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DOUTRINA

MARCAS DE SERVICO

VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO

1. Introdugdo

Ausentes do texto da Convencdo da Unido de Paris para a protegdo da
Propriedade Industrial até 1958, quando da Revisao de Lisboa, as marcas de
servico ji4 eram utilizadas nos Estados Unidos da América desde 1948, € no
Canadé desde 1954, mas s6 vieram a conquistar importincia no cendrio inter-
nacional a partir da década de 70, quando a maioria dos Paises passou a con-
templd-las nos seus textos legais.

No Brasil, as marcas de servigo foram introduzidas no direito positivo através
do Dec.-lei 254, de 28.2.67, que em seu art. 74 considerava marca de servigo
“aquela destinada a distinguir servigos ou atividades”. A redagdo deste dispositivo
foi mantida e ampliada pelo Dec.-lei 1.005, de 21.10.69. Seu art. 69 acrescentou
a expressao “profissionais” apés a palavra “atividades” do texto anterior. O
Cédigo atual — Lei 5.772/71 — define mais detalhadamente a marca de servigo,
no seu art. 61, item 3, in verbis:

“Art. 61. Para os efeitos deste Cédigo, considera-se: . . .

“3) marca de servigo a usada por profissional auténomo, entidade ou empresa
para distinguir os seus servicos ou atividades;”

2. Os conceitos doutrindrios

A doutrina brasileira acompanhou as mudangas da legislagdio marcéria. O
mais importante Tratado de Propriedade Industrial que temos, o do eminente
Jurista Jodo da Gama Cerqueira, em suas edigdes que precederam o Cédigo
da Propriedade Industrial de 1967, ndo abordou o tema em aprego. O sinal
que poderia corresponder a atual marca de servigo naquela época era a insignia,
termo que, segundo o Novo Diciondrio Aurélio da Lingua Portuguesa (2.2 ed.,
1986, Editora Nova Fronteira, Rio), significa:

“Insignia. (Do lat. insignia.) S.f.

“1. Sinal distintivo de uma fungdo de dignidade, de posto, de comando,
de poder, de nobreza etc.; simbolo, emblema, divisa: Via-se na médo do almi-
‘rante o bastdo, insignia de comando; “ele s6 via a insignia imperial, pesada de
ouro, ritila de brilhantes e outras pedras preciosas” (Machado de Assis, Quincas
Borba, p. 359).

“2. Sinal distintivo dos membros de uma associac¢do, irmandade, grupo etc.:
A medalha do santo era a insignia da irmandade de Sao Jodo. 3. Jur. Designacdo,
nominativa ou emblemdtica, dum estabelecimento industrial ou comercial, capaz
de o distinguir de outros do mesmo género ou ndo.” (Grifou-se).
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A acepgdo juridica {inal é a que mais nos interessa. Diferenciar insignia
de nome comercial ou titulo de estabelecimento ndo era, durante a vigéncia
do Cédigo de 1945 (Dec.-lei 7.903, de 27.8.45), tdo simples quanto é diferenciar
marca de inddstria de marca de servigo no presente. Em contrapartida, pode-se
dizer que, como sucessora da insignia, a marca de servigo confunde-se com o
nome comercial, ou pelo menos com o seu “mot-vedette”, sua expressdo fantasiosa.

Pode-se afirmar que nos setores financeiros, onde a prestacdo de servigos
¢ a atividade principal, a marca de servico é predominantemente a expressao
de fantasia do nome comercial. Sua divulga¢do estd sempre vinculada ao nome
da empresa e como € mais subjetiva a ““venda” de servicos que a de produtos
ou artigos, os grandes conglomerados financeiros tém optado pelo patrocinio
de atividades culturais e esportivas ou mesmo de equipes esportivas, utilizando-se
dos beneficios da legislagdo em vigor que permite a dedugdo de percentual de
tais despesas do valor do Imposto de Renda devido, transmitindo ao piblico
uma nova imagem institucional, ndo tdo mecénica ou fria, mas de um apelo social
maior. J4 ndo basta anunciar eficiéncia, conforto ou rapidez, anunciam-se pegas
teatrais, peliculas cinematogréficas, espetdculos de balé, jogos de volei de praia
e muitos outros eventos do género.

A diferenciagdo atual entre os trés tipos bdsicos de marcas também pode
ser encontrada no precitado art. 61 do Cédigo em vigor. Além das marcas de
servico, ja definidas, contempla a lei brasileira as marcas de comércio (usada
pelo comerciante para assinalar os artigos ou mercadorias do seu negécio), e as
marcas de indistria (usada pelo fabricante industrial ou artifice para distinguir
os seus produtos). H4 ainda a marca genérica, “que identifica a origem de
uma série de produtos ou artigos, que por sua vez sdo individualmente carac-
terizados por marcas especificas”. Esta dltima, segundo o pardgrafo tnico do
citado artigo, ““s6 podera ser usada quando acompanhada de marca especifica”.

3. O crescimento do nimero de registros

As 1ltimas estatisticas tornadas piblicas pela Associagdo Internacional para
a Protegdo da Propriedade Industrial (AIPPI), em seu relatério “Q 92B”, fruto
de respostas a questiondrios enviados as associagbes de classe de profissionais
da Propriedade Industrial de indmeros paises, inclusive o Brasil, demonstram
que em 31.12.86 existiam 78.594 pedidos e registros de marcas de servigo em
vigor no INPI, perfazendo 20% do total de 388.575 marcas depositadas e regis-
tradas naquela repartigdo. Este nimero tende a crescer, se tomado em consideragio
o fato de que o percentual é substancialmente maior entre os pedidos (25%) que
entre os registros (16%).

O aumento do nimero de marcas de servico no Brasil é um sinal auspicioso
da tendéncia econdmica nacional, conflitante, no entanto, com os indices infla-
ciondrios e de investimentos em muitos setores da economia. Auspicioso porque
coloca o Pais ao lado da Franca e Estados Unidos como os detentores do maior
nimero de marcas de servigos, paises que ji ultrapassou em ndmeros absolutos
de depésitos de marcas em 1987, tornando-se o segundo do mundo, atrds somente
do Japao.

O citado relatério da AIPPI revela, ainda, que 80% das marcas de servigos
existentes no Brasil pertencem a titulares nacionais e somente 20% a titulares
estrangeiros. Indica, por outro lado, que a despeito do que existe em outros
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paises industrializados, ndo hd aqui qualquer dispositivo legal que regule marcas
de servio coletivas ou de garantia, também chamadas internamente de marcas
de reserva.

Os critérios para distingdo entre servigos e produgdo e distribuicdo de
produtos so estabelecidos na Classificagdo de Atividades Econdmicas do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), suplementarmente a Classifi-
cagdo de Produtos e Servigos criada pelo INPI em 1981 (Ato Normativo INPI/51,
de 21.1.81). ;

4. Conflitos marcérios

O registro de marcas de inddstria e comércio e de marcas de servigo obedece
aos mesmos critérios de avaliacdo de colidéncia, levada em consideragdo n@o
s6 a identidade como a afinidade. Por isso, se uma determinada empresa prestadora
de servigos de confecgdo de artigos do vestudrio registra sua marca na classe 40,
item 15 da classificagdo em vigor, poderd insurgir-se contra concorrente que
deposite marca igual ou semelhante para identificar os prdprios artigos de
vestudrio e acessérios dos mesmos, acobertados pela classe 25 da mesma classi-
ficagdo.

Vale notar que a expressdo comércio sé aparece com nitidez na classificagdo
do IBGE. Esta talvez seja a maior importancia da suplementacdo da classificagéo
do INPI, que ndo destacou tal atividade do Ato Normativo 51/81.

No conjunto dos paises que aderiram & Convengéo de Paris, Austrélia, Brasil,
México, Nova Zelandia e Espanha sdo as excegdes a regra dos que permitem o
depésito de um tdnico pedido de registro de marca para identificar, ao mesmo
tempo, produtos e servigos. Nos primeiros, hd a necessidade de depésitos adi-
cionais. O critério hodiernamente adotado pelo INPI prevé um depésito para
cada trés itens de uma classe, sendo necessirios depdsitos suplementares para cada
trés itens adicionais da mesma classe ou de outras classes.

5. Comprovacdo de uso

O uso da marca de servigo diferencia-se do uso das demais categorias
marcérias; por isso que a primeira ndo deve, necessariamente, ser aposta em
produtos ou artigos. A prépria Autoridade Administrativa reconhece a dificuldade
de obtengdo de farto material probat6rio do uso destas marcas e esta orientagdo
pode ser constatada no pronunciamento do ex-diretor de Marcas do INPI, durante
o II Seminério Nacional de Propriedade Industrial, realizado no Rio de Janeiro,
nos dias 9 e 10.8.82. No seu discurso sobre a “Obrigatoriedade de Uso das
Marcas no Brasil”, o Sr. Hissao Arita afirmou: “As marcas de servico tém
recebido uma investigagdo de uso mais flexivel, j4 que a realidade do mercado
demonstra ser a marca, quase sempre, coincidente com a parte fantasiosa do
nome comercial. Além disso, ndo é comum a existéncia de provas complementares
nesta categoria. Exige-se, entretanto, que a parte fantasiosa do nome comercial
(a marca) seja usada com destaque, configurando sua natureza inequivoca de
marca comercial”.

O Sr. Arita continua sua explanacdo diferenciando as marcas de servigo
das marcas de comércio, quando diz que: “As marcas utilizadas pelo comércio
também apresentam uma especificidade que recomenda um tratamento apropriado.
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Muito embora, do ponto-de-vista econdmico, o comércio seja uma tipica prestagao
de servigos auxiliares da distribuigdo de produtos, para efeitos da lei marcéria,
essa atividade ¢ classificada de acordo com os produtos que comercializa”.

O uso da marca de servigo pode ser comprovado através de notas fiscais
ou outros documentos semelhantes que a ostentem com destaque em relagdo ao
nome comercial, mesmo que dele integrante: folhetos; panfletos ou brochuras
promocionais ou técnicas; catélogos promocionais ou de especificagdes; uniformes
de funciondrios; material impresso como papel de carta e envelope etc.

Uma empresa tipicamente prestadora de servicos é uma companhia de
aviagdo, que pode provar o uso através de fotografias ou material publicitdrio
que mostrem a marca sendo usada pela tripulagdo, em Onibus de transporte de
passageiros até as aeronaves, nas proprias aeronaves, em artigos, utensilios e
embalagens usadas a bordo como toalhas, talheres etc.

6. A jurisprudéncia

As Revistas de Jurisprudéncia do INPI, publicadas a partir de janeiro/86,
trazem as principais decisdes daquele 6rgdo relativas a conflitos marcérios.
Pode-se depreender de sua leitura que o indeferimento de marcas de inddstria
e comércio é mais comum do que o de marcas de servigos. Andlise dos pedidos
depositados de mé-fé por concorrentes desleais, a chamada “‘pirataria” marcéria,
indica que também sdo menos visadas as marcas de servigo. Em contrapartida,
marcas de artigos do vestudrio e de perfumes aparecem como preferidas por
tais concorrentes.

Um dos interessantes conflitos envolvendo marcas de servigo apreciados
pelo Judicidrio foi o famoso “caso Comind”, em que mais de uma empresa do
mesmo grupo econdmico, predominantemente financeiro, requereu o registro da
marca “Comind”. O INPI entendeu, ainda na fase administrativa, que duas ou
mais empresas do mesmo grupo ndo poderiam obter o registro da mesma marca,
pois estariam violando o disposto no art. 65, item 17 do CPI, o qual proibe
o registro de marcas iguais ou semelhantes. A posi¢do da Autarquia ndo foi
endossada pelo Tribunal Federal de Recursos, cuja 6.* Turma aceitou, por
unanimidade, a posi¢do de Comind Cia. de Seguros, uma das empresas do grupo,
segundo decisdo relativa & ApMS 95.384, assim ementada: “Propriedade Indus-
trial — Registro da marca “Comind”.

“Se a anterioridade alegada pelo INPI refere-se a marca pertencente ao
mesmo grupo econdmico, ndo incide a proibi¢do contida no item 17 do art. 65
do CPI. Segurancga concedida. Sentenga confirmada”.

Em caso anilogo, o INPI entendeu que o correto seria aplicar o disposto
no art. 65, item 19, do CPI, que proibe o registro de marcas iguais de um
mesmo titular, a chamada dualidade de marcas. Trata-se do registro de marca
efetuado pelo Banco Real de Investimentos S/A, o qual também foi levado ao
Judicidrio e, por unanimidade, decidido pela 4.* Turma do TFR em ApMS
99.682. Eis a ementa, conforme publicada no Didrio da Justica de 10.4.86,
as fls. 5.272:

“Propriedade Industrial. Registro de marca. Grupo econdmico.

“l — A marca registrada por uma das empresas integrantes de Grupo
Econbémico ndo se reputa alheia em relagdo as demais empresas coligadas, para
os efeitos do art. 65, inc. 19, da Lei 5.772/71.



34 REVISTA DE DIREITO MERCANTIL — 74

“II — Nada impede que essa marca, quando de uso comum de todas as
empresas, venha a ser novamente registrada, com acréscimo que permita dis-
tinguir os servigos de uma delas, em relagdo as demais.

“IIl — Seguranga concedida somente para que tenha prosseguimento o
processo de registro, ainda ndo ultimado”.

7. Crimes contra a propriedade industrial

O Cédigo atual, através de seu art. 128, manteve em vigor os artigos do
Cédigo de 1945 (Dec.-lei 7.903, de 27.8.45), que cuidavam da violagdo dos
direitos de propriedade industrial. Como & época do Cédigo de 45 ndo estavam
amparadas as marcas de servio, até hoje tais marcas ndo estdo incluidas no
Capitulo II, que abrange os crimes contra as marcas de indistria e de comércio.
No entanto, o referido diploma legal prevé penas aos infratores das insignias,
no art. 176 e seus incisos, in verbis:

“Art. 176. Violar direito relativo ao nome comercial, ao titulo de estabele-
cimento € a insignia:

“] — usando indevidamente o nome comercial, titulo de estabelecimento
ou insignia alheios;

“II — vendendo, expondo & venda ou tendo em depésito artigo ou produto
revestido de nome comercial, titulo de estabelecimento ou insignia alheios.

“Pena — detencdo de trés meses a um ano, ou multa de mil a dez mil
cruzeiros”.

Prevé, ainda, penas para os infratores de marcas de inddstria e comércio
nos artigos precedentes. A questdo da protegdo das marcas de servigo é polémica,
pois ocorre na espécie a chamada norma penal em branco, visto que, com 0
advento da nova legislagdio marciria, e a adogdo de nova terminologia (substi-
tuicio da insignia pela marca de servigo), criou-se uma lacuna na lei penal,
que sé poderia ser suprida através de uma disposicdo integradora que lhe daria
a configuragdo especifica. Entretanto, mesmo nos paises onde a marca de servigo
ndo tem protegdo através de um registro na reparticio competente, quando
atributivo é o sistema vigente, aplicam-se os dispositivos penais relativos 2
repressdo & concorréncia desleal ou ao passing off. No Brasil, apesar de impossivel
a analogia no &mbito da legislagdo penal, ndo estd de todo desprotegida a marca
de servio quando devidamente registrada no INPI. E que no Capitulo IV do
Titulo III do Cédigo Penal, estdo previstos os crimes de concorréncia desleal,
dentre os quais destaca-se o desvio de clientela (empregar meio fraudulento para
desviar, em proveito préprio ou alheio, clientela de outrem). Tal dispositivo
pode ser, em principio, invocado pelo titular do direito violado.

As agdes civeis ou penais com fundamento em violagdo de direito de marcas
de inddstria e comércio, via de regra sdo precedidas de Medidas Cautelares de
Busca e Apreenséo, através das quais é obtido o corpus delicti que evidencia a
contrafagdo. Neste caso, 0 juiz ndo ouve a parte contrdria, para que nao se
frustrem os efeitos da medida.

No caso de violagdo de direitos de marca de servigos, desde que nenhum
produto ou artigo seja identificado por ela, néo nos parece tdo eficaz a medida
cautelar aludida. Quando a marca de servigo é utilizada indevidamente como
titulo de estabelecimento, p. ex., a medida cautelar que melhor se coaduna €
a Notificacdo Judicial, através da qual o titular do direito violado expora suas
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razdes ao Juiz, para que este promova a Notificacao do infrator, de acordo com
o disposto no art. 867 e ss. do CPC.

8. Conclusé@o

A tendéncia mundial, é o que se constata através de leitura de publicacdes
especializadas, é a do crescimento do niimero de registros de marcas de servigos
para que se possa ampliar a sua protecdo. Paises como o Japdo e a Suiga, que
apesar de seu fantdstico desenvolvimento industrial e tecnolégico ainda na@o ado-
taram tal prote¢do, devem fazé-lo brevemente, acompanhando a maioria das
na¢bes desenvolvidas.

Pode-se acreditar que num futuro préximo as marcas de servigos superarao
as demais, visto que a automagdo industrial e comercial e o aumento das cate-
gorias profissionais de prestagdo de servigos crescem numa progressdo geométrica.

Os instrumentos legais de que dispSem os titulares de marcas de servigos
no Brasil ndo sdo os ideais para protegé-las de concorréncia ilicita, mas a nds
nos parece que o art. 196 do CP socorre, provisoriamente, tais titulares até que
disposicdo integradora venha a dar configuragdo especifica ao crime de violagdo
de tais marcas. O dispositivo complementar poderd ser introduzido. Basta que
se acompanhem os novos pedidos de registros depositados junto ao INPI e
que se tomem as medidas cabiveis, sejam administrativas, sejam judiciais, nos
prazos determinados pela lei.

Rio, 16 de agosto de 1988,
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