s6 poderd
requerer o registro de marca para a ativida-

de exercida por ele. E admissivel por con- b
sequéncia "o registro dc marcas idéaticas a N

outras jii registradas sc os respectivos pro- -
dutos ou servigos identificados forem dis-

tintos. Eis o principio da especialidade” ¥
{Lopes de Oliveira, 2000, p. 47).
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Atualmente no Brasil, com quarenta ¢
uma classes, sendo trinta ¢ ¢inco de produ-
o5 (c1a85c Ta 35) ¢ seis do servigos E:Iﬁs'sc
36 a 41), constitufdas ainda por grupos dc
itens relativos a atividades similares, a re-
ferida classificagio orienta 0 empresério a
compatibilizar a atividade que exerce ¢ o
ambito de protegiio que deseja para o re-
gistro.

A Classificagio de Produtos ¢ Servi-
os brasilcira foi institufda mediante o Ato
Normativo INPI 0051, de 27.1.1981, tendo
sido utilizada durante dezenove anos. Mas,
com o Ato Normativo INPI 0150, de
9.9.1999, resolveu-se adotar, a partir de
3.1.2000, a Classificagio Internacional insti-
tuida com o Acordo de Nice, de 15.6.1957,
cclebrado entre os pafses unionistas. Vale
lembrar que o acordo da classificagdo inter-
nacional foi revisado em 1967 ¢ 1977, nas
cidades de Estocolmo e Genebra, respecti-
vamente, ¢ sofreu alteragéio em 1979, tam-
bém cm Genebra.

Sobre o princlpio da especialidade, em
decisdo proferida no recurso especial
9.830-SP, o cntdo Relator Ministro Dias
Trindade, do STJ (Superior Tribunal de
Justiga), manifestou-se no seguinte sentido:

O dircito de exclusividade de uso de
inarca, decorrente de seu registro no Ins-
tituto Nacional da Propriedade Industrial,
¢ limitado 2 classe de atividade para a qual
¢ deferido, ndo sendo possivel ¢ sua irra-
diagdo a outras classes de atividades, pre-
sente o principio da especialidade (REsp
9.830-SP, Rel. Ministro Dias Trindade, DJ

10.6.1991).

Nio obstante prevalecer o principio da
especialidade em relagdo ao dmbito de pro-
teglio A marca registrada, limitando o dirci-
to de exclusividade de uso 2 classe na qual
o registro foi deferido, ¢ sabido de todos
que a sua aplicagdo merece atengio; prin-
cipalmente neste momento de globalizagiio
econbmica, as empresas divulgam facil-
mcente no mundo todo os seus produtos ou
servigos, além de diversificarem sobrema-
neira a sua drea de atuagdo.

Observe-se que pode ocorrer de tima
marca registrada ser confundida com ous
tra, mesmo estando registrada em classes
distintas. Isto é comum nas hip6tesos em
que marcas identificam produtos e/ou ser-
vigos afins ou semelhantes. Ou melhor, ape-
sar de ndo pertencerem A mesma classifi-
cagdo adotada pelo INPI, os produtos e/ou
servigos podem guardar uma certa relagio
entre si, ocasionando af a colidéncia entre
as marcas que os assinalam.

A afinidade dos produtos e/ou servi-
gos pode decorrer do clo existente, por
cxemplo, cnire: o continente e 0 conteiido
(agucar/agucareiro); a matéria-prima ¢ o
produto (tecido/roupas); ou ainda por sua

finalidade (dedal, agulha, tesoura, linha, )

mdquina de costura).

Um caso clissico quanto  ampliagio
na iaterpretagio do principio da especiali-
dade € o reconhecimento da afinidade en-
tre os artigos de vestudrio ¢ os perfumes.
As casas de alta costura mundial jamais
deixaram de estar associadas aos perfumes
e cosméticos (ex.: Chanel ¢ o célebre n. 5).

Conclui-se daf que a aplicagio do prin-
cipio da especialidade ndio pode ocorrer de
maneira tal a relegar-se a segundo plano a
principal finalidade do registro da marca,
que € a garantia da lealdade concorrencial
entre’d g, privilegiando simples
critérios estabelecidos pelo INPI para faci-
litar buscas e arquivamentos. E por iss6 que
a apreciagdo da colidéncia de marcas de
empresa nio pode ser baseada exclusiva-
mente em suas respectivas classes.

4.2 Do pedido de registro de marca

Consoante ji foi anteriormente estu-
dado, a concessiio do registro damarca tem
como fundamento a estrita legalidade. O
sinal distintivo pereeptivel visualmente que

se pretende levar a registro no INPI nio .

pode estar entre as proibi¢Bes constanies
do art. 124 da LPI.

Assim o € justamente em razio do pa-
pel intervencionista que o Estado deve as-

-
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sumir perante a grandiosidade e relevincia
relativas s questdes do sistema econBmi-
co, para, neste caso da marca, assegurar o
direito A sua propriedade, constitucional-
mente consagrado (art. 5%, XXIX, da CF/
1988).

Art. 5% (..).

XXIX — a lei assegurard 20s auto-
res de invento industdiais privilégios lem-
pordrio para a sua utilizaglo, bem como
protecfio ds criagSes industriais, d proprie-
dade das marcas, 80s nomes de empresas
€& oulros signos distintivos, tendo em vis-
ta o interesse social e o desenvolvimento
tecnolégico ¢ econbmico do Pafs;

A concessdo do registro da marca pelo
Estado, cujo ato administrativo se dd me-
diante o INPI — Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial, 6rgdo vinculado ao
MDIC (Ministério do Desenvolvimento,
Inddstria ¢ Comércio Exterior); respeita o
sistema de exame prévio. Além de verifi-
car se o pedido de registro atende s for-
malidades legais, verifica-se também se as
condigdes de registrabilidade estio presen-
tes, tais como: ndo colidéncia com marca
registrada, risco de confusdo, auséncia de
registro anterior.

H4, portanto, um procedimento a ser
seguido desde o pedido de registro até a
sua concessao definitiva que, em resumo,
consiste na busca prévia, no depésito, no
exame do pedido e na decisao.

Convém colacionar aqui as indicagSes
feitas pelo INPI a respeito do procedimen-
to doregistro de marca (“INPL. Apresenta-
¢do da marca”, cil.):

a) busca prévia: nio é obrigatéria,
entretanto, é aconselhdvel ao interessado
realizd-la antes de efetuar o depésito, na
atividade que o sinal visa assinalar, com o
intuito de verificar se jd cxiste marca ante-
riormente depositada/registrada.

b) depdsito: O pedido de registro de
marca ¢ requerido através de formulirio
préprio. no qual sio prestadas informagdes
e fornecidos dados sobre a marca ¢ o re-
querente, Devem constar ainda do requeri-
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mento as etiquetas das marcas, quando for LR
© caso, ¢ o comprovante do pagamento da "

retribuigBo ao depésito.

: ¢) exame do pedido: apresentando . 5
pedido, serf o mesmo submetido a examé A%

formal preliminar e, se devidamente instrig
do, serd protocolizado e publicado na R&
vista da Propriedade Industrial para apitei

sentagdo de oposigio, no prazo de 60 (%es-.
senta) dias.

Decorrido o prazo de oposi¢o, ou'se

interposta esta, findo o prazo de manifésl. %
tagAo serd feito o exame, durante o qual po< *;
derdo ser formuladas exigéneias, que dé- ;378
veriio ser respondidas no prazo de 60 (sés”

senta) dias.

Se a exigéncia nfio for respondida.'o'.;

pedido serd definitivamente arquivado.

Mas, sendo respondida a exigéncia, ainda

que a mesma ndo seja cumprida, ou con-

testada a sua formulagdo, dar-se-4 prosse- . é i
guimento ao exame. Concluido o exame, }
seré proferida decisdo, deferindo ou inde” _

ferindo o pedido de registro.

Se a decisio der pelo mdeﬁ.nmemo 7 6"

do pedido, caberd a interposig3o de recur-
s0 no prazo de 60 (sessenta) dias. A deci-

sfio do recurso se dar4 pelo Presidente do i

INPI ¢, havendo a manutengZo do indeferi-
mento, encerrar-se-4 a instincia adminis-
trativa,

No entanto, ndo caberd recurso da de-
cisdo que der pelo deferimento do pedido,
devendo ser efetuado ¢ comprovado, no
prazo de 60 (sessenta) dias, o pagamento
das retribuigdes relativas 2 expedigdo do
certificado ¢ ao primeiro decénio de vigén-
cia do registro.

Findo o prazo mencionado, a retribui-
¢o poderd ainda ser paga e comprovada
dentro de 30 (trinta) dias, mediante o paga-
mento de retribuigiio especifica, sob pena
de arquivamento definitivo do pedido. Ha-
vendo o recolhimento, é publicada a con-

cessio do registro, que poderd ser revista
administrativamente, dentro do prazo de
180 (cento e oitenta) dias.
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A Lei prevé ainda a ag2o de nulidade
a ser proposta em face do INPI, no prazo
de até 5 (cinco) anos da data de concessio
do registro, que se processard na Jusliga
Federal (ant. 109, 1, da CF/1988). Os pra-
708 previstos s3o contados da data de pu-
blicag3o dos despachos na RPI — Revista
da Propriedade Industrial.

5. Risco de confus&’u

Conforme j4 foi nbordado alhures, a
marca tem como fungio principal distinguir
produtos ou servigos, identificando as suas
respectivas procedéncias. Assim, nio pode
haver nunca confusio entre uma e outra
marca.

Diz-se¢ haver confusdo, se uma marca
¢ tomada por outra, em razdo de suposta
semelhanga existente entre clas, de modo a
provocar no consumidor uma falsa impres-
sio quanto 1 identidade dos produtos ou
servigos que o empresério pretende distin-
guir.

Agora, nem ¢ preciso que a confusdo
seja inteiramente levada a efeito. Ou me-
ihor, a simples probabilidade da sua ocor-
réncia deve ser enjeitada de plano pelo 6r-
gio expedidor do registro, até para ndo frus-
trar o fim 8o qual a marca € destinada —
distingdo ¢ identificagdo da proveniéncia do
produto ou servigo.

Lecionando com sobeja sensibilidade
sobre o tema. Affonso Celso destacou o
seguinte: ndo € necessdrio que a confusio
cfctivamente se d&, basta a possibilidade, a
qual entende-se existir sempre que as dife-
rengas nido se percebam sem minucioso
cxame ¢ confrontagio da marca legitima
com a semelhante (Affonso Celso. Marcas
Industriaes ¢ Nome Commercial, Impren-

sa Nacional, 1388, pp. 55-56, apud Lopes
de Oliveira, 2000, p. 13).

Pelo visto, ¢ de cxirema relevincia nio
apenas ler a nogio da ocorréncin efetiva de
confusiio entre determinados sinais tidos
como marca; é preciso, sobretudo. perce-
ber eventuais hipéteses de risco de confu-

13

sfo. Logo, hd de se preocupar inclusive com
“asimples possibilidade de um sinal ser to-
mado por outro semelhante.

Acontece que o resuliado do exame
comparativo de marcas, na verificagio da
possibilidade de risco de confusfio, tem por
base impressdes pessoais, tais como: oess
tado momentinco de espirito do examina!
dor, que por sua vez influencia a sua sensi-
bilidade. ou seja, depende da flutuagdo de
fatores psiguicos que lhe sdo peculiares.

Como na realidade a apreciagdo doris-
co de confus3o se resume niin depoimento
instdvel, mui‘o subjetivo e peculiar de cada
examinador, foram criadas algui.as regras
doutrindrias de apreciagfio do risco de con-
fus3o até para dar um pouco de objetivida-
de 20 exame comparativo de marcas. Entre
elas destacam-se a regra da impressdo de
conjunto e a regra da tecria da distincia
(Lopes de Oliveira. 2000, pp. 14-19).

i v

5.1 Regra da impressdo de conjunto

A0 comparar uma marca com a outra,
com o intento de verificar eventual risco
de confusdo delas decorrente, tanto o juiz
como o perito devem dar importincia sem-
pre aos scus aspectos gerais. Os clementos
constitutivos da marca, que impressionam
os sentidos do consumidor, nido podem ser
cxaminados isoladamente ¢ nem de manei
ra minuciosa.

Aqui, prevalece o velho jargio popu-
lar de que: ““a primeira impressio ¢ sempre
aque fica”.

E preciso acrescer ainda que a marca
forma um todo indivisivel; logo, assim co-
mo a melodia s6 € sentida pelo seu conjun-
1o ¢ ndo devido a existéncia de uma nota
musical 13o-somente, devemn ser conside-
rados conjuntamente os elementos de uma
marca ao julgd-la semelhante a uma outra.
“Este raciocinio lastreia-se no préprio modo
de percepgio das coisas pelo homem co-

mum (...)" (Lopes de Oliveira, 2000, p. 16).

Além do mais, a apreciagdo do risco
de confusio entre marcas scmelhantes deve

)
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OCOITEr sucessivamente, ou seja, o exami-
nador ndo deve colocd-las lado a lado e

observé-las a0 mesmo tempo. Ora, levan:—

do-se em conla que no seu dia-a-dia, o con-
sumidor nio tem as marcas simulianeamen-
te na sua frente, o juiz, ao questionar-se se
a impressao provocada pela primeira ¢ a
mesma causada pela segunda marca, deve
também analisar uma e depois a outra, su-
cessivamente.

De se acrescer por ultimo a transcri-
¢fio de trecho do acérdio proferido em ape-
lagdio civel 288.498, da 4* Camara Civil do
Tribunal de Justiga do Estado de S3o Pau-
lo, esclarecedor quanto ao tcma em dis-
cussdo:

Segundo o ensinamento de Jodo da
Gama Cerqueira, em trecho citado pela
sentenga, “a possibilidade de confusio
deve ser aprecinda pela impress@o de con-
Junte deixada pelas marcas, quando cxa-
minadas sucessivamente, sem apurar as
suas diferengas, levando-sc em conta niio
6 o grau de ateng3o do consumidor co-
mum e as circunstincias em que normal-
mente sc adquire o produto, como tam-
bém a sua natureza e 0 meio em que seu
consumo ¢é habitual” (RT 537/84) (desta-
camos).

| 5.2 Regra dua teoria da disténcia
Criada pela doutrina alem3, a teoria
dadistancia € mais uma regra utilizada para
auxiliar o juiz ou o perito no exame com-
parativo de marcas semelhantes. {L_ aprecia-
¢iio do risco de confusiio, ncste caso, ba-
scia-se principalmente na forga distintiva
da marca ja registrada anteriormente.

Na aplicagio da tcoria da distincia, é
necessdrio levar-se em conta o poder de dis-
tingdo que a marca precedente exerce so-
bre o0s consumidores. Talvez seja até pos-
sivel a coexisténcia pacifica de uma marca
registrada com outra semelhante, sem o ris-
co de causar confusdo, justamente em ra-
+30 da sua fraca eficdcia distintiva.

“Observe-se. por cxemplo, as marcas
ficticias Fablum, Carblum e Tiblum, que

—

. reprodugdo ou a imitagdo, no todo ou cm

registradas por pessoas distintas na mesmg -~
classe; tdentificam produtos idénticos. Nada
inpediria aqui o surgimento da marca Je.
blum a ser utilizada por um terceiro, devi. -
do o fraco poder distintivo que as marcas ;
precedentes exercem sobre o consumidor,” "~ ¥
A preexisténcia de marcas semelhan- % 5RE.-
tes identificando produtos ou servigos idén: - €p3
ticos cria uma sensibilidade mais agugada
no consumidor, de¢ modo qué a dislingao
entre elas serd realizada facilmente; sem
qualquer risco de contusdo. Pelo visto, a
marca nova “ndo precisa guardar um afas- "t
tamento — uma distdncia — desproporcio-
nal com relagdo ao grupo de marcas seme.
Ihantes j4 reconhecidamente aceito no mer.
cado” (Lopes de Oliveira, 2000, p. 19).

6. Risco de confusdo diante
da reprodugdo e da imitagdo

A teor do inciso XIX do art. 124 da
LPI, “ndo sdo registriveis como marca: a

parte, ainda que com acréscimo, de marca
alheia registrada”.

Com efeito, a imitagdo ocorrerd quan-
do houver concepgio A semelhanga de, ou
seja, constitui imitagdo construir algo me-
diante o emprego de elementos parecidos e
dispostos de modo andlogo.

Agora, a reprodugiio por sua vez ¢
c6pia fiel — “Quem reproduz, produz, de
novo, o mesmo” (Pontes de Miranda, Tra-
tado de Direito Privado, Borséi, 1971, p.
42, apud Lopes de Oliveira, 2000, p. 20).

Enquanto “a reprodugio ¢ a c6pia ser-
vil, a imitag3o ¢ 2 mesma reprodugao, total
ou parcial. porém dissimulada com mais ou
menos habilidade” (Bento de Faria, apud
Soares. v. 2, 1988, p. 1.072).

Analisando os conccitos doutrindrios
anteriormente transcritos, conclui-se scr
essencial para delimitar o ambito de prote-
¢dio da marca registrada verificar o risco de
confusiio que possa haver po exame com-
parativo cnire um ¢ outro sinal distintivo.
diante da reprodugio ou da imitagdo.
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6.1 Risco de confuséio
diante da reprodugdo
(total, parcial ¢ com acréscimo)

Pclo que anteriormente foi estudado,
ja sc conclui de inicio que niio hé de se co-
gitar no risco de confusdo, na hipStese de
haver reprodugio total de uma marca re-
gistrada. Por ser c6pia ficl, ¢ incvitdvel af a
confusdo; amarca reproduzida necessaria-
mente scrd tomada pela auténtica.

Veja-se entdio que, nesie caso, a con-
fusiio € certa ¢ nd3o ocorre por desalengdo
ou suposta falta de conhecimente a respei-
to da autenticidade de uma determinada
marca, mas, sim, porque nem mesmo con-
frontando uma com outra seria possivel
diferengar a auiéntica da contrafeita.

De outro modo, a reprodugio de uma
marca regisirada pode ainda ser parcial, ou
seja, quando apenas o seu principal clemen-
to identificador € copiado. A parte essen-
cial, aquela que por um motivo qualquer
aguga a sensibilidade humana, diferencian-
do-a das outras marcas, € reproduzida para
formar a marca contrafeita.

Dar-se-ia, por exemplo, a reprodugio
parcial da marca ficticia DOCES DO DIA,
a criagiio da marca CONFEITOS DO DIA,
utilizada também na identificagdo de artigos
de confeilaria e afins (tais como: doces, bis-
coitos, bolachas). Ndo obstante a substitui-
¢do da expressao CONFEITOS pela expres-
sio DOCES, a forga atrativa da marca, que
se exprime pela expresséo DO DIA, n3o estd
descaracterizada; aqui, DO DIA ¢ o verda-
deiro elemento distintivo da marca.

Porém, a marca DOCES ALEGRIA,
por exemplo, ndo reproduziria parcialmente
a marca ficticia DOCES DO DIA, afinal
de contas, “a reprodugio de um elemento
banal, de um sinal de uso comum, nio &
condendvel, pois, em principio, ndo havers
risco de confusdo para o consumidor”
(Lopes de Oliveira, 2000, p. 22).

Além do mais, a palavra DOCES por
si s6 € incapaz de distinguir produtos ali-
menticios, justamente por causa da sua.re-
lagdo natural com géneros comestiveis,

.

A ;ggigg,mm.nmdmgn_tg noinciso
XIX d6 art. 124 da LPI destaca também a

possibilidade de ocorrer a reprodughio com
acréscimo; ou seja, toma-se por base a mar-
ca registrada e 2 cla ¢ feitc o acrescenta:
mento de um outro clemento qualyuer, Em
decisdo administrativa, o INPI decidiu que
a marca Monarch Norte € “mera repro-
dugdo com acréscimo da marca Monarch
anteriormente registrada na mesma classe
07" (Decisio administrativa no processo
800.255.810, publicada na Revista de Ju-
risprudéncia do INPI, v. 1, margo dc 1986,
p. 11). g

Entretanto, € preciso destacar que o
acréscimo 56 constituird a reproducio da
marca se o scu clemento distintivo for co-
piado. Ainda assim, mesmo reproduzindo
o clemento caracleristico da marca, pode
ser que o acréscimo lhe dé um novo signi-
ficado, capaz de distinguir produlos ou ser-
vigos idénticos, :

Dai é que o acréscimo nao deve ser
examinado de maneira isolada, desconsi-
derando-se o seu conjunto, Conforme j4 foi
estudado, 0 exame comparativo para aferir
suposto risco de confusiio observa sempre
o princfpio do fout indivisible (a marca é
um todo indivisivel). Veja-se: “quando a
marca forma um tout indivisible, os elemen-
tos que a compdem perdem sua individua-
lidade. H4 uma fus3o indissocidvel dos ter-
mos que formam uma Gnica marca. (...}
Considerando a teoria do tout indivisible,
€ licito afirmar que a marca Sapo-boi niio &
uma reprodugdo com acréscimo da marca
Boi; afinal, ninguém, em s3 consciéncia,
confundiria um animal mamffero ruminante
com um anfibio” (Lopes de Oliveira, 2000,
PP 24-25).

E isso. S6 constituird reprodugao com
acréscimo se © acrescenlamento ndo tiver
forga suficiente para descaracterizar por
completo a marca antecedente.

6.2 Risco de confuséo diante da imitagdo

Com o intento de reservar para si cven-
tual defesa em relagdo ao titular da marca
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mx:smdm Oé;'@%m&mmja
imi uclio. Mesmo porque,

péde havenmuaq 0 S¢M que um cl enlo
constiiutivo séquer damarca a
reproduzido, Isso facilita sobremodo pnra
o concorrenle doloso articular a sua defe-
5, 56 scusado de conftafachio..

“Na lmltngzo. portanto, existe ¢ a si-
mulaglio, o disfarce de uma farca, de tal
sorte a induzir o consumldo?é'm erro. Nes-
1€ caso nfio h4 copia servil, mas, semelhan-
¢a entre a marca auténtica ¢ a contrafeita,

capaz de causar confusio. Ao imitar amar-_

ca auténtica, o “contrafator sempre procu-
ra artificios que encubram ou disfarcem o
ato delituoso” (Gama Cerqueira, 1982, p.
914)

Veja-se, entdo, que, para aferir a imi-
tagdo, o examinador, além de fundar-se na
impressfio do conjunto > deixada pela mar:
ca, deve destacar mais as scmelhangas do
que as diferengas, que o contrafator capri-
chosamente conservou.

" Em se tratando de marcas nominativas.
aquelas constitufdas “por uma ou mais pa-
lavras no sentido amplo do alfabeto roma-
no, compreendendo, também, os neologis-
mos e as combinagdes de letras e/ou alga-
rismos romanos e/ou ardibicos™ (Resolugiio
do INP1051/1997),a semelhanga pode ser:
ortogrifica, fonética ou ideoldgica.

Quando a semelhanga € ortogrifica, a
confusiio é ocasionada pela alteragfio de
alguma letra ou acentuagdo sildbica, de ma-
neira que a impressdo visual entre a pala-
vra auiéntica e a imitada resulte numa iden-
tidade. O imitador costuma adotar o mesmo
niimero de letras e sflabas da marca autén-
lica, terminagdes comuns, mantendo a mes-
ma sondncia sildbica. Por exemplo: Caro-
lina imita Coralina; Paludex imita Paludan.

“Por outro lado, a semelhanga fonética
de marca nominativa, muito embora possa
até ter a grafia diversa, provoca a confusdo
pela pronincia das palavras. E certo que
na aquisi¢iio de determinado produto ou
servigo, o consumidor pronunciari a mar-
ca daquilo quc escolheu para consumir.

.. desperte no consumidor a mesma idéia da- -

~

Considera-se, pois, imitag3o por scmey- -3
Ihanga fonética, a marca HOSSOR da mar< 7>
ca OCOR, ou a marca FONCO da marca
PHONQUO, a marca RAPIDOLINA da -
marca RAPIDINA, a marca PALUDEX da - #
marca PALUDAN, a marca KIMAX d&
marca QUIMEX, a marca DORCET dl“
marca D’ORSAY, a marca GINAL da mar:
ca GYNEAL, a marca AMECOL da marca ‘*
AMEIXOL (Lopes de Oliveira, 2000, i
30). o

Nem sempre, contudo, a confusfio ey
sulta da semelhanga gréfica ou fonética, ;ez
entdo indicadas. Pode ser que uma marca

marca auténtica, constituindo af umlngia
por semelhanga ideolGgica, 3
A semelhanga ideol6gica "¢ a que pmn % o
cura criar confusfio com a marca legftima 7 ..,%:
por meio da idéia que esta evoca ou sugere 253
ao consumidor” (Gama Cerqueira, 1982, p,
916). Vale dizer: a associagio das id€iag &
sugeridas por uma ¢ outra marca é pnssfve] *
de causar confusio. “A marca Bela Amiga
evoca a mesma idéia da marca Bonita Com-»
panheira, muito embora tenham grafia di- . -
versa. ‘A imitag3o caracteriza-se porque a ‘7Y
associaco de id€ias propicia risco de con:  “2g2
fusﬁo.aé o caso das marcas Colméia ¢ Ni: %
nho de Abelhas™ (Lopes de Oliveira, 2000.
p- 31). 5
Assim, com base na semelhanga ideos - -3}
l6gica, doutrina e jurisprudéncia também
reconhccem como imitagdo a tradugdo da ¥
marca para a lfngua estrangeira ou para 0 5%
vernfculo, porque, se o significado das (323
marcas € 0 mesmo, incvitfivel a associagio %
de idéias delas decorrente. Neste sentido,  *24:
convém conferir as decisdes do Conselho t
de Recursos da Propriedade Industrial: n. = {35
279, publicada no DO de 20.3.1935 (Ma- " 43
ria Luisa vs. Marie Louise); e n. 4.300, i3
pblicada no DO de 21.7.1942 (Arco fris A
vs. Arc-en-Ciel). -
A marca figurativa, por sua vez, aquela
formada por sinais que ndo palavras, geral- DA%
mente constitufda de uma imagem qualquer,
atribui-se protegdo in genere. E certo, po-
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rém, que ndo s¢ admite a protegio do géne-
ro, ou melhor, de uma idéia abstrata. Ndo é
registrivel a marca indefinida, que nfio est4
sujeita A identificagdio individual.

Os “autores cl4ssicos aceitam, sem
restrig3es, o princfpio da protegdo do gé-
nero da imagem que caracleriza a marca
figurativa™ (Lopes de Oliveira, 2000, p. 33).
O fundamento da protegio in genere estd
justamente no risco de confusdo ocasiona-
do pela semelhanga intelectual enire mar-
cas criadas a partir de figuras de um mes-
mo género, mas, representadas de formas
distintas.

Logo, independentemente das mais
diversas formas que uma mesma imagem
possa apresentar como marca figurativa, €
o seu género que ¢ passivel de protecio.
Um jacaré qualquer, por exemplo, imita a
marca figurativa Lacoste, se utilizado, mes-
mo que com outro formato, para identifi-
car produtos ou servigos idénticos ou afins.

No entanto, nio se confere, segundo a
doutrina, constituindo excegio a essa regra,
protetdo ao género da imagem relacionada
A natureza do produto a ser identificado. A
“imagem de uma vaca ndo € prolcgida in
genere para identificar produtos derivados
do leite, conforme estimou a Conr de Pa-
ris” (Lopes de Oliveira, 2000, p. 34).

Percebe-se ainda em relagio A marca
figurativa casos cm que ndo hd qualquer
relagdo entre uma c outra figura registrada
como marca. Entretanto, ji que as imagens
necessariamente evocam idéias, pode ocor-
rer neste caso de a mensagem transmitida
lanto por uma como por outra marca figu-
rativa serem comuns, mesmo nio havendo
identidade no tocante as figuras, Para cvi-
lar o risco de confusiio, o registro como
marca da [igura material © aparentemente
distinta da marca registrada deve ser afas-
tado, quando transmitirem a mesma idéia.

Ao final, convém destacar que quanto
2 aferigiio da imitagdo da marca mista,
“constitufda pela combinagio de elemen-
10s nominativos e clementos ligurativos ou
de clementos nominativos. cuja grafia se

apresente de forma estilizada™ (Resolugdo
do INPI 051/1997), prevalece a impresso
de conjunto.

Mesmo porque, ora a imitagdo & da
partc nominativa e ora da parte figurativa,
“No primeiro caso, o contrafator argumen-
tard com o aspecto de conjunto das marcas
para demonstrar a impossibilidade de con-
fusd3o, malgrado a semelhanga da denomi-
nagiio; no segundo apelard para a diversi~
dade das denominagfes, que seria suficiente
para impedir qualquer confusdo” (Gama
Cerqueira, 1982, p. 917).

6.3 A sondugem como meio de prova
do risco de confusdo

Criada nos Estados Unidos, na déca-
da de 1950, para aferir o risco de confusio
existente entre marcas semelhantes, a son-
dagem se desenvolve por meio da pesquisa
de opinido piblica — rest of consumer
reaction.

A aplicagdo da sondagem supbe pri-
meiro a necessidade da produg@o de prova
para demonstrar o risco de confusiio. Deve
haver uma sifuagao.fdtica que reclame ne-
cessariamente a produgio de plova, pois,
ndo seria razodvel instaurar a sondagem na
comprovagiio de fatos evidentes.

Além disso, devido ao alto custo da
pesquisa de opinido publica. o interesse fi-
nanceiro em jogo tlambém deve ser tamanho
a justificar a produgio de prova mediante a
sondagem.

No Brasil, a sondagem nio tcm sido
utilizada, até pelo seu custo elevado, mas,
registre-se, que o sistema processual a pre-
vé como meio de prova do risco de confu-
580, a teor do art. 332, do CPC.

Art. 332, do CPC: Todos os meins
legais. bem como os moralmente legiti-
mos que nio cspecificados neste Cédigo,
sdo hdbeis para provar a verdade dos fa-
los. em que se funda a a¢3o ou a defesa.

A doutrina ainda sustenta que a son-
dagem ¢ ineficaz no Brasil. porque, “a
constatagiio do risco de confusio ¢ questio
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de fato, existindo regras legais e doutring-
rias de apreciagdo que ndo podem ser subs-
tituidas por opinides possivelmente cimiti-
das sem critério” (Lopes de Oliveira, 2000,
p- 43).

\7. Consideragaes finais

[: evidente a importincia da marca de
cmpresa na identificagdo da procedéncia
dos produtos ou servigos que resultam da
exploragiio da atividade econdmica empre-
sarial. Conforme j4 foi dito amiide ao lon-
go deste trabalho. a marca de empresa tem
por finalidade precipua identificar e distin-
guir a procedéncia de produtos ou servigos
apresentados ao mercado consumidor.

Em decorréncia da mencionada forga
distintiva e identificadora inerente 2 pré-
pria natureza da marca de cmpresa, 0 scu
sistema de protegdo garante a efctividade
de principios conslitucionais relativos  or-

dem ccondmica, tais como: a valorizagdo
do trabalho humano, a livre concorréncia,
a propriedade privada, a defesa do consu-
midor — art. 170 da CF/1988.

Obscrve-se que é mediante o funcio-
namento de um sistema de proteg¢do de
marcas de empresa que se afasta a possi-
hilidade do empresdrio desleal utilizar-se
da boa reputagio de um outro preduto ou
servigo, na promogio <o seu. Ao aprovei-
tar-se da marca que identifica a procedén-
cia dos produtos ou servigos do concorren-
te, o empresdrio desleal induz o consumo
dos scus, até porque, cstes estardo associa-
dos 2 boa fama daqueles.

Nio bastasse daf a ocorréncia de le-
siio aos direitos do empresério, cujo pro-
duto ou servigo € sempre consumido pelo
bom nome que lhe é peculiar, devido justa-
mente a incgdveis esforgos empregados no
decorrer do desenvolvimento da atividade
empresariul, o consumidor também tem os
seus direitos violados, nessa hipétese. Ora,
acreditando na hoa reputagiio exteriorizada
por intermédio da marca aposta no produto
ou servigo de falsa procedéncia, o consu-

midor é cnganado e, por conseqiléncia, | "
vado a consumi-los indescjndamente; ngs
realidade, um produto ou servigo acaba sens
do tomado por outro, cm razdo da aposig‘;

de marca alheia. T

Pelo visto, a conservagdo do sistems
de protegdo A marca de empresa corresk.
ponde a um instrumento de efetividade dog:;
principios constitucionais da ordem econ&
mica. Com a protegiio de mecanismos quesiid:
identificam e distinguem a procedéncia daig R
produtos ou scrvigos, garante-se a livre ‘*

leal concorréncia entre os empresérios, in,';:f A
clusive, valorizando todo o trabalho desis? "A
pendido na busca incessante de melhores:
resultados da atividade empresarial. Ag:fiGs i B
mesmo tempo, o sistema de protegdo i mar- ;7 ¥
ca de empresa promove a defesa do consu-- t:f'f': % 3
midor, assegurando o conhecimento prévio', 2 4
da procedéncia do produto ou servigo a ser,’? x4
consumido. i el

No entanto, o funcionamento dessé B
instrumento que conserva a ordem econd- 2
mica nos moldes colocados na Constitui-
¢do Federal s6 se concretiza mediante uma
seqiiéncia de procedimentos administrati<
v0s, entre 0s quais cstd o registro da marca -
de empresa. Por uma questio de politica
legislativa, € s6 com o registro junto a0 INPI
(Instituto Nacional da Propriedade Indus-
trial), que o empresério adquire o direito
de uso exclusivo da marca de empresa (sis-
tema atributivo).

Veja-se que, devido 2 funcionalidade
do sistema de protegdo 2 marca dc cmpre-
sa como um instrumento de realizagio cfe-
tiva da ordem ccondmica, o alo do registro
esti cercado de um certo formalismo justa-
mente na tentativa de ndo frustrar o fimpara 7753
0 qual amarca ¢ destinada: distinguir e iden- _v
tificar a procedéncia de produtos ou servi- T
cos apresentados a0 mercado consumidor. 4
No desenrolar deste trabalho, destacou-se 3

oportunamente uma série de regras € prin-
cipios proprios do direilo de marcas, vol- ¥
S

tados a viabilizar a convivéncia pacifica
entre sinais distintivos de produtos ou ser- %

vigos dentro do meio empresarial, de modo
a evitar o risco dc confusdo. i
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Acontece que é preciso, acima de tudo,
equacionar o rigor com que se aplicam os
edimentos administrativos e 0s critérios
adotados no exume comparalivo entre si-
nais distintivos. As vezes, tal como ocorre

_ com o principioda especialidade (item 4.1),

consagrado no direito de marcas, 8 rigidez
pa sua aplicagdo frustraria a finalidade de
distingo ¢ identificagio da procedénciade
produtos ou scrvigos afins.

Enfim, pela importdncia do sistema de
inarcas de empresa na efetiva realizagio da
ordem econbmica constituida, € preciso
relativizar o rigor na aplicagdo das formas
que consliluem O processo administrativo
para a expedigdo do registro. A cficiéncia
da marca de empresa, identificando e dis-
tinguindo a procedéncia de produtos ou
servigos apresentados ao mercado consu-
midor, independentemente de atendidas as
formas do registro, € também garantia de
efic4cia dos princfpios constitucionais ine-
rentes A ordem econdmica.
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