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1. Introdugdo

Como em todo ramo do Direito, ndo
poderia faltar ao direito de marcas a exis-
téncia de principios basilares que regem a
matéria. Mas, dentre eles, um se destacaem
particular. Ao longo de décadas, tanto a
doutrina como a jurisprudéncia de vdrios
paises, incluindo o Brasil, foram uninimes
em reconhecer o principio da especialida-
de como a regra fundamental em todo o sis-
tema de registro e prote¢do da marca regis-
trada. Com o passar dos anos, porém, o sis-
tema do direito de marcas teve nio s6 de se
adequar as novas realidades sécio-econd-
micas ditadas, em grande parte, pelos efei-
tos da globalizagdo da economia e de um
mercado dito de livre concorréncia, mas
como também atender a imperativos de

* Fica aqui registrado meu agradecimento ao
Instituto Max-Planck pelo apoio ¢ incentivo & pes-
quisa, sem o qué ndo seria possivel a realizagio do
presente trabalho.

Direito Internacional, a fim de incorporar;
por exemplo, as novas regras de “protegio
minima” estabelecidas pelo Acordo TRIPs,
no &mbito da Organizagdo Mundial do Co-
mércio. Nesse novo contexto, especulou-
se a perda de importincia deste principio,
principalmente em face da protegio espe-
cial 2 marca de alto renome em todos os
ramos de atividade e da questdo do alarga-
mento da prote¢do & marca notoriamente
conhecida. Todas estas questdes serdo aqui
analisadas.

Tendo em vista as constantes transfor-
magdes a que se viu sujeito o principio da
especialidade das marcas, justifica-se a atua-
lidade do tema, que tem na abordagem cri-
tica o objetivo de buscar entender o senti-
do e a importéncia de tal principio ndo iso-
ladamente, mas como parte do sistema
de direito de marcas em que estd inserido.
Sempre que possivel, buscou-se fazer uma
abordagem comparativa do Direito, trazen-
do a luz dispositivos de leis estrangeiras,
bem como opinides pontuais de autores
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nacionais e estrangeiros sobre a matéria,
haja vista se tratar de regra universal no
direito de marcas, sendo comum a vAarios
ordenamentos juridicos. Ao final, apds se
enunciar as conseqiiéncias decorrentes da
interpretacdo e aplicagdo de tal principio,
conclui-se que ele continua sendo de vital
importincia no dmbito da prote¢do & mar-
ca registrada, embora deva ser interpreta-
do levando-se em consideragdo o novo
contexto histérico-juridico em que estd in-
serido,

2. Conceito e nogdes iniciais

Em linhas gerais, o principio da espe-
cialidade pode ser definido como a regra
basilar que limita o direito de prc priedade
industrial do titular de uma marca registra-
da, e seu uso exclusivo, a certo produto ou
servigo, na classe e no ramo de mercado
correspondentes a sua atividade em todo o
territério nacional. Assim, um sinal, para
ser registrado como marca, deve ser espe-
cial, e a especialidade se verifica nos pro-
dutos ou servigos para os quais o registro
foi concedido ou para produtos ou servi-
¢os semelhantes ou afins.

Da aplicacdo deste principio substan-
cial no direito de marcas decorre que a pro-
tegdo conferida 4 marca abrange ndo ape-
nas os produtos ou servigos identificados
no certificado de registro, mas como tam-
bém os produtos ou servigos que guardam
entre si certa afinidade. Assim sendo, € li-
vre a apropriacio do mesmo sinal por ter-
ceiros para assinalar produtos ou servigos
completamente distintos, sem a oposi¢io do
titular da marca original.! Em outras pala-

1. Cf. Sousa e Silva, “O principio da especia-
lidade das marcas. A regra e a excepglo: as marcas
de grande prestigio”, Revista da Ordem dos Advo-
gados (Lisboa), 1998, p. 380. Assim também, den-
tre outros: Adriano Vanzetti e Vincenzo Di Cataldo,
Manuale di Diritto Industriale, 44 ed., § 7, p. 126; ¢
Américo da Silva Carvalho, Direito de Marcas, p.
26. Nesse sentido: “Ementa: Propriedade industrial
~ Marcas - Produtos distintos — O art. 59 do Cédigo
da Propriedade Industrial assegura ao titular de mar-

vras, significa dizer que a proibigao de re-
produgdo ou imitagdo de marca alheia re-
gistrada ndo € absoluta, pois € certo que,
de acordo com o principio da especialida-
de, sendo diferentes os produtos ou servi-
¢os a que a marca se destina, € licito o re-
gistro.> Nesse sentido, o objetivo da regra
¢ evitar a apropriagao e o uso de sinal como
marca que se refira a produto ou servigo
idéntico, semelhante ou afim j4 assinalado
por marca registrada alheia, passivel de
produzir um risco de erro ou confusdo de
uma com outra no mercado.’ Alids, como
bem observou Ferrer Correia, “a marca dei-
xaria de desempenhar sua finalidade dis-
tintiva para se transformar em elemento de
confusdo”.* Assim, a marca deve ser cons-

ca registrada o direito ao seu uso, e a existéncia de
produtos distintos (um, produto alimenticio; o ou-
tro, utilidade doméstica) com a mesma marca nio
impede o seu emprego — Recurso conhecido e provi-
do” (STJ, 3 T., REsp 2.690-SP, processo 1990/
0003199-0, rel. Min. Cldudio Santos, j. 13.8.1990,
DJU 10.9.1990, p. 9.125).

2. Cf. Jodo da Gama Cerqueira, Tratado da
Propriedade Industrial, 2t ed., vol. 2, n. 560, p. 906.

3. De acordo com o inciso XIX do art. 124 da
Lei 9.279, de 14.5.1996 (LPI): “Nao sdo registraveis
como marca: (...) XIX — reprodugdo ou imitagio, no
todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de mar-
ca alheia registrada, para distinguir ou certificar pro-
duto ou servigo idéntico, semelhante ou afim, susce-
tivel de causar confusdo ou associagdo com marca
alheia”.

Destinatdrio da norma legal € terceira pessoa
que requer o registro de um sinal confundivel com
marca registrada alheia. A ratio essendi da norma é
evitar a confusdo para o consumidor (ou o piblico
em geral) ou a associagio entre marcas (frise-se, de
terceiros). Sendo assim, seu alcance € mais amplo, e
deve incluir também produtos e servigos semelhan-
tes ou afins, toda vez que houver risco de confusio
ou associagdo. Quanto i sua natureza, as marcas po-
dem ser de produto, de servigo, de certificagdo ou
coletivas (art. 123 da LPI). Seja qual for a natureza
da marca, seu registro serd sempre para assinalar certo
produto ou servigo, sendo a base para a verificagio
da reprodugdo ou imitagdo (nesse sentido, dentre
outros, José de Oliveira Ascensdo, Direito Comer-
cial, vol. Il — “Direito Industrial”, p. 149). Em razio
disso € que se pode dizer que a regra do inciso XIX
do art. 124 da LPI consagra o principio da especiali-
dade (v. item 10).

4. Anténio Ferrer Correia, Ligdes de Direito
Comercial, vol. I, pp. 327 e s.
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tituida de tal maneira que ndo se confunda
com outra anteriormente registrada pelo
concorrente; ou seja, a proibigao de que tra-
taoinciso XIX do art. 124 daLei 9.279, de
14.5.1996, refere-se a marcas de terceiros.’
Além disso, vale lembrar que ao titular de
uma marca € licito requerer inimeros re-
gistros para o mesmo sinal (pluralidade de
marcas), modificados ou nao, incluidos ou
ndo no registro de novas marcas, desde que
estejam compreendidos por sua atividade
empresarial.®

5. Nesse sentido: “Ementa: Industrial — Mar-
ca — Registro — Uso de designativo semelhante. £
vedado pelo direito marcdrio o uso malicioso, por
terceiro, de designativo semelhante a marca regis-
trada, suscetivel de confundir a clientela™ (STJ, 3
T., REsp 32.023-GO, processo 1993/0002996-7, rel.
Min. Dias Trindade, j. 9.3.1993, DJU 5.4.1993, p.
5.839 — grifou-se).

6. Cf. Gama Cerqueira, Tratado da Proprie-
dade Industrial, cit., 23 ed., vol. 2, n. 496, p. 791.
Neste ponto, cabe observar que € vedada a dualidade
de marcas de mesma natureza para assinalar o mes-
mo produto ou servigo, ainda que de um tnico titu-
lar, quando niio se revestirem de suficiente forma
distintiva (LPI, art. 124, XX). Nesse sentido, ainda
na vigéncia do revogado Cédigo da Propriedade In-
dustrial: “Ementa: Comercial e processual civil —
Recurso especial — Fundamentagio insuficiente —
Agiio de nulidade de registro de marca — Repetigio
de depésito antes de caducado o prazo original —
Auséncia de vedagio legal — Possibilidade — Proce-
dimento fraudulento ndo configurado em face do ul-
terior reconhecimento pelo INPI do uso da marca
requerida — Duplicidade de registro nio verificada —
Lei n. 5.772/1971, arts. 65, item 19, e 94 — Siimula
n. 7/STJ. I - A auséncia de fundamentagdo no recur-
so especial sobre a alegada contrariedade ao art. 160
do CC impede o exame da controvérsia sob tal pris-
ma. Il — Ndo se configura dualidade de marca se a
mesma podia ser registrada tanto na modalidade
relativa a0 nome como na figura em que grafado
esse nome, em espécie de desenho artistico. 111 —
Inexistindo vedagdo legal a que a prépria titular da
marca efetue novo pedido de registro antes de cadu-
cado o primeiro, nio se pode, apenas por tal circuns-
tancia, dar por fraudado o preceito do art. 94 do CPI,
notadamente em face de haver sido constatado pelo
INPI o uso concreto da marca, subsegiientemente, a
afastar a presungdo de mi-fé da recorrida, no caso
concreto dos autos — IV - ‘A pretensiio de simples
reexame de prova ndo enseja recurso especial’ (Sd-
mula n. 7/8TJ). V — Recurso especial ndo conhecido”
(STJ, 42 T., REsp 59.362, processo 199500027917/
RJ, rel. Min. Aldir Passarinho Jr., DJU 1.7.2002, p.
342 — grifou-se).

A limitagio imposta pela regra da es-
pecialidade a propriedade industrial sobre
a marca tem também por objetivo evitar o
exclusivismo de seu uso de modo ilimita-
do. E isso se traduz em efeitos priticos, a
medida que evita que outros interessados
se apropriem de um sinal que seja res
nullius e tenham a obrigatoriedade de se
informar nio s6 das marcas anteriormente
registradas para o ramo empresarial que
estes exercem, mas também de todas as
demais marcas registradas para todo e qual-
quer ramo de empresa. Do contrdrio — como
bem lembrou Bento de Faria” —, seria per-
mitir o monopdlio para fins de registro de
uma infinidade de sinais distintivos, o que
viria a embaracar, sem necessidade, a livre
escolha dos concorrentes.

Do principio da especialidade decor-
re que o conteddo do direito 2 marca regis-
trada nio se traduz na protegdo de um sinal

A regra do inciso XX do art. 124 da LPI ndo €
nova, e sua redagéo dispensa maiores interpretaces.
Mas vale ressaltar que se trata de um aprimoramento
de regra similar ji encontrada na legislagéo anterior
(art. 65, item 19, da Lei 5.772, de 21.12.1971 - CPI),
principalmente no que diz respeito a viabilidade de
cumulagdo de registros para marcas ditas gerais ¢
especificas de um s6 titular para assinalar o mesmo
produto ou servigo. Entende-se por marca geral aque-
la que é usada amplamente para assinalar todos (ou
quase todos) os produtos e/ou servigos de um mes-
mo titular, identificando-se, muitas vezes, com o pré-
prio nome empresarial do mesmo, exercendo, assim,
sua fungdio de indicagdio de proveniéncia de forma
direta. A marca conhecida como especial, por sua
vez, destina-se a distinguir determinado produto ou
servigo em particular, e com ele acaba se identifi-
cando (cf. Gama Cerqueira, Tratade da Proprieda-
de Industrial, cit., 24 ed., vol. 2, n. 499, p. 793; v.
também Dannemann e outros, Comentdrios a Lei da
Propriedade Industrial e Correlatos, p. 251). A re-
gra citada acima tem, pois, o sentido de permitir tanto
o registro de uma marca geral quanto o de uma espe-
cial — e a cumulagfio destes — para assinalar o mes-
mo produto ou servigo de um dnico titular; como,
por exemplo, o caso da marca geral “Nestl€”, que,
cumulada com a marca especial “Sao Luiz”, assina-
la os tdo conhecidos biscoitos “Sio Luiz Nestlé”.

7. Antdnio Bento de Faria, Das Marcas de
Fabrica e de Commercio e do Nome Commercial,
p. 120. Tal situagio de fato existe, ¢ assume uma
dimesdo pritica no caso das marcas defensivas, como
se verd no item 3, a seguir.
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distintivo abstratamente considerado, e que
se estenda irrestritamente a todo e qualquer
tipo de exploragio econdmica, mas sim de
um sinal em correlagdo com determinados
produtos ou servigos concretos.® Sendo
assim — como conclui Franceschelli® —, é
justamente com relagdo ao cardter do con-
tetido ou eficdcia da marca que se refere a
especialidade, o que faz com que a marca
possa distinguir ndo qualquer objeto, mas
somente uma classe ou género deste; nao
toda manifestagio da atividade de uma
empresa, mas precisamente os produtos que
fabrica, distribui ou comercializa ou os ser-
vigos que oferece ou que presta. Nesse con-
texto inserem-se nio apenas as pessoas fi-
sicas ou juridicas que exercam atividade
econdmica organizada para a produgéo ou
a circulagio de bens ou de servigos, mas
como também as associagdes civis.'"" As-
sim, segundo ligdes de Kur,' tanto o ato
de registro quanto a regra fundamental de

8. Cf. Sousa e Silva, “O principio da especia-
lidade das marcas. A regra e a excepgdo: as marcas
de grande prestigio”, cit., Revista da Ordem dos
Advogados (Lisboa), 1998, pp. 392-396.

9. Remo Franceschelli, Sui Marchi di Impresa,
42 ed., p. 309.

10. *Ementa: Marca — Protegao juridica — Ob-
jetivo — Servigos — Associagdo civil — Sigla — Vias
de invalidagdo — Recurso provido. [ - No estigio atual
da evolugdo social, a protegio da marca ndo se limi-
ta apenas a assegurar direitos € interesses meramen-
te individuais, mas a prépria comunidade, por pro-
teger o grande piiblico, o consumidor, o tomador de
servigos, o usudrio, o povo em geral, que melhores
elementos terd na aferigdo da origem do produto e
do servigo prestado. Il — A protegiio legal & marca
(Lei n. 5.772/1971, art. 59), que busca reprimir a
concorréncia desleal, evitar a possibilidade de con-
fusdo ou diivida,.o locupletamento com o esforgo e o
labor alheios, ndo se restringe as socicdades mercan-
tis, alcangando também associagdes civis. III - Nao
veda a lei que a marca seja registrada através de si-
gla com letras do alfabeto (v.g., ‘SPC’) que possa
distingui-la de congéneres. IV — Uma vez registrada
a marca, a sua invalidade somente se d4 nos termos
da lei, através de revisfio administrativa ou procedi-
mento judicial” (STJ, 4¢ T., REsp 3.230, processo
199000047935/DF, rel. Min. Silvio de Figueiredo
Teixeira, DJU 1.10.1990, p. 10.450).

11. Annette Kur, “Well-known marks, highly
renowned marks and marks having a (high)
reputation — What's it all about?”, IIC 23-2/218,

protecdo & marca dentro dos limites da si-
milaridade servem para manter a certeza
juridica e siio, por isso, os fundamentos-da
proteciio & marca registrada.

Como visto, o principio da especiali-
dade é uma das regras bésicas no direito de
marcas — comum, inclusive, a outros
ordenamentos juridicos. De modo seme-
lhante, estabelece, por exemplo, o direito
de marcas francés, no art. L 713-1 do Code
de la Propriéié Intellectuelle, que o regis-
tro de marca confere ao seu titular um di-
reito de propriedade para os produtos e ser-
vigos que a mesma designar. Nas palavras
de Mathély,'? esta é a regra cldssica da es-
pecialidade. Trata-se de uma regra substan-
cial, pois ela decorre, direta e necessaria-
mente, da natureza e fungdo da marca. E,
ainda, regra que delimita o &mbito de pro-
te¢io a marca registrada. No direito de
marcas alemio, por sua vez, embora a ex-
pressdo “principio da especialidade” néo
seja usual, a matéria é estudada sob o pris-
ma dos impedimentos relativos a protegio
(registro) da marca (relative Schutzhinder-
nisse), o que acontece quando ja existe pe-
dido de registro ou registro de marca ante-
rior (Kollisionsfall), nos termos do § 9 da
Markengesetz, de 25.10.1994.12

3. Marcas defensivas
e uso obrigatorio da marca

O caso de pluralidade de marcas de
um mesmo titular, como visto mais acima,

12. Paul Mathély, Le Nouveau Droit Frangais
des Marques, p. 171.

13. Esta norma legal prevé trés situagdes em
que o registro poderd ser anulado (Ldschung-
statbestéinde): (1) quando houver identidade entre
as marcas € os produtos ou servigos por ela assinala-
dos (Identitdin); (2) risco de confusdo por semelhan-
¢a entre as marcas e os produtos ou servigos por ela
assinalados (Verwechslungsgefahr); (3) aproveita-
mento ilicito ou prejuizo a uma marca famosa
(unlautere Ausnutzung oder Beeintrdchtigung einer
“bekannten” Marke). As disposigdes de direito ma-
terial em caso de violagio dos direitos do titular es-
tdo previstas no § 14 da Markengesetz (para maiores
detalhes, v., dentre outros, Karl-Heinz Fezer,
Markenrecht, pp. 590 ¢ ss.).
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distingue-se, todavia, da hipétese de mar-
cas defensivas (de defesa) ou de reserva.
Aqui, trata-se de registros preventivos fei-
tos pelo titular da marca por intiimeros mo-
tivos e que ndo se destinam, pelo menos a
curto prazo, ao uso efetivo. Nesses casos
podemos encontrar, por exemplo, o caso de
registro preventivo, seja como “defesa”
para evitar uma eventual confusdo com si-
nais de terceiros, ou como simples “reser-
va” do titular para uso posterior, no caso
de registro preventivo em paises estrangei-
ros para garantir futuras exportagdes de
produtos assinalados pela marca, evitando
indesejdveis registros anteriores por parte
do concorrente, ou, até mesmo, para evitar
o uso do mesmo sinal por uma infinidade
de titulares. Casos hd, ainda, e aqui ndo
parece configurar a hipétese em questao,
em que a demora se justifica por razdes
alheias a vontade do titular, e os produtos
farmacéuticos sdo um bom exemplo disso,
pois dependem da autorizagdo de um 6r-
gdo da Administragio Piblica para serem
finalmente comercializados. Se for este o
caso, a demora ou a interrupgao do uso da
marca se justifica por razdes legitimas ¢ nio
hé que se falar em caducidade, pois € certo
que nem toda falta de uso da marca pode
ser considerada como registro abusivo.'*

Contudo, no caso das marcas defensi-
vas ou de reserva — como destacou Gama
Cerqueira'® —, além de criar verdadeiras
“marcas de obstruciio”, sobrecarregam ini-
til e injustificadamente os arquivos das re-
parti¢bes encarregadas do registro de mar-
cas e prejudicam, ainda, os interesses dos

14. “Ementa: Comercial — Propriedade indus-
trial — Marca — Caducidade — Inocorréncia. O ndo-
uso da marca registrada no Brasil por empresa es-
trangeira, ocasionado por motivo de for¢a maior, e
assim alheio & sua vontade, impede aplicagdo da
pena de caducidade pelo Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial — Recurso conhecido, mas
improvido” (TRF-2* R., 1* T. (apelagio civel), pro-
cesso 9202087121/RJ, rel. Juiz Ricardo Regueira,
DJU 25.5.1999 - grifou-se).

15. Gama Cerqueira, Tratado da Propriedade
Industrial, cit., 22 ed., vol. 2, n. 502, pp. 794 e s., ¢
n. 656, p. 1.052.

demais empresdrios, na medida em que res-
tringem sobremaneira o campo de escolha
de novas marcas. Pois € certo que — como
bem observado por Vanzetti e Di Cataldo'®
—, se, por um lado, a possibilidade de com-
binagdo das letras do alfabeto para a cria-
¢do de marcas que possuem elemento
nominativo (ou até mesmo os sinais grafi-
cos para as marcas figurativas ou mistas)
seja quase infinita, isto vale apenas teori-
camente, pois de fato sdo poucas as combi-
nagdes que realmente se prestam a servir
como sinal distintivo. Assim, tem-se como
resultado que uma tinica marca anterior-
mente registrada projeta sua ombra distru-
tiva della novita sobre um sem-ntimero de
marcas sucessivas que possam ser com ela
confundiveis (v. inciso XIX do art. 124 da
LPI).

Por outro lado, embora a ma-fé e o
abuso de direito possam parecer evidentes
no caso das marcas defensivas ou de reser-
va, nio hd como se impedir isso num pri-
meiro momento, até porque no ato de de-
pésito ndo se pode saber (nem se poderia
exigir) que a marca serd, ou ndo, efetiva-
mente usada, Como visto, a dificuldade de
controle e inibi¢do de abusos no registro
de marcas nio é s6 de técnica legislativa,
mas sobretudo de ordem prética. Deste fato
resulta que ndo existe na legislagdo em vi-
gor norma proibitiva especifica para o caso
de registro de marcas defensivas ou de re-
serva.'” Diante da dificuldade de se criar

16. Vanzetti e Di Cataldo, Manuale di Diritto
Industriale, cit.,, 43 ed., § 26, pp. 153 e s.

17. O caso escapa do dmbito de aplicagio da
norma proibitiva constante no inciso XX do art. 124
da LPI; assim também o era na vigéncia da Lei n.
5.772, de 21.12.1971 (cf. Gama Cerqueira, Tratado
da Propriedade Industrial, cit., 2" ed., vol. 2, n. 502,
p. 794, nota 49). Como visto mais acima (v. nota de
rodapé 6, supra) — e o texto da lei € claro nesse sen-
tido —, o que se proibe, tdo-somente, é a dualidade
(isto é, duplicagdo) de marcas de um dnico titular
para o mesmao produto ou servigo. No caso das mar-
cas defensivas ou de reserva o que estd em jogo é o
registro em série, e inescrupuloso, de uma infinida-
de de sinais (idénticos, semelhantes ou ndo aos ja
existentes e em uso) para classes de produtos ou ser-
vigos do interesse do titular, estabelecendo, como
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um mecanismo que coibisse tal abuso, a
solugdo encontrada foi estabelecer um li-
mite, isto €, estipular um prazo razodvel
(eqiiitativo) para que o titular coloque sua
marca em uso, sob pena de extingdo do re-
gistro, salvo se justificdvel o desuso (nesse
sentido: CUP, art. 5, C.1,¥ e TRIPs art.
19)." Assim foi que, visando a contornar a

bem definiu Bento de Faria (Das Marcas de Fabri-
ca e de Commercio e do Nome Commercial, cit., p.
120), um monopélio de sinais distintivos, que vem a
embaragar e prejudicar, injustificadamente, a livre
escolha dos concorrentes. “Caducidade” significa
perda do direito sobre a marca por falta de uso (LPI,
art. 143, incisos I e II, primeira parte) ou por uso
irregular (LPI, art. 143, II, segunda parte). A hipéte-
se de, se ndo existisse a norma proibitiva do inciso
XX do art. 124 da LPI, o titular poder entdo deposi-
tar a mesma marca inimeras vezes, para 0s mesmos
produtos ou servigos, € com isso evitar a caducidade
por falta de uso, € contra os principios juridicos (ndo
ha como se conceber registros sucessivos e idénticos
para uma mesma propriedade). E uma questio de
seguranga juridica. E, na pior das hipéteses, mesmo
depois da concess3o dos registros, se o titular nio
usasse de fato as marcas, decretar-se-ia a extingdo
dos registros por falta de uso um atrds do outro, com
base no art. 143 da LPIL. Os arts. 124, XX, e 143 da
LPI perseguem, portanto, objetivos distintos (em sen-
tido contrédrio, v. Denis Borges Barbosa, Uma Intro-
dugde a Propriedade Intelectual, 2% ed., p. 830).

18. A norma remonta a Revisdo de Haia de
1925, que introduziu este parigrafo. O objetivo é
latente: evitar que os érgiios encarregados do regis-
tro fiquem sobrecarregados com marcas que niio sdo
usadas e que, com isso, excluem o registro posterior
de marcas idénticas ou semelhantes que poderiam
ter utilizagdo imediata (cf. G. H. C. Bodenhausen,
Guia para la Aplicacién del Convenio de Paris para
la Proteccion de la Propiedud Industrial — Revisa-
do en Estocolmo en 1967, p. 82, letra “b™).

19. No campo do Direito Comparado pode-
mos encontrar uma alternativa interessante com base
num mecanismo que possibilita “esvaziar” o regis-
tro de marcas que ndo estio em uso, por meio de
uma “declaragdo de intengdo de uso”. Essa foi a so-
lugdio adotada no art. 25693 do CPI portugués de
2003 (Decreto-lei 36/2003, de 5 de margo), que pre-
vé o seguinte: “‘As marcas para as quais essa decla-
raglio ndo foi apresentada ndo sdo oponiveis a ter-

ceiros, sendo declarada a caducidade do respectivo

registo pelo Instituto Nacional da Propriedade Indus-
trial, a requerimento de qualquer interessado, ou
quando se verifique prejuizo de direitos de terceiros
no momento da concess#o de outros registos”. A so-
luglio € interessante, pois permite que a caducidade

dificuldade existente e regular da melhor
forma o problema em questio sem, por ou-
tro lado, violar o direito a livre iniciativa
de qualquer empresdrio na liberdade de re-
gistro de suas marcas, buscou-se coibir um
eventual abuso baseando-se a proibigdo no
principio da obrigatoriedade do uso da
marca registrada.®

possa ser declarada ex officio pelo préprio INPI toda
vez que se verificar que um registro inativo impossi-
bilita a concessdo de outros; e, assim, podendo
minimizar os efeitos da “sombra destrutiva da novi-
dade” sobre posteriores pedidos de registro, a que se
referiram Vanzetti e Di Cataldo (Manuale di Diritto
Industriale, cit., 4% ed., p. 154). A adogiio deste sis-
tema pritico e eficaz possibilitou ao INPI portugués
efetuar uma significativa redugio no seu registro de
marcas em desuso. A aplicagio do mecanismo ex-
posto no art. 2562 do CPI portugués é, porém, com-
plexa, e recebeu alguns reparos da doutrina, princi-
palmente com relagio A redagio dos seus incisos e
sua relagdo com os arts. 2692 e 2702 do CPI portu-
gués, que tratam da caducidade e do seu procedimen-
to (v. Américo da Silva Carvalho, Direito de Mar-
cas, cit., pp. 157-159). :

20. Cf. Gama Cerqueira, Tratado da Proprie-
dade Industrial, cit., 2* ed., vol. 2, n. 656, p. 1.052.
A questdo foi objeto de estudos por ocasido das con-
feréncias da Unido Internacional para a Protegio da
Propriedade Industrial reunidas em Haia (1925) eem
Londres (1934) (cf. Gama Cerqueira, Tratado da
Propriedade Industrial, cit., 2* ed., vol. 2, n. 502, p.
795). No Brasil a questdo foi inicialmente tratada no
art. 115 do Decreto 16.264/1923 e depois por leis
sucessivas, variando, de uma para outra, o prazo de
tolerdncia para o uso efetivo da marca (dois anos,
trés anos, chegando a cinco anos com a Lei 9.279,
de 14.5.1996, art. 143). Nesse sentido: “Ementa:
Administrativo — Caducidade de registro de marca.
(...) - Impossibilidade de importagfio — Inexisténcia
de impedimento ao uso da marca — Auséncia de com-
provagio de utilizagdo — Aplicagdo do principio da
obrigatoriedade do uso. I — A impossibilidade tran-
sitéria de importagio de determinados produtos nio
impede o uso da marca, posto que esta ndo foi
deferida para produtos importados. II — Inexistindo
nos autos elementos que atestem a efetiva utilizagdo
da marca em debate, bem como a ocorréncia de jus-
to impedimento para tanto, ndo hd como ser anulado
o procedimento que culminou com a declaragido de
caducidade do registro, tendo em vista a imperiosa
aplicagio do principio da obrigatoriedade do uso,
consagrado em nossa legislagdo marcdria” (TRF-2!
R., 62 T., Ap. civel 21.369, processo 9102054973/
RJ, rel. Juiz Sérgio Schwaitzer, DJU 9.10.2002, p.
244 - grifou-se).
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A aplicagio deste principio baseia-se
na prépria natureza e fungdo que a marca
registrada desempenha num mercado de li-
vre concorréncia, o que justifica a razdo da
sua existAncia. Existe, portanto, um interes-
se publico maior no sentido de que toda
marca levada a registro seja efetivamente
usada.?! Ora, a partir do momento que o
sinal ndo é usado (isto €, o uso ndo foi ini-
ciado desde a concessdo do registro), ou
deixou de ser usado, ou € usado de forma
diversa da que consta no certificado de re-
gistro, alterando seu caréter distintivo ori-
ginal, desaparece também o sentido da sua
protegdo.”” H4 na norma legal um dever
implicito de uso da marca; sendo assim, o
nio-uso caracteriza uma infragdo a esse
dever, cuja sangdo € a extingdo do seu re-
gistro por meio da declaragao de caducida-
de.® A norma exclui apenas o caso em que

21. Nesse sentido: “Ementa: Administrativo
- Propriedade industrial — INPI — Caducidade. [ - A
caducidade é um instituto impulsionado pelo inte-
resse piblico, pelo qué ndo tem sentido a sua de-
cretagdo quando a marca vem sendo regularmente
usada pelo seu titular, no interesse do seu comércio
e da sua clientela. I1 - As provas exibidas pela ape-
lada demonstram n#o ter havido desuso, configurador
do abandono da marca registrada, que é o que di
ensejo a decretagdo da caducidade. 11l — Recurso
improvido” (TRF-2* R., 2* T. (apelagio civel), pro-
cesso 9102005344/R], rel. Juiz Carreira Alvim, DJU
17.8.1995 — grifou-se).

22. Nesse sentido, de forma unénime: Affonso
Celso, Marcas Industriaes e Nome Commercial, p.
93, nota 5; Bento de Faria, Das Marcas de Fabrica
e de Commercio e do Nome Commercial, cit., p. 261,
Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, 4*
ed., t. XVII - “Parte Especial”, § 2025, p. 126; Gama
Cerqueira, Tratado da Propriedade Industrial, cit.,
2s ed., vol. 2, n. 656, pp. 1.051 ¢ 5.

De acordo com o art. 143 da LPI: “Caducard o
registro, a requerimento de qualquer pessoa com le-
gitimo interesse, se, decorridos 5 (cinco) anos da sua
concessfo, na data do requerimento: I - o uso da mar-
ca ndo tiver sido iniciado no Brasil; ou Il - o uso da
marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco)
anos consecutivos, ou se, NO MEsmo prazo, a marca
tiver sido usada com modificago que implique alte-
ragdo de seu cardter distintivo original, tal como cons-
tante do certificado de registro™.

23. Nesse sentido: “Ementa: Administrativo
— Propriedade industrial — Caducidade — Registro de
marca. I — Nos termos do art. 94 do CPl, @ caducida-

a falta de uso se d4 por “razdes legitimas”,
constituindo for¢a maior que justifica o
desuso da marca — o que pode acontecer
com a proibigdo de fabricagdo, comercia-
lizagdo ou até importagdo de determinado
produto® (§ 1° do art. 142 da LPI).

O desuso da marca nada mais é que
seu abandono, o que justifica a perda de
direito (0 mesmo acontece com a proprie-
dade, de acordo com o art. 1.275, III, do
CC de 2002). Nesse caso, sdo dois os efei-
tos decorrentes da declaragio da caducida-
de: (1) a perda do direito de uso exclusivo

de constitui auténtica sangdo, imposta ao titular da
marca registrada, que com a sua inércia impede que
outros dela se utilizem, dado o seu grande valor no
circulo industrial e comercial. 11 — O contrato de
licenga de uso de marca, relativamente as partes, pro-
duz efeitos ainda que ndo averbado, pois a averbagio
se impde no interesse piblico, para resguardo de
eventuais direitos de terceiros, nfio podendo ser con-
siderado tal quem, sem titulo legitimo, pretenda ti-
tular-se a esse uso, contra o interesse daquele que
obteve o respectivo registro. 111 - Ndo pode o INPI
permitir, a pretexto de estar cumprindo a lei, que um
pedido de caducidade, formulado por quem preten-
datornar-se proprietdrio da marca, sobreponha-se aos
legitimos direitos do seu titular atual, com registro
devidamente formalizado, e da subsididria que, por
contrato, mesmo nio averbado, vem cumprindo os
objetivos preconizados pela legislagdo marcdria. IV
— Em sede jurisprudencial, tem-se decidido que a
marca explorada por empresa pertencente ao mesmo
grupo econdmico torna desnecessério o contrato de
exploragdo previsto no art. 90 da Lei n. 5.772/1971,
sendo o seu uso comprovado pelas faturas comerciais
(cf. Ap. civel n. 90.02.14764-3-RJ, TRF-2*R., I* T,
va., DJ 3.7.1990, p. 14.616). V — Embargos in-
fringentes improvidos” (TRF-2* R., Plendrio (em-
bargos infringentes em apelagdo civel), processo
9102005379/RJ, rel. Juiz Carreira Alvim, DJU
21.6,1994, p. 32.677 — grifou-se).

24. Nesse sentido: “Ementa: Direito comer-
cial e administrativo — Propriedade industrial — Marca
de propriedade de empresa estrangeira devidamente
registrada no Brasil -~ Caducidade por falta de uso
da marca — Art. 94 e parégrafo vinico do CPI — Nio
caracterizagio — Forga maior. 1 — Em sendo reco-
nhecido motive de for¢a maior, impediente do uso
de marca, decorrente da proibicdo de importacdo
de artigos pela CACEX, ndo se hd que falar em ca-
ducidade. 11 - Remessa necessdria a que se nega pro-
vimento” (TRF-22 R., 3* T., REO 202.571, processo
0902249833/R]J, rel. Juiz Fredericc Gueiros, DJU
13.11.2001 — grifou-se).
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da marca, que se consuma com a extingio
do registro; (2) e isto significa, em termos
préiticos, que 0 mesmo sinal (ou variagdes
deste) se torna livre para ser apropriado e
levado novamente a registro, seja pelo pré-
prio titular anterior ou por terceiros (enten-
da-se: sem oposigdo por parte do titular
anterior). Isso significa dizer que o sinal se
torna res nullius, podendo ser novamente
apropriado, apds a declaragdo da caduci-
dade.” Dizer que o sinal reverte ao “domi-
nio comum” ou ao “dominio piiblico”, po-
dendo ser entdo usado e registrado por ou-
trem, € incorreto sob o ponto de vista juri-
dico.* Tal fato mereceu o pronto reparo
de Pontes de Miranda, pois € certo que a
coisa considerada de domfnio comum ou
de dominio piblico é res communis
omnium, isto é, “pertence a todos, de modo
que o estabelecimento da exclusividade
ofenderia os direitos de todos menos um; a
res nullius ndo pertence a ninguém, razio
por que pode a coisa ser ocupada”.?” E bem
verdade que, como se nio bastasse a ocor-
réncia freqiiente de termos plurissémicos,
0 uso inadequado — e mesmo errado — de
terminologias juridicas d4 margem a cons-

25. Nesse sentido: “Ementa: Administrativo
— Cancelamento de registro de marca. I - Cancelado
o registro da marca ‘TOP’, com base no art. 63, inciso
17, do CPI. 1l — Colidéncia apontada com a marca
nominativa ‘TOPA’, registrada anteriormente na
mesma classe 25, relativa a roupas ¢ acessérios do
vestudrio. III — A ndo-utilizagdo da marca ‘TOPA’
ndo torna registrvel a marca ‘TOP’, o que s6 ocor-
reria apés a declaragdo de caducidade daquela. IV —
Recurso improvido™ (TRF-2¢ R., 1t T,, (apelagdo
civel), processo 9002117574/R]J, rela. Juiza Tdnia
Heine, DJU 28.12.1990).

26. Tais termos podem ser encontrados repe-
tidas vezes em iniimeros autores, dentre eles Affonso
Celso (Marcas Industriaes e Nome Commercial, cit.,
n. 94, p. 92), José Xavier Carvalho de Mendonga
(Tratade de Direito Comercial Brasileiro, 5*ed., vol.
V, Livro 11, Parte I, n. 265, p. 265, e n. 343, p. 333)
e Gama Cerqueira (Tratado da Propriedade Indus-
trial, cit., 2* ed., vol. 2, n. 655, p. 1.051, n. 656, p.
1.052, e n. 665, p. 1.064).

27. Pontes de Miranda, Tratado de Direito Pri-
vado, cit., 42 ed., t. XVII - “Parte Especial”, § 2.025,
p. 128.

tantes interpretagdes distorcidas e equivo-
cadas no campo do direito de marcas.®

De acordo com a legislagdo atual, ndo
existe mais declaragio ex officio da cadu-
cidade do registro de marca. A autoridade
administrativa responsdvel pelo registro
deve ser provocada por qualquer pessoa
com legitimo interesse. Como conseqiién-
cia resulta que, ndo havendo requerimento
algum nesse sentido e, ainda, se o titular
(ou licenciado) iniciar ou reiniciar o uso da
marca, desaparece o motivo para se decla-
rar a caducidade, ainda que o uso se efeti-
ve apds o prazo de cinco anos exigido na
lei (o sentido é: ndo hé declaragio de cadu-
cidade retroativa).”” Na observagio lapidar
de Pontes de Miranda, “o uso apaga o pas-
sado”.* Diferente do caso em que o uso se
dé ap6s o requerimento da declaragdo de
caducidade, o que seria manifestamente
intempestivo, e nao surtiria efeito algum.

28. Semelhante distorgdo pode ser verificada,
porexemplo, na seguinte passagem: “A respeito, ain-
da, das marcas declaradas caducas, deve-se obser-
var que, se o seu registro tiver sido concedido com
infrago da lei ou se contrariar disposigdo da lei em
vigor na ocasido em que a caducidade tiver sido de-
clarada, o novo registro da marca deve ser denegado.
Assim também, tratando-se de sinal de uso vulgar, a
marca reverte ao dominio comum, ndo podendo ser
novamente apropriada” (cf. Gama Cerqueira, Tra-
tado da Propriedade Industrial, cit., 2% ed., vol. 2,
n. 665, nota 28, p. 1.065 — grifou-se). As afirmagdes
estdo corretissimas, mas a conclusio contradiz o sen-
tido da expressdo “‘domfnio comum’ empregada pelo
préprio autor durante toda a obra; nessa passagem
pode-se verificar como a imprecisdo no uso dos ter-
mos provoca problemas de interpretagéo e contradi-
¢des de raciocinio, dificultando a compreensio da
matéria.

29. Assim j4 se havia decidido, com base na
lei anterior (CPI/1971): “Ementa: Administrativo —
Marca industrial — Prova de uso — Nio-ocorréncia
de caducidade. Comprovando a empresa que usou a
marca registrada no INPI, através de exportagio de
produtos por ela identificados, embora ji decorridos
mais de dois anos do depésito, ndo pode ter cancela-
do o registro em razdo de posterior requerimento de
terceiro interessado, a titulo de caducidade” (TRF-
2R, 12 T., (apelagdo civel), processo 9102006111/
RJ, rela. Juiza Téania Heine, DJU 9.1.1992).

30. Pontes de Miranda, Tratado de Direito Pri-
vado, cit., 4 ed., t. XVII - “Parte Especial”, § 2.025,
p. 127.
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4. A questio sobre o direito absoluto
e o uso exclusivo da marca

Atendendo mais a interesse de ordem
publica do que de ordem privada, o direito
de propriedade do titular da marca regis-
trada, cuja validade é erga omnes, € limita-
do a determinada espécie de produto ou
servigo para os quais a marca foi registra-
da.’' Nio seria razoavel de se admitir que
o registro de uma marca dé ao seu titular
direito exclusivo e ilimitado ao uso do si-
nal para qualquer espécie de produto ou
servigo. Assim, de acordo com ligdes de
Nogueira e Fisher Jr.,* o direito de proprie-
dade sobre a marca nao tem um cardter ab-
soluto, posto que fica restrito a sua aplica-
¢io, sendo tal direito exclusivo somente em
relacdo aos produtos e servigos de uma
mesma espécie. Nesse mesmo sentido, se-
gundo Affonso Celso, a limitagdo imposta
por lei ao exercicio do direito 4 marca ex-
plica-se, ademais, pelo fato de que todos
os direitos naturais do homem sio limita-
dos em seu exercicio, no interesse da co-
munidade, e que sem a regra da especiali-
dade se tornaria “injustificdvel e odioso o
exclusivismo do uso”.* Ascarelli,** porém,

31. Nesse sentido: “Ementa: Comercial e pro-
cessual civil — Marca — Registro — Caréncia da agéo.
I — A marca regularmente registrada no INPI, sem
que contra a mesma se tenham levantado impug-
nagdes, confere a seu titular a propriedade e uso,
eis que tem validade erga omnes. Assim, enquanto
persistir o seu registro, tem-se como carente de agio
a ajuizada contra o seu legitimo detentor. IT - Recur-
so ndo conhecido” (STJ, 34 T., REsp 9.415, processo
199100055085/SP, rel. Min. Waldemar Zveiter; DJU
1.7.1991, p. 9.193 - grifou-se).

32. J. L. de Almeida Nogueira, e Guilherme
Fisher Jr., Tratado Theorico e Pratico de Marcas
Industriaes e Nome Commercial, t. 1, p. 70.

33. Affonso Celso, Marcas Industriaes e Nome
Commercial, cit., p. 29, nota 1, e pp. 42 e s.

34, Tullio Ascarelli, Teoria della Concorrenza
e dei Beni Immateriali — Istituzioni di Diritto Indus-
triale, 3ted., pp. 477 e s. No sentido de que o direito
4 marca pertence 4 categoria dos direitos absolutos
(isto €, reais — do tipo da propriedade), ainda que em
conexdo com os produtos ou servigos por ela assina-
lados, v. Anténio Ferrer Correia, Ligdes de Direito
Comercial, cit., vol. I, n. 90, pp. 358 e ss.

considera que o direito absoluto sobre a
marca se explica pelo direito exclusivo de
utilizagio reconhecido por via absoluta ao
titular da marca no dmbito do uso, isto &,
uma exclusividade para contradistinguir
com a marca os produtos (ou servigos) a
que ela se refere e utilizd-la para fins de
publicidade. Mas o mesmo autor reconhe-
ce, mais adiante, dois limites a esse direito
absoluto: um primeiro concernente a iden-
tificagdo do sinal a que se refere; e um se-
gundo que diz respeito ao 4mbito de prote-
¢do da fungdo distintiva (e se fala, sobre
este tltimo propdsito, do principio da es-
pecialidade na prote¢ao da marca).

Via de regra, direitos ndo séo prescri-
tos de maneira absoluta; e, sendo assim, o
exercicio do direito da propriedade indus-
trial advindo do registro da marca fica tam-
bém limitado pelas condigbes impostas pelo
principio da especialidade. Trata-se de uma
condizione di esclusivita que, segundo
Ricolfi,* uma vez satisfeita, através de re-
gras juridicas que permitem ao titular im-
pedir o uso do sinal para identificar produ-
tos ou servigos idénticos ou afins, impede,
desta maneira, a apropriagdo do prestigio
de sua marca, incentivando, ainda, seu ti-
tular a oferecer bens ndo s6 de qualidade
melhor, mas também constantes no tempo.

Assim, o direito sobre a marca regis-
trada consiste na faculdade de seu uso ex-
clusivo assegurada ao titular (= condigdo
de exclusividade), que se traduz, em outras
palavras, na faculdade de zelar pela sua in-
tegridade material ou reputagéo e de impe-
dir seu uso indevido por terceiros (= poder
de exclusio).*® O uso exclusivo decorre do
registro validamente expedido pelo INPL
O mesmo se dd com o nome empresarial
com o registro na Junta Comercial; e isto
significa dizer que, tanto para a marca quan-
to para o nome empresarial, sem o registro

35. Marco Ricolfi, I Segni Distintivi — Diritto
Interno e Comunitario, p. 23.

36. Nesse sentido, v. Giuseppe Sena, Il Nuovo
Diritto dei Marchi — Marchio Nazionale e Marchio
Comunitario, pp. 155 e s.
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ndo hd que se pensar em direito exclusivo.
Este direito exclusivo de uso constitui um
dos poderes nucleares do contetido do di-
reito & marca, que, segundo Anténio Corte-
Real Cruz,” pode ser definido como um
conjunto de poderes que o ordenamento
juridico reconhece ao titular desse direito,
como assim também o € a faculdade de ces-
sdo do registro ou licenciamento do uso.
Desta forma, argumenta Serens que, “ima-
ginando o direito sobre o sinal como um
circulo de poder (permissdo), verificamos,
pois, que i sua volta se forma um outro cir-
culo, de maior perimetro, que circunscreve
0 dmbito de proibicao”.® O dambito de
proibigdo (ou circulo de proibi¢do, a que
se refere o autor) abrange o uso e/ou regis-
tro por terceiro de marca igual ou confun-
divel com outra ja registrada para assinalar
os mesmos produtos ou servigos (ou afins).
Fora deste circulo/dmbito de proibigao es-
taria, portanto, 0 uso ou o registro por ter-
ceiro de marca igual ou confundivel com
outra ja registrada para assinalar produtos
ou servigos diferentes, isto €, sem qualquer
afinidade merceoldgica. A partir desse
momento cessa a razido da tutela da marca,
que sé se afirma se e na medida em que exis-
tir o perigo de confusdo (confundibilidade)
entre os sinais (e, essencialmente, confu-
sdo sobre a origem dos produtos ou servi-
gos, isto &, fonte produtiva).* Ascensdo®
ensina que o direito & marca pertence a ca-
tegoria dos “direitos de exclusivo” (cono-
tagdo mais ampla que a de direito de mo-
nopélio), juntamente com os demais direi-

37. Anténio Cérte-Leal Cruz, “O conteiido ¢
extensdo do direito & marca: a marca de grande pres-
tigio”, in Faculdade de Direito de Lisboa e Associa-
¢do Portuguesa de Direito Intelectual (orgs.), Direi-
to Industrial, vol. 1, p. 88.

38. M. Nogueira Serens, “A ‘vulgariza¢do’ da
marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de dezembro
de 1988 (id est, no nosso Direito futuro)”, Coimbra,
Separata do Boletim da Faculdade de Direito de
Coimbra (1984) — “Estudos em Homenagem ao Prof.
Dr. Anténio de Arruda Ferrer Correia™ —, 1995, p. 7
(grifado no original).

39. Idem, pp. 7-9.

40. Ascensdo, Direito Comercial, cit., vol, 11,
pp. 404-409.

tos industriais e o direito de autor. De acor-
do com essa “categorizagio” do direito in-
dustrial, o direito de exclusivo sobre a mar-
ca se traduz no direito subjetivo do titular
de proibir ou de fazer cessar seu uso
desautorizado (exploragao econdmica) por
terceiros e tal proibigdo atingiria a todos,
exceto seu préprio titular.

Vale ressaltar, ainda, que o direito de
uso exclusivo ou a condigdo de exclusivi-
dade sobre a marca ficam limitados nao sé
pelo registro (produtos ou servigos idénti-
cos, semelhantes ou afins), mas pelo terri-
tério também (principio da territorialidade).
Neste ponto, bem observou Anténio Corte-
Real Cruz ao afirmar que “o exclusivo da
marca esta territorialmente limitado e que
esse é um outro condicionalismo delimi-
tador do ius prohibendi”,*' que se traduz
no poder de excluséo do titular da marca.
Além disso, quando se tém em considera-
¢do os limites materiais do exclusivo, € pre-
ciso identificar qual o tipo de utilizagio da
marca por terceiros que violaria o direito
de uso exclusivo do titular da marca. Nes-
se contexto encontram-se nio apenas as ati-
vidades de cardter econdmico (isto é, utili-
zagdo efou exploragdo econémica da mar-
ca) que nao tenham sido autorizadas pelo
titular, mas também toda e qualquer ativi-
dade que seja prejudicial ao cardter distin-
tivo da marca. Assim, ndo € considerado
uso indevido ou violagdo da marca quando
sua utilizag@o for para fins privados (sem
conotagdo comercial ou exploragdo nio-
econdmica), ou quando seu uso nao repre-
sente ato de concorréncia com o titular da
marca, de acordo com o art. 132 da LPL.*

41. Anténio Corte-Leal Cruz, “O conteido e
extensdo do direito & marca: a marca de grande pres-
tigio”, cit., in Faculdade de Direito de Lisboa e As-
sociagdo Portuguesa de Direito Intelectual (orgs.), Di-
reito Industrial, vol. 1, p. 93. Como excegdes ao prin-
cipio da territorialidade podemos citar a regra da
prioridade unionista prevista no art. 4 da CUP (in-
corporada no art. 127 da LPI) e o estatuto da marca
notoriamente conhecida, regulado no art. 6-bis da
CUP (e também no art. 126 da LPI).

42 LPI, art. 132: “O titular da marca nfo po-
der4: 1 - impedir que comerciantes ou distribuidores
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Além dos casos previstos expressa-
mente na LPI, parece razodvel o entendi-
mento de que a mengdo da marca em testes
comparativos com outros produtos ou ser-
vigos a titulo de mera informagio, orienta-
¢do e defesa do consumidor (propaganda
comparativa), desde que atendendo a cer-
tos principios e limites, também no infrin-
ge o direito do titular.** Particular atengdo
merecem, no entanto, os casos de reprodu-
¢do da marca em diciondrios, enciclopé-
dias, manuais técnicos e outras obras de
consulta similares, quando essa reprodugio
der a impressdo errdnea de que a marca
constitui 0 nome ou designagdo genérica
dos produtos ou servigos por ela assinala-

utilizem sinais distintivos que lhes siio préprios, jun-
tamente com a marca do produto, na sua promogio e
comercializagio; I - impedir que fabricantes de aces-
sérios utilizem a marca para indicar a destinag¢io do
produto, desde que obedecidas as priticas leais de
concorréncia; Il — impedir a livre circulagéo de pro-
duto colocado no mercado interno, por si ou por ou-
trem com seu consentimento, ressalvado o disposto
nos §§ 3% 4¢ do art. 68; e IV — impedir a citagdo da
marca em discurso, obra cientifica ou literdria ou
qualquer outra publicagio, desde que sem conotagio
comercial e sem prejuizo para seu cardter distintivo”.

43, De acordo com o art. 32 do Cédigo Brasi-
leiro de Auto-Regulamentagdo Publicitdria: “Tendo
em vista as modernas tendéncias mundiais — ¢ aten-
didas as normas pertinentes do Cédigo da Proprie-
dade Industrial —, a publicidade comparativa serd
aceita, contanto que respeite os seguintes principios
e limites: (a) seu objetivo maior seja o esclarecimen-
to, se ndo mesmo a defesa do consumidor; (b) tenha
por principio bdsico a objetividade na comparagio,
posto que dados subjetivos, de fundo psicolégico ou
emocional, ndo constituem uma base véilida de com-
paragdo perante o consumidor; (c) a comparago
alegada ou realizada seja passivel de comprovagéo;
(d) em se tratando de bens de consumo, a compara-
¢do seja feita com modelos fabricados no mesmo ano,
sendo condendvel o confronto entre produtos de €po-
cas diferentes, a menos que se trate de referéncia para
demonstrar evolugdo, o que, nesse caso, deve ser
caracterizado; (e) ndo se estabelega confusio entre
produtos e marcas concorrentes; (f) niio se caracteri-
ze concorréncia desleal, denegrimento a imagem do
produto ou & marca de outra empresa; (g) nio se uti-
lize injustificadamente a imagem corporativa ou o
prestigio de terceiros; (h) quando se fizer uma com-
paragio entre produtos cujo pre¢o ndo € de igual ni-
vel, tal circunstincia deve ser claramente indicada
pelo antincio”.

dos. Nesses casos, o titular pode exigir que
na edigdo seguinte da obra conste mengio
expressa de que o sinal constitui uma mar-
ca registrada. Trata-se, aqui, da protegao
da marca contra atos lesivos a seu cardter
distintivo, principalmente visando a impe-
dir um risco de “vulgarizagdo” ou “banali-
zagdo” damesma.* Problema idéntico sur-
ge também com a utilizagdo de forma ge-
nérica da marca nos meios de midia em
geral. O problema ¢ claro: quanto mais
amplo for o uso genérico da marca, meno-
res serdo sua forga distintiva (ou capacida-
de de individualizagdo) e sua aptiddo como
sinal identificador de um produtor especi-
fico, prejudicando sua fungdo de identifi-
cagdo de origem. Ao final deste processo
pode ocorrer a total perda da capacidade
distintiva da marca, e sua transformacéo em
sinal genérico.*

De acordo com a nossa legislagio, ao
titular da marca ou ao depositante ¢ asse-
gurado o direito de:

44. Cf. Anténio Cérte-Leal Cruz, “O contei-
do e extensdo do direito 2 marca: a marca de grande
prestigio”, cit., in Faculdade de Direito de Lishoa e
Associagio Portuguesa de Direito Intelectual (orgs.),
Direito Industrial, vol. 1, pp. 94 e ss. O autor cita
ainda o art. 10 do Regulamento de Marca Comuni-
tdria (Regulamento do Conselho, n. 40/94, de
20.12.1993), que trata especificamente desta hipd-
tese no Ambito da Comunidade Européia; em casos
extremos de “vulgarizagdo” da marca, poderd ocor-
rer a extingdo do registro por caducidade (Regula-
mento, art. 50, n. 1/b). No Brasil: “Ementa: Proprie-
dade industrial — Marca registrada ‘Banknote’ - De-
nominagdo genérica de produto — Desnecessidade de
anulagiio do registro. 1 — A marca registrada junto
ao INPI de cunho genérico, estreitamente ligada ao
produlto, torna possivel o uso por empresas do mes-
mo ramo de atividades, desde que no sentido co-
mum e em conjunto com outros elementos identi-
ficadores, ndo havendo que se falar em exclusivi-
dade e anulag¢do de registro por via propria. 11 —
Recurso especial da ré conhecido e provido™ (STI,
34 T., REsp 128.136-R1J, processo 1997/0026610-9,
rel. Min, Waldemar Zveiter, j. 17.8.2000, DJU
9.10.2000, p. 141 — grifou-se).

45. Cf. Felix Hauck e Sebastian Fischoeder,
“GattungsmiiBige Benutzung von Kennzeichen in den
Medien — Rechte des Kennzeicheninhabers”, GRUR
3/185es.
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(1) Uso exclusivo da marca registrada
em todo o territério nacional, durante scu
prazo de vigéncia de 10 anos, contados da
data da concessao do registro, prorrogdvel
por periodos iguais e sucessivos (caputdos
arts. 129 e 133 da LPI).

(2) Do uso exclusivo decorrem, neces-
sariamente, os direitos de: (a) ceder seu
registro ou pedido de registro (inciso I do
art. 130 da LPI); (b) licenciar seu uso (inciso
II do art. 130 da LPI); (c) zelar pela sua
integridade material ou reputagio (inciso
11T do art. 130 da LPI), valendo-se, para
tanto, do direito de ingressar com as acdes
civeis ¢ criminais cabiveis, na forma dos
Cédigos de Processo Civil e Penal em vi-
gor; (d) uso da marca em papéis, impres-
s0s, propaganda e documentos relativos a
atividade do titular (art. 131 da LPI).

(3) Apresentar oposigio ao pedido de
registro de marca de terceiros que seja: (a)
reproducdo ou imitagdo de marca coletiva
ou de certificagdo do titular (inciso XII do
art. 124 da LPI); (b) reprodugio ou imita-
¢do, no todo ou em parte, ainda que com
acréscimo, da marca do titular, para distin-
guir ou certificar produto ou servigo idén-
tico, semelhante ou afim, suscetivel de cau-
sar confusdo ou associagio com a marca
anterior do titular (inciso XIX do art. 124
da LPI); (c) reproducio ou imitacdo, no
todo ou em parte, de marca que o reque-
rente evidentemente nao poderia desconhe-
cer em razdo de sua atividade, cujo titular
seja sediado ou domiciliado em territério
nacional ou em pais com o qual o Brasil
mantenha acordo ou que assegure recipro-
cidade de tratamento, se a marca se desti-
nar a distinguir produto ou servigo idénti-
co, semelhante ou afim, suscetivel de cau-
sar confusiio ou associacdo com aquela
marca alheia (inciso XXIII do art. 124 da
LPI).

(4) Requerer, administrativamente, a
anulacéo do registro dessa marca, com base
nos dispositivos acima mencionados (legi-
timo interesse), no prazo de 180 dias, con-
tados da data da expedigiio do certificado
de registro (art. 169 da LPI).

(5) Requerer, judicialmente, a anula-
¢do do registro dessa marca, com base nos
dispositivos acima mencionados (legitimo
interesse), no prazo prescricional de cinco
anos, contados da data da sua concessao
(arts. 173 e ss. da LPI).

(6) Reivindicar, alternativamente, atra-
vés de acdo judicial, a adjudicagdo do re-
gistro, nos termos previstos no art. 6%
septies (1) da CUP (art. 166 da LPI —a re-
gra vale tanto para o nacional como para o
titular da marca registrada em pais signatd-
rio da Convencio).

(7) Proceder criminalmente, por meio
de queixa crime, contra o usudrio ndo au-
torizado da marca, inclusive requerendo
diligéncias preliminares de busca e apreen-
sdo e posterior destruigdo de marca falsi-
ficada nos volumes ou produtos que a con-
tiverem (arts. 189 e ss. da LPI).

(8) Ingressar, independentemente da
agdo criminal, com as agGes civeis que con-
siderar cabiveis na forma do Cédigo de
Processo Civil brasileiro, inclusive reque-
rendo indenizagdo por danos materiais e
morais decorrentes da violag@o de seu di-
reito sobre a marca registrada (arts. 207 e
ss. da LPI).

5. A regra da especialidade e a suposta
funcéo de qualidade atribuivel a marca

A doutrina costuma atribuir a marca
registrada, direta ou indiretamente, diver-
sas fungdes, mas dentre elas destacam-se:
(1) fungdo distintiva, de individualizagdo
de produtos ou servigos de outros iguais,
semelhantes ou afins; (2) fungdo de indi-
cagdo de proveniéncia (origem) dos pro-
dutos ou servigos; (3) fungdo de captagdo
e fixacdo de clientela; (4) funcdo publici-
tdria; e, por fim, (5) fungdo de garantia ou
indicagdo de qualidade do produto ou ser-
vigo. Embora se reconhega a marca uma
multiplicidade de fung¢des, de acordo com
nosso direito de marcas, atualmente a tini-
ca fungéo juridicamente protegida continua
sendo afungdo de indicagdo de provenién-
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cia decorrente dafungdo distintiva da mar-
ca.* No entanto, nada jmpede que outras
fungdes venham a ser protegidas de forma
indireta pela lei, seja com base na tutela
especial da marca de alto renome (como €
o caso da funcdo publicitdria, atrativa ou
sugestiva) ou por meio das regras gerais de
repressdo & concorréncia desleal (que pode
ser o caso da fungfo de captagio de clien-
tela). O fato € que — como afirmam Vanzetti
e Di Cataldo* — a tradicional fungio de
indicagdo de proveniéncia soma-se a pro-
tegio contra qualquer forma de parasitismo
(isto é, aproveitamento da fama e reputa-
¢io de marca registrada alheia).®

Inquestiondvel o fato, portanto, de que
amarca possui também uma fungfo de qua-
lidade, ainda que de forma indireta ou im-
plicita. Esta parece ter, contudo, mais im-
porténcia econdmica que juridica, e serd no
campo da livre concorréncia que desempe-
nhara papel fundamental.* Certo € que, se
uma marca passa a ser conhecida pelo con-
sumidor pela sua qualidade, serd mais que
natural que a procura pelo produto ou ser-

46. No Brasil, dentre outros, v. Mauricio Lopes
de Oliveira, Propriedade Industrial — O Ambito de
Protegdo @ Marca Registrada, pp. 4-7.

47. Vanzetti e Di Cataldo, Manuale di Diritto
Industriale, cit., 4 ed., § 8, p. 129.

48. Sobre a questdo do aproveitamento para-
sitdrio de marca registrada alheia, no Brasil, v., den-
tre outros: Luiz A. de Carvalho, “Do aproveitamento
parasitdrio da fama de signo distintivo alheio no exa-
me dos pedidos de registro de marcas no Brasil”,
Revista da ABPI 10/45-47; Paulo Roberto Costa
Figueiredo, “A aplicagdo do art. 160, I, segunda par-
te, do Cédigo Civil aos pedidos de registro de mar-
cas”, Revista da ABPI 12/106 e s.; Luiz Leonardos,
“A superagio do conceito de notoriedade na prote-
¢do contra as tentativas de aproveitamento de mar-
cas alheias”, Revista da ABPI 19/13-16; Marcelo
Leite da Silva Mazzola, “As entrelinhas da indeni-
zagdo nos casos de parasitismo”, Revista da ABPI
71/42-48; Denis Borges Barbosa, Uma Introdugdo
a Propriedade Intelectual, cit., 24 ed., pp. 317 ss.; v.
também o Ato Normativo 123/94 do INPL

49. Cf. Anténio Ferrer Correia, Ligdes de Di-
reito Comercial, cit., vol. 1, p. 314. Toda a contro-
vérsia gira em torno das marcas ditas simples, pois €
certo que nos casos das marcas de certificagiio, por
sua prépria natureza, desempenham papel de garan-
tia de qualidade (LPI, arts. 148 e ss.).

vigo assinalado por ela aumente em fungao
da sua boa fama ou reputagéo (goodwill).
Por outro lado, tampouco seria do interes-
se de uma empresa diminuir a qualidade de
seus produtos apds ter feito investimento
significativo na reputagio da sua marca; nao
sendo necessdrio, nem oportuno, assegurar
4 marca a fungdo juridica de garantia de um
nivel qualitativo constante nos produtos por
ela distinguidos.” Sendo assim, sio eviden-
tes a vantagem econdmica auferida pelo ti-
tular da marca e seu particular interesse em
que isso aconteca e se mantenha. Questio-
na-se na doutrina se ndo caberia, entdo, uma
protegdo juridica a esta fungao de qualida-
de atribuivel & marca.

Entre nés, Pontes de Miranda®' jd ha-
via defendido uma maior rigidez na regra
da especialidade, pois, no seu entender, fal-
taria ao sistema juridico a exigéncia de ser
amarca estritamente correspondente a cer-
to produto, uma vez que ndo se exige a
vinculagio da qualidade do produto ou ser-
vigo com sua respectiva marca, podendo
seu titular alterar seus padrdes de qualida-
de sem que, com isso, viole a marca. Neste
ponto, porém, melhor razdo assiste a
Ricolfi,’® pois ndo parece necessdrio nem
oportuno exigir-se uma fungdo juridica de
garantia do nivel de qualidade dos produ-
tos ou servigos identificados pela marca,
pois é de se entender que tal resultado
corresponde necessariamente ao interesse
do préprio titular e que isto se opera por
meio dos mecanismos de mercado. Uma
imposigdo normativa nesse aspecto pode-
ria desencorajar a flexibilidade da produ-
¢do e a capacidade criativa da empresa.
Ademais, como bem observou Olavo,” nio
se pode atribuir & marca, de um ponto de

50. Cf. Marco Ricolfi e outros, Diritte
Industriale — Proprietd Intellettuale e Concorrenza,
n. 5, pp. 66-67.

51. Pontes de Miranda, Tratado de Direito Pri-
vado, cit., 4% ed., t. XVII — “Parte Especial”, § 2.009,
n. 1, p. 8.

52. Marco Ricolfi, I Segni Distintivi — Diritto
Interno e Comunitario, cit., pp. 25 e s.

53. Carlos Olavo, Propriedade Industrial, pp.
39 e s. Nesse sentido, v. também Luiz Guilherme de
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vista juridico, qualquer fungéo de garantia.
Tal fungio pode estar garantida, embora de
forma indireta, pela fungdo juridica de in-
dicagdo de proveniéncia, pois € certo que
serd sempre do interesse do titular zelar pela
goodwill da sua marca, a qual estaria seria-
mente comprometida com a perda de qua-
lidade. A certeza e a confianca do consu-
midor na qualidade de certo produto ou ser-
vigo estio protegidas pela fung¢ao de indi-
cagdo de origem e procedéncia da marca.>*
A perda ou redugio da qualidade de deter-
minado produto ou servigo tem influéncia
sobre a marca somente no plano dos fatos,
pois significa a perda da confianca do pi-
blico consumidor (redugio da clientela) e
da prépria imagem e reputagdo da marca
(reducgio do seu valor intrinseco), €, em
conseqiiéncia disso, decréscimo no ativo
intangivel do seu titular.”

Trata-se, aqui, como bem definiram
Vanzetti e Di Cataldo,” do principio della
estraneitd del marchio al prodotto (ou ser-
vigo), pois, sendo a marca, acima de tudo,
um sinal distintivo, embora seja conexo ao
produto ou servi¢o que visa a distinguir, €
estranha ao mesmo produto ou servigo e as
suas qualidades. Caso contrdrio a marca
deixaria de ser um sinal distintivo para se
tornar uma caracteristica (em sentido am-
plo) qualitativa do préprio produto ou ser-
vigo. O principio da independéncia da mar-

A. V. Loureiro, A Nova Lei du Propriedude Indus-
trial Comentada, n. 121, p. 233.

54. Cf. Josef Drexl, Die Wirtschaftliche
Selbstbestimmung des Verbrauchers — Eine Studie
zum Privar- und Wirtschaftsrecht unter Beriicksich-
tigung gemeinschafisrechtlicher Beziige, p. 603.
Nesse mesmo sentido, afirma Luis M. Couto Gon-
galves que “0 que a marca garante € a qualidade dos
produtos ou servigos por referéncia a uma origem
ndio enganosa. Trata-se, sempre, de uma garantia
derivada da fungdo distintiva e de uma garantia rela-
tiva que actua, apenas, quando seja posta em causa a
tutela da confianga do consumidor” (Direito de Mar-
cas, 2* ed., p. 25).

55. Essa foi, por exemplo, a orientagio da Lei
Uniforme em Matéria de Marcas do BENELUX, de
19.3.1962.

56. Vanzetti e Di Cataldo, Manuale di Diritte
Industriale, cit., 4t ed., § 10, p. 131.

ca em face dos produtos ou dos servigos
que assinala guarda também estreita rela-
¢do com o requisito da licitude para a con-
cessdo do registro, pois a natureza do pro-
duto ou servigo néo pode obstar ao registro
da marca (cf. CUP, art. 7°7).

Isso ndo se confunde, todavia, com os
requisitos de veracidade e de cardter licito
a que as marcas devem satisfazer.*® Esta
parece ter sido a soluglo adotada pelo
inciso X do art. 124 da LPI, que impede o
registro como marca de “sinal que induza
a falsa indicagdo quanto a origem, proce-
déncia, natureza, qualidade ou utilidade do
produto ou servi¢o a que a marca se desti-
na” (grifou-se). Aqui, trata-se de uma proi-
bigdo geral (como fundamento de recusa ao
pedido de registro) contra indicagao frau-
dulenta (dolosa) da qualidade do produto
ou servigo. Em outras palavras, o disposi-
tivo legal citado acima nada mais € que uma
decorréncia do principio da veracidade,
segundo o qual um sinal ndo pode ser re-
gistrado como marca se induzir o consumi-
dor em erro quanto a certas caracteristicas
essenciais do produto ou servigo.

A fungdo da marca como indicagio de
origem identifica tdo-somente o fabricante
ou o prestador como responsdveis pelo fato
do produto ou do servigo; mas a responsa-
bilidade fica, no que couber, a cargo das

57. O objetivo da norma (que até certo ponto
se compara com a do art. 4-quater da CUP, para o
caso de patentes) € garantir a prote¢io da proprieda-
de industrial independentemente da questdo sobre se
os produtos em relagio aos quais se aplicaria essa
protegio podem, ou ndo, ser comercializados no pais-
membro da Convengdo. A proibigdo de venda de de-
terminado produto niio impede o registro da respec-
tiva marca, porque € legitimo o interesse do titular
em garantir a protegdo desta, enquanto aguarda ou
negocia a liberalizagdo ou aprovagdo da venda do
produto (cf. Bodenhausen, Guia para la Aplicacion
del Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial — Revisado en Estocolmo en
1967, cit., p. 140, “b").

58. Sobre o requisito de veracidade das mar-
cas, v., dentre outros, Gama Cerqueira, Tratado da
Propriedade Industrial, cit,, 2* ed., vol. 2, pp. 785-
787.
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disposicoes da Lei 8.078, de 11.9.1990 (C6-
digo de Defesa do Consumidor).

6. Os interesses de ordem piiblica

A protegao a marca registrada interes-
sa ndo so ao seu titular, mas, principalmen-
te, trata-se de instituto que estd ligado aos
interesses de ordem piblica.® E sob essa
orienta¢do que a Constitui¢io da Repibli-
ca de 1988, de acordo com o principio-ga-
rantia fundamental j4 consagrado no art. 5%,
XXIII, e o principio norteador da ordem
econdmica disposto no art. 170, III (ambos
sobre a fungdo social da propriedade), es-
tipulou, no inciso XXIX, que a lei assegu-
rard a protegdo “(...) 4 propriedade das
marcas, aos nomes de empresas € a outros
signos distintivos, tendo em vista o interesse
social ¢ o desenvolvimento tecnolégico e
econdmico do pais”.

O direito sobre a marca, bem como
todo direito de propriedade industrial, ndo
obstante sua natureza sui generis, sujeita-
se a esses principios da ordem constitucio-
nal, aplicdveis a toda e qualquer proprie-
dade privada.*’ Assim, esses mesmos inte-
resses de ordem piiblica sido observados por
ocasido da protegdo da propriedade indus-
trial de acordo com o art. 2* da LPI. Como
observou Denis Borges Barbosa.*! a cldu-
sula constitucional finalistica vincula igual-
mente a propriedade industrial ao seu uso
social, 0 que representa um compromisso
necessdrio com a utilidade (isto &, uso do
direito) e com os pressupostos da veraci-
dade, licitude, distingiiibilidade (carater
distintivo) e novidade relativa da marca.

Além disso, a regra da especialidade
estd intimamente ligada a livre concorrén-

59. Nesse sentido, v. Carvalho de Mendonga,
Tratado de Direito Comercial Brasileiro, cit., 5% ed.,
vol. V, Livro I11, Parte I, n. 224, p. 219.

60. Cf. Renata Pozzato Cameiro Monteiro, A
fungio social da propriedade na Constitui¢io da Re-
piblica de 1988 e a propriedade industrial”, Revista
da ABPI 69/27.

61. Denis Borges Barbosa, Uma Introdugdo a
Propriedade Intelectual, cit., 2¢ ed., p. 133.

cia e ao principio da defesa do consumi-
dor, que sdo fundamentos da ordem econ6-
mica (CF de 1988, art. 170,IV e V, respec-
tivamente). A vedagio de registro de sinal
que reproduza ou imite, no todo ou em par-
te, ainda que com acréscimo, marca regis-
trada alheia, para distinguir ou certificar
produto ou servigo idéntico, semelhante ou
afim, tem por objetivo evitar a confusio ou
associagdo com marca j4 registrada e con-
seqiiente prejuizo ao seu titular e, indireta-
mente, aos consumidores, que podem ser
levados a erro ou confus@o quanto a ori-
gem dos bens postos no mercado.” Enca-

62. “Ementa: Administrativo — INPI - Proprie-
dade industrial — Registro de marca — Impedimen-
to. | — A prote¢do aos direitos relativos a proprie-
dade industrial, através da concessdo de registros
de marca, objetiva, além da tutela imediata ao inte-
resse econdmico dus empresas (dos entes de produ-
¢do ou transformdgdo), também a salvaguarda
mediata dos interesses dos consumidores, enquanto
parcela de um segmento social. 11 — O art. 65, item
17, do CPI sé tem aplicagio quando ocorre a contra-
fagio da marca anteriormente registrada, que permi-
ta levar o consumidor a erro ou confusdo (cf. Ap.
civel n. 89.02.01270-0-RJ, 1* T, v.u., DJS 14.11.1989,
p. 14.215). 11l — Recurso provido, com inversdio dos
6nus da sucumbéncia” (TRE-2¢ R, 2¢ T., A. civel
9202078840-RJ, rel. Juiz Carreira Alvim, j. 29.3.1995,
DJU 17.8.1995 — grifou-se).

Assim também: “Ementa: Propriedade indus-
trial — Pedido de registro de marca — Agdio de nulida-
de — Antecipagio da tutela — Lei n. 9.279, de 1996.
1. O uso da mesma marca por duas empresas con-
correntes acarrela ndo apenas prejuizos dquela que
seja legitima titular do direito de propriedade in-
dustrial, como também aos consumidores, que fi-
cam sujeitos & natural e inevitdvel confusdo decor-
rente da identidade de marca para atividades co-
merciais semelhantes desenvolvidas na mesma re-
gido por pessoas juridicas distintas. 2. E cabivel,
em situagdes dessa natureza, a outorga de tutela
jurisdicional, ainda que provisoriamente, em favor
daquela demandante cuja posigio juridica guardar
grau mais elevado de verossimilhanga. Trata-se de
providéncia cabivel genericamente no procedimen-
to comum (CPC, art. 273) e que tem igualmente pre-
visdio especifica para a protegdo do direito de pro-
priedade industrial, inclusive nas agoes de nulidade
de registro de marca (Lei n.9.279, de 1996, art. 173,
pardgrafo inico). 3. No caso, € a autora quem osten-
ta posi¢io juridica mais verossimil. A expressio *Via
Porto’ integra a sua denominagdo social (Via Porto
Veiculos Ltda.). Razdo pela qual, 4 primeira vista,
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rando-se a questdo por outra perspectiva,
limitar o direito do titular sobre a marca, e
seu uso exclusivo, a certo produto ou ser-
vigo, na classe e no ramo de mercado cor-
respondentes & sua atividade, além de ter a
vantagem de conferir maior certeza juridi-
ca, delimitando, assim, o Ambito de prote-
¢do a marca registrada, proporciona, em
contrapartida, a livre circula¢ao dos demais
bens e servigos sem maiores embaragos
provocados por um exclusivismo absoluto
e injustificdvel da marca num mercado onde
deve valer o principio geral da livre con-
corréncia.®

Ascarelli*® teve razdo ao afirmar que
a tutela da marca nio constitui nem um pré-
mio a um esforgo de criagdo intelectual®
(que pode ser de per si tutelada), nem um
prémio por investimento em publicidade;
constitui um instrumento para a diferencia-
¢ao concorrencial (distinzione concor-
renziale), que tem como dltimo fundamen-
to a prote¢ao dos consumidores e, por isso,
seus limites, na fungdo distintiva cumprida
pela marca. Sendo assim, como ressaltou
Sousa e Silva, embora a marca sirva “prin-

ndo pode ser registrada como marca por outra pes-
soa, ainda mais por empresa concorrente, conforme
prevé o art. 124, V, da Lei n. 9.279, de 1996” (TRF-
4R 34T, AL 65.771, processo 20000401 1024082/
RS, rel. Juiz Teori Albino Zavascki, DJU 20.6.2001,
p. 1.302 - grifou-se).

63. V. consideragoes sobre a utilizagio ndo-
econdmica da marca por terceiros (item 2, parte fi-
nal). Excegdo i regra da especialidade encontra-se
na prote¢fio especial, em todos os ramos de ativida-
de, da marca de alto renome (LPI, art. 125). Aqui,
como veremos mais adiante, no item 13, a protegio
ampla e exclusiva baseia-se na presun¢do de risco
de confusdo e prejuizo i reputagio da marca.

64. Tullio Ascarelli, Teoria della Concorrenza
e dei Beni Immateriali — Istituzioni di Diritto
Industriale, cit., 3* ed., p. 482. Em sentido mais
amplo, entende Carvalho de Mendonga que, "ampa-
rando as marcas com medidas excepcionais, a lei ndo
visa a proteger a simples combinagdo de emblemas
ou de palavras, mas a proteger o direito, resultado
do trabalho, da capacidade, da inteligéncia e da pro-
bidade do industrial ou do comerciante” (Tratado de
Direito Comercial Brasileiro, cit., 5* ed., vol. V,
Livro 111, Parte I, n. 224, p. 217).

65. Como Américo da Silva Carvalho catego-
ricamente afirmou: *O direito sobre a marca ndo é

cipalmente aos interesses do titular, como
um instrumento de diferenciagdo que este
utiliza no jogo da concorréncia”, hd de
se destacar o reconhecimento por parte da
maioria dos paises da Europa de um inte-
resse pilblico maior fundado na protecio
ao consumidor. Pontes de Miranda, por sua
vez, defendia que “a protecao das marcas é
mais a favor dos produtores e comercian-
tes que dos adquirentes ou consumido-
res”.”” Sobre o assunto, parece ser do en-
tendimento majoritdrio na doutrina que a
prote¢do ao consumidor ndo € o objetivo
imediato de uma lei de marcas, mas decor-
re de forma reflexa (mediata) a seu favor, e
isto como conseqtiéncia da orientagio ex-
clusiva do direito de marcas no sentido da
protegdo da fun¢do de indicagdo de prove-
niéncia da marca.®® E isso porque, uma vez
garantidas a constancia e a certeza da ori-
gem dos produtos e servigos — por meio da
tutela da fungio de indicagdo de provenién-
cia—, tem-se também como resultado a orien-
tagdo do consumidor (um referencial uni-
voco™ ) no momento de sua escolha por um
ou outro produto ou servigo.

A regra da especialidade e o uso ex-
clusivo da marca registrada devem ser in-
terpretados nio como condigdo de exclusi-
vidade ampla e irrestrita para todo e qual-
quer tipo de atividade econdmica, mas tao-
somente para aquelas que envolvam um ris-
co de confusdo e potencial prejuizo direto
para o titular da marca e indireto para o
consumidor. Somente assim podem ficar

um direito de criagdo, é um direito de ocupagio”
(Direito de Marcas, cit., p. 26).

66. Sousa e Silva, “O principio da especiali-
dade das marcas. A regra e a excepgdo: as marcas de
grande prestigio”, cit., Revista da Ordem dos Adve-
gados (Lisboa), 1998, § 2.009. p. 383.

67. Pontes de Miranda, Tratado de Direito Pri-
vado, cit., 4* ed., t. XVII - “Parte Especial”, p. 8.

68. Cf. Frauke Henning-Bodewig e Annette
Kur, Marke und Verbraucher: Funktionen der Marke
in der Marktwirtschaft, vol. 1, pp. 209 e s.

69. Nas palavras de Sousa e Silva, “O princi-
pio da especialidade das marcas. A regra e a excep-
¢do: as marcas de grande prestigio”, cit., Revista du
Ordem dos Advogados (Lisboa), 1998, p. 385.
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assegurados a harmonia e o equilibrio en-
tre a protegdo constitucional da marca re-
gistrada e as demais garantias constitucio-
nais.

7. Relacdo com o nome empresarial

Os efeitos decorrentes do principio da
especialidade aplicam-se também aos no-
mes de empresa ¢ aos casos em que haja
conflito entre estes e marcas registradas.”

70. Nesse sentido, v. Ricardo Pinho, “A apli-
cagdo do principio da especialidade aos nomes co-
merciais”, Revista da ABPI 10/34. V., também:
“Ementa: Direito comercial — Marca e nome comer-
cial — Colidéncia de marca ‘ETEP’ (registrada no
INPI) com nome comercial (arquivamento dos atos
constitutivos da sociedade na Junta Comercial) —
Classe de atividade — Principio da especificidade —
Interpretagdo l6gico-sistematica — Recurso provido
parcialmente. I — Nao hd confundir-se marca e nome
comercial. A primeira, cujo registro ¢ feito junto ao
INPI, destina-se a identificar produtos, mercadorias
e servigos. O nome comercial, por seu turno, identi-
fica a propria empresa, sendo bastante para legitima-
lo e protegé-lo, em dmbito nacional e internacional,
o arquivamento dos atos constitutivos no Registro
do Comércio. Il — Sobre eventual conflito entre uma
e outro, tem incidéncia, por ractocinio integrativo,
o principio da especificidade, coroldrio do nosso
direito marcdrio. Fundamental, assim. a determi-
nagdo dos ramos de atividade das empresas litigan-
tes. Se distintos, de molde a ndo importar confusdo,
nada obsta possam conviver concomitantemente ne
universo mercantil. 111 — No sistema juridico nacio-
nal, tanto a marca, pelo Cédigo da Propriedade In-
dustrial, quanto o nome comercial, pela Convengdo
de Paris, ratificada pelo Brasil por meio do Decreto
n. 75.572/1975, sio protegidos juridicamente, con-
ferindo ao titular respectivo o direito de sua utiliza-
¢do. IV — Havendo colidéncia entre marca e parte do
nome comercial, sendo distintas as atividades das
duas empresas, a fim de garantir a prote¢fo juridica
tanto a uma quanto a outro, determina-se ao proprie-
tario do nome que se abstenha de utilizar isolada-
mente a expressdo que constitui a marca registrada
pelo outro, terceiro, de propricdade desse, sem pre-
juizo da utilizagdo do seu nome comercial por intei-
ro” (STJ, 4¢ T., REsp 119.998-SP, processo 1997/
0011036-2, rel. Min. Sélvio de Figueiredo Teixeira,
j.9.3.1999, DJU 10.5.1999, p. 177 — grifou-se. Nes-
se mesmo sentido: 4* T., REsp 40.190-RJ, processo
1993/0030250-7, rel. Min. Sdlvio de Figueiredo
Teixeira, j. 19.8.1997, DJU 29.9.1997, p. 48;207; 4
T., REsp 40.598-SP, processo 1993/0031486-6, rel.

Um sinal ndo poder4 ser usado ou levado a
registro se no mesmo ramo de negécio, ou
ramo de negécio afim, haja registro anterior
de marca ou nome empresarial, e se desse
conflito advier possibilidade de erro ou
confuséo.”

Em que pese ao fato de o sistema juri-
dico conferir aos nomes de empresa e titu-
los de estabelecimento 0o mesmo exclusi-
vismo atribuido 4 marca registrada, cabe
ressaltar que com relagio as marcas a ga-
rantia é mais ampla, pois sua protegio es-
tende-se a todo territdrio nacional e, excep-
~ionalmente, no caso das marcas notoria-
mente conhecidas (LPI, art. 126), até¢ mes-
mo além desses limites. Esta tiltima hipé-
tese constitui excegdo ao principio da ter-
ritorialidade.”

Embora a notoriedade de um nome
empresarial ndo goze de protegio especial,
regulada por norma especifica, parcce ra-
zodvel o entendimento de que a existéncia
de um alto grau de penetragio num deter-
minado ramo de mercado, fruto do reco-

Min. Sdlvio de Figuciredo Teixeira, j. 19.8.1997,
DJU 29.9,1997, p. 48;208; 4* T., REsp 7.259/CE,
processo 1991/0000397-2, rel. Min. Athos Carnei-
ro,j. 12.8.1991,DJ1/9.9.1991, p. 12.208; 34T, REsp
4.352-CE, processo 1990/0007456-8, rel. Min. Clau-
dio Santos, j. 20.11.1990, DJU 17.12.1990, p.
15.373).

71. Dentre outros, v. Loureiro, A Nova Lei da
Propriedade Industrial Comentada, cit., n. 120, *b™,
pp- 231 e s.; especifico sobre o tema, José Carlos
Tinoco Soares, Marcas “vs.” Nome Comercial: Con-

flitos, pp. 265 e ss. Nesse sentido: “Ementa: Marca

registrada — Palavra comum — Sua utilizago pela ré
em nome de fantasia — Inadmissibilidade — Registra-
da uma marca, ndo pode outra empresa industrial,
comercial ou de servigos utilizd-la na composigdo de
seu nome comercial, em havendo similitude de ativi-
dudes — Precedentes da 4* Turma — Recurso especial
conhecido e provido parcialmente” (STJ, 4* T., REsp
210.076-RJ, processo 1999/0031445-0, rel. Min. Bar-
ros Monteiro, j. 28.9.1999, DJU 13.12.1999, p. 154
— grifou-se. Nesse mesmo sentido: 44 T., REsp
212.902-SC, processo 1999/0039742-8, rel. Min.
Barros Monteiro, j. 28.9.1999, DJU 13.12.1999, p.
154).

72. Com relagiio & marca notoriamente conhe-
cida e a controvertida questiio de sua protegio além
do principio da especialidade, v. item 14.



140 REVISTA DE DIREITO MERCANTIL-138

nhecimento e credibilidade do sinal junto
ao consumidor, seja capaz de servir como
justificativa para se impugnar um pedido
de registro de marca (ou de outro nome
empresarial) neste mercado relevante.™

8. A nogdo de afinidade
entre produtos e servigos

Como visto antes, a regra da especia-
lidade deve ser entendida como limitagio
ao dmbito de prote¢do & marca registrada
ndo apenas na classe de produtos ou servi-
¢os para a qual o registro foi concedido,
mas como também no ramo de mercado em
que estd inserido seu titular. Mister se faz
avaliar, portanto, se existe afinidade entre
os produtos e servigos e se isso € capaz de
levar o consumidor a erro ou confusdo.”
Nao hd um conceito legal de afinidade en-
tre produtos e servigos na LPI, e assim bem
procedeu o legislador, evitando qualquer
“engessamento” conceitual descabido. Tal
encargo ficou por conta da doutrina e da
jurisprudéncia. Na sintese de Lehmann,”
produtos e servigos sdo semelhantes quan-
do, por sua importincia econdmica e mo-
dos de utilizagdo, por sua natureza e ori-
gem, especialmente também com relagao a
seus locais de produgdo e venda, possuem
pontos de contato tdo estreitos que, na com-
preensdo do setor relevante do piblico
(beteiligte Verkehrskreise), se possa con-
cluir que os produtos da inddstria ou co-
mércio originam-se de uma mesma empre-
sa, se forem usados sinais idénticos. Na
concepgao de Sousa e Silva, “s6 deverdio

73. Cf. Jodio Marcelo de Lima Assafim, “La
tutela del nombre comercial ante la marca en la
legislaci6én brasilefia”, Juris Poiesis (Revista dos
Cursos de Direito da Universidade Estécio de Si) 2/
168.

74. V., por exemplo, no inciso XIX do art. 124
da LPI, a afinidade como critério de anterioridade
ou colidéncia.

75. Michael Lehmann, “Die wettbewerbswi-
drige Ausnutzung und Beeintrichtigung des guten
Rufs bekannter Marken, Namen und Herkunftsan-
gaben, Die Rechtslage in der Bundesrepublik Deutsch-
land”, GRUR International 1/7.

ter-se por afins produtos ou servigos que
apresentem entre si um grau de semelhan-
¢a ou proximidade suficiente para permi-
tir, ainda que parcialmente, uma procura
conjunta, para satisfacdo de idénticas ne-
cessidades dos consumidores. Os produtos
ou servigos em causa terdc que se situar,
peis, no mesmo mercado relevante, permi-
tindo, dessa forma, ainda que tenuemente,
uma relagdo de concorréncia entre os agen-
tes econémicos que os oferecam ao pibli-
co”.” Para se verificar a semelhanga entre
produtos e servigos podem ser aplicados
dois diferentes métodos: um primeiro, ob-
jetivo, que considera como afins produtos
€ servigos cuja natureza, utilizago e desti-
no sejam semelhantes; e um segundo, sub-
jetivo (ou econdmico), que analisa o refle-
xo do produto ou servigo no mercado, as-
sim como a conseqiiéncia sobre o consu-
midor. Sendo que a combinagdo entre os
dois métodos é mais recomenddvel, para se
evitar interpretagdes distorcidas que podem
levar a erros de julgamento.”

Vé-se, com clareza, que tanto a regra
da especialidade como o direito de uso ex-
clusivo ndo se limitam a uma mera listagem
ou classificagdo. Certo é que para o regis-
tro de marcas no Brasil — como também na
maioria dos paises — é obrigatéria a espe-
cificagdo detalhada dos produtos ou servi-
¢os a serem assinalados pelo sinal em ques-
tao, atendendo ao critério de classificagio
adotado pelo INPI. A tutela da marca re-
caird, portanto, sobre tais produtos ou ser-
vigos (especificados por ocasido do depé-
sito da marca), mas sua protegao podera se
estender aos produtos ou servigos seme-
lhantes ou afins, desde que haja a possibi-
lidade de risco de confusio ou associagio.
Mas isso ndo quer dizer que exista um re-

76. Sousa e Silva, “O principio da especiali-
dade das marcas. A regra e a excepgiio: as marcas de
grande prestigio”, cit., Revista da Ordem dos Advo-
gados (Lisboa), 1998, pp. 396 e s. (grifado no origi-
nal).

77. Cf. Mauricio Lopes de Oliveira, Proprie-
dade Industrial — O Ambito de Protegdo a Marca
Registrada, cit., pp. 51-59.
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gistro por classes, uma vez que nido sdo
todos os produtos ou servigos constantes
de uma determinada classe que serdo pro-
tegidos, mas tdo-somente aqueles especifi-
cados pelo requerente/titular; da mesma
forma que tal especificagdo nao exclui, a
priori, outros que estejam incluidos em
classes diferentes, mas que possam guar-
dar afinidade entre si.”® Importante no con-
texto da afinidade é o risco de confusdo,
independentemente da divisdo dos produ-
tos e servigos por ordem de classes.

O sistema de registro por meio de um
critério de classificagiio tem mais o objeti-
vo prético de disciplinar e organizar a enor-
me variedade de bens e servigos para crité-
rios de busca e arquivamento, dentro do
préprio 6rgdo encarregado de conceder o
registro, que propriamente um alcance ju-
ridico.” Assim, a concessao de registro de
marca pelo INPI com base numa classifi-
cagdo de produtos e servigos (atualmente
em vigor, desde 1.1.2002, a 8! edigdo da

78. Cf. Sousa e Silva, “O principio da especia-
lidade das marcas. A regra e a excepgio: as marcas
de grande prestigio”, cit., Revista da Ordem dos
Advogados (Lisboa), 1998, p. 398. Neste ponto, a
titulo de uma abordagem comparativa do Direito, vale
trazer a luz o disposto no inciso 2 do art. 245¢ do
CPI portugués de 2003, in verbis: “Art. 245% Con-
ceito de imitagio ou de usurpagio: |. A marca
registada considera-se imitada ou usurpada por ou-
tra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente:
a) a marca registada tiver prioridade; b) sejam ambas
destinadas a assinalar produtos ou servigos idénti-
cos ou afins; ¢) tenham tal semelhanga grifica, figu-
rativa, fonética ou outra que induza facilmente o
consumidor em erro ou confusdo, ou que compreen-
da um risco de associagio com marca anteriormente
registada, de forma que o consumidor ndo as possa
distinguir seniio depois de exame atento ou confron-
to. 2. Para os efeitos da alinea ‘b’ do n. 1: a) produ-
tos e servigos que estejam inseridos na mesma clas-
se da Classificagdo de Nice podem ndo ser conside-
rados afins; b) produtos e servigos que ndo estejam
inseridos na mesma classe da Classificagdo de Nice
podem ser considerados afins. 3. Considera-se imi-
tagdo ou usurpagio parcial de marca o uso de certa
denominagdo de fantasia que faga parte de marca
alheia anteriormente registada™ (grifou-se).

79. Cf. Mathély, Le Nouveau Droit Frangais
des Margques, cit., p. 316.

Classificagéio Internacional de Produtos e
Servigos — Classificagdo de Nice') atende
muito mais a uma demanda de ordem ad-

80. A partir de 3.1.2000 o INPI passou a ado-
tar a Classificagdo de Nice (instituida pelo Ato
Normativo 150/1999, de 9.9.1999) em substituigdo
a Classificagdo Nacional de Produtos e Servigos
(Ato Normativo 51/1981).

A Classificacdo Internacional (Nice) de Pro-
dutos e Servigos para o Registro de Marcas foi ins-
tituida originalmente por um Acordo concluido por
ocasiio da Conferéncia Diplomdtica de Nice, em
15.6.1957, e revista em Estocolmo, em 1967, ¢ em
Genebra, em 1977, com posteriores alteragdes em
1979. Desde a entrada em vigor do Acordo, em
8.4.1961, um Comité de Peritos, com representantes
de todos os paises signatdrios do Acordo, encarrega-
se de promver constantes alteragdes e aprimoramen-
tos na Classificag@o. A dltima revisio culminou com
a publicagio da 8¢ edi¢io da Classifica¢do, em ju-
nho/2001, e entrou em vigor a partir de 1.1.2002. Os
paises que fazem parte do Acordo de Nice (72 pai-
ses, em outubro/2003) constituem uma Unido Parti-
cular dentro da estrutura da Unido de Paris para a
Protegiio da Propriedade Industrial. Estes pafses ado-
taram e aplicam a Classificagdo de Nice para o re-
gistro de marcas. Cada um dos paises signatdrios do
Acordo de Nice ¢ obrigado a aplicar a Classificagdo
de Nice para o registro de marcas, quer como classi-
ficagdo principal, quer como classificagdo auxiliar,
assim como incluir, nas publicagdes e nos documen-
tos oficiais relativos a seus registros, os nimeros das
classes da Classificagdo a que pertengam os produ-
tos e 0s servigos para os quais as marcas sio regis-
tradas (ao todo, sdo 34 classes de produtos e 11 clas-
ses de servigos).

O emprego da Classificagdo de Nice é obriga-
tério ndo apenas para o registro nacional de marcas
nos paises signatdrios do Acordo de Nice, mas tam-
bém para o registro internacional de marcas efetua-
do pelo Bureau Internacional da OMPI, em virtude
do Acordo de Madri Relativo ao Registro Interna-
cional de Marcas e do Protocolo Relativo ao Acor-
do de Madri Referente ao Registro Internacional de
Marcas e para o registro de marcas feito pela Orga-
nizagdo Africana da Propriedade Intelectual/OAPI,
pelo Escritério de Marcas do Benelux e pelo Institu-
to de Harmonizagdo do Mercado Interno (Marcas e
Desenhos)/OAMI. A Classificagdo de Nice também
¢ aplicada por vérios pafses que ndo firmaram o Acor-
do de Nice.

Em matéria de marcas, além da Classificagdo
Internacional (Nice) de Produtos e Servigos, existe
também a classificagfio internacional dos elementos
figurativos de marcas, conhecida como Classifica-
¢do de Viena, atualmente na sua 4¢ edigiio, em vigor
desde 1.1.1998. A Classificagdo foi instituida por
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ministrativa que propriamente juridica de
extensdo da protegdo & marca. Mas sua
importéncia € indiscutivel e assume maior
relevo pritico a partir do momento em que
com base nesses registros que se poderd
determinar a anterioridade, ou ndo, de um

sinal jd registrado como marca.

Nesse sentido é que se deve tomar o
principio da especialidade de forma relati-
va. Isto ndo significa dizer que tenha per-
dido sua importincia.*' Com relagio
flutuagdo do conceito de afinidade entre
produtos e servigos, risco de confusdo e
distingfo de marca forte e fraca, afirma
Serens, que “esse ‘manuseamento’ do con-
ceito de afinidade leva naturalmente a uma
flexibilizagdo do principio da especialida-
de”,** mas sem pdr em causa este princi-
pio. Alids, como bem ponderou Gama
Cerqueira,”® ndo seria sensato estabelecer
nesta matéria regras absolutas, pois estamos
sempre diante de questdes de fato, ¢ que as
particularidades do caso concreto devem
ser levadas em consideragdo quando se tem
de decidir sobre a novidade das marcas e a
possibilidade de confusio para o consu-

um Acordo concluido em 12.6.1973 durante a Con-
feréncia Diplomética de Viena, e entrou em vigor
em 9.8.1985, com posteriores alteragdes em
1.10.1985. O objetivo da Classificagdo de Viena é
essencialmente de ordem pritica, no sentido de faci-
litar as buscas de anterioridades de marcas (figurati-
vas) € evitar um trabalho considerivel de reclas-
sificagdio em caso de intercimbio de documentos no
dmbito internacional.

Tanto o Acordo de Nice quanto o de Viena (e
suas respectivas Classificagdes) sio administrados
pela Organizagdo Mundial da Propriedade Intelec-
tual, com sede em Genebra (fontes: www.wipo.int/
classifications € www.inpi.gov.br).

81. Entre nés, no sentido de uma mitigagao
do principio da epecialidade, v. Dannemann e ou-
tros, Comentdrios a Lei da Propriedade Industrial
e Correlatos, cit., p. 249.

82. Serens, “A ‘vulgarizagio’ da marca na
Directiva 89/104/CEE, de 21 de dezembro de 1988
(id est, no nosso Direito futuro)”, cit., Separata do
Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra (1984)
— “Estudos em Homenagem ao Prof. Dr. Antonio de
Arruda Ferrer Correia”, p. 13.

83. Gama Cerqueira, Tratado da Propriedade
Industrial, cit., 24 ed., vol. 2, p. 780.

midor ou o publico em geral. No contexto
atual da dindmica de mercado, o que pare-
ce haver perdido sua rigidez original foi o
sistema de classificac@o de produtos e ser-
vigos. No dmbito de prote¢ido a marca re-
gistrada, interpretar a sistemadtica de regis-
tro de forma rigida e absoluta ndo parece
ser a melhor opgdo. Neste ponto, com ra-
zdo Barbosa, ao afirmar que “a especiali-
dade, como limitagdo da exclusividade ao
mercado relevante, estd mais viva do que
nunca — pois ¢ radicada na economia de mer-
cado. O que se dilui violentamente € a efi-
cdcia da classificagao”™.*

9. A inter-relagdo entre as classes

Com a globalizagdo da economia, a
atividade empresarial moderna estd cada
vez mais dindmica, sendo marcada por uma
constante diversificago e expansdo do ob-
jeto social da empresa para outros ramos
da industria e do comércio. Em fungéo dis-
s0, dinimica deve ser encarada também a
regra da especialidade.* O mesmo nao se
pode dizer de um simples método adminis-
trativo de classificagao. For¢oso € reconhe-
cer que a classificag@o, por si s6, ndo € mais
capaz de servir de critério de diferenciagio
entre produtos e servigos, e nem € esta sua

84. Denis Borges Barbosa, Uma Introdugado a
Propriedade Intelectual, cit., 2* ed., p. 837.

85. Nesse sentido: “Ementa: 1 — Administrati-
vo — Propriedade industrial - Marca ‘Tupy’ — Can-
celamento do registro da marca “Tupi’. O item 17 do
art. 65 do CPI é expresso ao vedar a duplicidade de
marcas para distinguir produtos e mercadorias em
ramos de atividades afins ou indénticas. Admitir o
registro wlterior da marca ‘Tupi’ seria tother ao
detentor da marca registrada a expansdo da sua
gama de produtos para alcangar outros materiais
de construgdo e, ainda, induzir o consumidor ao
entendimento de que as mercadorias, na espécie,
seriam oriundas do mesmo fabricante, pelu
inafastdvel afinidade mercadologica dos produtos
representados por marcas iguais. 11 — Apelagoes
providas. Sentenga reformada para julgar improce-
dente a agdo, invertidos os 6nus da sucumbéncia”
(TRF-2t R., 1% T. (apelagdo civel), processo
9402034293-RJ, rel. Juiz Frederico Gueiros. DJU
16.4.1996, p. 24.276 - grifou-se).
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fung@o, como bem advertiu Ladas.® E por
isso que se deve levar em conta a seme-
lhanga entre os ramos de negécio das em-
presas no caso de risco de confusdo. H4,
sem diivida, um sem-nidmero de produtos €
servigos que, em que pese a estarem cata-
logados em classes diferentes, guardam
inquestiondvel afinidade de mercado, assim
reconhecidos pelo préprio INPI (como, por
exemplo, a estreita relag@o entre os produ-
tos da classe 25, como por ex., artigos de
vestudrio, com os da classe 03, como per-
fumaria e cosméticos).”” Hd uma inter-re-
lagdo entre as classes, de tal modo que ndo
podem ser encaradas como “compartimen-
tos estanques”.*™ Ademais, o consumidor
desconhece a divisdo das marcas por clas-
ses; ¢ nem seria de se exigir, pois o que
interessa é se hd, ou ndo, possibilidade de
cle ser levado a erro ou confusao quanto a
origem dos produtos ou da prestagdo dos
servigos. Segundo Barbosa, “o campo da
especialidade ¢ definido pelo espago da
concorréncia’™;® e, abandonando-se a con-
cepgdo antiga de uma classificagio rigida
dos produtos em suas classes, mister sc faz
reconhecer que a definigdo do direito re-
quer uma andlise da efetiva concorréncia.
A apreciagio da especialidade € questdo de
fato que fica subordinada ao critério do juiz
da causa e¢ ao exame dos peritos — €, por

86. Stephen P. Ladas, Patents, Trademarks and
Related Rights, vol. 1L, p. 1.084.

87. Nesse sentido: “Ementa: Propricdade in-
dustrial — Reprodugdo de marca registrada por em-
presa dedicada a inddstria e comércio de roupas fei-
tas por outra empresa. fabricante de calgados — Ale-
gagio de contrariedade ao art. 65, alinea 17, da Lei
n. 5.772, de 21.12.1971 — Envolve reexame de ma-
téria de fato saber-se se o produto ‘calgado’ consti-
tui ou ndo acessorio do artigo ‘vestudrio’ — Inci-
déncia da Simula n. 07/STJ — Recurso especial ndo
conhecido” (STJ, 4* T., REsp 39.827-SP, processo
1993/0023096-7, rel. Min. Barros Monteiro, j.
24.10.1995, DJU 11.12.1995, p. 43,225 — grifou-se).

88. Na expressio de Carlos Henrique de Car-
valho Frées, “Ambito de protegio a marca”, RT 403/
34.

89. Denis Borges Barbosa, Uma Introdugdo a
Propriedade Intelectual, cit., 2* ed., p. 835.

conseguinte, escapa a apreciagio posterior
dos Tribunais Superiores.®

Assim, verifica-se que a dindmica do
mercado corresponde também a dindmica
daregra da especialidade. Nesse novo con-
texto ndo hd espago para um conceito rigi-
do e estdtico de “classificagao”. Importan-
te, como visto, € a nogio de afinidade entre
produtos e servigos, que, atendendo a cri-
térios para sua apreciagao, delimita, por sua
vez, o campo de aplicagdo do principio da
especialidade e o ambito de protegdo a
marca.’’ Segundo Sousa e Silva, *‘¢ portan-

90. Cf. Bento de Faria, Das Marcas de Fabri-
ca e de Commercio e do Nome Commercial, cit., p.
90, No mesmo sentido, v. Ascarelli, Teoria della
Concorrenza e dei Beni Immateriali — Istituzioni di
Diritto Industriale, cit., 3* ed., p. 480. Nesse senti-
do: “Ementa: Marca — INPI — Similitude — Matéria
de fato. Na diivida sobre a possibilidade de surgir
confusdo ou erro do consumidor em razdo da
alegada similitude entre as marcas registradas e as
que se quer regisirar, hd de prevalecer a decisdo da
instdncia ordindria, que examinou os fatos e apre-
ciou as provas — Recurso niio conhecido” (STJ, 4%
T., REsp 288.796-RJ, processo 2000/0122010-1, rel.
Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 15.2.2001, DJU
2.4.2001, p. 302 — grifou-se. Nesse mesmo sentido:
4+ T., REsp 59.912-RJ, processo 1995/0004390-4,
rel. Min. Sélvio de Figueiredo Teixeira, j. 4.11.1997,
DJU 9.12.1997, p. 64.706).

Talvez um dos grandes problemas com rela-
¢ao a determinagiio da afinidade entre produtos e
servicos, ¢ que com isso provoca flutuagdo e incer-
teza nas decisdes judiciais, seja justamente a falta
de produgio de provas acerca do que serd a opinido
do consumidor médio quanto ao caso levado a juizo,
levando o juiz da causa a decidir tais questdes logo
no despacho saneador. Mas esse parece ndo ser um
problema somente no Brasil. Sousa e Silva observou
que “é assim que, em Portugal, o critério do consu-
midor médio tem sido em regra substituido infor-
malmente pelo critério do juiz médio, o que nio pa-
rece ser rigorosamente a mesma coisa... j4 que uma
licenciatura em Direito e, porventura, um ano no
Centro de Estudos Judicidrios ndo habilitardo espe-
cialmente o julgador a aferir de questdes do foro
econémico, do marketing, da Sociologia ou até da
Psicologia™ (“O principio da especialidade das mar-
cas. A regra e a excepgdio: as marcas de grande pres-
tigio”, cit., Revista da Ordem dos Advogados (Lis-
boa), 1998, nota 45, pp. 398 e s. — grifado no origi-
nal).

91. Nesse sentido, v. Carlos Olavo, Proprie-
dade Industrial, cit., pp. 59 e ss.; Frées, “Ambito de
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to clara, neste dominio, a prevaléncia do
principio da especialidade, restringindo a
ilicitude do uso de marcas registadas ao
circulo definido pelo critério da afinidade
dos produtos ou servigos”.%?

10. A fungdo distintiva
e o risco de confusdo entre marcas

No dmbito de prote¢do 4 marca o que
mais importa € a confusdo entre os sinais
distintivos (pois tutela-se a fungdo distinti-
va), e ndao a confusao entre produtos ou ser-
vicos, ou a confusio direta de atividades,
como teriam sustentado alguns autores no
passado.”® E, principalmente, no que diz
respeito ao principio da especialidade, este
se refere s marcas, € ndo aos produtos.™

prote¢do & marca”, cit., RT 403/35; Mauricio Lopes
de Oliveira, Propriedade Industrial — O Ambito de
Protegdo a Marca Registrada, cit., p. 51.

92. Sousa e Silva, “O principio da especiali-
dade das marcas. A regra e a excepgo: as marcas de
grande prestigio”, cit., Revista da Ordem dos Adve-
gados (Lisboa), 1998, p. 405.

93. Cf. Carlos Olavo, Propriedade Industrial,
cit., p. 53; v. th. comentdrios, nesse sentido, de Frées,
“Ambito de prote¢fio & marca”, cit., RT 403/35; Mau-
ricio Lopes de Oliveira, “O dmbito de prote¢io & mar-
ca registrada”, Revista da ABPI 31/30,

94. Cf. Anténio Ferrer Correia, Ligdes de Di-
reito Comercial, cit., vol. I, p. 329. O autor ressalta,
com razdo, que o principio da especialidade deve ser
respeitado ainda quando os produtos assinalados por
determinada marca possam se distinguir dos produ-
tos congéneres assinalados com marca idéntica ou
semelhante — o que pode acontecer com variagdes
de dimensdes, peso, forma e cor de embalagem etc.
Nesse sentido, entre nés, v.; “Ementa: Comercial —
Agdo de nulidade de marca de comércio — Reprodu-
¢do de marca registrada anteriormente — Concorrén-
cia desleal — Assisténcia do INPI - Honorérios
advocaticios indevidos. 1. £ nulo o registro de mar-
ca semelhante a outra anteriormente regisirada.
Mesmo que os produtos tenham embalagens dife-
rentes, isto, por si 56, ndo € suficiente para afastar
a confusdo causada pela semelhanga do nome. 2.
Quando uma empresa, para vender seu produto, uti-
liza-se da boa reputagéo de marca de outrem, jd co-
nhecida no mercado, fica caracterizada a concorrén-
cia desleal. 3. Ndo merece subsistir a condenagio
em honordrios advocaticios quando a assisténcia é
imposta por forga de lei, sem que o assistente tenha
real interesse em que uma das partes seja vencedora.

Assim, a confundibilidade refere-se aos si-
nais, independentemente da confusio, ou
nao, entre os produtos ou servigos, que, por
sua vez, pode vir em consideragao no cam-
po da concorréncia desleal.®® Claro estd
que, por outro lado, a confusio entre pro-
dutos e servigos de titulares distintos pode
ser de importincia como elemento comple-
mentar na hora em que se deve avaliar a
colidéncia entre marcas. Mas a exigéncia
de um cardter distintivo refere-se tdo-so-
mente 4 marca.

Nao € por outro motivo que a doutri-
na destaca o cunho distintivo ou forma dis-
tintiva de uma marca como fator que
corresponde a sua fungdo fundamental, evi-
tando a confusdo entre sinais que assina-
lam produtos ou servigos similares.”® Nes-
te contexto, a partir do momento que um
sinal adquire capacidade distintiva, pode ser
objeto de protegdo legal. Assim, embora
alguns sinais originariamente nio sejam
dotados de suficiente cunho distintivo para
serem registrados como marcas, pelo seu
uso corrente no mercado, conciliado com
outras a¢des do usudrio, os consumidores
passam a identificd-los e associd-los espon-
taneamente a uma origem de produtos ou
servigos, satisfazendo, na pratica, a fungéo
distintiva de identificagio de origem. Vé-
se, aqui, um fendmeno inverso ao da vul-
garizagdo da marca. Ao invés de a marca
perder sua capacidade distintiva, que, mui-
to pelo contrério, ela ndo a possui, deixa
de ser uma marca fraca, passando a ser sus-
cetivel de registro.” Levando em conside-

4, Nega-se provimento 2 apelagio de Cerealista
Internacional Ltda., e dd-se provimento a apelagdo
do INPI, para excluir a sua condenagio em honori-
rios advocaticios” (TRF-1* R, 6* T., Ap. civel
2001.01.00.018985-4-MG, rela. Juiza Maria Isabel
Gallotti Rodrigues, DJU 13.11.2002, p. 225 — gri-
fou-se).

95. Cf. Ascarelli, Teoria della Concorrenza e
dei Beni Immateriali — Istituzioni di Diritto Indus-
triale, cit., 3% ed., p. 479.

96. Cf. Carvalho de Mendonga, Tratado de Di-
reito Comercial Brasileiro, cit., 5* ed., vol. V, Livro
I11, Parte I, n. 265, p. 264.

97. O conceito (e distingdo) de marca forte e
de marca fraca foi bem trabalhado por Serens (“A
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ragio essa circunstiincia de fato, € uma vez
satisfazendo os demais requisitos de regis-
tro, poderd o sinal vir a ser registrado como
marca, posteriormente. E ateoria do secon-
dary meaning, de origem anglo-saxdnia,
consagrada no n. 1, alinea “c”, do art. 6-
quinquies da CUP, bem como no art. 15, n.
1, do TRIPs.

Parece ter sido este um dos objetivos
da lei — evitar a confusfo entre marcas®® e,
mais ainda, “a concorréncia por confu-
sdo0”® —, sendo, ainda, condigdo para sua
registrabilidade, conforme o art. 122 daLPI
que define serem “suscetiveis de registro
como marca os sinais distintivos visualmen-
te perceptiveis, ndo compreendidos nas
proibigdes legais”. Sena'™ lembra que a lei
tem por fim tutelar a fungdo distintiva da
marca, evitando o risco de confusio, que é
evidentemente implicito no caso de identi-
dade entre sinais que assinalam produtos
ou servigos idénticos.

Vale lembrar que o art. 16, n. 1, do
TRIPs prevé expressamente que no caso em
que a utilizagdo de um sinal idéntico ou
semelhante identificar bens e servigos idén-
ticos ou afins se presumird a possibilidade

‘vulgarizagdo’ da marca na Directiva 89/104/CEE,
de 21 de dezembro de 1988 (id est, no nosso Direito
futuro)”, cit., Separata do Boletim da Faculdade de
Direito de Coimbra (1984) — “Estudos em Homena-
gem ao Prof. Dr. Antdnio de Arruda Ferrer Correia”,
p. 12): “Para efeitos de tutela, as marcas fortes sdo
as que, sendo conceptualmente fortes, lambém o sdo
comercialmente, em conseqiiéncia do seu largo uso
e/ou abundante publicidade; por outro lado, as mar-
cas fracas, para esses mesmos efeitos, sdo as que,
sendo conceptualmente fracas, se ndo tornaram co-
mercialmente fortes, por terem sido escassamente
usadas e pouco ou nada publicitadas” (grifado no
original).

98. Nesse sentido, v. Bento de Faria, Das Mar-
cas de Fabrica e de Commercio e do Nome Com-
mercial, cit., pp. 88 e ss.

99, Cf. Carvalho de Mendonga, Tratado de Di-
reito Comercial Brasileiro, cit., 5 ed., vol. V, Livro
111, Parte I, n. 294, p. 299.

100. Giuseppe Sena, Il Nuovo Diritto dei
Marchi — Marchio Nazionale e Marchio Comuni-
tario, cit., pp. 66 € s.; no mesmo sentido, v. Ascarelli,
Teoria della Concorrenza e dei Beni Immateriali —
Istituzioni di Diritto Industriale, cit., 3% ed., p. 478.

de confusio, podendo seu titular impedir o
uso desautorizado por terceiro (direito de
exclusivo). Neste caso o direito se confi-
gura de maneira negativa'” (ou seja, o di-
reito do titular de impedir o uso desauto-
rizado nas circunstincias apontadas acima).
Segundo Cerviiio e Prada,'" o texto do
TRIPs, ao configurar o conteddo do direi-
to, introduziu de maneira inequivoca a re-
gra da especialidade. Seguindo esta mes-
ma orientagio, prevé a LPI, no inciso XIX
do art. 124, os casos em que um sinal ndo
serd registravel como marca quando susce-
tivel de causar confusdo ou associagdo com
marca alheia.

Fala-se em risco de erro ou confusdo
quando a semelhanga entre as marcas for
de tal ordem que uma possa ser tomada pela
outra, induzindo a uma falsa indicagdo de
origem dos produtos ou servigos. Para se
aferir o grau de risco de erro ou confusao
no exame comparativo de marcas € funda-
mental levar em consideracgéo o juizo que
emitiria o “consumidor médio” no ato de
compra do produto ou servigo em questio,
levando em consideragdo — como bem ob-
servado por Ascarelli'® - a diligéncia e
inteligéncia médias dos consumidores. Pois
é certo que pouco risco haverd, por exem-
plo, se se tratar de um consumidor com alto
grau de conhecimento especifico (técnico,
cientifico, cultural, profissional etc.) na drea
de mercado onde o conflito se verifica. Di-
ferente, portanto, do comportamento de um
consumidor comum, que, ainda que dota-
do de média inteligéncia, perspicdcia e di-

101. Dentre outros, v. Gama Cerqueira, Trata-
do da Propriedade Indusirial, cit., 2¢ ed., vol. 2, p.
906.

102. Alberto Casado Cerviiio e Begofia Cerro
Prada, GATT y Propiedad Industrial, p. 95. O Brasil
assinou e ratificou a Ata Final que Incorpora os Re-
sultados da Rodada Uruguai de negociagbes comer-
ciais multilaterais do GATT, com seu Anexo con-
tendo o Acordo TRIPs, por meio do Decreto
Legislativo 30, de 15.12.1994, e do Decreto 1.355,
de 30.12.1994 (DOU 31.12.1994, Segio I, p. 21.394).

103. Ascarelli, Teoria della Concorrenza e dei
Beni Immateriali — Istituzioni di Diritto Industriale,
cit,, 3*ed., pp. 479 ¢ s.
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ligéncia no ato de consumo, facilmente

poderd ser levado a erro ou confusdo. '™
11. A novidade relativa
Segundo Gama Cerqueira,'” para pre-

encher os fins a que se destinam, as marcas
devem possuir, entre outros requisitos, um
cunho distintivo e ser nova. Para Affonso
Celso,'® no entanto, basta que a marca seja
distinta, niio sendo necessdrio ser nova e
original; importante é que ndo induza em
erro e confusio. Pontes de Miranda'" sa-
lienta que o cunho distintivo ¢ fungdo in-
trinseca da marca, pois ela hd de distinguir,
e, se ndo distingue, ndo pode ser conside-
rada como sinal distintivo; essa disting@o
faz-se em relagdo as marcas jd registradas
ou em uso, e em si mesma. Do exposto,
pode-se concluir que somente os sinais com
suficiente cunho caracteristico (fungdo dis-
tintiva) podem ser suscetiveis de registro.
Além disso, devem ser diferentes daqueles
jdregistrados para assinalar os mesmos pro-
dutos e servigos; caso contrdrio nio aten-
deriam & sua fungdo bésica de indicagio de
proveniéncia. Pode-se dizer, portanto, que
o requisito da novidade das marcas ¢ um
correlato do principio da especialidade.'®

E isto que se entende por requisito da
novidade aplicdvel ao registro de marcas,
que ndo se confunde com a novidade
exigida para as invengdes, como ensina

104. Nesse sentido, dentre outros, v. Antonio
Ferrer Correia, Ligdes de Direito Comercial, cit., vol,
I, p. 330. Sobre o perfil do consumidor na escolha de
um produto ou servigo, v. Luis M. Couto Gongalves,
Direito de Marcas, cit., 22 ed., pp. 141 e s.

105. Gama Cerqueira, Tratado da Proprieda-
de Industrial, cit., 2t ed., vol. 2, n. 485, pp. 777 e s.

106. Affonso Celso., Marcas Industriaes e
Nome Commercial, cit., p. 43.

107. Pontes de Miranda, Tratado de Direito
Privado, t., 42 ed., t. XVII - “Parte Especial”, §
2.009, p. 7.

108. Cf. Serens, “A ‘vulgarizagdo’ da marca
na Directiva 89/104/CEE, de 21 de dezembro de 1988
(id est, no nosso Direito futuro)”, cit., Separata do
Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra (1984)
— “Estudos em Homenagem ao Prof, Dr. Anténio de
Arruda Ferrer Correia”, p. 6.

Ladas.'™ Tal requisito, porém, nao deve ser
interpretado de modo absoluto, uma vez que
é evidente que a novidade da marca € reia-
tiva.'"™ Exige-se, apenas, que a marca nio
tenha sido ainda registrada para identificar
produtos idénticos ou semelhantes, ou seja,
que sua apropriagio nio venha a infringir
direito anterior de terceiros.!"' Seguindo o
mesmo raciocinio, entende Gama Cer-
queira''? que a novidade da marca resulta
de sua especializagfo, isto €, deve ser apre-
ciada em relagfio aos produtos e servigos a
que se aplica. Assim sendo, em que pese
ao requisito da novidade, se se tratar de
ramo de negdcio diferente, ndo importard
se uma marca for idéntica ou semelhante a
outra ji em uso. Assim, verifica-se que o
principio da especialidade tem por fim
abrandar a regra da novidade da marca.
Nesse mesmo sentido ja reconheciam No-
gueira ¢ Fisher Jr.'"? a possibilidade da apli-
cacio de uma mesma marca a produtos de
espécies diferentes. Como bem lembrou Di
Franco,'" a afinidade entre marcas deve ser
entendida com critérios eldsticos e varid-

109. Ladas, Patents, Trademarks and Related
Rights, cit., vol. 11, p. 968. No Brasil, v., dentre ou-
tros: Carvalho de Mendong¢a, Tratado de Direito
Comercial Brasileiro, cit., 5* ed., vol. V, Livro III,
Parte I, n. 266, pp. 265 ¢ s.

110. Cf. Mathély, Le Nouveau Droit Frangais
des Marques, cit., pp. 60 e s.

111, Nesse sentido: Gama Cerqueira, Tratado
da Propriedade Industrial, cit., 24 ed., vol. 2, p. 778;
Carvalho de Mendonga, Tratado de Direito Comer-
cial Brasileiro, cit., 52 ed., vol. V, Livro 111, Parte I,
p. 265, n. 266. No mesmo sentido desses autores,
porém preferindo o termo “especialidade” a “novi-
dade”: Bento de Faria, Das Marcas de Fabrica e de
Commercio e do Nome Commercial, cit., p. 88; ou,
ainda, “apropriabilidade™ a “rovidade”: Denis
Borges Barbosa, Uma Introdugdo a Propriedade
Intelectual, cit., 28 ed., p. 807.

112. Gama Cerqueira, Tratado da Proprieda-
de Industrial, cit., 24 ed., vol. 2, pp. 778 e s.

113. ). L. de Almeida Nogueira ¢ Guilherme
Fisher Jr., Tratado Theorico e Pratico de Marcas
Industriaes e Nome Commercial, cit., t. I, n. 143, p.
79.

114. Luigi Di Franco, Trattate della Proprieta
Industriale, p. 299. No Brasil, v., dentre outros.
Frées, “Ambito de protegio i marca”, cit.. RT 403/
34.
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veis caso a caso, pois certo € que hd casos
de afinidade entre marcas diferentes para
assinalar produtos ou servigos também em
classes diferentes, enquanto que pode nao
haver conflito entre marcas, em que pese
ao fato de os produtos ou servigos perten-
cerem a uma mesma classe.

Além disso, como conseqiiéncia do
principio da especialidade e da novidade
relativa, cabe chamar a aten¢éo para o caso
particular em que poderd uma marca ser
idéntica a outra jd apropriada para a mes-
ma espécie de produto ou servigo, desde
que 2 outra tenha sido declarado extinto seu
registro nos termos do art. 142 da LPL. Eo
caso de apropriagdo de “marcas extin-
tas”.''" Declarado extinto o registro da
marca, torna-se o sinal res nullius, e, por-
tanto, podendo ser novamente apropridvel
(iisto €, occupatio do sinal de ninguém, sem
dono). Assim, tendo em vista o sistema
atributivo de direito adotado pelo caput do
art. 129 da LPIL,'"¢ desde que atenda (nova-

115. Aqui, buscou-se sintetizar numa s6 ex-
pressdo todas as hipéteses contempladas no art. 142
da LPI, quais sejam: (1) expiragio do prazo de vi-
géncia, sem pedido de prorrogagio; (2) reniincia to-
tal ou parcial; (3) caducidade por falta de uso ou uso
com alteragiio do caréter distintivo original da mar-
ca; e, por fim, (4) ndo observéncia do disposto no
art. 217. O uso das aspas justifica-se por uma razio
de cautela no uso dessa expressio, pois € certo que o
que se extingue ¢ o registro, e ndo a marca em si.

116. A LPI adotou o sistema atributivo, isto
¢, a aquisigdo da propriedade industrial (e o direito
de uso exclusivo) sobre a marca se dd por meio do
registro validamente expedido pelo INPI. Porém, res-
guardou-se o chamado “direito de precedéncia” do
usudrio anterior de boa-fé (LPI, art. 129, § 1%) como
justificativa para se impugnar o pedido de registro
de terceiro. Ndo se trata, na verdade, de um (segun-
do) modo de aquisigdo de direito (que no Brasil sé
se dd por meio do registro), mas, tio-somente, do
reconhecimento do uso anterior de boa-fé (cf.
Dannemann e outros, Comentdrios a Lei da Proprie-
dade Industrial e Correlatos, cit., p. 274). Nesse
sentido: “Ementa: Comercial — A¢do de nulidade de
marca de comércio — Reprodugiio de nome de fanta-
sia ndo registrado como marca de servigo no INPI —
Inexisténcia de concorréncia desleal. 1. Ndo tendo
sido a expressdo ‘Casa Esperanga’ registrada como
nome da empresa na Junta Comercial, nem como

mente) aos requisitos de registrabilidade, a
propriedade do sinal como marca passa para
aquele que depois para si o registrou (quod
nullius est, primo occupant cedit). Tal si-
tuagdo difere, todavia — como bem adver-
tiu Pontes de Miranda'!” —, da marca que
cai em dominio comum, tornando-se res
communis omniunt, ndo podendo ser apro-
pridvel por ninguém (= com exclusivida-
de), como disposto no inciso V1do art. 124
da LPL

Com a adogao do sistema atributivo,
ndo h4d que se ponderar mais acerca da con-
veniéncia, ou niio, da imediata ocupagio
do sinal por terceiro, argumentando-se a
possibilidade de se estabelecer, por conta
disso, uma possivel confusao entre os con-
sumidores, ¢ a necessidade de haver um
lapso temporal entre o abandono e 0 novo
registro. O “abandono” da marca € confir-
mado com a publicagdo da extingéo do re-
gistro, com base nos arts. 142 e 143 da LP],
permitindo a imediata ocupagio do sinal,
independentemente do tempo que se pas-
sou entre o abandono e a nova ocupagdo
(ou novo registro). Dessa forma, no caso
das marcas simples ndo hd a necessidade
de a marca “cair no esquecimento do pu-
blico”, uma vez que a lei ndio faz qualquer
mengcio a esse requisito.'' Esta é — como

marca de servigo no INPI, ndo adquiriu a empresa
apelante direito ao seu uso exclusivo. 2. Conforme
Jjurisprudéncia pacifica do STJ, a utilizacdo da mar-
ca por tempo prolongado ndo implica aquisi¢do do
direito de seu uso exclusivo, o qual decorre do re-
gistro no INPI, admitindo-se, em certos preceden-
tes, para tal fim, o registro do nome em Junta Co-
mercial. 3. Nega-se provimento as apelages de Fer-
ragens Cury Ltda. e do INPI” (TRF-1: R, 6* T, Ap.
civel 01001351949, processo 200001001351949/
MG, rela. Juiza Maria Isabel Gallotti Rodrigues, DJU
5,4.2004, p. 79 — grifou-se).

117. Pontes de Miranda, Tratado de Direito
Privado, cit., 4% ed., t. XVII — “Parte Especial”, §
2,011, p. 16. V. também Denis Borges Barbosa, Uma
Introdugdo a Propriedade Intelectual, cit., 2* ed.,
pp. 814 e ss.

118. Com uma sutil referéncia no sentido opos-
to, a favor dessa necessidade, v. Pontes de Miranda,
Tratado de Direito Privado, cit., 4t ed., t. XVII —
“Parte Especial”, § 2.025, n. 1, p. 125.
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afirmou Gama Cerqueira'’ — uma das van-
tagens do sistema atributivo.

Agora, com relagéo a extingao da mar-
ca coletiva ou de certificaciio (incisos Il e
1T do art. 123 da LPI), a mesma s6 podera
ser novamente apropriada e levada a regis-
tro em nome de terceiros se transcorridos
cinco anos, contados da data em que foi
publicada a extingdo do registro (art. 154
da LPI). Neste caso, tendo em vista a natu-
reza ¢ o uso especifico de tais marcas, a
estipulagio de um prazo legal para a apro-
priagdo futura do mesmo sinal atende a um
interesse ptiblico maior de protegdo ao con-
sumidor ou ao piblico em geral, que pode-
ria facilmente ser levado a erro ou confu-
sdo, associando ao novo titular as mesmas
qualidades ou caracteristicas inerentes a
marca do titular anterior.

12. Colidéncia entre marcas
e anterioridade impeditiva

Ha colidéncia entre duas marcas toda
vez que se constatar a semelhanga dos si-
nais para distinguir os mesmos produtos ou
servigos numa mesma classe e num mesmo
ramo, ou ramo de mercado afim. De acor-
do com o inciso XIX do art.124 da LPI, um
sinal poder4 ndo ser registrivel como mar-
ca se constituir “reprodugdo ou imitagao,
no todo ou em parte, ainda que com acrés-
cimo, de marca alheia registrada, para
distinguir ou certificar produto ou servigo
idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de
causar confusdo ou associagdo com marca
alheia” (grifou-se). Vé-se, aqui, um limite
aregra da liberdade na composicdo da mar-
ca, levando-se em consideragiio nao a mar-
ca como sinal em si mesmo, mas a existén-
cia de direitos anteriores. Esta norma le-
gal, como visto, consagra o principio da
especialidade.

A lei ndo exige que haja confusio ou
associacdo efetiva, bastando apenas que
haja a possibilidade, para se negar o pedi-

119. Gama Cerqueira, Tratado da Proprieda-
de Industrial, cit,, 22 ed., vol. 2, n. 489, p. 783.

do de registro. Exclui-se, portanto, a novi-
dade de uma marca se esta reproduzir ou
imitar marca registrada alheia e, ainda, se
se referir aos mesmos produtos ou servi-
¢os, ou produtos ou servigos semelhantes
ou afins.

Ainda no campo da aplicagdo da re-
gra da especialidade, a doutrina costuma
empregar o termo “anterioridade” para de-
signar o impedimento legal que um pedido
de registro ou uma marca registrada ofere-
ce por ocasifo da (nova) solicitagio de pe-
dido de registro de outra marca igual ou
parecida para identificar produtos ou ser-
vigos idénticos, semelhantes ou afins. A
publicidade do registro de uma marca faz-
se por meio da publicagdo da sua conces-
sdo na Revista da Propriedade Industrial
do INPI, conferindo efeito erga omnes.'”
Apesar de facultativa, aconselha-se efetuar
uma busca prévia no banco de dados do
INPI, a fim de se descobrir possiveis ante-
rioridades impeditivas, que o requerente
nio poderia deixar de conhecer em razdo
de sua atividade, se sua marca se destinar a
distinguir produto ou servigo idéntico, se-
melhante ou afim, suscetivel de causar con-
fusdo ou associagdo com marca alheia, nos
termos do inciso XXIII do art. 124 da LPI
(irregistrabilidade de um sinal como mar-

120. Nio sé para os despachos de concessio
de registro, mas também para os casos devidamente
comprovados de limitagio ou 6nus que recaiam so-
bre um pedido de registro ou registro, deverd o INPI
promover a devida anotagdo, tornando-a de conhe-
cimento de todos com a devida publicagio na Revis-
ta da Propriedade Industrial, de acordo com a Re-
solugiio do INPI 083, de 14.12.2001. Assim: “Emen-
fa: Administrativo e processual civil — Marca de ser-
vigo, cliché invertido, publicagio, anulagdo do re-
gistro. 1. O registro objetiva proteger a fungdo da
marca, a saber, distinguir produtos e servigos. A pu-
blicidade é essencial para cientificagdo do que estd
sendo registrado; ao possibilitar impugnagoes, evi-
ta a existéncia de marcas idénticas ou com seme-
lhangas ensejadoras de confusdo por parte dos con-
sumidores. 2. A publica¢do do cliché em posigio
invertida impossibilitou a impugnagio dos autores,
configuragiio de eiva apta a invalidar o registro da
marca de servigo. 3. Recursos improvidos” (TRF-3*
R., 20 T., Ap. civel 91.03.002528-4, rel. Juiz Aricé
Amaral, DJU 26.7.1995, p. 46.074 — grifou-se).
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ca). A busca prévia, portanto, € o procedi-
mento capaz ndo s6 de identificar a exis-
téncia de possiveis anterioridades, mas tam-
bém de apurar a novidade de um sinal.'!

O que se procura evitar — e essa a ra-
zio de ser do principio da especialidade —
é a possibilidade de erro ou confusio cau-
sados pela coexisténcia no mercado de
marcas iguais ou semelhantes para assina-
lar produtos ou servigos idénticos, seme-
lhantes ou afins.'?

13. Excegao ao principio da especialidade:
a marca de alto renome

Por tudo que foi visto, pode-se con-
cluir que todo o sistema de marcas estd su-
jeito aos efeitos do principio da especiali-
dade.'” Mas hd uma excegdo, e esta se en-
contra na regra concernente a protecéo es-
pecial conferida & marca de alto renome,
regulada pelo art. 125 da LPI. Embora a
LPI ndo tenha definido o conceito de mar-
ca de alto renome, nem tampouco estabe-
lecido critérios para seu reconhecimento,
conferiu-lhe uma protegdo absoluta e obje-
tiva.'?* Trata-se, portanto, de sinais que

121. A busca prévia pode ser solicitada dire-
tamente ao INPI, seja em sua sede ou em uma de
suas delegacias regionais, por meio de formuldrio
préprio, mediante o pagamento da retribuigdo cor-
respondente, ou gratuitamente, pelo préprio interes-
sado, no site do INPI na Internet (www.inpi.gov.br).

122. Especificos sobre o tema: Gama Cer-
queira, Tratado da Propriedade Industrial, cit., 24
ed., vol. 2, n. 489, pp. 781 e ss.; José Carlos Tinoco
Soares, Tratado da Propriedade Industrial, vol. 1,
pp. 167 e ss.

123. Nesse sentido, dentre outros: “Ementa:
Administrativo — Propriedade industrial — Direito de
marca — Pretensdo de exclusividade — Arts. 59 e 65,
XVII, da Lei n. 5.772/1971. 1 - O direito a exclusi-
vidade de marca registrada é limitado a classe para
a qual foi deferido, ndo abrangendo produtos ndo-
similares, enquadrados em outras classes, excetua-
das as hipdteses de marcas notdrias (cf. STJ, REsp
14.367-PR, rel. Min. Athos Gusmio Carneiro, 4* T.,
DJU21.9.1992, p. 15.695). I - Recurso improvido”
(TRF-22R., 2* T, Ap. civel 9402221522-RJ, rel. Juiz
Carreira Alvim, DJU 15.2.1996, p. 7 — grifou-se).

124. A Resolugio do INPI 110, de 27.1.2004,
estabelece os procedimentos para a aplicagio do art.

adquiriram, por intimeros fatores, uma re-
putagdo excepcional no seu ramo de ativi-
dade, tornando-os instrumentos eficazes na
captagdo de clientela — o que, conseqiien-
temente, tem grande repercussao no patri-
mdnio do seu titular. A notoriedade do si-
nal afere-se nos meios interessados;'? e,
uma vez constatada sua notoriedade, justi-
fica-se a protegdo especial em todos os ra-
mos de atividade.

Isso se deve ao fato de que tais mar-
cas, por seu alto renome e reputagio, sao
facilmente objetos de apropriagdo e uso
indevidos por parte de terceiros, o que em
hip6tese alguma poder4 ser justificado. Nos
casos de conflito com marcas idénticas ou
semelhantes, ainda que estas identifiquem
produtos ou servigos diferentes, a possibi-
lidade de confusdo entre os consumidores
e o publico em geral e conseqiiente prejui-
zo para o titular da marca famosa se presu-

125 da LPI. O reconhecimento do alto renome da
marca, de acordo com os termos dessa resolugéo, de-
verd ser requerido ao INPI, pela via incidental, como
matéria de defesa, quando da oposigdo a pedido de
registro de marca de terceiro ou do processo admi-
nistrativo de nulidade de registro de marca de ter-
ceiro, em tramitagiio no INPI, nos termos ¢ prazos
previstos nos arts. 158, caput, e 168 da LPI, respec-
tivamente (art. 12 da Resolugdo 110/2004). Constam
no art. 5¢, de forma exemplificativa, alguns elemen-
tos informativos que poderdo dar suporte suplemen-
tar as provas que deverdo comprovar a argiii¢io do
alto renome da marca. O reconhecimento incidental
da protegio especial & marca de alto renome prevista
no art. 125 da LPI, embora nio livre de criticas ¢
imperfeigdes, ¢ uma inovagdo com relagdo ao “re-
gistro préprio” conferido para a “marca notéria”, nos
termos do art, 67 do revogado CPI de 1971. Porém,
vale lembrar que s@io antigas as criticas ao sistema
do registro especial do CPI de 1971 e a aspiragdo a
um reconhecimento incidental de tal prote¢io (nes-
se exato sentido, vale verificar a posigdo dos repre-
sentantes brasileiros no relatério final da Reunido
do Conselho Executivo da AIPPI reunido em Barce-
lona, de 30.9 a 5.10.1990, em Annuaire de I'Asso-
ciation Internationale pour la Protection de la
Propriété Industrielle, p. 51).

125. Cf. Adolf Baumbach e Wolfgang Hefer-
mehl, Warenzeichenrecht und Internationales Wettbe-
werbs- und Zeichenrecht, 12% ed., pp. 979 ¢ ss. As-
sim também segundo o art. 16, n. 2, do TRIPs, com
relagiio ao art. 69-bis da CUP sobre a marca notoria-
mente conhecida; e o art. 126 da LPL
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me. A presungio acerca do risco de confu-
s&o e do prejuizo efetivo para a reputagéo
da marca é ex lege.'® Caso contrdrio a efi-
cécia da protegdo especial assegurada as
marcas de alto renome estaria comprome-
tida. Seu uso indevido caracterizard a figu-
ra do enriquecimento sem causa por parte
do usurpador (CC de 2002, art. 884), inde-
pendentemente da prova do erro ou confu-
sdo. E é justamente pelo principio geral de
repressao ac enriquecimento sem causa que
¢ garantida a protecéo especial conferida a
marca de alto renome.'?’ Mas o tema exige
cautela, pois uma maior protecio juridica
através do sistema da responsabilidade ci-
vil (extracontratual), além do nivel ji con-
ferido pela lei de marcas, ndo se aplica a
todos os sinais, mas tdo-somente aqueles
considerados famosos, isto &, de alto reno-
me.'® Ademais — como advertiu Lehmann'?
—, a protegdo especial (alargada) dessas
marcas deve ser manejada de forma relati-
vamente restritiva, pois a marca de alto re-
nome (beriithmte Marke) deve ser protegi-
da fora do campo da semelhanga entre pro-
dutos ou servigos (entenda-se como exce-
¢io ao principio da especialidade) somen-
te contra um uso idéntico ou com alta se-
melhanga de sinais.

Segundo ligdes de Schricker,' a ra-

zdo da protegdo especial explica-se também

126. Cf. Luiz Leonardos, “Marcas de alto re-
nome”, Revista da ABPI 11/80.

127. Nesse sentido, v. dentre outros, Danne-
mann e outros, Comentdrios & Lei da Propriedade
Industrial e Correlatos, cit., p. 257; v. nota 48, su-
pra, sobre bibliografia no Brasil acerca do tema “apro-
veitamento parasitdrio de marca registrada alheia”.

128. Cf. Gerhard Schricker, “Protection of
famous trademarks against dilution in Germany”, /IC
11/169.

129. Lehmann, “Die wettbewerbswidrige -

Ausnutzung und Beeintrichtigung des guten Rufs
bekannter Marken, Namen und Herkunftsangaben.
Die Rechtslage in der Bundesrepublik Deutschland”,
¢cit.,, GRUR International 1/10.

130. Gerhard Schricker, “Protection of famous
trademarks against dilution in Germany", cit., fIC 11/
171. No mesmo sentido de que a protegiio especial da
marca famosa se justifica por causa do risco de dilui-
¢io (Verwdsserungsgefahr), v. Baumbach e Hefer-

pela necessidade de se evitar o risco de um
“processo de dilui¢ao* (process of dilution)
da marca famosa, o que s6i acontecer quan-
do o consumidor passa a se deparar com
marcas semelhantes 4 marca famosa, po-
rém para assinalar produtos diferentes. Nio
hd confusdo quanto & origem, mas uma as-
sociagdo inevitdvel e subconsciente com a
marca famosa, o que pode ocasionar uma
perda gradativa do poder distintivo excep-
cional que lhe é caracteristico, diminui sua
forga atrativa e, ainda, extingue sua condi-
¢do de exclusividade em todos os ramos de
atividade. Assim, o objetivo da protegido
especial 2 marca famosa € proteger seu ca-
rater distintivo ¢ sua eficdcia publicitdria
contra os riscos da diluigdo. A protecédo da
marca famosa contra tal risco € um interes-
se legitimo do titular. Além disso, a prote-
¢do especial fora dos limites do principio
da especialidade justifica-se também pelo
ponto vista dos interesses do consumidor e
do piiblico em geral. Razdo assiste a Schri-
cker™ ao firmar, que num sistema ideal de
concorréncia numa economia de mercado,
o consumidor deve poder exercer livremen-
te, na medida do possivel, seu poder de es-
colha baseando-se em prego e qualidade, e
nio ser seduzido, subconscientemente, em

_suas preferéncias por meio da exploragdo

(ilegal) da imagem de marca famosa de ter-
ceiro. No direito de darcas americano a teo-
ria da trademark dilution'® foi incorpora-
da no Federal Trademark Dilution Act
1995, em vigor desde 16.1.1996. Em sinte-
se, pode-se dizer que qualquer tentativa de

mehl, Warenzeichenrecht und Internationales Wettbe-
werbs- und Zeichenrecht, cit., 124 ed., pp. 983 e s.

131. Gerhard Schricker, “‘Protection of famous
trademarks against dilution in Germany”, cit., /IC
11/173.

132. Cf. Frank L. Schechter, “The rational basis
of trademark protection”, Harward Law Review XL/
813-833 (obra inaugural sobre a teoria da diluigdo).
Para um estudo detalhado desta matéria em Lingua
Portuguesa, v. Serens, “A ‘vulgarizagio’ da marca
na Directiva 89/104/CEE, de 21 de dezembro de 1988
(id est, no nosso Direito futuro)”, cit., Separata do
Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra (1984)
- “Estudos em Homenagem ao Prof. Dr. Anténio de
Arruda Ferrer Correia”, 1995.
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aproximagdo (declarada ou velada) com
marca registrada alheia serd encarada como
ato de concorréncia desleal toda vez que
resultar no aproveitamento ilicito da fama
de marca registrada alheia (Rufausbeu-
tung), no enfraquecimento ou dilui¢io do
sinal como marca (Zeichenschwdichung), no
erro inescusével quanto a origem da marca
(vermeidbare Herkunftstduschung) ou até
mesmo na intengao de causar confusdo en-
tre os sinais (Verwechslungsabsichr).'”

Essa categoria especial de marcas,
conhecidas genericamente como famosas,
célebres ou que gozam de renome ou repu-
tagdo, por sua caracteristica especial e im-
porténcia econdmica, escapa dos ditames
do principio da especialidade.

Quanto ao uso indiscriminado de tais
termos, cabe aqui, porém, uma advertén-
cia. Embora corrente no dia-a-dia, ¢ pru-
dente ater-se sempre a0 noment juris espe-
cifico a cada caso. Marca “de alto renome”
¢ a expressdo empregada entre nos, no art.
125 da LPI, e também aceita por boa parte
da doutrina.' As expressdes acima men-
cionadas, que sempre buscam referir-se a
uma caracteristica ou natureza especial que
certas marcas possuem, tratam-se, na ver-
dade, de “termos plurissémicos”, € seu uso
impreciso muitas vezes enseja dividas de
interpretagdo, sobretudo com a marca no-
toriamente conhecida.'* Na revogada Lei
5.772/1971 (CPI), art. 67, o termo equiva-
lente era “marca notéria”’, que, além de dis-
ciplinar o instituto de modo diferente, du-

133. Cf. Lehmann, “Die wettbewerbswidrige
Ausnutzung und Beeintriichtigung des guten Rufs
bekannter Marken, Namen und Herkunftsangaben.
Die Rechtslage in der Bundesrepublik Deutschland”,
cit., GRUR International 1/12 e ss.

134. Para um estudo detalhado sobre os virios
termos e seus diferentes significados, v. Annette Kur,
“Well-known marks, highly renowned marks and
marks having a (high) reputation — What's it all
about?”, cit., IIC 23-2/218 e ss.

135. Cf. José Antonio B. L. Faria Correa, “O
tratamento das marcas de alto renome e das marcas
notoriamente conhecidas na Lei 9.279/1996", Revista
da ABPI 28/34.

ras criticas recebeu da doutrina, pela im-
precisio.

Termos semelhantes, mas com solu-
¢Oes nacionais distintas, sdo também usa-
dos em outros ordenamentos juridicos,
como, por exemplo, marchio registrato che
goda nello Stato di rinomanza, no Direito
Italiano (art. I, comma 1% lett. “c”, Regio
Decreto n. 929, 21.6.1942); ou beriihmte
Marke, na longa e tradicional construg@o
da jurisprudéncia do Bundesgerichtshof
(Superior Tribunal Federal alem@o), forado
campo de protegdo da Markengesetz;'** ou
marque de haute renommée, no Direito
Francés (art. L 713-5 Code de la Propriété
Intellectuelle, Loi n. 92-597, 1.7.1992); ou
marca de prestigio, no Direito Portugués
(art. 2424 Novo Cédigo da Propriedade
Industrial, Decreto-lei n. 36/2003, de 5 de
margo); Ou signos notorios o renombrados,
no Direito Espanhol (art. 8 Ley 17/2001,
de 7 de diciembre, de marcas); ou famous
trade mark, no Direito Inglés. O Cédigo
Francés (art. L 713-5), diferentemente dos
paises acima citados, disciplinou conjun-
tamente a figura da marque renommée e da
marque notoirement connue, deixando a
matéria ser regulada no campo da respon-
sabilidade civil. Esta alternativa mereceu,
por conta disso, criticas da doutrina, pois a
redagdo do texto é — segundo Mathély'?” —
de uma incroyalbe maladresse, uma vez
que, tratando os dois institutos conjunta-
mente, esquivou-se da polémica que
permeia a ténue diferenga de hierarquia que
existe entre eles. Ademais, a solugao ado-
tada pelo Code enscja ainda dificuldades,
pois a pretensdo 2 indenizagao baseada em
simples presungdo, sem a prova concreta
do prejuizo sofrido pelo titular da marca,
nio se coaduna com a teoria geral da res-
ponsabilidade civil.

136. Sobre o desenvolvimento histérico da
beriihmte Marke no direito alemdo de marcas, v.
Baumbach e Hefermehl, Warenzeichenrecht und
Internationales Wettbewerbs- und Zeichenrecht, cit.,
12ted., pp. 979 e ss.

137. Mathély, Le Nouveau Droit Frangais des
Marques, cit., pp. 227 e s.
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A protegao das marcas célebres (no
Brasil, chamadas “de alto renome”) confi-
gura, no entender de Luis M. Couto Gon-
calves, a atribui¢ao de um “direito ultramer-
ceoldgico” ao respectivo titular, que o au-
tor depois define como sendo “um direito
nao limitado pelo principio da especialida-
de, que confere ao seu titular o poder de
negociar a marca para quaisquer produtos
ou servigos e ndo apenas para os idénticos
ou afins aqueles em relagdo aos quais a
marca se encontra registada™.'*® Trata-se,
portanto, de uma protegdo ampliada da
marca célebre fora do quadro tradicional
do principio da especialidade.'® Segundo
Vanzetti e Galli, parece razodvel conside-
rar que o sentido da tutela ampliata mer-
ceologicamente' se explica pelo fato de
que o uso por terceiros da marca famosa
lhes proporcionarda uma vantagem (inde-
vida) e, paralelamente, um prejuizo para o
titular da marca, o que € de se reprimir.
Assim, a marca famosa, por sua caracteris-
tica e natureza, goza de umaproteziene des-
pecializzata'' que nao fica mais circuns-
crita ao principio da especialidade, poden-
do, no caso, prescindir do risco de confu-

138. Luis M. Couto Gongalves, Fungdo Dis-
tintiva da Marca, pp. 114 e s. e nota 209. Todavia, a
critério de prudéncia de interpretagio, nunca € de-
mais lembrar que o “direito ultramerceolégico” con-
ferido ao titular da marca de alto renome diz respei-
to ao Ambito de protegdo da marca. Trata-se, como
visto antes, de uma extensdo da protegdo da marca
fora do principio da especialidade, com o objetivo
de impedir o registro e/ou o uso indevido da marca
por terceiros para assinalar produtos diferentes. Mas
isso ndo significa dizer que o préprio titular ndo possa
requerer novo depdsito da marca, quando for diver-
sificar seu negdcio para outras dreas de interesse, am-
pliando sua oferta de produtos ou servigos para ou-
tras classes. Muito pelo contrdrio, na prética, verifi-
ca-se que geralmente, quando a marca chega ao pa-
tamar da notoriedade, vindo a desfrutar do privilé-
gio da protegdo especial contida na lei, jd se encon-
tra registrada e em uso por seu titular na maior quan-
tidade de classes possivel.

139. Cf. Lufs M. Couto Gongalves, Fung¢do
Distintiva da Marca, cit., p. 125.

140. Adriano Vanzetti e Cesare Galli, La
Nuova Legge Marchi, pp. 37 e s.

141. Cf. Ricolfi, I Segni Distintivi — Diritto
Interno e Comunitario, cit., p. 27.

sdo ao piiblico quanto a origem dos bens.
Assim, entende-se que a protegéo conferida
4 marca registrada é ampliada merceo-
logicamente e de maneira desespecializada,
por se conferir ao seu titular o direito ao uso
exclusivo do sinal para todas as classes de
produtos e servigos, além daquelas para as
quais a marca foi originalmente registrada.

14. A questdo do alargamento da protecdo
a marca notoriamente conhecida

Ponto controvertido na doutrina € sa-
ber se a marca notoriamente conhecida,
regulada pelo art. 126 da LPI e pelo art. 6-
bis (I) da CUP,'* constitui também uma
excegdo ao principio da especialidade, ap6s
a entrada em vigor do Acordo TRIPs. De
regra, os dispositivos legais mencionados
acima isentam a marca notoriamente conhe-
cida do principio da territorialidade (qual
seja, que o direito de uso exclusivo sobre a
marca surge com seu registro, que é vélido
somente no pais, cujo 6rgio encarregado o
concedeu), mas nio do principio da espe-
cialidade.'®

No entanto, como bem observou Gon-
calves,' essa que parecia ser uma pers-
pectiva tradicional sofreu substancial alte-
ragdo com o disposto no art. 16, n. 3, do
TRIPs e, depois, com a Recomendagao
Comum da CUP/OMPI de 27.9.1999'%

142. Atualmente na versio da Revisdo de Es-
tocolmo, de 14.7.1967 (Decreto 635, de 21.8.1992,
publicado no DOU 24.8.1992); sua aplicagio foi re-
conhecida pelo INP] somente em 8.8.1994, com o
Ato Normativo 123.

143. Nesse sentido, dentre outros: Luiz
Leonardos, “A superagdo do conceito de notorieda-
de na protegio contra as tentativas de aproveitamen-
to de marcas alheias”, cit., Revista da ABPI 19/14;
Lélio Denicoli Schmidt, “A Convengdo de Paris e o
Direito Interno: alguns aspectos”, Revista da ABPI
27/7. Importante nessa matéria a conclusio dos tra-
balhos da IV Comissido Executiva da AIPPI, reunida
em Barcelona, de 30.9 a 5.10.1990.

144. Luis M. Couto Gongalves, Direito de
Marcas, cit., 22 ed., pp. 148 e ss.

145. Esta Recomendagéo foi aprovada em
27.9.1999 pela Assembléia da Unido de Paris para a
Prote¢iio da Propriedade Industrial e pela Assem-
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sobre a prote¢do da marca notoriamente
conhecida. De acordo com esses dispositi-
vos, a marca notoriamente conhecida, tal
como a de alto renome, gozaria de uma pro-
te¢dio especial em todos os ramos de ativi-
dade (= produtos ndo similares), passando
a ser também uma excec¢do ao principio da
especialidade.'*

Em sintese, pode-se dizer que o art.
16, n. 3, do TRIPs se ocupa da protegao a
marca notoriamente conhecida fora do cam-
po da similaridade (Gleichartigkeitsbe-
reich)."" Tampouco se exige como requi-
sito para a protegdo um maior grau de no-
toriedade (no sentido de uma reputagdo
excepcional, grande prestigio ou alto reno-
me) ou de qualidade que a marca j4 apre-
senta. Basta, tdo-somente, que o uso da
marca se faga como referéncia a existéncia
de um vinculo com a marca notoriamente
conhecida do titular original, bem como,
por causa disso, a probabilidade de que os
interesses desse titular sejam prejudicados.
Leva-se em conta, para tanto, uma avalia-
¢do quantitativa do grau de conhecimento
da marca entre os consumidores, isto é, no

bléia-Geral da Organizagiio Mundial da Propriedade
Intelectual, com base no Documento A/34/13. O art.
22 (1) (b) da Recomendagdo Comum da CUP/OMPI
enumera, de modo exemplificativo, um conjunto de
fatores para se determinar se uma marca ¢ notoria-
mente conhecida. Mais adiante, no art. 4° (1) (b) (i,
ii e iii), elenca as condicfes necessdrias para que a
marca notoriamente conhecida possa ser protegida
para distinguir os produtos ou servigos que nio se-
jam semelhantes aqueles relativamente aos quais ela
foi registrada.

146. Diante dessa nova realidade, hd quem sus-
tente que os principios da especialidade e da
territorialidade perderam sua importincia. Nesse sen-
tido: José Antonio B. L. Faria Correa, “O projeto de
Lei da Propriedade Industrial e o TRIPs: a fraude na
apropriagdo de marcas ndo pré-registradas”, Revista
da ABPI 17/35es.

147. Cf. Annette Kur, “TRIPs und das
Markenrecht”, GRUR International 12/994, De acor-
do, ainda, com sua andlise, a redag¢do final do art.
16, n. 3, do TRIPs seguiu, durante a Rodada do Uru-
guai para as negociagdes do GATT, de 1993, mais
as diretrizes apresentadas na proposta da delegagio
japonesa que as das delegagdes norte-americana, dos
paises da Unido Européia ou dos paises em desen-
volvimento (p. 994, nota 74).

setor relevante do piiblico. Assim, ndo se
exige qualquer pressuposto ou qualidade
especial da marca; trata-se, portanto, de um
tipo de protegdo com base num “risco de
confusdo em sentido amplo” (que com-
preende o risco de conex&o ou confusio in-
direta). Cabe observar, contudo, que o art.
16, n. 3, do TRIPs compreende uma mera
proibigao de uso de marcas que assinalem
produtos diferentes, mas nao exige que tal
consideragio seja tomada j4 na fase de pro-
cessamento do pedido de registro. Segun-
do Cerviiio e Prada,'® tal norma introduziu
no Acordo TRIPs a moderna figura do “ris-
co de confusido”, por meio da qual a simili-
tude de produtos e servicos deixa de ser um
pressuposto imprescindivel.

Luis M. Couto Gongalves'* alerta,
ainda, que essa mudanca na disciplina juri-
dica da marca notoriamente conhecida re-
presenta uma alterag@o substancial nos prin-
cipios informadores do direito comum de
marcas dos paises comunitdrios, uma vez
que a Primeira Diretriz do Conselho que
harmoniza as legislagdes de marcas na
Unido Européia (Diretriz 89/104/CEE, de
21.12.1988) estabeleceu uma clara distin-
¢ao entre marca notoriamente conhecida
(art. 49, n. 2, letra “d”) e marca de grande
prestigio (art. 4% n. 4, letra “a”, e art. 52, n.
2), sendo que somente a esta tltima foi as-
segurada uma prote¢do especial, além dos
limites do principio da especialidade. Foi
sob a perspectiva da Primeira Diretriz do
Conselho, citada acima, que os paises-mem-
bros da Unido Européia se orientaram.'™"

148. Cerviiio e Prada, GATT y Propiedad In-
dustrial, cit., p. 96.

149. O comentdrio do referido autor encon-
tra-se na edicéo original de seu Direito de Marcas,
Coimbra, Livraria Almedina, 2000, pp. 153 e s. Por
ocasido da revisdo e atualizagdo da obra para a 2*
edigdo, publicada pela mesma editora em abril/2003,
tal comentdrio foi excluido, mas sua posigédo sobre o
tema - bem como a posigiio do CPI portugués de
2003 — ficou inalterada, isto €, nio adotando o cami-
nho do alargamento da protegdo & marca notoriamen-
te conhecida, como previsto no art. 16, n. 3, do TRIPs
(Direito de Marcas, cit., 22 ed., pp. 149 e ss.).

150. Excegdo coube ao art. 8, n. 3, da Lei de
Marcas espanhola, de 7.12.2001, que optou pela pro-
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No mesmo sentido, a LPI brasileira, nos
seus arts. 125 e 126, manteve tal distingao
¢ nio seguiu (ainda) o caminho do alarga-
mento da protegdio 2 marca notoriamente
conhecida para todos os ramos de ativida-
de, tal como proposto pelo art. 16, n. 3, do
TRIPs."!

Embora o tema ainda nio seja pacifi-
co, j4 havia no Brasil quem defendesse a
tese da prote¢do da marca notoriamente
conhecida fora dos limites do principio da
especialidade toda vez que a confusdo
quanto & origem do produto fosse possivel
e com o objetivo de se aproveitar da fama
alheia para “angariar maior prestigio”; nes-

tegdo alargada/ampliada merceologicamente do art.
16, n. 3, do TRIPs, mas somente para as marcas de
grande consumo (excluindo aquelas de consumo es-
pecifico). Neste sentido, com razio Luis M. Couto
Gongalves, pois, se fosse para adotar o caminho do
alargamento, esta seria a melhor proposta, pois se
uma marca € (notoriamente) conhecida somente no
meio interessado (isto £, consumo especifico), tal
circunsténcia nio justifica sua protegao além do prin-
cipio da especialidade. O contrdrio significaria que
a marca conseguia pelo Direito aquilo que nem al-
cangara pelo mercado, isto €, um cfrculo de protec¢io
-juridica superior ao circulo de afi rmagdo econémica”
(Direito de Marcas, cit., 2* ed., pp. 150 e s.).

151. Aliis, esta ja havia sido a posigdio adota-
da pelos representantes brasileiros por ocasido da
conclusdo dos debates envolvendo a Q100 (Protec-
tion of unregistered but well-known trademarks (art.
6-bis Paris Convention) and protection of highly
reknown trademarks) durante a Reunido do Comité
Executivo da AIPPI, reunido em Barcelona de 30.9
a 5.10.1990, ainda antes da publicagdo do Acordo
TRIPs. No relatério oficial do Grupo do Brasil ficou
consignado a distingdo entre well-known trademark
(tdo-somente como excegdo ao principio da territo-
rialidade) e highly reknown trademark (como exce-
¢fio ao principio da especialidade). O Grupo mani-
festou, por fim, apoio com relagio a uma eventual
aplicacio futura do art. 5% n. 2, da Diretriz 89/104/
CEE, fosse no &mbito da CUP ou de outro instru-
mento internacional de harmonizagdo do direito de
marcas. Ressaltaram, ainda, que o entdo projeto pre-
liminar da LPI conteria disposigao semelhante & ado-
tada pela Diretriz (como de fato ocorreu com a in-
clusdio do art. 125 da LPI). Por outro lado, como se
pode constatar, a posigio adotada pelo TRIPs foi
outra nesta pretensio (v. Annuaire de I’Association
Internationale pour la Protection de la Propriété
Industrielle, pp. 48 e 50-51).

ses casos, porém, a solugfo proposta seria
ainda com base na aplicacdo do art. 6-bis
da CUP, ainda na sua versdo original, an-
tes da publicagdo do TRIPs.'®

A solugdio da questdo proposta pelo
art. 16, n. 3, do TRIPs levanta dividas na
doutrina quanto a sua eficdcia prética, prin-
cipalmente com relag@o a sua aplicagio no
Direito Interno, uma vez que, diferentemen-
te do art. 6-bis da CUP, ndo se trata de nor-
ma diretamente aplicdvel, mas que neces-
sita de ser regulamentada por uma norma
de Direito Interno do Estado-membro para
surtir efeito jurfdico.'” A resposta decorre
da prépria natureza juridica do TRIPs, ten-
do em vista que é um “tratado-contrato”, e
ndo um “tratado-lei”.'** Trata-se, na ver-
dade, de padrbes minimos de protecéo que
deverio ser implementados livremente por
cada Estado-membro no dmbito de seus
respectivos sistema e prética juridicos (art.
1.1 do TRIPs). Estes sdo os dnicos titula-
res de deveres e obrigagdes, e isto vale di-
zer que dos termos do acordo ndo decor-
rem direitos subjetivos para os particula-
res. Os Estados-membros nio estéo, ainda,
obrigados a ir além do disposto no Acor-
do, mas a niio-observéncia dos “direitos
minimos” implicard inadimpléncia do Es-
tado-membro. Seu fiel cumprimento pode-
rd ser, entdio, exigido somente por outro
Estado-membro.'¥

152. Cf. Pontes de Miranda, Tratado de Di-
reito Privado, cit., # ed., t. XVII - “Parte Especial”,
§ 2.013, pp. 49 e s.

153. Nesse sentido: Leonardos, A superagio
do conceito de notoriedade na prote¢ao contra as ten-
tativas de aproveitamento de marcas alheias”, cit.,
Revista da ABPI 19/15; Denis Borges Barbosa, Uma
Introducdo a Propriedade Intelectual, cit., 2* ed.,
pp. 883 e s.; Maristela Basso, O Direito Internacio-
nal da Propriedade Intelectual, p. 177.

154. Dentre outros, v. Maristela Basso, O Di-
reito Internacional da Propriedade Intelectual, cit.,
pp. 304 e s. E, também nesse sentido, Ascensio,
“Relatério final de actividade da Comissao de Acom-
panhamento do Cédigo da Propriedade Industrial”,
RFDL, 1997, p. 341, cit. por Luis M. Couto Gongal-
ves, Direito de Marcas, cit., 24ed., p. 150, nota 339.

155. Especifico sobre o assunto, v. Denis
Borges Barbosa, Propriedade Intelectual — A Apli-
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Assim sendo, tendo em vista o que
dispdem os arts. 125 e 126 da LPI, parece
razodvel o entendimento no sentido de que
a marca notoriamente conhecida constitui
apenas excegdo ao principio da territoria-
lidade (e esta a sua razdo de ser), mas que
seu dmbito de protegdo continua limitado
pelo principio da especialidade. A LPI bra-
sileira, seguindo a posigdo adotada por di-
versos paises, manteve a distingdo entre os
conceitos de marcas de alto renome € no-
toriamente conhecidas. Portanto, para que
o alargamento da protegdo proposto no n.
3 do art. 16 do TRIPs tenha eficécia no sis-
tema juridico brasileiro serd necessdria uma
alteragio na LPI expressamente neste senti-
do.'*® Porém, vale notar que com a inclu-
sdo do inciso XXIII do art. 124 na LPI bus-
cou-se alargar a protegdo dessas duas es-
pécies de marcas contra atos de concorrén-
cia desleal praticados por meio de aprovei-
tamento parasitdrio da fama de marca
alheia'®? (assim j4 definido e regulado por
meio do Ato Normativo 123/1994 do INPI).

15. Consideragdes finais

Como conseqiiéncias do principio da
especialidade tém-se, entdo, que, com ex-
cegdo do caso especifico das marcas de alto
renome:

15.1 E perfeitamente possivel e licito
o registro de marca idéntica ou semelhante
a outra registrada, desde que sirva para as-
sinalar produtos ou servigos diferentes e em
outro segmento de mercado e que ndo haja
produgdo de risco de erro ou confusao para
o0 consumidor (ou o piblico em geral).

cagdo do Acordo TRIPs, 2003. Sobre a aplicagio do
TRIPs na Unido Européia, v. Josef Drexl, “Nach
‘GATT und WIPO': Das TRIPs-Abkommen und seine
Anwendung in der Europdischen Gemeinschaft”,
GRUR International 10/777 € ss.

156. No mesmo sentido da necessidade de uma
alteragiio expressa no ordenamento juridico interno
com relagdo 2 proposta do n. 3 do art. 16 do TRIPs,
v. também Cerviiio e Prada, GATT y Propiedad In-
dustrial, cit., pp. 207 e s.

157. V. bibliografia bédsica sobre o assunto jd
citada na nota 48, supra.

15.2 Possivel também ser4 a apropria-
¢do de um sinal idéntico a uma marca ante-
rior para identificar os mesmos produtos ou
servigos, desde que o registro dessa tltima
tenha sido declarado extinto nos termos do
art. 142 da LPI (observando quanto as mar-
cas coletivas e de certificagdo o disposto
no art. 154)

15.3 Nio h4 colidéncia de marcas se
os produtos ou servigos que estas distin-
guem pertencem a outra classe e segmen-
tos de mercados diferentes.

15.4 Disso decorre que o titular da
marca niio pode se opor ao registro de ou-
tra marca se nao houver colidéncia entre
elas ou se seu uso por terceiro nio produzir
um risco de erro ou confusio para o consu-
midor (ou o piblico em geral); o direito de
uso exclusivo e de defesa da marca pelo
titular limita-se aos produtos e servigos que
sejam idénticos ou afins aqueles identifi-
cados pela sua marca.

Do exposto, conclui-se que o direito
de propriedade industrial sobre a marca, e
seu uso exclusivo, é limitado pelo princi-
pio da especialidade. Esta €, portanto, re-
gra fundamental que delimita o 4&mbito de
protegdo A marca registrada, e que estd di-
retamsnte associada a nogao de afinidade
entre produtos e servigos. A regra coadu-
na-se com o interesse piblico maior da li-
vre circulagdo e diferenciagfio entre bens e
servigos num mercado de livre concorrén-
cia. Assim, é perfeitamente possivel coe-
xistirem registros de marcas iguais ou se-
melhantes, desde que distingam produtos
ou servigos diferentes, e sem que produ-
zam um risco de erro ou confusdo quanto a
sua proveniéncia. Isso s6 ndo serd possi-
vel, excepcionalmente, quando se tratar de
marcas que, por sua natureza, gozem de um
grau de renome e reputagio tal, que a lei
lhes confira protegdo especial para todos
os ramos de atividade. Em que pese a evo-
lugdo da legislagdo de marcas nas ultimas
décadas, em grande parte visando a moder-
nizar e adequar o sistema as novas realida-
des do mercado, uma coisa parece certa: 0
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principio da especialidade continua sendo de
suma importancia na matéria, e seus efeitos
continuam visiveis e fortes como nunca.

Novembro/2004
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