v.5, n.6, 2024

AA RECIMA21 - REVISTA CIENTIFICA MULTIDISCIPLINAR
RECIMAY | ISSN 2675-6218

ASPECTOS FUNDAMENTAIS DAS MARCAS
FUNDAMENTAL ASPECTS OF TRADEMARKS

ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LAS MARCAS

Marcelo Campos D'Aguilal
e565391
https://doi.org/10.47820/recima21.v5i6.5391

PUBLICADO: 06/2024

RESUMO

Este trabalho buscou apresentar os principais aspectos juridicos das marcas, abordando sua
definicdo, natureza, tipos e formas de apresentacdo conforme a Lei de Propriedade Industrial (LPI)
(Brasil, 1996). As marcas s&o cruciais tanto para empresas quanto para a economia, representando
produtos, servicos, valores, reputacao e identidade. O estudo é estruturado em seis capitulos, cada
um focado em uma faceta especifica das marcas e sua protecdo legal. Na introducdo e
contextualizacdo, estabelecem-se as bases conceituais e legais, situando as marcas dentro da
propriedade intelectual, ao lado de patentes e desenhos industriais. Esta secdo define o escopo do
estudo e delineia as questbes principais dos capitulos seguintes. Subsequentemente, explora-se o
gue é uma marca e as proibicdes legais relativas aos signos distintivos registraveis. Sao abordadas as
diversas formas que as marcas podem assumir e os diferentes tipos, como marcas de servico,
produto, certificacdo e coletivas. Discutem-se também a protecdo das marcas de alto renome e
notoriamente conhecidas, destacando sua importancia na prevencéo de confusédo e na defesa dos
interesses dos titulares. No sexto capitulo, destaca-se a importancia da protecdo das marcas como
valiosos ativos para as empresas. Além disso, sdo discutidas estratégias para gestdo e protecdo
eficaz das marcas, considerando aspectos legais e objetivos estratégicos da empresa.

PALAVRAS-CHAVE: Marcas. Propriedade Intelectual. Propriedade Industrial.

ABSTRACT

This work aimed to present the main legal aspects of trademarks, addressing their definition, nature,
types, and forms of presentation according to the Industrial Property Law (LPI) (Brazil, 1996).
Trademarks are crucial for both companies and the economy, representing products, services, values,
reputation, and identity. The study is structured into six chapters, each focusing on a specific facet of
trademarks and their legal protection. In the introduction and contextualization, the conceptual and
legal foundations are established, positioning trademarks within intellectual property alongside patents
and industrial designs. This section defines the scope of the study and outlines the main issues
addressed in the subsequent chapters. Subsequently, the definition of a trademark and the legal
prohibitions related to registrable distinctive signs are explored. The various forms that trademarks can
take and the different types, such as service marks, product marks, certification marks, and collective
marks, are discussed. The protection of well-known and famous trademarks is also examined,
highlighting their importance in preventing confusion and defending the interests of the holders. In the
sixth chapter, the importance of protecting trademarks as valuable assets for companies is
emphasized. Additionally, strategies for effective trademark management and protection are
discussed, considering both legal aspects and the strategic objectives of the company.

KEYWORDS: Trademarks. Intellectual Property. Industrial Property.

RESUMEN

Este trabajo buscé presentar los principales aspectos juridicos de las marcas, abordando su
definicién, naturaleza, tipos y formas de presentacion conforme a la Ley de Propiedad Industrial (LPI)
(Brasil, 1996). Las marcas son cruciales tanto para las empresas como para la economia,
representando productos, servicios, valores, reputacion e identidad. El estudio esta estructurado en
seis capitulos, cada uno enfocado en una faceta especifica de las marcas y su proteccion legal. En la
introduccién y contextualizacion, se establecen las bases conceptuales y legales, situando las marcas
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dentro de la propiedad intelectual junto con las patentes y los disefios industriales. Esta seccién define
el alcance del estudio y delinea las cuestiones principales de los capitulos siguientes. Posteriormente,
se explora qué es una marca y las prohibiciones legales relativas a los signos distintivos registrables.
Se abordan las diversas formas que pueden asumir las marcas y los diferentes tipos, como marcas de
servicio, de producto, de certificacion y colectivas. También se discute la proteccion de las marcas de
alto renombre y notoriamente conocidas, destacando su importancia en la prevencién de confusiones
y en la defensa de los intereses de los titulares. En el sexto capitulo, se destaca la importancia de la
proteccién de las marcas como activos valiosos para las empresas. Ademas, se discuten estrategias
para la gestién y proteccion eficaz de las marcas, considerando tanto los aspectos legales como los
objetivos estratégicos de la empresa.

PALABRAS CLAVE: Marcas. Propiedad Intelectual. Propiedad Industrial.

INTRODUCAO

Este artigo tem como objetivo analisar os aspectos essenciais relacionados as marcas. Para
uma compreensdo abrangente do contexto das marcas, é necessario primeiramente situa-las dentro
do ambito mais amplo da Propriedade Intelectual, um campo do direito que engloba diversos ativos
intangiveis. Segundo a Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), a Propriedade
Intelectual se divide em duas categorias principais: a Propriedade Industrial e os Direitos Autorais
(Arauljo, 2010).

A Propriedade Industrial engloba uma gama variada de elementos, como marcas, objeto
deste trabalho, as patentes de invencbes e modelos de utilidade, desenhos industriais, indicacdes
geogréficas e protecdo de cultivares (Areas et al., 2019).

Os Direitos Autorais, por sua vez, aplicam-se a obras literarias, cinematograficas, musicais,
artisticas e arquitetdnicas, bem como a direitos conexos, como os dos intérpretes e produtores de
fonogramas, programas de computador. Esse ramo do direito protege a expressdo das ideias,
incentivando a criacéo cultural e artistica e garantindo aos criadores o controle sobre o uso de suas
obras e ndo abrange o aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras,
conforme o artigo oitavo da Lei de Direitos Autorais (Araudjo, 2010; Brasil, 1998; OMPI, 2021).

O Direito Autoral, dentro do espectro da Propriedade Intelectual, é responsavel por
salvaguardar as obras criativas, independentemente de sua forma de expressao ou suporte utilizado.
Além disso, inclui a protecdo de programas de computador, reforcando a importancia da inovagao
digital na era contemporanea. A protecdo dos programas de computador é crucial para promover o
desenvolvimento de novas tecnologias e garantir um ambiente propicio para a criagdo e o
compartilhamento de conhecimento (OMPI, 2021).

Dentro desse contexto, é crucial compreender que a Propriedade Intelectual abrange néo
apenas os Direitos Autorais e a Propriedade Industrial, mas também formas de protecdo sui generis
como a protecdo de cultivares e topografia de circuito integrado (OMPI, 2021; Araugjo, 2010). A
protecdo sui generis se aplica a areas especificas que nao se enquadram perfeitamente nas
categorias tradicionais de Propriedade Intelectual, garantindo a protecdo de interesses legitimos em
setores como agricultura e tecnologia da informacéo.
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A protecdo sui generis, por sua vez, engloba areas especificas como a protegdo de cultivares
e topografias de circuito integrado, demonstrando a diversidade de objetos passiveis de protecéo
dentro do campo da Propriedade Intelectual (Aradjo, 2010).

Assim, a Propriedade Intelectual desempenha um papel crucial na promocdo da inovacao
tecnoldgica, fornecendo prote¢8es legais as criagdes intelectuais por um periodo definido. Em geral,
essas protecdes sdo concedidas pelo Estado em troca da divulgacéo do ativo gerado, permitindo que
o criador explore a tecnologia ou objeto desenvolvido (Aradjo, 2010; Tigre, 2006).

No que concerne a Propriedade Industrial, além das ja mencionadas patentes e desenhos
industriais, a legislacdo também contempla a protecdo das marcas. As marcas desempenham um
papel fundamental no mercado, distinguindo produtos e servicos de empresas concorrentes e
agregando valor a imagem corporativa (OMPI, 2021; Loureiro, 1999; Lobo, 1997). Uma marca forte
pode se tornar um ativo valioso para uma empresa, conferindo-lhe uma vantagem competitiva e
contribuindo para o sucesso de seus produtos no mercado.

Em resumo, as marcas desempenham um papel fundamental no mundo dos negécios,
proporcionando uma maneira eficaz de diferenciar produtos e servicos e construir valor para as
empresas (Oliveira; Lucel, 2008). Ao compreender os principios e as praticas relacionados as marcas,
0s empresarios e profissionais de marketing estardo mais bem equipados para proteger e aproveitar
ao maximo o potencial de suas marcas no mercado global (Jungmann; Bonetti, 2010; Loureiro, 1999;
Lobo, 1997).

No Brasil, o registro de marcas é realizado junto ao Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI) (Brasil, 1996), que é responsavel por examinar e conceder registros de marcas. O
processo de registro de uma marca pode ser complexo e demorado, envolvendo varias etapas, como
a pesquisa de viabilidade, o preenchimento do pedido de registro e a anélise do INPI. No entanto, os
beneficios de proteger uma marca por meio do registro superam os desafios envolvidos no processo
(Jungmann; Bonetti, 2010).

Portanto, este artigo visa explorar os aspectos juridicos fundamentais relacionados ao seu
registro, sua natureza, os prazos de vigéncia desse direito, bem como os procedimentos e requisitos
para sua obtencdo junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), a entidade

governamental responsavel pela protecéo e concessao de direitos de propriedade industrial no Brasil.

1- O QUE E UMA MARCA

As marcas, um dos direitos de Propriedade Intelectual, possuem uma definicdo precisa e um
arcabouco legal sélido delineado pela Lei da Propriedade Industrial (LPI) (Brasil, 1996). No Artigo 122
dessa legislacdo, as marcas sdo descritas como sinais distintivos visualmente perceptiveis, desde
gue ndo estejam sujeitos a proibi¢des legais especificas.

Para uma compreensdo mais abrangente do conceito, Silveira (2015) amplia a defini¢éo,
concebendo as marcas como elementos capazes de serem aplicados em mercadorias, produtos ou
servigos, estabelecendo uma conexdo identitaria entre o consumidor ou usuério e o objeto em

questao.
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Sob essa mesma oOtica, Loureiro (1999) reforca que as marcas sdo sinais visiveis, aplicados
ou associados a produtos ou servigos, com o propoésito fundamental de distingui-los de outras ofertas
similares no vasto mercado consumidor.

Lobo (1997), por sua vez, destaca que a funcdo primordial das marcas como instrumentos de
identificagdo da origem de um produto ou servigo, conferindo-lhes uma singularidade que os
diferencia das demais alternativas disponiveis. Complementando esta perspectiva, Jungmann e
Bonetti (2010) enfatizam o papel estratégico das marcas no cenario comercial e publicitario,
facilitando a identificacdo e diferenciacdo dos produtos ou servicos desejados pelos consumidores,
tornando-se, assim, elementos essenciais para o sucesso das estratégias empresariais.

Além de desempenharem um papel crucial na identificacao e diferenciacdo de produtos e
servigos, as marcas também se destacam como ativos valiosos para as empresas em um ambiente
competitivo (Jungmann; Bonetti, 2010). Na era da economia do conhecimento, a propriedade
intelectual, incluindo as marcas, tornou-se um recurso estratégico para impulsionar a competitividade
das empresas. Nesse sentido, compreender os aspectos juridicos fundamentais relacionados a
protecdo das marcas torna-se imperativo para as empresas, a fim de assegurar a preservacdo e a
maximizacgao do valor desses ativos essenciais para o sucesso empresarial (Freitas et al., 2016)

Assim, € essencial que as empresas estejam cientes nao apenas da definicdo e do respaldo
legal de suas marcas, mas também dos procedimentos e requisitos para sua protecéo adequada. Por
meio do registro e da gestdo eficaz de suas marcas, as empresas podem garantir uma vantagem
competitiva sustentavel e fortalecer sua posi¢cdo no mercado global. Em suma, as marcas nao séo
apenas simbolos visuais, mas sim ativos estratégicos que impulsionam o0 sucesso e a
sustentabilidade das empresas no cenario comercial contemporéneo (OMPI, 2021; Loureiro, 1997;
Lobo, 1997).

2 - PROIBI(;()ES LEGAIS, VIGENCIA, LEGITIMIDADE DA MARCA RESTRI(;OES AO REGISTRO
DE MARCAS

No ambito da Lei da Propriedade Industrial (LPI), o registro de marcas é sujeito a uma série
de restricBes estabelecidas no artigo 124 (Brasil, 1996). Essas restrices delineiam claramente quais
sinais ndo podem ser considerados passiveis de registro como marca. Por exemplo, sinais que nao
sdo visualmente perceptiveis, como 0s sonoros, gustativos ou olfativos, ndo sdo elegiveis para
registro. Além disso, a lei exclui da protecdo marcas que sejam contrarias a moral e aos bons
costumes, como aquelas que contenham expressfes ofensivas ou obscenas (Brasil, 1996; Loureiro,
1997).

Outras restricdes incluem sinais desprovidos de capacidade distintiva, ou seja, aqueles que
ndo conseguem diferenciar o produto ou servi¢o de origem de outros no mercado (Brasil, 1996). Além
disso, marcas que violem direitos de personalidade ou outros direitos de propriedade intelectual,
como o direito de imagem de uma pessoa ou uma marca ja registrada por outra empresa, também

estao excluidas da protecao legal (Brasil, 1996).
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Vigéncia do registro de marca

A vigéncia do registro de marca, conforme estabelecido pelo artigo 133 da LPI, é inicialmente
de 10 anos a partir da concessao do registro (Brasil, 1996; Jungmann e Bonetti, 2010). Durante esse
periodo, o titular da marca tem o direito exclusivo de utiliza-la e impedir que terceiros a utilizem sem
sua autorizacdo. No entanto, para manter a protecdo da marca apds o término desses 10 anos, é
necessario solicitar a prorrogacao do registro.

Essa prorrogacdo pode ser realizada por periodos iguais e sucessivos, garantindo assim uma
protegdo continua e, teoricamente, eterna ao titular da marca. No entanto, € importante observar que
a solicitagdo de prorrogacéo deve ser feita durante o Ultimo ano de vigéncia do registro, conforme
orienta 0 81° do artigo 133 (Brasil, 1996). Além disso, caso o titular ndo efetue essa solicita¢@o até o
término da vigéncia, ainda Ihe é concedido um periodo adicional de 6 meses para fazé-lo, mediante o
pagamento de uma taxa adicional, como previsto no §2° do mesmo artigo (Brasil, 1996), conforme
informa Barbosa (2010).

Legitimidade para requerer o registro de marca

Sob a dtica da legislacdo brasileira, especificamente o artigo 128 da LPI (Brasil, 1996), sao
habilitadas a requerer o registro de marca tanto pessoas fisicas quanto juridicas, sejam elas de direito
publico ou privado. Contudo, é importante observar que, conforme estipula o paragrafo 1° deste
artigo, as pessoas juridicas de direito privado somente poderdo requerer o registro relativo a atividade
gue exercam de maneira efetiva e licita (Brasil, 1996).

Quanto as marcas coletivas e de certificacdo, que serdo abordadas posteriormente, a
legislacdo estabelece critérios especificos para a legitimidade do requerente, visando garantir a
integridade e a autenticidade desses tipos de marcas. As marcas coletivas, conforme define o § 2° do
mesmo artigo, podem ser requeridas por pessoas juridicas representativas de coletividades, mesmo
que exercam atividade distinta daquela relacionada a marca a ser registrada. Ja as marcas de
certificagdo, conforme preconiza o § 3° s6 podem ser requeridas por pessoas sem interesse
comercial ou industrial direto no produto ou servi¢co atestado pela marca.

Portanto, é essencial que os requerentes estejam em conformidade com os requisitos legais
estabelecidos para garantir a legitimidade do registro de suas marcas, protegendo assim seus direitos

de propriedade intelectual de maneira eficaz.

3 - TIPOS DE MARCA - PRODUTO OU SERVICO, CERTIFICAGAO OU COLETIVA

A Lei de Propriedade Industrial (LPI) permite o registro de diferentes tipos de marcas,
conforme o seu artigo 123 (Brasil, 1996). De acordo com essa legislacdo, podem ser registradas as
seguintes categorias de marcas: Marca de Produto ou Servico; Marca de Certificagdo; e Marca
Coletiva. Cada tipo de marca possui caracteristicas e finalidades especificas que atendem a

diferentes necessidades de protecdo e reconhecimento no mercado.
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Nada obstante, conforme destacam Jungmann e Bonetti (2010) e Castro et al., (2022), em
relagcdo ao seu aspecto estético, as marcas podem ser divididas em quatro tipos: nominativas, que
consistem na protecdo de letras e/ou nimeros; figurativas, que sera o sinal protegido que contém
apenas imagens; mistas, aquele sinal que combine elementos de marcas nominativas e figurativas; e
tridimensionais, que representam a forma fisica do produto ou de sua embalagem.

A compreensdo das diferentes categorias de marcas registraveis e do aspecto estético é
essencial para a protecdo adequada dos ativos intangiveis das empresas. Cada tipo de marca — seja
de produto ou servico, de certificagdo ou coletiva — desempenha um papel Unico na identificacéo,
diferenciacdo e garantia de qualidade dos produtos e servicos no mercado. A protecdo dessas
marcas, conforme estabelecido pela LPI, é fundamental para promover a inovagao, a competitividade
e a confianca dos consumidores. Ao garantir a conformidade com as normas e padrfes exigidos, as
marcas registradas contribuem significativamente para a constru¢do de uma economia baseada na
gualidade e na confianga (Oliveira; Luce, 2008; Jungmann; Bonetti, 2010; Loureiro, 1999; Lobo,
1997).

Marca de produto ou servico

A marca de produto ou servi¢o é aquela usada para distinguir um produto ou servi¢co de outro
idéntico, semelhante ou afim, de origem diversa. Segundo o inciso | do artigo 123 da LPI, essa
categoria de marca tem a funcdo essencial de diferenciar produtos ou servigos oferecidos por
diferentes empresas, permitindo ao consumidor identificar a origem e a qualidade associada ao
produto ou servico. Além disso, essa distingdo auxilia na construcdo da identidade e reputacdo da
marca no mercado, sendo um fator crucial para a fidelizacdo dos clientes e a competitividade
empresarial.

Como reforca Loureiro (1999), a marca de produto ou servico € um elemento vital que
acompanha o produto ou servico, servindo como um indicador de origem e qualidade. Ao distinguir
um produto ou servigo de outros idénticos ou similares, a marca ajuda a estabelecer um vinculo de
confianca entre o consumidor e o fornecedor. Esse vinculo é fundamental para a consolidacdo da
marca no mercado, permitindo que a empresa se destaque em um ambiente competitivo e conquiste
uma base de clientes leais.

Adicionalmente, a marca de produto ou servico ndo apenas diferencia produtos e servicos,
mas também agrega valor a oferta da empresa. Uma marca bem construida e reconhecida pode
justificar precos mais elevados, refletir a qualidade superior do produto ou servigo, e ampliar o
alcance de mercado da empresa. Portanto, a protecdo dessa categoria de marca é essencial para
qualquer estratégia de marketing e branding eficaz (Oliveira e Luce, 2008; Jungmann e Bonetti,
2010).

Marca de certificacéo

A marca de certificacdo € usada para atestar a conformidade de um produto ou servico com

determinadas normas ou especificacdes técnicas (INPI). De acordo com o inciso Il do artigo 123 da
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LPI (Brasil, 1996), essa marca tem a funcao especifica de garantir que o produto ou servigo atende a
padrbes de qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada. A marca de certificacao
€ um indicativo de que o produto ou servico foi avaliado e aprovado por uma entidade certificadora,
conferindo maior credibilidade e seguran¢a aos consumidores (Barbosa, 2010).

Conforme explicado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), a marca de
certificacdo desempenha um papel crucial na garantia da qualidade e conformidade dos produtos e
servicos. Ela assegura que o objeto distinguido por essa marca estd de acordo com normas ou
padrbes especificos, 0 que € especialmente importante em setores onde a seguranca, a qualidade e
a confianca sao primordiais. Por exemplo, produtos alimenticios, eletrbnicos e de salde
frequentemente utilizam marcas de certificacdo para demonstrar sua conformidade com as
regulamentacdes e padrbes de segurancga.

Segundo Barbosa (2010), a funcdo da marca de certificacdo vai além da simples
identificacdo; ela atua como um selo de garantia que transmite confianga ao consumidor. Ao ver uma
marca de certificacdo, o consumidor pode estar seguro de que 0 produto ou servico passou por
rigorosos processos de avaliagdo e esta em conformidade com os padrdes exigidos. Isso ndo s6
fortalece a reputacé@o do produto ou servigo, mas também contribui para a lealdade do consumidor e a

preferéncia de compra.

Marca coletiva

A marca coletiva é usada para identificar produtos ou servi¢os provindos de membros de uma
determinada entidade, como associac¢des, cooperativas ou sindicatos. Conforme o inciso Il do artigo
123 da LPI, essa categoria de marca tem a funcéo de indicar a origem coletiva dos produtos ou
servicos, garantindo que eles foram produzidos ou fornecidos por membros de uma organizacéo
especifica. A marca coletiva promove a cooperacgao e a coesdo entre os membros da entidade, além
de fortalecer a imagem e a reputacao coletiva dos produtos ou servicos no mercado.

Jungmann e Bonetti (2010) destacam que a marca coletiva serve como um identificador de
origem e qualidade que beneficia todos os membros da entidade. Ao utilizar a marca coletiva, os
membros podem aproveitar o reconhecimento e a reputacdo ja estabelecidos pela entidade,
facilitando a penetragdo no mercado e a competitividade. A marca coletiva também ajuda a
diferenciar os produtos ou servicos da entidade de outros no mercado, promovendo a identidade
coletiva e a solidariedade entre os membros.

Além disso, a marca coletiva desempenha um papel importante na protecdo dos interesses
dos membros da entidade. Ela impede que produtos ou servigos de origem externa se aproveitem
indevidamente da reputacdo da entidade, garantindo que apenas 0s membros autorizados possam
utilizar a marca. Isso protege a integridade e a qualidade dos produtos ou servigos oferecidos sob a

marca coletiva, promovendo a confianca e a fidelidade dos consumidores.
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4 - PRINCIPIOS LEGAIS E EXCECOES
Principio da territorialidade

O artigo 129 da LPI estabelece o principio da protecao territorial ao afirmar que a propriedade
da marca é adquirida por meio de um registro valido, de acordo com as disposi¢cdes da lei. Esse
registro garante ao titular o direito de uso exclusivo da marca em todo o territério nacional.

E importante destacar que a protecéo conferida pelo Estado se limita aos territrios nacionais,
e apenas dentro dessas fronteiras fisicas é reconhecido o direito exclusivo de uso da marca
registrada. Fora do pais, a marca pode néo ter o mesmo nivel de prote¢ao e reconhecimento legal.

Assim, o registro de marca nacional proporciona uma protecdo efetiva dentro das fronteiras
do pais, mas € necesséario considerar estratégias adicionais para proteger a marca em ambito
internacional, caso haja interesse em expandir os negdcios para outros paises.

A excec¢do a esse principio é o que conhecemos como Marca Notoriamente Conhecida, que é
aquela previamente registrada em outro pais e que possui significativo reconhecimento perante a
sociedade e os consumidores. Diferente da marca de alto renome, a marca notoriamente conhecida
goza de protecdo apenas em seu ramo de atuagdo, conforme estipulado no artigo 126 da LPI. Essa
protecdo é garantida independentemente de a marca estar previamente registrada no Brasil, 0 que
confere uma seguranca adicional para marcas estrangeiras reconhecidas no mercado nacional.

Conforme o artigo 126, a protecdo das marcas notoriamente conhecidas aplica-se também as
marcas de servico, ampliando a abrangéncia dessa categoria. Essa protecdo é baseada no
reconhecimento da marca por ampla parcela do publico e na qualidade, reputacédo e prestigio que a
marca possui em seu ramo de atividade. O INPI pode indeferir de oficio pedidos de registro de
marcas que reproduzam ou imitem, no todo ou em parte, marcas notoriamente conhecidas,
prevenindo confusdes e competi¢cdes desleais no mercado.

José Carlos Tinoco Soares (1988) argumenta que a notoriedade de uma marca ndo se
adquire através do registro, mas pela apreciagdo do publico. A aceitagcao publica é fundamental para
0 reconhecimento da notoriedade, pois é o consumidor quem determina o valor da marca. Sem essa
aceitacdo, a marca ndo alcanca a notoriedade desejada, destacando a importancia do
reconhecimento espontédneo pelo publico para a consolidagdo de uma marca notoriamente

conhecida.

Principio da especialidade

O principio da especialidade das marcas estabelece que a protecao conferida a uma marca

N

se aplica apenas aos produtos ou servicos que correspondem a atividade do requerente. 1Sso
significa que a marca é registrada para diferenciar esses produtos ou servigos especificos de outros
similares ou idénticos, mas de origens distintas. Esse principio visa garantir que os consumidores nao
sejam confundidos quanto a origem ou qualidade dos produtos ou servigcos oferecidos, promovendo a

concorréncia justa e a transparéncia no mercado (INPI).
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Dessa forma, a especialidade das marcas proporciona aos proprietarios o direito exclusivo de
utilizar sua marca em relagcdo aos produtos ou servigos para os quais foi registrada, protegendo sua
identidade comercial e investimento em marketing e construcdo de marca. Isso também incentiva a
inovacédo e a diversificacdo de produtos e servicos, pois 0s concorrentes sdo encorajados a criar
marcas distintivas que nao se sobreponham as ja existentes no mercado (INPI).

A excecdo a esse principio é a marca de Alto Renome. As marcas de Alto Renome s&o
aquelas que, ja registradas, sdo amplamente conhecidas e gozam de protecao em todos os ramos de
atividades, conforme o artigo 125 da LPI. O artigo assegura uma protecdo especial, reconhecendo o
valor significativo dessas marcas no mercado. Essas marcas extrapolam o principio da especialidade,
protegendo ndo apenas em seu ramo de atuacdo, mas em todas as categorias de produtos e
servigos, devido ao seu prestigio e reconhecimento generalizado.

E importante destacar o ensinamento previsto no artigo 63° Portaria INPI/PR n° 08/2022
(INPI, 2022), que define alto renome a marca “registrada cujo desempenho em distinguir os produtos
ou servigos por ela designados e cuja eficacia simbdlica levam-na a extrapolar seu escopo primitivo,
exorbitando, assim, o chamado principio da especialidade”. A eficacia simbélica dessas marcas leva-
as a extrapolar seu escopo primitivo, conquistando um reconhecimento amplo por parte do publico.
Esse reconhecimento é baseado na distintividade, na qualidade, na reputagdo e no prestigio
associados a marca, fatores que conferem uma capacidade impar de atrair consumidores
simplesmente pela sua presenca.

A Lei de Propriedade Industrial ndo especificou os procedimentos para que uma marca seja
declarada de alto renome, mas a Portaria INPI/PR n® 08/2022 (INPI, 2022) estabeleceu que o
reconhecimento constitui etapa autbnoma e prévia a aplicacdo da protecdo especial, ndo estando

vinculado a qualquer requerimento em sede de defesa.

Principio do sistema atributivo

No Brasil, o sistema de registro de marcas segue o principio atributivo de direitos, no qual a
propriedade e o uso exclusivo da marca sdo adquiridos somente por meio do registro, conforme
estipulado pelo artigo 129 da LPI (Brasil, 1996; INPI).

Esse modelo se diferencia do sistema declarativo de direitos sobre a marca, no qual o direito
€ estabelecido pelo primeiro uso e o registro serve como uma mera formalizacéo da propriedade.

Geralmente, a prioridade para o registro é concedida aquele que submete o pedido primeiro.
Contudo, existe uma excecdo a essa regra, denominada direito do usuario anterior, que confere
direitos ao individuo que utilizou a marca antes do registro por outro usuario. Essa clausula visa
garantir a protecdo aos interesses de quem ja vinha utilizando a marca em questdo antes da
solicitacdo de registro por outra parte (INPI).

Uma excecao a regra em destaque é representada pelo usuario que, de boa fé, demonstra ter
utilizado uma marca idéntica ou semelhante para 0 mesmo propdsito durante pelo menos seis meses.
Isso pode causar confusdo ou associagao indevida, conforme estipulado pelo paragrafo 1° do artigo

129 da LPI (Brasil, 1996; INPI, 2013).
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5 - METODOS

O método adotado neste trabalho baseia-se em uma abordagem qualitativa, focada na
pesquisa bibliografica sobre o tema da propriedade intelectual, com énfase especifica nas marcas. A
pesquisa foi realizada em diversas fontes de informagdes, tanto fisicas quanto digitais, e incluiu um
processo de selecdo e analise dos materiais.

Este estudo emprega uma pesquisa qualitativa exploratéria preconizado por Gil (2017),
destinada a aprofundar o entendimento sobre a legislacdo e conceitos relacionados a propriedade
intelectual e marcas. A abordagem qualitativa permite uma analise detalhada e interpretativa dos
textos e documentos selecionados (Gil, 2017).

A pesquisa bibliogréfica foi conduzida na biblioteca do Centro de Documentacéo e Informacao
da Coordenacgédo de Gestao Tecnolégica da Fundagédo Oswaldo Cruz (Fiocruz). Foram selecionados
livros, cartilhas e publicagbes especializadas que abordam aspectos da propriedade intelectual, com
destaque para os seguintes temas: Propriedade intelectual; Propriedade industrial; Marcas. Marcas
tridimensionais

Adicionalmente, foram utilizadas fontes digitais acessadas através da rede mundial de
computadores. A pesquisa online priorizou sites em portugués e bases de dados oficiais, com énfase
no Google e plataforma Scielo. As palavras-chave utilizadas na busca foram: propriedade intelectual;
propriedade industrial; marcas.

ApoOs a identificacdo dos materiais relevantes, foi realizada uma analise detalhada para
selecionar os trechos que comporiam o corpo do trabalho. A pesquisa bibliografica foi realizada entre
os dias 2 de maio de 2024 e 15 de maio de 2024. Durante este periodo, foram conduzidas todas as

etapas de busca, selecdo, andlise e compilacdo dos dados.

6 - POR QUE PROTEGER UMA MARCA?

As marcas representam um importante ativo de propriedade intelectual para seus titulares,
oferecendo protecéo legal contra a comercializacdo de produtos idénticos ou semelhantes por
terceiros, 0 que poderia causar confusédo entre os consumidores (Brasil, 1996; OMPI, 2021; Loureiro,
1997; Lobo, 1997). A Lei de Propriedade Industrial garante ao titular da marca o direito exclusivo de
impedir o uso ndo autorizado de marcas semelhantes, preservando a integridade e a reputacdo da
marca no mercado (Brasil, 1996). Além disso, o titular pode ceder seu registro, licenciar seu uso e
zelar pela integridade material e reputacdo da marca (Brasil, 1996; INPI, 2013).

Segundo o INPI (2013), uma marca considerada como bem escolhida e com carater distintivo
pode significar um ativo valioso para uma empresa, sendo frequentemente de consideravel
importancia. Marcas famosas, como Coca-Cola ou IBM, sdo avaliadas em bilhdes de dolares,
refletindo a forte associacdo entre o simbolo da marca e as qualidades valorizadas pelos
consumidores. Essa valorizacdo leva os consumidores a pagarem mais por produtos que levam

essas marcas, destacando a importancia de ter uma marca forte e bem protegida (INPI, 2013).
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A boa reputacédo e imagem de uma marca podem posicionar seu titular de forma vantajosa
frente a concorréncia, agregando valor ao produto e contribuindo para a fidelidade do cliente (INPI,
2013). Além disso, o titular de uma marca valiosa pode gerar receitas adicionais através de contratos
de licenca de uso de marca, permitindo que terceiros utilizem a marca mediante compensacgéo
financeira (OMPI, 2021; INPI, 2013). O contrato de licenca deve ser averbado no INPI para produzir
efeitos legais frente a terceiros, conforme o artigo 140 da LPI (Brasil, 1996), assegurando que todos
os direitos e obrigagfes associados a marca sejam devidamente reconhecidos e protegidos.

A protecdo de marcas € essencial para manter a integridade, reputacdo e valor das empresas
no mercado e garantir a exclusividade ao seu titular, considerando o principio do Sistema Atributivo
acima consignado (Brasil, 1996; OMPI, 2021; Loureiro, 1997; Lobo, 1997). As marcas representam
um ativo intangivel valioso, contribuindo significativamente para a identidade, competitividade e
sucesso das empresas (INPI, 2013). Além disso, uma marca bem protegida pode impedir praticas
desleais, como a falsificacdo e a pirataria, que podem prejudicar a confianca do consumidor e a
imagem da empresa.

A legislacdo brasileira, por meio da LPI e das resolugbes e portaria do INPI, oferece um
guadro robusto de protecdo para esses ativos, garantindo que as marcas possam continuar a atrair
consumidores, agregar valor e sustentar o crescimento econémico. As empresas devem estar atentas
as melhores préticas de gestdo de marcas e utilizar os mecanismos legais disponiveis para proteger
seus ativos mais valiosos.

Em conclusao, a gestédo eficaz das marcas € vital para 0 sucesso empresarial no mercado
contemporaneo (INPI, 2013). Proteger a marca ndo apenas assegura a exclusividade de uso, mas
também fortalece a posicdo da empresa frente a concorréncia e aumenta seu valor de mercado.
Portanto, investir na protecdo e valorizacdo das marcas é uma estratégia essencial para qualquer

empresa que deseja prosperar a longo prazo (INPI, 2013).

7 - CONSIDERACOES

Este trabalho buscou apresentar os principais aspectos juridicos permeiam o universo das
marcas, revelando ndo apenas sua definicdo sobre o que é uma marca, mas também a natureza,
tipos e formas de apresentacéo, nos termos da Lei de Propriedade Industrial (Brasil, 1996), assim
como seu enquadramento dentro do contexto mais amplo da propriedade intelectual. Nesse cenério,
as marcas emergem como elementos cruciais ndo apenas para as empresas, mas também para a
economia como um todo, representando ndo apenas produtos ou servigos, mas também valores,
reputacéo e identidade.

O trabalho se estrutura em seis capitulos distintos, cada um dedicado a abordar uma faceta
especifica das marcas e sua protecao legal. Na introducdo e contextualizagdo, estabeleceu-se as
bases conceituais e legais, situando as marcas dentro do campo da propriedade intelectual, ao lado
de outros elementos como patentes e desenhos industriais. Esta se¢cdo ndo apenas define o escopo
do estudo, mas também delineia as questBes principais a serem abordadas nos capitulos

subsequentes.
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A seguir, buscou-se explorar o que € uma marca e as proibigfes legais relativas aos signos
distintivos que podem ou ndo ser registrados como marcas. S8o abordadas também as diversas
formas que as marcas podem assumir, bem como os diferentes tipos, como marcas de servico,
produto, certificacdo e coletivas. Também sao discutidas as questes relacionadas a protecao das
marcas de alto renome e notoriamente conhecidas, enfatizando sua importancia na prevencao de
confusdo e na defesa dos interesses dos titulares.

No sexto capitulo, discorreu-se sobre a importancia da protecdo das marcas, em razao de
tratar-se de um valioso ativo para as empresas. Além disso, sdo abordadas as estratégias para a
gestdo e protecdo eficaz das marcas, considerando ndo apenas os aspectos legais, mas também os
objetivos estratégicos da empresa.

A importancia das marcas no contexto empresarial ndo pode ser subestimada. Elas nédo
apenas diferenciam produtos e servigos, mas também comunicam valores e promessas da marca aos
consumidores. Além disso, as marcas podem ser uma fonte importante de receita por meio de
licenciamento e franquias, permitindo que as empresas expandam sua presenca no mercado sem a
necessidade de investimentos significativos em infraestrutura fisica.

No entanto, para que uma marca seja eficaz, € crucial que ela seja registrada e protegida
adequadamente, sendo observado todos os aspectos fundamentais incidentes. Destaca-se que
somente o registro de uma marca confere ao seu titular o direito exclusivo de usa-la em conexdo com
os produtos e servicos especificados no registro, protegendo-a contra 0 uso ndo autorizado por
terceiros. Além disso, o registro de uma marca pode facilitar a resolucdo de disputas legais e

fortalecer a posicéo do titular da marca no mercado.
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