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O Registro das Marcas Sensoriais Inovadoras em Portugal: Um Arquétipo para o

Ordenamento Juridico Brasileiro

RESUMO

Com o advento da economia 4.0 e todos os beneficios dela provenientes, evoluiu também
a forma de as empresas comunicarem-se com seu publico consumidor. Num mercado cada dia
mais competitivo, as empresas tém buscado formas cada vez mais ousadas para conectar-se ao
seu publico consumidor. Assim, surgiram as marcas nao tradicionais.

Enquanto as marcas tradicionais ja sao amplamente utilizadas e reconhecidas pelo Direito,
as marcas nao convencionais sdo motivo para muitas discussdes, tanto nos paises em que sé&o
aceitas (como é o caso dos paises que integrantes da Unido Europeia), quanto nos paises em que
nao ha previsao legal sobre elas.

A presente dissertacdo averigua este novo contexto de distingdo dos produtos, assim como
debruca-se sobre o impacto das recentes alteracées no Direito de Marcas na Unido Europeia. O
estudo pretende também fazer uma analise sobre as marcas n&o tradicionais no cenario atual do

Brasil.

Palavras-chave: Marcas Nao Tradicionais; Propriedade Industrial; Secondary Meaning; Direito

Empresarial.



The Registration of Innovative Sensory Brands in Portugal: An Archetype for the Brazilian Legal

System

ABSTRACT

With the advent of economy 4.0, the increase in purchasing power, for example, has also
evolved the way companies communicate with their consuming public. In an increasingly
competitive market, companies have been looking for ever more daring ways to connect with their
consuming public. Thus, non-traditional brands emerged.

While traditional brands are already widely used and recognized by law, non-conventional
brands are the subject of many discussions, both in the countries in which they are accepted (as
is the case in countries that are members of the European Union), and in countries where they are
not. there is a legal provision on them.

This dissertation investigates this new context of product distinction, as well as looking at
the impact of recent changes in Trademark Law in the European Union. The present study also

intends to analyze non-traditional brands in the current scenario in Brazil.

Keywords: Non-Traditional Brands; Industrial property; Secondary Meaning; Business Law.
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“Creativity is thinking up new things.

2

Innovation is doing new things.

Theodore Levitt



INTRODUGAO

Diante da alta competitividade do cenario econdémico atual, os agentes econdmicos tém
buscado assumir papel de destaque no mercado em que atuam. A globalizacdo, o avanco
tecnoldgico e a ascensao da economia criativa tém desempenhado um relevante papel para
alavancar empresas.

E neste ambiente que se encontram as marcas. Utilizadas desde a Idade a Média para
identificar produtos, servicos e até mesmo propriedades, atualmente mostram-se como um dos
meios mais expressivos para captar e fidelizar o publico consumidor das empresas.

As marcas sdo amplamente utilizadas atualmente e estdo inseridas no cotidiano dos
cidaddos. Por esse motivo, elas representam uma relevante estratégia empresarial. Apenas a
titulo introdutdrio, cabe ressaltar que sdo consideradas marcas os sinais distintivos que
identifiguem produtos e servicos.

Ocorre que, se antes as marcas eram sinais graficamente representaveis num desenho 2-
D, por exemplo, com o0 avanco da tecnologia, passaram a ser constituidas de varias outras formas:
sons, cheiros, hologramas, embalagens de produtos etc. Assim, surgiram as chamadas marcas
nao tradicionais.

Como bem salienta Maria Miguel Carvalho (2009, p. 219), “o homem é um animal multi-
sensorial”. Assim, partindo dessas ideias, as empresas passaram a se utilizar dos sentidos para
criar vinculos emocionais e duradouros com seu publico. Essa realidade deu inicio as chamadas
marcas sensoriais inovadoras (sonoras, olfativas e gustativas), um recorte das citadas marcas ndo
tradicionais.

O Codigo de Propriedade Industrial de Portugal (DL 110/2018) transpds das Diretivas
(EU) 2015/2436 e (EU) 2016/943. O quadro legislativo mencionado demonstra uma evolucéo
no conceito das marcas: se antes era restrito a representacdo grafica, atualmente, é aceitavel
também que elas sejam representadas de forma clara e precisa, desde que sejam suficientes para
identificar o produto. E o que se vé, por exemplo, no artigo 208.° do Codigo de Propriedade
Industrial (CPI) portugués.

Por outro lado, o CPI do Brasil (Lei 9.279/96), nomeadamente em seu artigo 122.°,
mantém a exigéncia da representacao grafica para que um sinal seja passivel de registro como
marca.

A fim de contextualizar o escopo deste estudo, o que se pretende é avaliar o conceito de



marca na legislacao brasileira e se o texto legal em comento ¢ suficiente e adequado para a
realidade do mercado brasileiro.

No Capitulo |, propomo-nos a desvendar as generalidades sobre as marcas.
Demonstramos a sua origem, desde a Idade Média até os dias atuais. Essa analise faz-se
necessaria, pois contribuira para a compreensao das funcdes que serdo abordadas em seguida.
Desde o inicio, a principal funcao da marca era indicar sua origem. A funcao distintiva, como
oportunamente sera demonstrado, é essencial da marca, inerente, inclusive, ao seu conceito. Aos
poucos, as marcas comecaram a exercer outras funcdes, tais como a de garantia de qualidade e
a publicitaria (esta, passivel de discussdes, conforme sera oportunamente abordado). Segundo
Fernandez-Névoa et al. (2017, p. 490), o estudo das funcdes tem sido debatido na doutrina alema
desde 1929, e nas doutrinas italiana e espanhola desde os anos 1960 e 1970, respectivamente.
Por fim, demonstraremos as peculiaridades do processo de registro tanto no Brasil quanto em
Portugal.

Outrossim, o estudo da evolucdo legislativa é de suma relevancia para a melhor
compreensao deste fendmeno. Conforme ficara evidenciado no capitulo I, a tratativa das marcas
nao se resume ao estudo dos CPls, pois sao varias legislacdes internacionais (Diretivas, Tratados,
Acordos, Protocolos, por exemplo) que versam sobre o assunto. Isso ocorre pois ha uma
comunicacao entre os mercados internacionais, o0 que torna necessaria uma harmonia entre leis
e 0s ordenamentos juridicos espalhados pelo mundo. A Convencdo da Unido de Paris (CUP), o
Protocolo de Madrid e o 7rade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) sao exemplos
de ordenamentos juridicos que, na visdo de Viana (2018, p. 21), ultrapassam as fronteiras do
Estado para resguardar o Direito de Marcas.

Por fim, no capitulo Ill nos aprofundaremos, enfim, na analise dos sinais sensoriais
inovadores, com especial destague para os signos nao visualmente perceptiveis, quais sejam, as
marcas sonoras, marcas olfativas e marcas gustativas. Para melhor ilustrar, analisaremos
jurisprudéncia, como a do Caso Sieckmann (Acérdao do TJ(CE), proc. n.° C-273/00), que fora de
suma importancia para a discussado da (des)necessidade de representacao grafica dos sinais.

Sabe-se que o registro das marcas sensoriais inovadoras é um processo sensivel devido
as caracteristicas provenientes da natureza da propria marca em si. Assim, por meio deste estudo,
busca-se examinar a capacidade distintiva dessas marcas, além de investigar os ordenamentos
juridicos portugués e brasileiro. Pretende-se, portanto, demonstrar as singularidades inerentes ao

processo de registro desse tipo de marca em ambos os paises.



Ainda que o Direito das Marcas tenha evoluido, em verdade, as marcas sensoriais
inovadoras ainda sdo um fendmeno muito recente, ndo explorado o suficiente e que traz consigo
alguma controvérsia, principalmente no que tange a sua admissibilidade. Aqui, portanto, reside a
justificativa deste estudo. Nesse sentido, esta dissertacdo pretende auxiliar na fomentacao do

estudo e da utilizacdo das marcas sensoriais inovadoras.



CAPITULO | - GENERALIDADES SOBRE AS MARCAS

1. Do Surgimento das Marcas

Antes deste estudo aprofundar-se nas questdes referentes ao Direito das Marcas, é
importante debrucarmo-nos sobre a evolucdo delas, desde seu surgimento até os dias atuais.

Segundo Blazquez (2014, p. 28), as marcas despontaram na Antiguidade quando, por
volta de 3.000 anos atras, os artesaos indianos, com o intuito de certificar a origem dos produtos
feitos por eles, gravavam suas assinaturas nas criacdes artisticas que eram enviadas ao Ira. Algum
tempo mais tarde, os romanos passaram a utilizar desse mesmo procedimento para identificar a
propriedade e resguardar a qualidade dos produtos. Dai, surgiram algumas marcas famosas
daquela época, tais como a Fortis e Stroboli. Nao tardou para que as referidas marcas assumissem
a funcao de representar o Império Romano perante o seu territorio. Isso ocorria pois os objetos
traziam consigo a marca gravada conforme a manufatura, o nome do consul, 0 nome do imperador
e 0 nome da familia imperial.

Ainda segundo o autor em comento, em 1988, em um cemitério de Umm el-Qaab, na
cidade de Abidos (Egito), ocorreu a descoberta dos hierdglifos mais antigos de que se tem
conhecimento. Apos analises, constatou-se que eles datavam de 3.150 anos a.C. e
caracterizavam-se por vasilhas com algumas inscricdes em tinta e varias centenas de etiquetas
feitas em pecas de 0sso, com o tamanho de 2x3cm. Nas pontas das etiquetas, existia um orificio
que, segundo os pesquisadores, servia para facilitar a fixacao delas aos vasos, de modo a ajudar
na identificacdo da origem dos produtos, sua procedéncia, qualidade e, inclusive, seu conteudo
(se azeite ou vinho). Essa descoberta foi relevante para demonstrar que as marcas sao utilizadas
ha muito tempo €, consequentemente, que o comércio organizado ja existe desde épocas bastante
recuadas.

Contudo, elas nao serviam tdo somente para a identificacdo dos produtos ou, como no
caso das romanas, para propagar o ideal do império. As marcas serviram também para marcar
animais que eram domesticados, de modo a demonstrar a sua propriedade. Indica Bently (2018,
p. 64) que, no passado, os agricultores aplicavam os simbolos que Ihes representavam nos seus
produtos ou animais, para delimitar a sua posse. O intuito de marcar seus gados e ovelhas era
identificar os seus animais para que, em caso de algum evento atipico, a mercadoria sobrevivente

pudesse ser reconhecida e recuperada.



Por outro lado, para Rosa (2014, p. 142), as marcas despontaram na conjuntura das
Corporacdes do Antigo Regime, como o intuito de indicar a corporacao especifica a qual aquele
produto pertencia. Assim, a marca era oferecida como uma patente pelo Rei, para certificar a
qualidade de um certo produto, asseverando sua origem.

Segundo o autor, somente em meados do século XIX é que surgiu o primeiro estatuto
legal de marcas comerciais. Naquela oportunidade, muito discutiu-se acerca da possibilidade de
considerar a marca como uma propriedade da empresa, ultrapassando tao somente o conceito
de signo que “reenvia a propriedade de um bem”. Desse modo, quando a marca era registrada,
passava entao a incorporar os bens daquele individuo, impedindo a utilizacao dela por outrem.
Configurava-se, entdo, como uma protecdo ao que podemos denominar como pirataria. Assim,
explica o autor, a expansao do nacionalismo comercial, em meados do século XIX, reforcou a ideia
de considerar a marca como propriedade.

Acrescenta ainda o autor que os fabricantes britanicos, mais precisamente em 1858,
procuraram o governo para pleitear uma garantia de protecao internacional sobre suas marcas. A
partir desse pleito é que se iniciou uma série de acordos bilaterais, sendo o primeiro deles assinado
com a Russia em 1859.

Nao tardou muito para que, apos trés anos, mais precisamente em 1862, o Reino Unido
declarasse a primeira lei com a intencdo de proteger o fabricante de determinando produto
designado por marca. O intuito primordial do legislador era proteger os fabricantes da concorréncia
desleal, pois passou a ser restrito o direito de exploracdo comercial da marca associada ao
produto.

A intencao de proteger o consumidor era vista como uma consequéncia proveniente da
protecao dos fabricantes. Era, portanto, um direito secundario, decorrente tdo somente da
intencao primordial de proteger o fabricante, a sua reputacdo como auténtico produtor daquele
produto e seu direito de propriedade.

A marca so6 passou a ser vista como um instrumento de protecao ao consumidor quando,
em 1946, foi promulgada a lei norte-americana sobre marca registrada, traduzida no Lanham Act.
Segundo Rosa (2014, p. 145), esse diploma criou um sistema federal de registro para proteger as
marcas utilizadas no mercado. O intuito era punir diversas atividades, tais como a violacao de

marca, a diluicdo de marca e a propaganda enganosa.! Quando a referida lei foi elaborada, tinha

1 Retirado de: https://pt.qwe.wiki/wiki/Lanham_act?ddexp4attempt=1. Consultado em 12 de janeiro de 2020.



como preceito norteador garantir ao publico a confianca necessaria quando da aquisicdo do
produto.

Ao avancarmos no tempo, percebemos que o intuito primordial da marca se mantém,
qual seja, a indicacao de propriedade daquele produto ou servico. Ocorre que, com a globalizacdo
e evolucao tecnologica, a marca ja nao esta restrita a bens concretos, podendo ser associada a
propriedades incorporeas.

Ademais, o conceito de marca também evoluiu, pois deixou de ser uma representacao
grafica de no maximo duas dimensdes, passando a ser encontrada em diversas maneiras,

conforme sera melhor abordado no decorrer deste estudo.

2. Do Conceito de Marca

Inicialmente, analisemos a etimologia da palavra “marca” para melhor compreensao do
seu conceito. Segundo Viagem (2015, p. 20), a palavra “marca” tem origem no latim sigrnum, ou
seja, “sinal, marca indicadora”. Em muitos idiomas, a palavra utilizada para designar “marca”
vem do verbo “marcar”. O inglés, por exemplo, utiliza a expressdo brand, inspirada na palavra
brandon, proveniente do francés antigo. Ha uma teoria que alega que, em verdade, a inspiracdo
utilizada pelo inglés foi a palavra brandr. Em ambos os casos, o significado € o mesmo: o ato de
marcar com ferro.

Como salienta Pereira (2008), a depender do contexto cultural em que um objeto é
inserido, ele pode ser percebido de inumeras maneiras pelo ser humano. O autor cita como
exemplo uma arvore, que pode ser considerada em si mesma pelo botanico, como pode ser
percebida como uma ideia por um filésofo ou até mesmo como palavra pelo gramatico.

Segundo o referido autor, 0 mesmo ocorre com a marca, que pode ser apreciada nos
diversos planos: realidade, idealizacdo e linguagem. Assim, quando da manifestacdo concreta
(citando aqui os desenhos, simbolos, cores e demais aspectos fisicos), a marca sera de interesse
do desenhista, do artista plastico e demais profissionais que atuem no ambito da criacao.
Outrossim, a marca pode operar também no campo ideoldgico, que pode incentivar o desejo e
estimular o consumo, por exemplo.

Por outro lado, como linguagem, marca é a palavra que denomina um simbolo com
sentidos multiplos. Ainda para o autor, a marca tem multiplos sentidos nos meios de linguagem
natural e da linguagem formalizada ou cientifica. Como linguagem natural, entende-se um sinal

ou distintivo impresso num corpo qualquer, como por exemplo, uma tatuagem ou o sinal impresso



a fogo nos dorsos dos animais como meio de identificacdo da propriedade de um fazendeiro. Ja
na linguagem cientifica, marca ¢, nas palavras do autor, “objeto da Ciéncia do Direito, figura que
confere direitos e impde obrigacoes”.

0 que se pretende demonstrar é que as marcas se configuram como objeto de estudo de
diferentes ciéncias, tais como a Publicidade e o proprio Direito. Para a Publicidade, o conceito de
marca € bastante amplo. Kapferer (2000, p. 37), por exemplo, salienta que a marca é o meio pelo
qual se define a identidade do produto no tempo e no espaco. Nas palavras do autor, a marca é
a personalidade do produto, nomeadamente um conjunto de caracteristicas que sao lembradas
automaticamente quando ela ¢ citada numa pesquisa, por exemplo, € a forma como o produto se
expressa, mesmo que nas entrelinhas. Ainda no ambito da Publicidade, Vasquez (2007, p. 201)
ressalta que, na atualidade, “uma marca ¢ identificada ndo s6 por meio de uma caracteristica
visual (logotipo), como também, por outras que estao implicitas”. Para a autora, isso se deve ao
fato de o consumidor, muitas vezes, associar marca com emocoes.

Para além disso, Goncalves (2019, p. 181) salienta que, na publicidade, a marca designa
uma especial forca de venda (também conhecida como sefling power). O autor esclarece que, em
muitos momentos, o produto é escolhido por um “especial magnetismo” que a marca exerce
sobre o consumidor. Ele entende que o consumidor pode eleger produtos ou servicos em funcao
de uma imagem de mercado construida subjetivamente pela marca, em detrimento de outros
critérios objetivos.

Sob o prisma da comunicagao social, por exemplo, a marca é o meio pelo qual se cria
uma relacao de aproximacao e posterior intimidade com sua clientela. Vai muito além de um sinal
visual, pois engloba a identificacdo com o cliente por outras caracteristicas implicitas. Vasquez
(2007) ressalta que o consumidor associa a marca nao somente com o aspecto visual, mas faz
com ela uma conexao emocional e social. Para Dias (2015), um dos maiores intuitos das marcas
comerciais € perseguir um reconhecimento, uma identificacdo com o seu publico consumidor. O
seu significado surge da necessidade de interacdo da composicao dos valores carregados pelas
marcas.

Ainda nesta area, Caetano et al. (2011, p. 35) salientam que a marca é o meio pelo qual
o fabricante individualiza o seu produto ou o seu servico oferecido, configurando-se como a
insignia, a certificacdo da responsabilidade da empresa pelo produto ou servico. Segundo os
autores, a marca nao tem, necessariamente, um sentido estritamente publicitario. Seu intuito vai

além, pois traz consigo uma garantia que interfere na relacao fabricante-consumidor. Por se tornar



tao relevante, em determinando momento, transforma a figura do vendedor em algo acessério,
até mesmo dispensavel.

Neste sentido, Perez (2007, p. 1) aduz que a marca, como um conceito mercadologico,
configura-se como um termo, um sinal ou até mesmo a combinacao destes, e tem o intuito de
diferenciar uma proposta de outra. A marca, entéo, simboliza, reflete a empresa, o produto, a ideia
do servico, de modo a diferencia-los da concorréncia.

As disciplinas mencionadas sdo de grande relevancia para o estudo aprofundado das
marcas e, portanto, servirdo como apoio para a analise do tema sob o aspecto juridico. Para a
uma compreensao mais adequada, o Direito deve, ao estudar sobre o conceito de marcas, analisa-
las em todos os seus conceitos. Isso da a matéria uma visao mais ampla e completa. Nao se deve
excluir a realidade do cenario mercadologico, até mesmo para que a legislacdo néo fuja de seu
intuito, qual seja, reger a sociedade adequando-se a realidade em que ela vive.

Tenhamos como exemplo as palavras de Almeida (1997, p. 333), que conceitua marca
como um sinal distintivo de produtos ou servicos. Para ele e para Maria Miguel Carvalho (2009,
p. 217), a marca é o sinal ou signo utilizado para distinguir, individualizar, produtos ou servicos,
de outros da mesma espécie” Ja Silva (2012, p. 363) acrescenta que a marca pode constituir um
sinal, destinado a ser compreendido pelos sentidos e memorizado para poder ser reconhecido
quando seu destinatario voltar a deparar com ele.

Nas palavras de Olavo (2005, p. 71), as marcas sdo de grande relevancia na organizacao
econdmica atual, pois configuram-se como instrumento de diferenciacdo da origem de produtos e
servicos que estao disponiveis no mercado consumidor.

Nesse mesmo sentido, tém-se as palavras de Maria Miguel Carvalho (2011, p. 158), ao
indicar que a marca é um sinal distintivo do comércio que tem a finalidade de identificar e proteger
as empresas. Para a autora, as marcas servem primordialmente para individualizar e diferenciar
0s servicos e produtos, de modo a evitar confusao entre aqueles da mesma espécie, imprimindo-
lhes cunho empresarial. Assim, o consumidor tera mais facilidade de distinguir quanto a origem
do que lhe ¢ oferecido, ainda que a oferta seja efetuada por outrem que nao o titular.

O Instituto da Propriedade Intelectual da Unido Europeia (EUIPO): conceitua marca como
0s sinais utilizados no comércio para identificar produtos. Para o Instituto, € um simbolo que os

clientes utilizam para escolher a empresa, protegendo-a da concorréncia.

« Retirado de: https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/trade-mark-definition. Acessado pela ultima vez em 20 de marco de 2020, as 11:14.



Por outro lado, o legislador brasileiro dispds sobre este assunto na Lei 9.279/96 (Cddigo
de Propriedade Industrial), no artigo 122.°. Assim, segundo a lei brasileira, marca sera o sinal
distintivo, visualmente perceptivel que indicara marca de produto ou servico.

Em Portugal, o Codigo de Propriedade Industrial, que transpds as Diretivas (UE)
2015/2436 e (UE) 2016/943, nao se distancia dos conceitos doutrinarios acima demonstrados,
e adiciona, em seu artigo 208.°, aspectos relevantes para a constituicdo da marca, quais sejam,
a representacao grafica e sinais ou conjunto de sinais, tais como “palavras, incluindo nomes de
pessoas, desenhos, letras, nimeros, sons, cor, a forma do produto ou da respetiva embalagem,
ou por um sinal ou conjunto de sinais.”

A marca é de suma importancia para a representacado e distincdo de um produto/servico
no mercado em que atua. E por meio dela que uma empresa atinge seu publico-alvo e cria com

ele uma conexdo, uma empatia, conforme restara demonstrado.

3. Das Funcdes da Marca

Conforme salientado, as marcas configuram-se um objeto de estudo em varios ambitos,
como por exemplo, a Publicidade e o Direito. Por este motivo, ¢ importante aprofundar o estudo
das funcdes da marca. Assim, sera possivel identificar qual o amparo viabilizado pelo Direito com
o registro das marcas.

Relatam Fernandez-Névoa et al. (2017, p. 490) que ha muito tempo que a doutrina
internacional tem se debrucado sobre o estudo das funcdes juridicas das marcas. Segundo os
autores, tal tema tem sido objeto de estudo desde 1929 pela doutrina alema, passando pelas
doutrinas italiana e espanhola, em 1961 e 1978 respectivamente, assim como pela doutrina
portuguesa, em 1999. Os autores ressaltam que a doutrina alema teceu algumas criticas relativas
ao enfoque dado ao estudo das funcdes da marca. Porém, para eles, esse estudo revela-se como
um valioso instrumento para o Tribunal de Justica das Comunidades Europeias, que tem aplicado
esses contelidos para compatibilizar o registro da marca com o principio comunitario da livre
circulacao de produtos.

Nesse sentido, Martinez (2017, p. 27) sublinha que o estudo das funcdes das marcas tem
relevancia devido a importancia econdmica que tém os signos distintivos, além de colaborar na
elaboracao de um instrumento metodoldgico que propicie a melhor resolucdo de conflitos com
outros sinais.

Temos como exemplo a sentenca proferida pelo Tribunal de Justica de Luxemburgo, em



23 de maio de 1978, no caso Hoffman-La Roche, processo C-102/11:. Para a resolucdo da
referida lide, foi de suma importancia compreender a doutrina das funcdes das marcas. Dessa
forma, foi possivel extrair subsidios suficientes para compatibilizar o exercicio do direito de
exclusividade da marca com o principio basico da livre circulacdo dos produtos. Para Martinez
(2017, p. 28), tal experiéncia serviu para conectar a doutrina das funcdes da marca com o
denominado objeto da marca, o que inviabiliza a violacdo da funcdo primordial da marca, qual
seja, a funcao indicadora de procedéncia empresarial.

Ademais, muitos autores, como Zebulum (2007, p. 228), Viagem (2015, p. 135) e
Goncalves (2019, p. 174), entendem que cabe a marca desempenhar trés funcdes principais. Sdo
elas:

a) Funcao distintiva ou indicadora de origem empresarial;
b) Garantia de qualidade (indicadora de qualidade padrdo dos produtos ou servicos
protegidos);

c) Publicitaria ou sugestiva (intermediacao entre o titular e 0 mercado).

3.1. Funcao Distintiva ou Indicadora de Origem Empresarial

A funcao principal da marca é distinguir um produto ou servico de outro existente no
mercado. Essa atribuicdo esta intrinseca no préprio conceito de marca, conforme depreende-se
do artigo 208.° do Codigo de Propriedade Industrial Portugués e do artigo 122 da Lei 9.279/96
do Brasil.

Além das legislacdes brasileira e portuguesa, a propria doutrina assim compreende. Olavo
(2005, p. 73) salienta que a funcao distintiva é essencial e intrinseca ao sistema de marcas.

Entende Soucasse (1997, p. 31) que, para que se converta a distintividade do signo em
marca, sao necessarios dois aspectos: intrinsecos e extrinsecos. Quanto ao aspecto intrinseco, é
aquele que possibilita discernir a marca do nome usual do produto. Ja a distintividade extrinseca
¢ aquela que diferencia a marca dos demais signos registrados ou solicitados anteriormente

Fato é que a funcao distintiva, como bem salientam Fernandez-Novoa et al. (2017, p.
490), baseia-se, primordialmente, nas reacdes do publico consumidor. Isso porque cabera ao
consumidor fazer a ligacdo entre o produto, a marca inserida nele e a empresa fabricante.

Dessa forma, percebe-se que a marca desempenha, inclusive, um papel informativo, pois

* Disponivel para consulta em: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-102/77
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esclarece ao pubico que aquele rol de produtos foi fabricado por aquela empresa indicada pela
marca. Entretanto, ressalta o autor, essa funcdo depende também da percepcdo do prdprio
consumidor e do conhecimento prévio que ele tem em relacao aquela marca, para que faca a
correta relacao entre o produto e marca.

Para Goncalves (2019, p. 178), a evolucao do Direito de Marcas, especialmente no que
tange a transmissao e licenca de marcas, propiciou um redimensionamento da funcao distintiva.
Dessa maneira, a nocdo da funcao distintiva passa também a designar que a marca indica a sua
origem, ou seja, a empresa fabricante ou até mesmo uma empresa sucessiva que tenha
componentes substancialmente em comum com a primeira (quando falarmos em transmissao
desvinculada), ou mesmo quando as empresas mantém entre si relacdes de natureza contratual,
econdmica ou financeira (nos casos de licenca e marca de grupo).

0 autor ressalta ainda que, atualmente, a funcao distintiva da marca ndo necessariamente
significa a origem empresarial do produto, pois, em alguns casos, o papel de titular da marca e
titular da empresa podem ser exercidos por pessoas diferentes. Todavia, sempre significara a

I/I

garantia de uma origem “pessoal ” (pessoa/entidade que sera sancionada no caso de uso néo
enganoso dos produtos ou servicos marcados). Outrossim, o titular da marca devera sempre
resguarda-la, de modo a evitar que terceiros a utilizem e, por conseguinte, evitar que os
consumidores sejam levados a erro, principalmente no que tange as caracteristicas essenciais dos
produtos ou servicos. No artigo 209.°. do CPI portugués, a caducidade do registro de marca é a
sancao prevista para coibir esse tipo de conduta.

Para a melhor ilustracdo da funcdo distintiva das marcas, tenhamos como exemplo o
Acdrdao do Tribunal de Justica das Comunidades Europeias em 23 de meio de 1978, proferido
no processo C-102/11, caso Hoffman-La Roche/Centrafarm*. Em apertada sintese, o caso dos
autos versa sobre o litigio entre duas empresas farmacéuticas. A demandante principal, Hoffmann-
La Roche produzia um produto chamado Valium. O remédio em comento era comercializado na
Alemanha, tanto para particulares quanto para o uso de clinicas. Ocorre que a filial britanica da
demandante produzia o mesmo produto em embalagens maiores, porém com precos
sensivelmente inferiores aos praticados na Alemanha.

Por conseguinte, a empresa Centrafarm, na Alemanha, comprava os referidos produtos

na Gra-Bretanha, eles eram embalados novamente, com a indicacdo da marca Hoffman-La Roche,

+ Disponivel para consulta em: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-102/77
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assim como sinalizava que o produto fora posto em circulacao pela Centrafarm.

Discutiu-se bastante sobre reacondicionamento dos produtos. Todavia, o mais relevante
para esse estudo foi o debate sobre uma possivel violacao ao Direito de Marcas, principalmente
no que tange a funcao distintiva da marca.

Assim, o Tribunal decidiu:

0 objecto especifico do direito de marca consiste em assegurar ao seu titular o direito
exclusivo de utilizar a marca na primeira comercializacdo de um produto, protegendo-
0, desse modo, contra eventuais concorrentes que pretendam desfrutar da posicao da
empresa e da reputacdo da marca através da utilizacao abusiva desta.

Para responder a questdo de saber se este direito exclusivo integra o direito de
oposicao a utilizacdo da marca por terceiro apos reembalagem do produto, ha que ter
em conta a funcao essencial da marca, que é a de garantir ao consumidor ou utente
final a identidade origindria do produto marcado, permitindo-lhe distinguir, sem
confusao possivel, tal produto de outros, com diversa proveniéncia.

Esta garantia de proveniéncia implica que o consumidor ou utente final possa ter a
certeza de que o produto de marca que lhe tenha sido oferecido no mercado nao foi
objecto, numa fase anterior a da comercializacdo, de qualquer intervencao, efectuada
por um terceiro sem a autorizacao do titular da marca, e que tenha afectado o produto
no seu estado originario.

0 direito reconhecido ao titular de se opor a qualquer utilizacdo da marca que seja
susceptivel de falsear a garantia de proveniéncia, assim entendida, releva do objecto
especifico do direito de marca. (Acérdao em portugués).:

Assim, da leitura da decisdo em comento, depreende-se que o Tribunal de Justica das
Comunidades Europeias reconheceu expressamente que a indicacdo de origem empresarial dos

produtos ou servicos € a funcao essencial da marca, nos moldes do exposto anteriormente.

3.2. Garantia de Qualidade

Pode-se dizer que a funcdo de garantia de qualidade decorre da funcdo distintiva. Isso
porgue, depois que o publico consumidor fizer a conexao da marca ao produto, a mesma relagao
servira também para atestar a qualidade dele. O consumidor, ao visualizar a marca,
imediatamente idealizard um produto ou servico munido de algumas caracteristicas ou qualidades
e essa idealizacdo se estendera para os demais produtos/servicos assegurados por aquele signo.

Conforme salientado no toépico anterior, o préoprio Cédigo de Propriedade Industrial
Portugués, em seu artigo 268.°, n. 2, alinea b, salienta que o titular da marca ndo pode mascara-
la quando houver a diminuicao da qualidade daqueles produtos ou servicos, seja por ato proprio
ou de terceiro que use a marca com o seu consentimento. Havendo uma ocultacao, dolosa ou

negligente, a titular da marca incorre em pena de caducidade do registro de marca, previsto no

s Retirado  de: https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=F5C4A9485D2342C95D5B38487878343Ctext=&docid=89801&
pagelndex=08&doclang=PT&mode=Ist&dir=&occ=first&part=1&cid=8882052
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supracitado artigo 209.°. Sublinhe-se que o titular da marca nao é obrigado a manter a qualidade
do produto ou servico, porém, se assim o fizer, deve arcar com o 6nus de ndo enganar seu publico
consumidor.

Considerando o acima exposto, Goncalves (2019, p. 180) nos lembra que a funcéo de
garantia de qualidade nao significa que a marca assegurara a “constancia qualitativa dos produtos
ou servicos”, até mesmo porque deve-se resguardar a possibilidade de alteracdo que implique
numa melhoria da qualidade. O que se pretende defender com essa funcdo é que a marca garanta
a qualidade dos produtos ou servicos relativamente a uma origem nao enganosa. Nas palavras do
autor, “trata-se de uma garantia derivada da funcéo distintiva e de uma garantia relativa” que sera
abordada tdo somente quando houver duvidas acerca da tutela da confianca do consumidor.

Nas palavras de Soucasse (1997, p. 33), a marca configura-se como um tipo de “contrato
social” entre o titular e os consumidores. Assim, o consumidor adapta-se aquele produto e aquela
qualidade, e cada nova aquisicao de um produto “x” representara, em sua mente, a conquista da
qualidade “y”. Nesse sentido, Viagem (2015, p. 146) lembra que, ao adquirir um produto ou
servico, 0s consumidores tém a seguranca de que a origem empresarial e, portanto, a qualidade,
Sera sempre a mesma, ou seja, presume-se que nao havera qualquer frustracao.

Para Dapkevicius (2007, p. 12), o empresario € o mais interessado em manter ou
aumentar a qualidade dos produtos fornecidos, pois, dessa maneira, pode delinear um certo
prestigio em volta a sua marca, fidelizando, por conseguinte, o seu publico. Manter a qualidade
do produto implica em fornecer experiéncias positivas

Muito tem se discutido acerca da relevancia juridica da funcdo garantistica da marca.
Fernandez-Névoa et al. (2017, p. 492) e Martinez (2017, p. 58) sublinham que é necessario
ponderar que importancia tem, no ambito juridico, a funcao indicadora de qualidade que a marca
exerce no plano econémico. Em decorréncia disso, analisar-se-a a hipétese em que o préprio titular
usa a marca para diferenciar seus produtos ou servicos, assim como a hipdtese em que a marca
¢ utilizada por um terceiro (licenciado).

Segundo os autores, na primeira situacao, existe uma autorregulacéo da funcao indicadora
de qualidade. Nesse caso, o ordenamento juridico recomenda que o proprio titular da marca
proceda com a manutencédo da qualidade dos produtos ou servicos. Por outro lado, em caso de
utilizacdo da marca por terceiros, cabe ao ordenamento juridico a regulacdo da funcdo em
comento, a compelir ao titular e licenciado da marca o dnus de controlar a qualidade dos produtos

ou servicos distribuidos.

13



No entendimento de Goncalves (2019 p. 180), nao é possivel atribuir 8 marca a funcéo
de garantir a constancia qualitativa dos produtos e servicos. Em verdade, quando se trata da
funcao de garantia de qualidade, diz-se sobre a marcar atestar a origem daquele produto ou servico

em face da sua origem.

3.3. Funcao Publicitaria

E notorio que a funcao distintiva ¢ inerente a marca. E seguro dizer que, além da funcéo
distintiva, a marca pode exercer também funcdo de garantia de qualidade, conforme restou
demonstrado. Porém, em face da sua ampla utilizacdo na Publicidade e no Marketing, deve-se
investigar se ou qual o impacto juridico causado por essa conduta.

A Publicidade é um dos instrumentos utilizados pelas empresas para inserirem-se no
mercado. E por meio do marketing que as empresas ou 0 empresario fomentam suas atividades,
seja por meio de taticas tradicionais, seja por meio de estratégias modernas. E na exploracéo da
marca que ocorrera a promocao dos produtos ou servicos oferecidos, além dos valores e ideais
da empresa.

Sob a ética da publicidade, uma das finalidades da marca é criar empatia com o publico
consumidor, de modo a angaria-lo e fidelizado. No entendimento de Silva (2012, p. 365), as
empresas que investem na funcéo publicitaria se sobressaem no mercado em que atuam. Uma
marca bem escolhida pode desempenhar um importante papel no sucesso de uma empresa. Até
mesmo porque, conforme salienta Vasquez (2007, p. 202), além de atrair consumidores, como
consequéncia, a marca pode vir a constituir um proprio ativo da empresa. E o caso, por exemplo,
da Coca Cola Company, que se configura como a marca mais valiosa do mundo, com valor
estimado de US$ 73,1 bilhdes somente em 2016, conforme ranking do Best Global Brands.

Ha uma acalorada discussao acerca da relevancia legal (ou nao) da funcéo publicitaria
das marcas. A doutrina norte-americana majoritaria reconhece a funcao publicitaria como uma
funcdo juridica da marca, intimamente relacionada com um meio de criar e consolidar o
“goodwill”, ou boa fama dos produtos. Da analise das teses estadunidenses, depreende-se que o
valor da marca se funda no poder de venda. Este, por sua vez, depende do efeito psicoldgico que
a marca exerce em seu publico, que algumas vezes ultrapassa a qualidade dos produtos. Assim,
entende Frank | Schechter (1927, em Amaral, 2014), que o papel da marca vai muito além de
configurar tdo somente um simbolo do gooawill de uma empresa, pois passa a figurar como um

instrumento passivel de constituir e garantir a continuidade dela. E importante ressaltar que o valor
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da marca esta intimamente ligado com a sua capacidade de venda.

A doutrina europeia preponderante corrobora do entendimento acima suscitado. Atribui-
se ao autor alemao Hermann Isay (em Viagem, 2015, p. 135) a concepcao de que toda marca
esta investida de uma funcao publicitaria. A este, inclusive, é atribuido o titulo de criador da teoria
da forca atrativa autbnoma (em conjunto com o jurista norte-americano Frank | Schechter). Isay
sustenta, ainda, que a marca é caracterizavel como um bem juridico tutelavel e, portanto, deve
Ihe ser atribuido um valor juridico auténomo.

A doutrina espanhola também aceita a funcdo publicitaria. Para Martinez (2017, p. 63),
as instituicoes de marcas, tais como a cessao e o licenciamento, devem sempre ser analisadas
sob o prisma juridico. Tal posicionamento, inclusive, é reiterado por Fernandez-Névoa et al. (2017,
p. 63), pois estes entendem que o Direito de Marca reverbera nas marcas fortes e de prestigio e
que, portanto, necessita de uma regulacéo juridica. Outrossim, a juizo desses autores, a marca
em si vai muito além de representar o goodwilll, configurando-se, também, uma maneira de cria-
lo.

Por outro lado, ha também uma parte da doutrina completamente avessa as percepcoes
acima suscitadas. Esse posicionamento mais conservador advém de uma parte mais
tradicionalista do Direito, que nao visualiza na ordem juridica qualquer relacdo com a protecao da
funcao publicitaria da marca.

Gongalves (2019, p. 180) relembra que as criticas mais relevantes a protecao juridica da
funcao publicitaria estabelecem-se em trés vieses: no primeiro, a protecao juridica da funcao
representaria um fator de desigualdade entre os concorrentes; o segundo entende que dificultaria
que os consumidores escolhessem livremente e baseado em fatores racionais; por ultimo,
dificultaria a continuidade do Direito de Marcas pela aproximacao do regime de marca, enquanto
signo autbnomo das obras intelectuais.

Para essa parte da doutrina, o fato de que as grandes empresas sdo, na maior parte das
vezes, as mais privilegiadas pela protecdo da funcao juridica da marca pelo Direito, configuraria
uma grande vantagem daquelas empresas com maior alcance em detrimento das menores. Sendo
assim, empresas com maior capital € maior investimento em gestao publicitaria teriam, portanto,
maior penetracdo no mercado no qual atuam e, por conseguinte, maior necessidade do auxilio do
ordenamento juridico quando da funcao juridica da marca. Por outro lado, os produtos de melhor
qualidade advindos de pequenas empresas e com menos investimento no setor publicitario seriam

menos valorizados do que aqueles produtos procedentes de grandes empresas com investimento
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macico em propaganda e, portanto, com maior influéncia nos consumidores que pretendem
atingir.

Outrossim, o cenario acima desenhado feriria também os interesses do mercado,
prejudicaria a concorréncia fundada na livre escolha e estimularia um negécio fundado em

aA~l

“engano e sugestdo”, conforme salienta Amaral (2014, p. 62).

Nesse sentido, Amaral (2014, p. 63) sustenta que a protecao juridica da funcao
publicitaria da marca implicaria necessariamente na concessao de privilégios para determinadas
empresas, 0 que, do ponto de vista do progresso econdmico, configuraria uma injustica. Essa
corrente doutrinaria ressalta que as engrenagens do mercado devem sempre funcionar com base
na liberdade da concorréncia justa, na qual o preco e a qualidade do produto devem prevalecer

quando da escolha consciente do publico.

4, 0 Registro das Marcas

Atualmente, vivemos numa era em que a economia esta assentada principalmente no
conhecimento. E ele que gera valor para as empresas, configurando-se como relevante fonte de
desempenho e distincdo no mercado. Daqui, ¢ importante retermos que as marcas, como fruto
dessa nova economia, configuram-se como ativos da empresa e, portanto, merecem a devida
protecdo, o que ocorre por meio do registro.

Para Gongalves (2019, p. 191), o registro é a forma mais relevante para a “constituicao
do direito de marca”. Contribui o fato de o registro publico assegurar com maior tranquilidade a
seguranca juridica daquele que procede com o registro de sua marca. Tal seguranca, salienta o
autor, deve-se ao fato de que somente havera a concessao do registro apés um aprofundado
processo administrativo, que sera melhor explicado mais a frente.

Face ao papel que as marcas vém desenhando no mercado, tem se observado uma
amplitude da cultura do registro de marcas. Num estudo sobre a importancia do registro das
marcas para as empresas de pequeno e médio porte, Pinto et al. (2018, p. 2) ressaltam que tal
procedimento é fundamental para os contratos de franquia e licenciamento, assim como é o que
fornece uma fonte direta de renda por meio de royalties. Por fim, salientam os autores, € um
instrumento para a facilitacdo de obtencdo de financiamento e captacdo de recursos, para a
comercializacao e fixacao da imagem e prestigio de determinados produtos e servicos no mercado.

Outrossim, as marcas sdo, em muitos casos, um inestimavel ativo, resultado de um

grande investimento, tanto financeiramente, quanto na reputacao e criacdo de uma clientela.
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Portanto, é axiomatico que todo aquele que tem a intencdo de fazer uso de uma marca deve
registra-la como um bem de propriedade industrial.

Sublinha-se que, na Unido Europeia, o registro de um sinal como marca obedece a um
sistema de quatro niveis. Assim, caso a intencdo da empresa seja obter a protecdo num dos
Estados-membros da Unido Europeia (no pais onde a empresa tem a sede ou no pais onde
pretender exercer a atividade), € necessario apresentar o pedido de registro de marca diretamente
no Instituto de Propriedade Industrial do pais objeto do interesse. Em Portugal, esse papel é
desempenhado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

Caso o intuito seja obter a protecdo na Bélgica, Luxemburgo ou Paises Baixos, o pedido
de registro de marca deve ser realizado junto ao Benelux Office of Intellectual Propperty (BOIP).
Este, inclusive & o Unico Instituto de Propriedade Intelectual a nivel regional existente na Unido
Europeia.

Havendo necessidade de se obter a protecao da marca em mais Estados-membros da
Unido Europeia, 0 meio mais adequado ¢, portanto, o registro junto ao EUIPO. Assim, o pedido é
depositado em uma unica lingua, uma Unica vez, e fica a cargo do EUIPO verifica-lo e processa-lo.

Por fim, a quarta via de protecao da Unido Europeia é a via internacional. Dessa forma, é
possivel utilizar o pedido de registro de marcas a nivel regional, nacional ou da UE, para estender
0 campo de protecao ao nivel internacional, principalmente daqueles que sao signatarios do
Protocolo de Madrid. Nesses casos, portanto, o pedido de protecdo deve ser efetuado junto ao
World Intellectual Property Organization (WIPO).

E interessante relembrar que os sistemas de protecéo, seja a nivel micro, seja a nivel
macro, obedecem a normas e principios semelhantes. Por esse motivo ¢ que o processo de
pedido, requisito de admissibilidade e afins, via de regra, nao se distanciam de um 6rgéo ou de

um pais para outro, criando uma unicidade muito benéfica para o requerente.

4.1. O Registro de Marcas em Portugal

Os portugueses tém demonstrando, a cada ano que passa, uma crescente preocupacao
sobre 0 tema. Basta analisar o nimero de registros de marcas e outros sinais distintivos do
comércio (OSDC) fornecidos pelo INPI - Portugal (doravante INPI-PT). Em 2018, houve um
acréscimo de 7% quando em comparacao com o ano anterior; em compensacao, em 2019, apesar
de ter havido um acréscimo de 11,4% no primeiro més do ano, os demais meses do primeiro

semestre demonstraram um decréscimo de 6,6% em comparacao com o mesmo periodo de 2018.
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Até o final de junho de 2019, foram concedidas no total, 8.441 marcas e OSDC nacionais,
configurando um decréscimo de 12,7%, face ao ano anterior, quando foram concedidas 9.667
marcas®.

Em Portugal, o Direito de Marca esta disposto no Codigo de Propriedade Industrial, a partir
do artigo 208.° e, logo em seu artigo 210.°, ele dispde que o pedido de “registo confere ao seu
titular o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e servicos a que esta se
destina.”

Salienta-se também que, mesmo que a marca nao esteja registrada, o titular dela, diante
do requerimento de outrem, tem prioridade para efetuar o registro no prazo maximo de 6 meses,
prazo este que se inicia na data de uso, conforme disposto no artigo 210.° do CPI.

Outrossim, o pedido de registro é feito no Instituto competente (a depender da area de
atuacdo da marca), por meio de requerimento, redigido em lingua portuguesa e que contenha os
dados requeridos no artigo 222.°. Com o requerimento, faz-se necessario juntar a representacdo
grafica ou, caso necessario, outra forma de representacao que possibilite determinar, de uma
maneira cristalina, o objeto da protecdo requerida. Por conseguinte, da apresentacao do
requerimento, cabe ao INPI-PT publicar aviso no Boletim de Propriedade Industrial. Essa medida
¢é adotada para que o requerimento seja levado a conhecimento do publico em geral, e havendo
interesse de terceiros, o pedido seja contestado.

0O legislador indicou ainda que, apds a publicacdo, o pedido somente podera ser alterado
se houver necessidade de limitacdo da lista de produtos ou servicos para correcao do nome ou da
morada indicados no requerimento, erros de transcricao ou expressao. Todavia, tais alteracdes
nao podem, em hipdtese alguma, afetar ou acometer significativamente a marca ou, por algum
motivo, estender a lista de produtos ou servicos. Ultrapassado o processo acima descrito, o INPI-
PT pode recusar o registro com base nas possibilidades elencadas nos artigos 231.° e 232.°.

A titulo de efeitos do registro, ele tem duracdo de 10 anos, prazo este que se inicia a partir
da data de apresentacéo do pedido e que pode ser renovado, total ou parcialmente, por um prazo
igual. Por fim, durante o periodo de vigéncia, ao titular da marca é facultada a utilizacao das
palavras “Marca registrada” ou as iniciais “M.R.".

E pertinente salientar que nao ha no Direito de Marcas um sistema puro de aquisico.

d Retirado de:
https://inpi.justica.gov.pt/ Portals/6/PDF%20INPI/Estatisticas%20de%20propriedade%20industrial / Relat%C3%B3rios/Relat%C3%B3rios%20de%
202019/ Relatorio_Estat%C3%ADstico%20Semestral%202019.pdf?ver=2019-10-21-104321-073, consultado em 15 de margo de 2020, as
11:46.
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Dessa maneira, depreende-se que nao ha no ordenamento juridico, sobretudo no ordenamento
juridico europeu, um sistema sustentado exclusivamente por um unico modo de aquisicao, pois
ha a possibilidade de se considerar outros meios de aquisicao da propriedade de marca. Conforme
aduz Goncalves (2019, p. 191), existem, de fato, formas variadas de conceber e combinar os
modos de aquisicdo. Contudo, os paises tém demonstrado uma inclinacao ao registro como modo
de aquisicao preponderante do Direito de Marca.

0 autor mencionado ressalta que, apesar das semelhancas, em verdade, ndo é unanime
entre os paises europeus a utilizacao do sistema de registro. Ao observar, por exemplo, paises
como Alemanha, ltalia, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, depreende-se que o sistema de registro

tem menos importancia do que em paises como Espanha e Franca.

4.2, 0 Registro da Marca no Brasil

0 mercado brasileiro ¢ mundialmente conhecido pela sua criatividade e inovacdo. Em
2020, por exemplo, foi considerado o terceiro pais mais criativo do mundo, no indice global de
exceléncia criativa em publicidade realizado pela empresa Warc Creative 100.

Em 2017, o INPI-Brasil (doravante INPI-BR) recebeu 186.103 pedidos de registro de
marcas, representando um crescimento de 11,9% em relacdo a 2016. Segundo a autarquias, a
tendéncia de crescimento foi também observada no ano seguinte: em 2018, foram realizados
204.419 pedidos de registros de marcas, um aumento de 9,84% quando em comparacdo com 0
ano pregresso®.

O ultimo relatério publicado pelo INPI-BR foi em 2020, sobre os numeros referentes ao
ano anterior®. Segundo o instituto, em 2019 foram realizados 245,1 mil pedidos de marcas, 20%
a mais que em 2018, sendo o maior crescimento anual desde 2000.

No Brasil, 0 pedido de registro de marcas é processado pelo INPI-BR. E a autarquia que
definird se a marca dispde as condicdes de registrabilidade e outorgara o registro, num
procedimento que sera melhor explicado a frente. Salienta-se ainda que o deposito da marca nao
confere direitos, estes somente serao adquiridos quando do registro. Ao requerente, cabera tao

somente uma expectativa de direito.

» Disponivel para consulta em: https://www.warc.com/ rankings/ creative-100. Ultimo acesso em 14 de junho de 2020.

¢ Segundo o artigo 5.°, inciso |, do Decreto Lei 200/1967 (Brasil), autarquia € o “o servico auténomo, criado por lei, com personalidade juridica,
patriménio e receita proprios, para executar atividades tipicas da Administragao Publica, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestao
administrativa e financeira descentralizada.”. De modo a facilitar a compreensao, as autarquias séo titulares de direitos e obrigacdes proprias,
destinadas a desempenhar atividades com prerrogativas publicas, com carater especializado e néo sujeito a decisdes politicas.

¢ Disponivel para consulta em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas/ RelatoriodeAtividades2018.pdf

© Disponivel para consulta em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/ central-de-conteudo/ publicacoes/arquivos/ relatorio-de-atividades-inpi_2019.pdf

19



Conforme determinado na Lei de Propriedade Industrial do Brasil (Lei 9.279/96) em seu
artigo 129.°, a propriedade da marca se adquire com o registro validamente expedido, sendo
conferido ao seu titular o uso exclusivo do sinal em todo o territorio nacional.

E importante ressaltar que, apesar de as marcas no registradas serem protegidas em
alguns paises, 0 mesmo nao ocorre no Brasil. Dessa forma, em territorio brasileiro, a propriedade
da marca somente sera adquirida com o registro. Segundo Barbosa (2012, p. 83), € o registro
que atribuird & marca a exclusividade incondicional do seu uso, além de conferir-lhe direitos
caracteristicos de bens fisicos. No caso das marcas notoriamente conhecidas, elas somente serao
protegidas apos adquirirem distintividade suficiente e reputacdo no mercado, o que pode levar um
tempo consideravel.

Postas essas informacdes, importa esclarecer como ocorre 0 processo de registro de
marca no Brasil. O depdsito do pedido de registro, conforme salientado, é realizado perante o INPI-
BR (seja por peticionamento eletronico, seja por peticionamento em papel). Apés o protocolo do
pedido, o INPI-BR publicara o primeiro ato, pelo qual avaliara se o deposito esta em conformidade
com os aspectos formais estabelecidos. Caso necessario, intima-se o requerente para a correcao
da inconformidade no prazo de cinco dias, sob pena de o pedido ser considerado inexistente.

Apos as correcdes, ou ndo havendo essa necessidade, o pedido sera publicado na Revista
de Propriedade Industrial, para que terceiros tomem conhecimento dele, e, havendo interesse,
apresentem contestacdo ao pedido, por meio de uma peticdo de oposicdo no prazo maximo de 60
dias. Por conseguinte, o mesmo prazo sera apresentado para contestar sob forma de
manifestacao.

Ha a possibilidade de o INPI-BR, apos analise prévia, requerer esclarecimentos para sanar
duvidas quanto ao pedido em verificacdo. O Instituto pode, ainda, suspender a analise, até
resolucao final acerca de algum pedido depositado em data anterior que verse sobre sinal
semelhante.

Ultrapassadas as hipoteses acima delineadas, o sinal tera sua condicao de registro

analisada pelo INPI-BR, que deliberara sobre seu deferimento (ou indeferimento).
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CAPITULO Il - MARCA E AS LEGISLAGOES

1. Protecao Internacional da Marca

Estamos presenciando a era da tecnologia, da inovacao e da globalizacdo. O mundo
globalizado trouxe consigo inumeras vantagens, entre elas a eliminacdo de barreiras fisicas. Dessa
forma, cidadaos de paises diferentes comunicam-se com grande facilidade e mercados de todo o
mundo estdo conectados entre si, 0 que resulta num enorme volume de negociacbes
internacionais.

A internacionalizacdo da economia resultou necessariamente na utilizacdo de
instrumentos para regularizar essas relacdes. A Propriedade Intelectual ¢ um ramo do Direito
bastante assistido pelo Direito Internacional, haja vista que seus objetos de protecao tém ampla
utilizacdo entre sistemas juridicos de diferentes paises. Conforme Bezerra (2012, p. 3), a
Propriedade Industrial implica no fluxo de muitos interesses econémicos, o que motivou a
normatizacao deste ramo do Direito.

De acordo com Filho (2016, p. 37), foi a partir do desenvolvimento tecnologico propiciado
pela Revolucao Industrial que surgiu a necessidade de determinar normas que regulamentassem
a protecao industrial em um contexto internacional. Naguela oportunidade, o sistema de producéo
artesanal deu espaco & mecanizacdo da producdo. Por conseguinte, o0 comércio expandiu para
esvair a producdo de bens que atingiram niveis acentuados, fato inédito até entao.

Segundo o autor, esse estimulo ao comércio internacional ocasionou uma controvérsia
entre os paises, no tocante a utilizacao e resguardo da Propriedade Intelectual. Isso porque nao
havia entendimento pacifico sobre qual legislacao utilizar para a regularizacdo daquele contrato.
Dessa forma, era comum que uma das partes buscasse utilizar-se de normas domésticas que Ihe
favorecessem, desprezando as normas domesticas da outra parte.

Apesar do avanco no tempo, o mercado atual continua a favorecer as relacdes entre
agentes de paises diferentes. Todavia, com a inovacao evoluindo a passos largos e a globalizacao
favorecendo as relacbes comerciais, tanto na quantidade, quanto na internacionalizacdo de
parceiros, a seguranca ¢ fator imprescindivel.

Bezerra (2012, p. 3) ressalta que as normas internas sobre Propriedade Industrial
deixaram de ser suficientes para gerir os conflitos, pois estavam restritas as fronteiras de um
determinado pais. Assim, surgiu a necessidade de diversificar os tratamentos juridicos que

tratassem sobre a matéria e fossem aplicados em diversos paises. Essa protecao internacional,
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segundo o autor, visava uniformizar alguns posicionamentos sobre a Propriedade Industrial,
proporcionando maior seguranca.

Segundo os autores Romeiro e Santos (2016, p. 8), a protecao efetiva da Propriedade
Industrial por meio de uniformizacao internacional ¢ de suma relevancia para estimular o
desenvolvimento tecnoldgico dos paises, que garantirdo grande valor no comércio internacional.
Ademais, instrumentos juridicos internacionais sao importantes e necessarios para assegurar a
seguranca juridica nas relacdes estabelecidas.

Neste sentido, Bezerra (2012, p. 14) sublinha que o trabalho em conjunto propiciado
pelos acordos internacionais serve para estabelecer tratamentos minimos indispensaveis. Assim,
evita-se a violacao de direitos e, consequentemente, instaura-se a seguranca juridica. Nesse
contexto, o autor ressalta ainda que a protecdo dos interesses socais possibilita que nao haja
“satisfacao de desejos egoisticos e pouco focados em promover um bem-estar social.”

Outrossim, Silva (2013, p. 69) sublinha que os paises devem investir esforcos para
conceber um sistema estruturado atento a tendéncia de internacionalizagao do mercado.

Entretanto, Teixeira (2006, p. 15) lembra que, para a adesdo de qualquer acordo
internacional, é necessaria a existéncia de equivaléncia entre os 6nus e os bénus para o pais.
Segundo o autor, faz-se necessario uma profunda analise acerca dos reflexos sobre todos os
setores, de modo que a integracao do tratado internacional se integre a “engrenagem juridico
estitucional do Estado-Nacado” da melhor forma.

A titulo de esclarecimento, paises que aderem a diplomas internacionais necessitam
adaptar a estrutura de sua administracdo para a nova realidade. Esse é um dos grandes problemas
relativos a regulamentacao juridica internacional da Propriedade Industrial. A titulo exemplificativo,
havia um grande receio por parte do INPI-BR no tocante a adesdo ao Protocolo de Madrid. Segundo
Mesquita (2016, p. 14), impedimentos orcamentarios, numero reduzido de servidores
especializados na matéria e deficiéncia nas condicdes estruturais eram alguns dos motivos que
justificavam o atraso do Brasil para assinar o Protocolo.

E notorio que as marcas desempenham um relevante papel na representacao do produto
ou servico no mercado em que atuam. As marcas, conforme ja descrito anteriormente, desde
muito tempo exercem suas funcdes tanto no cenario doméstico quanto no cenario internacional.
Nas palavras de Teixeira (2006, p. 279), o registro internacional da marca resulta na valorizacao
dos ativos intelectuais. Por esse motivo, a legislacdo referente as marcas evoluiu para manter uma

harmonia nas relacdes internacionais.
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E necessario, portanto, que o Direito de Propriedade Industrial, nesse aspecto, adeque,
com efetividade, os modelos legislativos de cada pais, para resguardar os direitos de cada agente
e fomentar a inovacdo tecnologica. Para isso, sao necessarios os Acordos e Tratados
Internacionais. Esses instrumentos sao resultado de consenso entre os paises e atuam para
garantir a eficacia do sistema internacional de propriedade intelectual.

Cabe a Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), um organismo da
Organizacao das Nacdes Unidas (ONU), gerenciar os tratados e acordos. Assim, fica sob sua
responsabilidade a garantia da seguranca juridica e seu uso estratégico, quando da aplicacéo nos
paises-membros.

Os tratados e acordos internacionais sdo amplamente utilizados (seja multilateralmente,
seja bilateralmente) com o intuito de reduzir os custos operacionais dos tramites de submissao,
analise e concessao de direitos da Propriedade Intelectual. Os paises signatarios tém uma margem
de liberdade no tocante a implementacéo desses tratados.

Assim, esses tratados e acordos visam primordialmente definir conceitos basicos para
promover a protecao nao s6 das marcas, como também dos outros bens resguardados pela
Propriedade Intelectual. Consequentemente, pretendem a criacdo de um Sistema de Protecao
Global em que o pedido de registro internacional reverberara em qualquer um dos Estados
signatarios. Um dos resultados dessas medidas é a criacdo de um sistema de Classificacdo que
organize dados relevantes sobre as marcas, facilitando a gestdo dessas informacdes. A
administracao dele fica a cargo da OMPI.

O Direito de Marcas configura-se como um instrumento relevante para o sistema da
concorréncia leal, sendo a sua regulamentacdo assunto de grande importancia no seio das
legislacdes europeias, assim como da legislacdo brasileira. Para melhor compreender esse
fendmeno, & necessario conhecer a evolucao legislativa que deu ensejo a percepcao atual, tanto
no Brasil quanto em Portugal, mais ainda, na Uniao Europeia. Partindo de uma visao mais ampla
sobre o tema, é necessario abordar alguns Tratados Internacionais que versam sobre o Direito de

Marca, conforme se vera a seguir.
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1.1. A Convencao de Paris

A Convencao de Paris, oficialmente nomeada como Convencdo da Unido de Paris para a
Protecao da Propriedade Industrial, surgiu com o intuito de coadunar as legislacdes que tratavam
sobre a Propriedade Intelectual nos mais diversos paises.

Conforme salienta Barbosa (2010, p. 165), a criacdo da Convencao foi impulsionada pela
recusa dos Estados Unidos de participar de uma exposicao internacional promovida pela Austria,
em 1873. Naquela oportunidade, o governo americano recusou o convite por entender que nao
havia garantias juridicas suficientes que resguardassem os bens la apresentados. Tal protesto
resultou numa propagacao de duvidas e hesitacdo perante os outros paises também convidados.

Assim, na Conferéncia na cidade de Paris ocorrida em 1880, iniciaram-se as discussoes
atinentes ao desenvolvimento de questdes substanciais, como por exemplo a protecdo de marcas.
Tal discussao resultou, em 1883, no texto base da Convencao de Paris. Inicialmente, foi acolhida
por 11 paises, quais sejam: Bélgica, Brasil, Espanha, Franca, Guatemala, Holanda, Italia, Portugal,
Sao Salvador, Sérvia e Suica.

Em face do progresso observado nos meios de transporte e na comunicacdo, era
necessario que o Direito de Propriedade Industrial passasse por essa uniformizacao internacional.
Assim, foi inevitavel o estreitamento das relacdes entre povos e nacdes, o que culminou também
num intercambio comercial mundial, conforme salienta Zebulum (2007, p. 224).

Nesse sentido, Marques (2010, p. 58) relembra que, além de delinear formas para
resolver conflitos entre normas, a CUP pretendia também determinar principios basilares que
norteassem o tratamento juridico pertinente a Propriedade Industrial. O intuito era estabelecer
uma harmonia na analise das questdes e, consequentemente, estimular o avanco tecnolégico.

Segundo Gontijo (2005, p. 8), a referida convencao destaca-se até os dias atuais por ser
uma das mais duradouras (sem que houvessem alteracdes relevantes), e também por seu grande
numero de associados. Em 1883, 11 paises a assinaram e, atualmente, ela agrega 136
signatarios. Salienta-se que a Convencdo é um dos mais antigos atos internacionais com carater
multilateral, sobrevivendo a duas Guerras Mundiais e a constituicdo da Organizacdo Mundial do
Comércio (OMC), conforme nos lembra Barbosa (2010, p. 165). Segundo o autor, a razdo disso
¢é que a CUP foi pensada de forma a ponderar a liberdade legislativa de cada signatario.

A Convencédo é inovadora desde a sua concepcdo, pois ndo tentou uniformizar leis
nacionais. Prevendo a liberdade legislativa para cada pais signatario, exigiu apenas paridade no

tratamento, seja entre estrangeiros, seja entre nacionais. Sublinha-se que a Convencdo se
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fundamenta num principio basico previsto no artigo 2.°:

0s nacionais de cada um dos paises da Unido gozarao em todos os outros paises da
Unido, no que se refere a protecao da propriedade industrial, das vantagens que as
leis respectivas concedem atualmente, ou venham a conceder no futuro, aos
nacionais, sem prejuizo dos direitos especialmente previstos na presente Convencéo.

O supracitado artigo prevé o denominado Principio do Tratamento Nacional. Nas palavras
de Barbosa (2010, p. 165), esse principio designa aos paises signatarios as mesmas vantagens
previstas nas suas proprias legislacdes. Assim, é vedado qualquer tratamento que privilegie ou
discrimine um nacional. Havendo conflitos entre legislacdes nacionais e os direitos previstos na
Convencao, prevalecera o que estiver disposto nesta ultima. Sob a égide desse principio, ha a
possibilidade de um pais estrangeiro ser até mais beneficiado do que o nacional.

Por outro lado, a CUP estabelece também normas que preveem tratamento uniforme.
Para efeito ilustrativo, tenhamos como exemplo o caso das marcas notorias: segundo a
Convencao, todos os paises tém de garantir em face dos estrangeiros o reconhecimento do efeito
extraterritorial dos referidos sinais distintivos.

0 segundo principio a ser observado é o da Prioridade. Previsto no artigo 4.°, mostrou-se
também muito relevante. Segundo este canone, o requerente tem prioridade em um dos paises
da Uniao para realizar o deposito em outros paises (atualmente, o prazo é de seis meses, no caso
de desenhos ou marcas, e 12 meses no caso de patentes ou modelos de utilidades). Durante esse
prazo, nenhum outro pedido, invento ou publicacao invalidara o pedido do primeiro requerente.
Assim, a titulo ilustrativo, tenhamos como exemplo alguém que depositou um pedido de registro
de marca nos Estados Unidos em 1 de janeiro. Se outro cidadao, no Brasil, vier a utilizar a mesma
marca imediatamente apos esse registro, em nada invalidara o direito do primeiro. Isso porque
este tem o beneficio do prazo de prioridade de 6 meses para poder depositar seu pedido de registro
de marca no Brasil.

Tal principio tem sido motivo de divergéncias. Conforme ressalta Barbosa (2010, p. 168),
cria-se um “efeito contrario aos paises em desenvolvimento”, pois acaba por estender o prazo
para o estrangeiro em detrimento do nacional.

No tocante as marcas, Marques (2010, p. 59) ressalta que a Convencao de Paris foi de
suma relevancia para ratificar o chamado Sistema Atributivo da Propriedade. Assim, ao requerente
do registro do sinal distintivo é atribuida a propriedade da marca, consequentemente, a
exclusividade do direito de usa-a, usufrui-la e dela dispor. A protecao oficial esta vinculada aos

orgaos proprios de cada pais e o registro por eles concedidos.
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Ainda segundo o autor, cabe a cada unionista estabelecer os tipos de sinais que podem
ser depositados. Isto ¢, cada pais signatario tem a liberdade de discorrer sobre a matéria da forma
que for pertinente. E o que dispde, inclusive, o artigo 6.°.

Insta ressaltar que, quando da formulacdo da CUP, ndo haviam discussdes referentes a
possibilidade de registro de outros sinais (além desenhos ou letras) como marcas. Isso se deve ao
fato de que, naquela época, ndo havia tecnologia barata que permitisse esses tipos de sinais
distintivos.

0 autor Zebulum (2007, p. 223) ressalta que a Convencao de Paris foi revisada em Madrid
em 1891, o que deu ensejo a algumas discussoes inconclusivas, sendo a maior delas a intencao
da Franca em regular a questdo da falsa indicacdo de origem. Assim, dez paises firmaram uma
convencao restrita, a qual deram o nome de Acordo de Madrid, que sera tratada a seguir.

Conclui-se, portanto, que a Convencao de Paris foi de suma importancia para encontrar
um ponto de equilibrio nas tratativas referentes ao Direito de Propriedade Industrial. A sua
relevancia é cristalina e evidente pela quantidade de paises signatarios, assim como pelos seus

138 anos de existéncia.

1.2, 0 Sisterna de Madrid

Em 1878, no Congresso Internacional de Paris, iniciou-se um debate sobre a possibilidade
de registro internacional de marcas. Dai, surgiu a ideia da criacdo de um sistema que
oportunizasse ao titular de uma marca obter a protecao internacional por meio de apenas um
deposito de pedido de registro de marca. Ainda que o assunto tenha sido objeto de estudo na
Convencao de Paris em 1883, apenas trés anos depois é que a ideia se concretizou, na
Conferéncia de Roma.

Para melhor compreendermos o funcionamento do Sistema Internacional de Registro de
Marcas, € primordial discutirmos sobre o Acordo de Madrid (1891) e o Protocolo do Acordo de
Madrid (1989). Esses dois tratados internacionais regem o Sistema de Madrid, uma uniao especial
de paises, como previsto no artigo 19.° da CUP. O referido artigo dispde que 0s paises signatarios
podem celebrar entre si acordos particulares para a “protecdo da propriedade industrial”, desde
que nao estejam em desacordo com o disposto na Convencao.

Apenas paises signatarios da Convencdo de Paris podem ser integrantes do Acordo de
Madrid, enquanto o Protocolo ao Acordo de Madrid é aberto a esses e também a Organizacdes

intragovernamentais, conforme disposto no artigo 14.°.
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De modo a estabelecer um equilibrio na aplicacdo dos direitos aos paises signatarios do
Protocolo, mas que por ventura nao tenham aderido ao Acordo, foi estabelecido o “Regulamento
de Execucdo Comum ao Acordo de Madrid relativo ao Registro Internacional de Marcas e ao
Protocolo relativo a este acordo”. O documento tem por finalidade estabelecer as regras aplicadas
em cada caso concreto, no caso de paises que sdo signatarios de apenas um dos tratados ou de
ambos.

Mesquita (2016, p. 20) indica que o Sistema de Madrid gerou trés tipos de paises: os
signatarios somente do Protocolo, os signatarios somente do Acordo e os signatarios de ambos.
Assim, para reger essa situacao, foi estabelecida a Clausula de Salvaguarda, prevista no artigo 9.°
sexies do Protocolo!.

Conforme salienta Teixeira (2006, p. 8), um dos pontos mais delicados do Sistema de
Madrid reside na aplicacao de dois tratados que versam sobre a mesma matéria. Esses dois
tratados dao forma ao Sistema Internacional de Registro de Marca. Ambos se complementam em
alguns aspectos, porém divergem em outros. O Acordo e o Protocolo sao, nas palavras do autor,
“tratados independentes e paralelos, com diferentes e comuns membros”. Assim, pelo Sistema,
ha possibilidade de aplicacdo internacional de protecdo em 80 paises, sendo 57 membros do

Acordo e 72 membros do Protocolo.

1.2.1 0 Acordo de Madrid.

Surgido em 14 de abril de 1891, o Acordo de Madrid sé entrou em vigor em 15 de julho
de 1892. Conforme salienta ¢ Carvalho (2009, p. 135), a matéria discutida era de bastante
utilidade para os paises que vislumbravam estender suas atividades comerciais para além das
suas fronteiras.

Sob a égide do Acordo, paises retinem-se com o intuito restrito de discutir assuntos
especificos relativos a Propriedade Intelectual. Consequentemente, cooperam entre si para
promover a protecdo de marcas e indicacdo de procedéncia no pais do nacional e nos demais
paises contratantes.

Ressalta a autora que o intuito primordial do Acordo de Madrid é facilitar as normas de

protecao internacional das marcas, bastando um unico pedido realizado junto a um escritdrio

vArtigo 9.° sexies — Salvaguarda do Acordo de Madrid (Revisdo de Estocolmo): (1) Se, relativamente a um determinado pedido internacional ou um
determinado registro internacional, a Administracdo de origem for a Administracdo de um Estado parte tanto deste Protocolo como do Acordo
de Madrid (Estocolmo), as disposices deste Protocolo ndo produzirdo efeitos no territorio de qualquer outro Estado que seja também parte tanto
deste Protocolo como do Acordo de Madrid (Estocolmo).
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internacional. Até entdo, caso um requerente desejasse proteger sua marca internacionalmente,
pedidos distintos deveriam ser realizados em cada pais.

E importante salientar que os interessados em registrar uma marca pelo Acordo de Madrid
ja devem possuir o registro base, ou seja, o registro no pais de origem. Em posse do referido, o
novo pedido sera solicitado junto da OMPI.

0 pedido de registro internacional de marca devera ser apresentado a Secretaria
Internacional da OMPI por meio da Administracdo de Origem, em formulario préprio no idioma
francés, o oficial do Acordo de Madrid. No formulario, deve constar os paises membros onde se
deseja a protecao, a reproducdo da marca protegida no registro base, assim como a especificacdo
dos produtos e servicos para os quais se pretende a protecao e as classes equivalentes de acordo
com a Classificacao de Nice.

Segundo Goncalves (2019, p. 358), o registro internacional solucionou o problema de
burocratizacao dos procedimentos de registro, assim como abrandou o Principio da
Territorialidade dos Sistemas Nacionais de Protecao. Além de facilitar o pedido, houve uma
significativa reducdo dos custos.

Todavia, ainda que bastante vantajoso, conforme os argumentos acima expostos, algumas
criticas foram direcionadas ao Acordo. Para Teixeira (2006, p. 285) e Almeida Carvalho (2009, p.
60), trés foram os principais motivos que impediam a adesdo de mais paises ao Tratado. O
primeiro deles é a exigéncia do registro base para que seja dado inicio ao processo de registro
internacional. Dessa forma, paises que tém a legislacdo interna baseada no uso da marca
restariam prejudicados, em razao de ser um processo muito demorado.

Segundo os autores, outro fator negativo que leva os paises a evitarem associar-se ao
Acordo é que o pais signatario deve, preferencialmente, ter uma estrutura administrativa eficiente,
pois eles devem recusar o pedido de registro no prazo de 12 meses, obrigatoriamente. Caso
contrario, conforme o artigo 5.°, a resposta sera automaticamente positiva. Nesse aspecto,
Almeida Carvalho (2009, p. 62) acrescenta que o panorama beneficia estrangeiros em detrimento
dos nacionais, o que configura uma macula ao Principio do Tratamento.

Por fim, outro ponto bastante discutido é a obrigatoriedade de que todo o processo de
pedido de registro seja em francés, quando em verdade a lingua mais falada no ambito comercial
¢ 0 inglés. Para dirimir os pontos controversos trazidos pelo advento do Acordo de Madrid, em

1989 foi adotado o Protocolo referente ao Acordo de Madrid, que sera melhor abordado a seguir.
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1.2.2 0 Protocolo de Madrid.

Seguindo um avanco no tempo, o Protocolo de Madrid (PAM) é outro tratado de grande
importancia para o Direito de Propriedade Industrial. Assinado em 27 de junho de 1989, o tratado
entrou em vigor em 1 de abril de 1996.

Gongalves (2019, p. 359) salienta que a designacao “Protocolo” pode dar um sentido
equivocado, haja vista que, partindo de uma analise técnico-juridico, tem-se, em verdade, um
verdadeiro tratado. Trata-se de um acordo firmado entre Estados, regulado por normas de Direito
Internacional e que produz efeitos entre as partes. Ademais, ressalta o autor que, apesar de o
Acordo de Madrid ter dado causa ao surgimento do Protocolo e que esses sejam similares em
alguns pontos, ambos sdo independentes.

Segundo Plazas (2013, p. 158), o tratado em comento institui um conjunto de
instrumentos juridicos que propiciam uma nova perspectiva para o desenvolvimento da
propriedade industrial, especialmente no que tange ao registro de marcas.

Para Almeida Carvalho (2009, p. 71), o PAM ¢ resultado de uma tentativa de facilitar e
tornar mais agil e acessivel o sistema de registro internacional de marcas. Dessa forma, por meio
do Protocolo, tornaram-se mais acessiveis algumas disposicdes previstas no Acordo de Madrid.
Complementa Teixeira (2006, p. 283) ao lembrar que o PAM trouxe alteragdes com o intuito de
viabilizar a inscricao de paises que utilizam o sistema juridico do common law.

Sa0 dois os objetivos primordiais do Protocolo: a principio, facilitar a obtencao de protecéo
as marcas. Consequentemente, com a adesado ao PAM, o titular da marca conseguira gerenciar
muito mais facilmente os registros (OMPI, 2004). Salienta-se que um registro internacional
equivale a um conjunto de registros nacionais. Pela regra instituida pelo PAM, é necessario tao
somente a renovacao de um desses. Ademais, havendo necessidade de alteracao de titularidade,
por exemplo, tal pedido é feito pela Secretaria Internacional por meio de apenas um procedimento
administrativo.

Em contraponto ao Acordo de Madrid (AM), que causa alguma controvérsia por exigir que
o pedido internacional de registro seja redigido em francés, o PAM possibilita ao solicitante que
seus pedidos sejam feitos em inglés, espanhol ou francés.

0 protocolo difere do Acordo também no prazo para a notificacdo de recusa de protecdo
feito pelos paises designados. Conforme salientado no topico anterior, o Acordo prevé um prazo
de 12 meses, a contar da data do recebimento do pedido pelo érgdo competente, para que este

apresente a Secretaria Internacional os motivos para escusa. Por outro lado, o Protocolo prevé
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esse mesmo prazo, porém, ha a possibilidade de ser estendida por mais 18 meses. Este prazo
pode ser prorrogado, caso a notificacdo de recusa baseie-se numa oposicdo apresentada por
terceiros, nos casos previstos no artigo 5.°.

0 PAM pode ser utilizado por particulares ou empresas que possuam estabelecimento
industrial ou comercial real e efetivo, domicilio ou nacionalidade em um pais signatario (artigo 2.°).

Percebe-se que o PAM buscou trazer inovacdes em relacao ao AM, com o intuito de tornar
0 sistema mais agil, mais atrativo aos paises e, consequentemente, angariar mais paises
signatarios. Dessa forma, busca-se um sistema eficiente e global, que propicie uma protecdo mais

igualitaria e robusta.

1.2.4 Adesao da Comunidade Europeia ao Protocolo de Madrid.

A Comunidade Europeia apresentou a OMPI o instrumento de adesdo ao Protocolo de
Madrid em 2004, por meio da Decisao 2003/793/CE do Conselho de 27 de outubro de 2003 e
do Regulamento (CE) n. 1992/2003 do Conselho de 27 de outubro de 2003, que alterou o
Regulamento (CE) 40/94 sobre marca comunitaria.

A intencdo das normas em comento era estabelecer uma conexé@o entre o sistema de
marcas comunitario gerido pelo EUIPO e o sistema de registro internacional regido pela OMPI.
Assim, a protecdo ocorrera tanto nos paises da comunidade (enquanto marca comunitaria) quanto
nos paises signatarios do PAM, por meio de um unico pedido de registro.

Nas palavras de Amaral (2014, p. 110), o sistema de marca comunitaria e o sistema de
registro internacional se complementam. O sistema de marca comunitaria esta previsto no ja
mencionado Regulamento (CE) n. 40/94. Segundo Schultes (2013, p. 81), a marca unitaria é
incentivada pela Unido Europeia, pois seus efeitos sao difundidos dentro desse territdrio integrado.
Assim, é necessario que os escritérios nacionais, quando da pesquisa de anterioridade, utilizem a
base de dados comunitaria antes da concessao das marcas nacionais. O sistema de marcas
comunitarias coexiste com os sistemas de marcas nacionais, sobrepondo-os.

Outrossim, Amaral (2014, p. 110) ressalta que a harmonizacao do sistema de registro
internacional referente ao Protocolo de Madrid e o sistema da marca comunitéria foi de suma
relevancia para fomentar o progresso equilibrado das atividades econdmicas, combatendo desvio
na concorréncia, além da reducao de custos e a aproximacao do mercado interno. Entende o autor

que a adesdo ao PAM foi o passo seguinte para a evolucao do sistema de marca comunitaria.
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Conforme salienta Cruz (2008, p. 29), o Protocolo foi de suma relevancia para as marcas
comunitarias, pois favoreceu a equiparacao entre organizacoes intergovernamentais e Estados
contratantes. Assim, é necessario tdo somente que os Estados membros da organizacdo sejam
parte da Convencao de Paris e que a organizacdo mantenha uma administracao regional para o
registro de marcas com efeito em todo o territorio da organizacao.

0 sistema é administrado pela Secretaria Internacional da OMPI e tem por intuito que o
requerente obtenha a protecdo da sua marca com maior facilidade. Outro objetivo advindo do
Protocolo de Madrid ¢ a facilitacdo nas renovacdes posteriores, pois existira apenas um registro a

ser renovado (ou modificado, pois o sistema ¢é flexivel).

1.2.5 A adesao do Brasil ao Protocolo de Madrid.

0 Brasil passou a ser signatario do PAM a partir de 2 de outubro de 2019. Foi por meio
do Decreto n. 10.033/2019 que o pais passou a integrar o Tratado. Antes dessa data, o processo
de registro internacional de marcas era realizado individualmente, em cada pais que o titular
tivesse interesse em registra-la.

Insta ressaltar que o Brasil foi signatario do Acordo de Madrid até 1934. Maia (2020, p.
233) ressalta que o entdo governo Vargas extinguiu o acordo sob o argumento de que a
manutencdo do Tratado nao era interessante ao pais. Segundo o entdo presidente, o Brasil
passava por um “processo de industrializacdo, com intensa intervencao estatal na economia e
uma politica de substituicdo de importacdes”. Almeida Carvalho (2009, p. 94) ressalta que,
naquela época, as exportacoes brasileiras eram poucas e resumiam-se a produtos primarios. A
decisdo foi promulgada por meio do Decreto n. 196, de 1934.

Somente em 1990, quando o Brasil passava por um processo de abertura econémica, ja
no Governo Collor, é que se reacendeu o debate sobre o retorno do pais ao Sistema de Madrid,
mas ele ficou suspenso por mais alguns anos. Segundo Gomes (2018)%, o Brasil passou a analisar
a possibilidade de aderir ao referido Protocolo novamente em 2001, fazendo um balanco entre os
onus e os bonus da implementacao do sistema. Segundo a autora, tanto o INPI-BR quanto a
Federacao das Industrias do Estado de Sao Paulo (FIESP) e a Federacdo das Industrias do Estado
do Rio de Janeiro (FIRJAN) apoiavam a ideia do Brasil aderir ao Protocolo.

Alguns fatores impediam que o Brasil passasse a ser signatario do pais, nomeadamente

= Disponivel para consulta em: https://www.jota.info/ opiniao-e-analise/artigos/ brasil-se-prepara-para-a-adesaoc-ao-protocolo-de-madri-23052018
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a legislacao brasileira associada a fatores técnicos e burocraticos.

A Lei 9.279/96 exigia um representante local da marca a ser registrada, o que vai contra
ao disposto no Protocolo. Outro ponto divergente entre a Lei brasileira e o Tratado era a previsao
da hipotese de cotitularidade, que encontrava respaldo neste, mas ndao naquela.

Um debate levantado pelo Tratado foi o prazo estipulado de 18 meses. Como ja dito
anteriormente, o o6rgao responsavel pela analise do pedido de registro internacional tem o prazo
de um ano, prorrogavel por mais seis meses, para finalizar o exame do pedido. A legislacdo
brasileira nao estabelece prazo, todavia, o INPI-BR levava, em média, 24 a 48 meses para
completar a analise dos pedidos nacionais. Assim, conforme aduz Valente (2017), discutia-se se
tal situacao levaria a uma duplicidade de regimes.

A propria Associacdo Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) manifestou
posicionamento contrario a adesdo ao Protocolo de Madrid por meio da Resolucdo n. 23=, Em
suma, além dos argumentos acima aduzidos, alegou-se também a dificuldade nas citacdes dos
réus nao residentes no pais; a dificuldade nas pesquisas de anterioridade, haja vista a duplicidade
de base de dados; a criacao de despesas novas e aumento de burocracia e a dependéncia do INPI
a OMPI.

Porém, nas palavras de Almeida Carvalho (2009, p. 112), tais argumentos encontraram
obstaculo nos esforcos de empresarios, advogados e agentes da Propriedade Industrial e alguns
representantes do Poder Executivo.

Alguns casos concretos reforcaram os pedidos da adesdo do Brasil ao Protocolo. A
empresa MKT Licenciamentos (detentora da marca de biquini Salinas, por exemplo) encontrou
alguns obstaculos quando tentou registrar sua marca no mercado sul-coreano. Ao tentar iniciar a
exportacao dos produtos da empresa, descobriu que naquele pais ja havia o registro de uma marca
idéntica a sua. Isso deu causa a um processo administrativo que perdurou por trés anos. O mesmo
ocorreu no México, porém a situacdo so foi resolvida apds seis anos de disputa judicial*.

Salienta-se que, um ano apés a adesao, o INPI-BR havia registrado 109 pedidos
internacionais de marcas por usuarios brasileiros. Por outro lado, no mesmo periodo, 7.896
solicitacdes realizadas no exterior indicaram o Brasil como destino®. Da analise desses numeros,

nota-se que ha interesse das empresas brasileiras no mercado internacional, mas, mais que isso,

1 Disponivel para consulta em: https://abpi.org.br/wp-content/uploads/2019/05/23_Resolu%C3%A7%C3%A30-ABPI.pdf

= Disponivel para consulta em: http://ceinpi.blogspot.com/2008/04/salinas-recupera-marca-na-coria-do-sul.html

= Disponivel para consulta em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/ noticias/ protocolo-de-madri-completa-um-ano-no-brasil-com-
resultados-expressivos-1
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que ha um expressivo interesse do mercado internacional de resguardar suas marcas perante o
cenario brasileiro.

Percebe-se, portanto, que a adesao do Brasil ao PAM foi um passo rumo ao novo cenario
da economia mundial, onde as empresas buscam expandir seu campo de atuacao para além de

suas fronteiras.

1.3 0 Acordo TRIPS

A OMPI sempre foi conhecida pelo seu carater notadamente administrativo,
especificamente no que tange a regulacao dos tratados internacionais em matéria de Propriedade
Industrial. Nas palavras de Menezes e Falcao (2020, p. 10), a relevancia politica dessa organizacao
consiste em alavancar o “processo de construcdo, adaptacdo e reformulacdo do regime
internacional de PI". Os autores ressaltam que a OMPI sofreu algumas criticas, por ser considerada
uma organizacdo muito técnica e pouco politizada. Ou seja, discutia-se o fato de que os tratados
geridos pela organizacao nao eram compulsdérios, assim como nao interferiam na legislacdo sobre
o tema, nos paises signatarios.

Tal situacéo causou descontentamento em alguns paises, sobretudo nos Estados Unidos.
Desde 1979, o pais demonstrava interesse em reforcar a protecao da Propriedade Intelectual.
Essa ideia ganhou forca quando, na década de 1980, empresas de paises em desenvolvimento
passaram a praticar contrafacdo contra empresas norte americanas. Segundo Silva (2013, p. 61),
o intuito era facilitar a penetracdo no mercado.

Ainda segundo o referido autor, o governo norte-americano, ao perceber que 0 progresso
econdmico do pais estava relacionado intimamente com o desenvolvimento da economia do
conhecimento, passou a criar um movimento com o intuito de discutir a protecdo da Propriedade
Intelectual nas negociacdes comerciais do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT). Esse
movimento foi endossado por paises integrantes da Unido Europeia (UE). O tema foi, entao,
abordado na Rodada Uruguai (1986-1994) e o apoio ganhou reforco de paises desenvolvidos,
como Japao, Suica e Australia.

Das discussdes, resultou um grupo de trabalho dedicado as “questdes referentes a
propriedade intelectual relacionadas com o comércio”. O TRIPS é a sigla em inglés que define o
objetivo desta discussao, ou seja, 7rade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.

Nas palavras de Correa (1996, p. 9), um dos maiores instrumentos internacionais

referente a direitos de Propriedade Intelectual, o TRIPS estabelece principios universais em matéria
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de patentes, direitos de autor, marcas, desenhos industriais, indicacdes geograficas, circuitos
integrados e segredos industriais.

Da Rodada do Uruguai resultou ainda o Acordo de Marraquexe, que posteriormente criou
a OMC. A OMC esta eivada de capacidade e personalidade juridicas e tem todo um aparato
institucional que a qualifica para coordenar as relagdes comerciais internacionais, mesmo que por
meio da coercao.

O projeto do TRIPS foi construido em contraste a Convencao de Paris de 1883. Segundo
Silva (2013, p. 28), ao contrario dos trés principios basicos estabelecidos na CUP, o TRIPS definiu
“regras-padrao minimas” que orientavam os Estados membros no tocante a conceitos e exigéncias
que deveriam ser introduzidos nas respectivas legislacdes nacionais. O tratado estipulou, também,
parametros necessarios para a sua implementacao interna, tanto no ambito administrativo quanto
no ambito judicial, assim como incumbiu & OMC a tratativa dos dissidios relativos a Propriedade
Intelectual, por meio do érgao de Solucao de Controvérsias da organizacao.

Nesse sentido, Marques (2010, p. 60) salienta que a CUP serviu para embasar os
parametros minimos. Porém, por ser considerada insatisfatdria, o TRIPS cuidou de delinear
disposicdes em outro patamar, as quais deveriam ser incorporadas as legislacdes internas de cada
pais signatario.

Em contraposicao & CUP, o TRIPS foi mais claro e objetivo no que tange a delimitacdo do
conceito de marca. Nas palavras de Cruz (2010, p. 9), ainda que o artigo 15.°, n. 2, remeta a
CUP, é clara a evolucéo do tratado internacional ao regular o assunto. Ressalta o autor que a CUP
foi muito mais cautelosa na “corporizacdo da matéria”, limitando-se aos aspectos gerais referentes
ao processo de registro. Em sentido oposto, o TRIPS é claro no tocante aos pilares fundamentais
da marca, tais como o conceito e a vigéncia (prevista no artigo 19.°), por exemplo.

O TRIPS é considerado o primeiro instrumento internacional a delinear um conceito para
marca. Assim, o artigo 15.°, n. 1 estabelece que marca é “qualquer sinal, ou combinacdo de
sinais, capaz de distinguir bens e servicos de um empreendimento daqueles de outro
empreendimento.”

Da leitura do TRIPS, com especial énfase no artigo em comento, percebe-se que o tratado
ja demonstrava um progresso em relacao a CUP. O fato do dispositivo salientar que a marca pode
ser “qualquer sinal que seja capaz de distinguir bens e servicos” reflete 0 momento em que o
acordo surgiu: segundo Marques (2010, p. 49), o mundo passava por uma evolucao tecnologica

no final do século XX, quando ele surgiu, relacionada principalmente aos meios de comunicacao,
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que passaram a alcancar um publico expressivo. Dessa forma, a identificacdo de produtos e
servicos encontrava na televisdo e no radio um caminho de conexdo com seu publico. Outrossim,
esse contato foi uma complementacéo ao que ja ocorria por meio de palavras, figuras e sons, por
exemplo.

Porém, alguns paises fizeram outra leitura do artigo, nomeadamente quando ele
estabelece que os sinais devem ser “visualmente perceptiveis”. Por essa razdo, muitos paises,
entre eles o Brasil, interpretaram como um obstaculo para o registro de marcas nao tradicionais,
como a sonora, que sera melhor abordada no proximo capitulo.

A Bolivia, segundo Carapeto (2016, p. 29), sugeriu a seguinte solucdo para as marcas
nao visualmente perceptiveis: sons e cheiros, por exemplo, estariam elegiveis para o registro,
desde que cumpram a funcdo de carater distintivo. Assim, esses tipos de marcas devem ser
eficazes em distinguir o produto e ndo se confundir com ele. O autor traz como exemplo um
perfume: o cheiro em si ndo deve ser protegido como marca registrada, pois ele configura o
produto.

Para Barbosa (2012, p. 14), o TRIPS faculta aos paises signatarios que adotem a protecao
de quaisquer marcas, contudo, eles tém também a liberdade de restringir a protecdo aos sinais
“visualmente perceptiveis”. Segundo Carapeto (2016, p. 28), o artigo 15.°, em verdade, traz um
conceito amplo no que tange a natureza dos sinais que podem ser considerados como marca,
além de um rol nao taxativo. Segundo o autor, essa definicdo ampla foi necessaria pois os
participantes das negociacdes do Acordo nao conseguiam chegar em um consenso para delimitar
as possibilidades de marca.

Outrossim, tenhamos em mente que o TRIPS ndo é um tratado que versa exclusivamente
sobre procedimento de registro de marcas, valendo-se de conceitos minimos e pilares para validar

a harmonizacéo das leis.

2. Legislacdes da Unido Europeia

2.1. Diretiva (UE) 2015/2436 e o Regulamento (UE) 2017/1001
A Diretiva (UE) 2015/2436 de 16 de dezembro de 2015 trata sobre a aproximacao das
legislacdes dos Estados-membros no tocante as marcas. O intuito do legislador era harmonizar o

regime de marcas previsto na Diretiva 2008/95/CE, para “promover e criar um mercado interno
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que funcione de forma harmoniosa para facilitar a aquisicdo e a protecao das marcas na Unido,
em beneficio do crescimento e da competitividade das empresas europeias.”

Logo em seu artigo 3.°, o legislador tratou de delinear os sinais suscetiveis de constituirem
uma marca. Assim, sdo “todos os sinais, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas,
ou desenhos, letras, numeros, cores, a forma ou da embalagem do produto ou sons”, desde que
cumpram sua funcao distintiva quanto a produtos ou servicos de uma empresa. Ademais, a
Diretiva exige que tais sinais possam sem representados de uma maneira que possibilite, ao
publico e aos 6rgaos competentes, determinar de forma clara e precisa a protecao conferida pelo
seu titular.

Segundo Rivera (2019, p. 10), essa Diretiva surgiu pela necessidade de adaptacdo as
novas tecnologias e, consequentemente, realizar um registro mais agil e eficaz. Outrossim, a
Diretiva procura harmonizar as praticas adotadas em outros paises da Uniao Europeia, buscando
uma contribuicao entre os escritdrios nacionais e a EUIPO em Alicante.

Da leitura do referido artigo 3.°, depreende-se que o legislador excluiu o carater de
requisito formal imperativo da representacéo grafica para a suscetibilidade da marca. Para Viagem
(2019, p. 200), o principal intuito da Diretiva foi dar outros meios e possibilidades para o
requerente registrar o sinal. Houve, portanto, uma dilatacao da representacao da marca, que pode,
entao, ocorrer por outros meios. A Unica exigéncia que se faz é que a representacdo seja “clara,
precisa autonoma, facilmente acessivel, duradoura e objetiva.”

Ajurisprudéncia de grande relevancia e muito discutida na doutrina, foi o Caso Sieckmann
(Acorddo do TJ(CE), proc. n. C-273/00, de 12 de dezembro de 2002). Esse processo, que sera
melhor abordado e analisado no tépico sobre marcas olfativas, foi de grande expressao para a
discussao da necessidade, ou ndo, da representacao grafica para os pedidos de registro de marca.

Em breve sintese, apenas a titulo de ilustracdo (tendo em vista que o tema sera melhor
aprofundado no capitulo a seguir), Ralf Sieckmann apresentou no Deutsches Patent und
Markenamt o pedido de registro de uma marca olfativa, do aroma da substancia quimica pura
cianato de metilo. Seu pedido foi acompanhado pela descricao verbal “aroma balsamico-frutado
com ligeiras notas de canela”, pela formula quimica estrutural C6H5-CH=CHCOOCH3 e pelo
deposito de uma amostra.

0 pedido foi indeferido, sob o fundamento de que o sinal ndo poderia ser registrado como
marca por falta de preenchimentos dos requisitos formais e materiais. Em sede de recurso ao

Bundespatentgericht, encaminhou o questionamento ao Tribunal de Justica da Comunidade
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Europeia (TJCE), para esclarecer se um odor poderia ser registrado como marca. Assim, o TJCE
reconheceu o carater distintivo dos cheiros, mas indicou que ele ndo preenchia um requisito
imperativo, qual seja, a representacédo grafica. Assim, a tentativa de Sieckmann nao logrou éxitors.

A relevancia desse caso reside no fato de que, até entao, a Diretiva 89/104/CEE exigia a
representacdo grafica dos sinais distintivos para que fossem registrados como marcas. O caso
mencionado ofereceu a jurisprudéncia e a doutrina uma necessaria discussao acerca da
conceitualizacdo da representacdo grafica.

Nas palavras de Viagem (2019), o caso impulsionou a revisao da entzo Diretiva de marcas
da Unido Europeia, eliminando o exclusivismo da exigéncia do requisito de representacdo grafica.

Essa tendéncia foi abordada pelo Conselho Europeu no Regulamento 2015/2424. O ato
normativo em comento versa inicialmente sobre as marcas da Unido Europeia. Por conseguinte,
0 artigo 4.° traz um rol nao taxativo de sinais que podem constituir marca (nomes de pessoas ou
em desenhos, letras, algarismos, cores, na forma dos produtos ou da embalagem dos produtos
ou em sons), exigindo-se tao somente que cumpra a funcao distintiva e possam ser representados
no Registro de Marcas da UE, “de um modo que permita que as autoridades competentes e o
publico identifiquem de forma clara e precisa o objeto da protecado concedida ao titular da marca. |

Tal tendéncia foi seguida pelo Regulamento 2017/1001, em seu artigo 4.°. Ainda, o
Regulamento considera que o sinal distintivo pode ser representado “sob qualquer forma
adequada utilizando uma tecnologia geralmente disponivel e, por conseguinte, nao
necessariamente através de meios graficos, desde que a representacdo seja clara, precisa,
auténoma, facilmente acessivel, inteligivel, duradoura e objetiva.”

Ambos atos normativos pretendiam excluir o requisito exclusivo e obrigatorio da
representacao grafica, passando a exigir tdo somente que, para o registro da marca, os sinais
sejam representados de forma adequada. Por representacdo adequada, indica Viagem (2019),
tenhamos em consideracdo que o consumidor médio possa compreender e detectar clara e

corretamente a origem dos produtos ou servicos identificados por aquela marca.

vAcérdao do TJ(CE), proc. n. C-273/00, de 12 de dezembro de 2002, entre Ralph Sieckmann e Deutsches Patent-und Markenamt (Ac. Sieckmann).
Disponivel para consulta em:
http://curia.europa.eu/juris/ showPdf.jsf?text=&docid=47585&pagelndex=0&doclang=PT&mode=Ist&dir=&occ=first&part=1&cid=20616 39,
consultado pela tltima vez em 09 de junho de 2020.
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3. Legislacdes Nacionais

3.1. 0 Codigo de Propriedade Industrial de Portugal

Em Portugal, o primeiro Cédigo de Propriedade Industrial, formalmente constituido, surgiu
no século XX, com o Decreto n. 30.679 de 24 de agosto de 1940. O referido diploma, no artigo
74.°, § 2.°, dividia marca em duas possibilidades: marca industrial e marca comercial. A primeira
era utilizada pelos industriais, agricultores e artifices para “assinalar os produtos e marcas
comerciais”, enquanto a segunda era utilizada pelo comerciante para “assinalar os produtos dos
seu comercio, ainda que sejam de outro produtor.”

0 conceito de marca como um sinal ou conjunto de sinais suscetiveis de representacao
grafica passou a ser adotado apds o Decreto-Lei n. 16/95, de 24, que promulgou um novo CPI.
Esse diploma, promulgado em 1995, foi logo substituido pelo Codigo seguinte, de 2003. Aprovado
pelo Decreto-Lei n. 36/2003, de 5 de marco, este Codigo manteve-se até 2008. Neste ano, um
novo Cédigo de Propriedade Industrial foi aprovado pela Lei n. 16/2008.

Ressalta-se que, nos ultimos trés diplomas, o conceito de marca manteve-se idéntico, qual
seja:

A marca pode ser constituida por um sinal ou conjunto de sinais susceptiveis de
representacdo grafica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas,
desenhos, letras, numeros, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem,
que sejam adequados a distinguir os produtos ou servicos de uma empresa dos de
outras empresas.

0 atual Cddigo de Propriedade Industrial adotado em Portugal surgiu da necessidade de
transpor para o ordenamento juridico interno duas Diretivas Comunitarias, quais sejam, a Diretiva
(EU) 2015/2436 (que aproxima as legislacdes dos Estados-membros em matéria de marcas) e a
Diretiva (EU) 2016/943.

Ainda que as alteracdes tenham atingido variados temas, como segredos industriais,
patentes e modelos de utilidade, a maior parte delas foi direcionada ao Direito de Marcas.

Para Sampaio (2019, p. 269), a mudanca foi muito acertada, pois o Cédigo anterior, que
vigorava desde 2003, nas palavras do autor, estava muito “aquém” da realidade da Propriedade
Industrial. Desse modo, a lei anterior ndo atendia as necessidades do mercado.

Apos discussdes entre o Ministério da Justica e outras entidades, como a Ordem dos
Advogados, a Confederacdo Empresarial de Portugal (CIP), a Associacdo dos Consultores em

Propriedade Intelectual (ACPI) e a Associacdo dos Mandatarios Europeus de Patentes (AMEP), foi
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criado, por meio do Despacho n. 10126/2017, um Grupo de Trabalho e Revisao do CPI, integrado
por 15 entidades.

Ainda que o intuito tenha sido prover diferentes visdes sobre o assunto, de modo a aprovar
um CPI atual e atento as necessidades da industria, algumas criticas foram tecidas. Sampaio
(2019), por exemplo, aduz que a nova Lei nao atendeu as expectativas, principalmente nos temas
nao abordados pelas Diretivas mencionadas.

Com o novo Cadigo de Propriedade Industrial, as marcas sofreram relevantes alteracoes,
sendo a maior delas a desnecessidade de representacédo grafica. A partir dessa reforma, basta
que, no pedido de marca, os sinais distintivos sejam representados de uma forma que seja possivel
determinar o objeto de protecdo de forma clara e precisa, conforme disposto no artigo 208.°. A
mudanca foi resultado de uma tendéncia que ja ocorria em outros paises da Europa, além de
seguir as evolucdes traduzidas pela EUIPO. Assim, o artigo 208.°, que trata da constituicdo da

marca, passou a ter a seguinte redacao:

A marca pode ser constituida por um sinal ou conjunto de sinais suscetiveis de
representacdo grafica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas,
desenhos, letras, nimeros, sons, cor, a forma do produto ou da respetiva embalagem,
ou por um sinal ou conjunto de sinais que possam ser representados de
forma que permita determinar, de modo claro e preciso, o objeto da
protecao conferida ao seu titular, desde que sejam adequados a distinguir os
produtos ou servicos de uma empresa dos de outras empresas. (grifo nosso)

Outra importante alteracao foi a extensao do prazo do registro, que passou a ser de 10
anos, sendo o termo inicial a data da apresentacao do pedido. Ademais, o registro pode ser
renovado, seja total ou parcialmente, por periodos iguais (artigo 247.°).

Entre outras alteracdes, o novo Codigo de Propriedade Industrial esclareceu também o
regime juridico das marcas coletivas e das marcas de certificacao ou garantia.

No tocante as marcas nao tradicionais, objetos deste estudo, percebe-se que a mudanca
preconizada pelo novo Cédigo de Propriedade Industrial foi uma adaptacédo acertada das Diretivas.
Uma analise sobre a adequacao do referido Codigo a pratica das marcas nao tradicionais sera

realizada no proximo capitulo.

3.2 0 Cadigo de Propriedade Industrial do Brasil
No Brasil, a evolucdo do Direito de Marcas ocorreu de forma lenta. A Constituicao de 1824
dispds sobre a protecdo de patentes, mas foi silente sobre o registro de marcas. Somente em

1875 surgiu o Decreto n. 2.682, que foi o primeiro diploma legal a regular o Direito de Propriedade
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Industrial no Brasil. Composta de 16 artigos, previa ja em seu primeiro o direito de qualquer
fabricante ou negociante marcar seus produtos com sinais que o tornassem distintos de qualquer
outro.

Sublinha-se que tal Decreto surgiu somente por coercdo da classe empresaria e de
advogados que eram prejudicados por contrafacdes cada vez mais rotineiras. A lide mais
expressiva ocorreu em 1874, entre as empresas Meuron & Cia e Moreira & Cia. Segundo Filho
(2016, p. 15), a primeira empresa produzia o famoso rapé Areia Preta. Posteriormente, a segunda
passou a produzir o rapé Areia Parda. A Meuron & Cia, patrocinada pelo advogado Rui Barbosa,
ganhou em primeira instancia, sob o fundamento de que havia “intuito de aproveitamento
parasitério”. Todavia, em sede de recurso, a demanda nao logrou éxito, pois segundo o Tribunal
de Relacao da Bahia, inexistia no pais legislacdo que tratasse sobre violacao de marca.

Ressalta Romano (2019)” que, de fato, naquela oportunidade nao havia qualquer
legislacdo que versasse sobre o tema. O Codigo Criminal do Império, de 1830, nao previa a
violacdo de marca como crime, assim como o Codigo Comercial (1850) e a Constituicdo do
Império (1824), que nada falavam sobre marcas.

Apos o Decreto citado, alguns outros foram promulgados posteriormente. Atualmente, a
Constituicao Federal, em seu famigerado artigo 5.°, inciso XXIX, ja resguarda o direito de protecédo
as marcas.

Conforme salienta Oliveira (2002, p. 81), a partir das negociacdes da Rodada do Uruguai
do GATT/94 (discutida brevemente no tépico 2.3), o Brasil percebeu uma necessidade de alterar
sua legislacao interna, de modo a adequa-la a realidade vista em outros paises.

Por esta razao, foi formulada a Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, que atualmente regula
a Propriedade Industrial no Brasil. Sobre as marcas, em especifico, o artigo 122.° dispde que sdo
suscetiveis “os sinais distintivos visualmente perceptiveis, nao compreendidos nas proibicoes
legais.”

Da leitura do artigo 122.°, depreende-se trés requisitos para a registrabilidade de um sinal
como marca: a distintividade, a nao incidéncia em vedacOes legais expressas e a perceptibilidade
visual. A distintividade esta relacionada com incumbéncia de funcao de indicadora de origem, ja
explorada no capitulo 1. Outrossim, o artigo 124.° elenca os sinais que nao sao registraveis. Essas

hipoteses estao dispostas em 23 incisos, porém, ndao ha qualquer mencao as marcas heterodoxas

v Retirado de: https://jus.com.br/artigos/73156/contribuicao-de-ruy-barbosa-para-o-direito-comercial-de-marcas
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(ndo tradicionais) compostas por elementos nédo visuais, tais como cheiros, sons ou sabores.

Nesse sentido, Marques (2010, p. 83) ressalta que o legislador nao exigiu que a
visibilidade de marca seja somente da representacdo grafica do sinal. Segundo o autor, ¢ um
conceito encontrado pela exclusao dos signos ndo registraveis, dispostos no artigo 124.°. Para ele,
a auséncia de qualquer mencao as marcas nao tradicionais no texto do citado artigo poderia servir
de justificativa para uma compreensao conclusiva de que, logicamente, essas marcas seriam
passiveis de registro.

Todavia, o INPI-BR prefere ndo dar margem a interpretacao do artigo 122.°, aplicando-o
literalmente, proibindo o registro de sinais distintivos que nao sejam visualmente perceptiveis. Tal
entendimento é reiterado em varias publicacdes, como por exemplo no Manual de Marcas e na
Cartilha de Marcas (INPI, 2003), disponibilizadas pela autarquia para orientar o publico.

Zebulum (2007) ressalva que a vinculacdo restrita aos sinais gréaficos, excluindo-se a
possibilidade de outros sinais, como o sonoro, é incompativel com a evolucao da radiofusdo e das
telecomunicacdes. Para o autor, a protecao das marcas nao pode se restringir ao campo visual.
Assim sendo, configura-se uma violacdo ao disposto na Constituicdo, haja vista que as marcas nao
visualmente perceptiveis em si mesmas sao uma realidade.

Segundo Gross e Locatelli (2012), a Lei 9.279/96 estabelece quatro principios basicos
relativos ao Direito de Marcas. O primeiro deles, o Principio da Novidade, estabelece que a marca
somente podera ser registrada caso outra ndo tenha sido registrada por um concorrente do mesmo
setor ou ramo de atividade. O Principio da Anterioridade delineia que uma marca podera ser
registrada somente se nao houver um registro anterior dela quanto ao mesmo produto ou servico.
Este principio, conforme salientam os referidos autores, esta implicito no artigo 126.° da Lei
9.279/96.

O Principio da Especialidade dispde que o0 mesmo nome ou sinal pode ser utilizado por
terceiro, desde que em outro produto ou servico de um ramo comercial diferente, observadas as
hipoteses de confusao. A Unica ressalva é dirigida as marcas de alto renome, conforme disposto
no artigo 125.°. Por fim, o Principio da Territorialidade estabelece que a marca tem protecao
dentro dos limites onde foi requerida e registrada, salvo os casos onde serdo aplicados acordos e
convencoes internacionais, quando o direito de marca é estendido para outros paises. Tal principio

esta indicado nos artigos 123.° e 124.° da Lei 9279/96.

© Disponivel para consulta em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_0_que_%C3%A9_marca#2-0-que-%C3%A9-marca
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Por fim, a Lei 9.279/96 estabelece que a marca registrada estara protegida pelo prazo
de 10 anos, a contar da data da concessdo do registro, e esse prazo pode ser renovado por
periodos iguais e sucessivos, conforme disposto no artigo 133.°.

Percebe-se, portanto, que a lei brasileira foi idealizada com o intuito de amenizar conflitos
anteriores com legislacdes internacionais. Atenta a principios importantes, que inclusive estao
presentes em outras legislacdes, a legislacdao nacional busca equalizar os interesses econdmicos
do pais com o cenario nacional. Todavia, conforme salientado anteriormente, no tocante a
registrabilidade de marcas heterodoxas, a legislacdo tem sido analisada de forma restrita,

impossibilitando o advento de novos sinais distintivos.
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CAPITULO IIl - MARCAS SENSORIAIS INOVADORAS

1. Sinais Inovadores como Marcas

As marcas sao sinais utilizados para identificar ou distinguir produtos ou servicos. No
entanto, quando essas marcas empregam sinais inovadores, elas passam a ser chamadas de
marcas nao tradicionais ou nao convencionais.

Alguns sdo os elementos que distanciam as marcas tradicionais das nao tradicionais.
Conforme ressalta Barbas (2015, p. 29), a expressao “marcas tradicionais” nao significa que elas
tenham um carater popular. Em verdade, a expressdo faz mencdo as marcas perceptiveis
visualmente, com especial énfase as nominativas, figurativas ou mistas. A aceitacdo dessas
marcas, segundo Carapeto (2016, p. 1), ocorre de maneira harmoniosa por serem sinais
distintivos representaveis graficamente. Nas palavras de Barbas (2015, p. 29), a facilidade de
reproduzi-las em papel contribui para a sua utilizacdo em atividades comerciais (representacao
nas embalagens, nos produtos e afins), o que, consequentemente, viabiliza o seu registro e a sua
popularidade

Quanto as marcas nao tradicionais, Flores (2007, p. 76) as define como todas aquelas
que nao sao graficamente representaveis, sendo constituidas por qualquer outro signo que possa
ser compreendido por um dos sentidos. Para o autor, estao incluidos no rol dessas marcas as
cores, 0s sons, 0s cheiros e hologramas, por exemplo. Barbas (2015, p. 30) corrobora deste
entendimento e acrescenta que as marcas nao tradicionais sao todas aquelas que nao podem ser
definidas como marcas nominativas, figurativas ou mistas.

Carapeto (2016, p. 27) salienta que a expansdo das marcas nao tradicionais ¢ um
fendbmeno que se intensificou nos ultimos 20 anos. Todavia, a discussao sobre o que pode ser
considerado como marca ocorre ha mais de 100 anos. A Europa debate sobre o tema desde os
anos 1960. Contudo, o desenvolvimento de tratados internacionais surgidos no final dos anos
1980 propiciou o advento de decisdes judicias relevantes para a evolucado e discussao do assunto.

Mota (2013, p. 142) sublinha que a definicao de marcas sofreu mutacdes no decorrer do
tempo. Muitas dessas mudancas ocorreram em virtude da evolucao tecnologica, assim como pela
necessidade das empresas sobressairem-se num mercado cada vez mais competitivo. Dessa
forma, surgiu a caréncia de novos produtos e também novas formas de atingir o publico
consumidor por meio de uma identidade Unica e facilmente reconhecivel. Esse cenario foi bastante

propicio para a criacdo das marcas nao tradicionais.

43



Em suma, pois, € como escreve Viagem (2020, 1252), as marcas inovadoras, em sua
maioria, sdo constituidas por signos nao percebidos visualmente. A compreensao desses sinais
ocorre por meio dos 6rgdos sensoriais que nao a visao (ouvido, paladar, olfato e tato), culminando
no que chamamos de marcas ndo perceptiveis em si mesmas. Assim, temos as marcas sonoras,
olfativas e gustativas. Elas foram discutidas pela primeira vez em 2007, no documento Non
Traditional Marks — Key learnings (NIPO, 2007).

As préprias caracteristicas que compdem as marcas sensoriais inovadoras dificultam a
aceitacdo delas. Isso porque, conforme ja dito anteriormente, a sua percepcéo é feita por outros
sentidos humanos que nao a visdo. Assim, pela propria natureza dos elementos, ¢ uma tarefa
ardua comprovar que uma cor, um som ou um cheiro tem capacidade suficiente de distinguir, por
si préprio, um produto ou servico perante a concorréncia

Em Portugal, o conceito de marca sofreu mutacdes ao longo do tempo: o antigo Codigo
de Propriedade Industrial Portugués (1940) assinalava um rol muito estreito de signos passiveis
de registros como marca, pois era imprescindivel a representacao grafica. Tal cenario manteve-se
durante os dois Codigos posteriores (de 1995 e de 2003), conforme foi esclarecido no Capitulo 2,
secao 4.1. Atualmente, o Codigo de Propriedade Industrial (DL 110/2018) dispde, no artigo 208.°,
que a marca pode ser constituida por sinal ou conjunto de sinais que possam ser “representados
de forma que permita determinar, de modo claro e preciso, o objeto da protecdo”. Conforme
salientado no capitulo anterior, a alteracao desse artigo ocorreu depois da transposicao da Diretiva
(UE) 2015/2436 e foi um avango para a aceitagéo das marcas sensoriais inovadoras.

Em sentido contrario, conforme ja esclarecido, a legislacdo brasileira ndo prevé a
possibilidade de registro dessas marcas. O artigo 122.° da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996,
dispde que “sao suscetiveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptiveis,
nao compreendidos nas proibicoes legais”. Ou seja, somente marcas representaveis graficamente
sao passiveis de registro, o que afasta, sem duvidas, as marcas nédo tradicionais.

Para a WIPO, o assunto ¢ recorrente. A questao foi discutida pelo Comité Permanente
sobre Direito de Marcas, Desenhos Industriais e Indicacdes Geograficas (SCT), numa sesséo
realizada em Genebra (WIPO, 2006)». Naquela oportunidade, concluiu-se que as marcas nao
tradicionais (tridimensionais, coloridas, hologramas, marcas animadas ou multimidia, marcas

gestuais, olfativas e sonoras) sao de interesse dos Estados-membros da WIPO, porém néo houve

= Disponivel para consulta em: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_18/sct_18_2.pdf
» Retirado de: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_16/sct_16_2.pdf
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delimitacao sobre as possiveis abordagens para a representacao delas. Muitas outras discussoes
foram levantadas pela WIPO para melhor compreensao do assunto, conforme sera abordado no

decorrer deste capitulo.

1.1. Marketing Sensorial

A publicidade, apoiada por estudos mercadologicos, utiliza meios cada vez mais modernos
para estabelecer uma relacdo com o seu publico consumidor. Conforme salientam Gomez e Mejia
(2012, p. 173), trés das funcdes basicas do marketing sdo ‘compreender os consumidores,
conquistar compradores e reter clientes”. Segundo eles, para o pleno exercicio dessas trés
funcdes, é necessaria a compreensdo de todos os cinco sentidos (visao, audicdo, olfato, paladar
e tato), além do estudo do comportamento do publico consumidor e como este reage ao estimulo
externo.

Para os autores, a compreensao e 0 dominio do comportamento emocional do consumidor
é elemento-chave para que o marketing identifique e estipule a sua forma de atuacéo. Na gestéo
tradicional do marketing, ¢ importante que a marca gere, no seu publico, lembrancas e
compromisso a longo prazo, assim como personalizacdo e diferenciacdo. Para alcancar esses
objetivos, pode-se utilizar tecnologias como o neuromarketing associado a utilizacdo de
instrumentos inovadores. O intuito é fazer com que os sentidos manipulem aspectos emocionais
na decisao de compra do consumidor, criando sensacdes novas ou realcando antigas, para
aumentar a atratividade do produto ou servico.

Segundo Sarquis et al. (2015, p. 3), o marketing sensorial pode ser tratado também como
marketing experiencial (marketing experience) ou experiéncia de marca (brand experience). Ele
atua inicialmente na mente do consumidor e utiliza-se dos sentidos para propiciar experiéncias
multissensoriais, de modo a induzi-o a certas reacdes psicoldgicas e comportamentais.

Lindstrom (2013, p. 43) ressalta que o branding sensorial é responsavel pela criacdo do
vinculo entre a marca e o consumidor. Pode-se dizer, portanto, que a marca nao tradicional exerce
um apelo singular no usuario do produto ou servico. Para além do sentido de conexdo com o
publico, a utilizacdo dessas ferramentas €, também, de suma importancia para que as empresas
consigam proteger a sua identidade perante os seus concorrentes. O autor prevé que nos proximos
anos as marcas sensoriais, com especial énfase as sonoras, serdo incorporadas aos logotipos,
assim como as embalagens, que tocardo melodias delas quando abertas. Isso se deve ao fato de

que a juncdo da visdo com a audicao surte muito mais efeito no consumidor.
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Por meio do marketing sensorial ou marketing de experiéncias, € estabelecida uma relacao
de confianca entre o cliente e a marca, que inteligentemente exploram a sua identidade de uma
maneira holistica, utilizando-se dos sentidos para criar e intensificar a personalidade da marca que
os consumidores vao guardar em mente. O marketing sensorial desperta uma resposta cognitiva
emocional e comportamental, além de confiabilidade.

Esse ainda ¢ um terreno a ser explorado; todavia, percebe-se que profissionais da area,
quando utilizam o marketing sensorial, o fazem com facilidade, por meio de ferramentas que tém
apelo sobre os sentidos dos consumidores.

Conforme as palavras de Flor e Umeda (2009, p. 5), a estratégia de comunicacéo
denominada modelo 2-D tornou-se arcaica em face do desenvolvimento das novas tecnologias e
evolucdo dos formatos de comunicacdo. Segundo os autores, esse modelo atinge tdo somente a
visao e, em alguns casos, a audicdo. Ou seja: apenas dois dos cinco niveis possiveis de contato
da marca sao impactados.

Assim, de modo a demonstrar que a tatica ndo abrange todas as possibilidades de atingir
0 mercado consumidor, foi realizada uma pesquisa pela Millward Brown em conjunto com o autor
Martin Lindstrom. O estudo, que teve inicio em 1999 e foi nomeado de Brand Sense, acabou por
se tornar um projeto de investigacdo sobre marcas com a cooperacédo de mais de 600 pessoas
espalhadas pelo mundo, conforme o proprio Lindstrom salienta. O autor sublinha que o estudo foi
pioneiro na sua area, pois a questdo da percepcdo sensorial ndo havia sido abordada
anteriormente.

Na referida pesquisa, foi possivel perceber que, para o publico, a visdo é o sentido mais
importante, seguido pelo olfato, audicao, paladar e tato, respectivamente. A partir dai, averiguou-
se que, para o éxito de uma marca no mercado concorrencial, os cinco sentidos sao de suma
importancia. Assim, nao ha sentido no uso exclusivo da estratégia bidimensional (modelo 2-D),
devendo-se atentar também ao modelo pentadimensional (modelo 5-D).

Para Lindstrom (2013, p. 48), “os nossos valores, as nossas emocdes e as Nnossas
memorias estao armazenados no cérebro”. Portanto, pode-se comparar esse sistema de arquivo
humano com um videogravador antigo. Enquanto neste sao gravadas duas pistas separadamente
(uma para a imagem e outra para o som), no caso dos seres humanos sao necessarias cinco
pistas de gravacao (imagem, som, cheiro, paladar e tato). A juncao destes cinco sentidos (que ele
chamada de pistas) influéncia direta e imediatamente a nossa vida emocional. Dessa forma,

quanto maior a quantidade de sentidos, melhor ¢ a recordacao da experiéncia.
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Para Fernandez-Ndvoa (2017, p. 48), o marketing sensorial esta ligado ao neuromarketing
devido aos processos cerebrais que explicam o comportamento e a decisdo de compra dos
consumidores. Ainda nesse sentido, segundo Maria Miguel Carvalho (2009, p. 219), utilizar dos
sentidos para aproveitamento comercial é plausivel, pois 0 homem é um ser multissensorial.
Portanto, ha logica em utilizar dos sentidos para cumprir a funcdo da marca. A ideia de que
somente a visdo pode compreendé-la é equivocada, pois todos os sentidos podem cumptrir essa

funcao. As marcas podem ser vistas, ouvidas, tocadas e provadas.

1.2. A /Importincia do Secondary Meaning para as Marcas Nao Tradicionais

A distintividade, conforme salientado em alguns pontos deste estudo, ¢ uma das
caracteristicas mais relevantes para o efetivo registro de uma marca. Por norma, a distintividade
¢ inerente ao “nascimento” da marca. Dessa maneira, quando se esta a planeja-a,
consequentemente, ja se imagina os elementos distintivos que |lhe serao atribuidos.

Todavia, um fendmeno mercadolégico que merece atencao é o da distintividade adquirida,
ou secondary meaning. Nas palavras de Goncalves (2008, p. 386) e Bodenhausen (1967, p. 118)
0 secondary meaning ocorre quando um sinal sem qualquer capacidade distintiva se torna
distintivo de produtos ou servigcos com certo reconhecimento, por causa do seu uso. Segundo o
primeiro autor, isso pode ocorrer antes, durante ou até mesmo depois do registro.

Segundo Neves de Carvalho (2020, p. 56), o sinal que até entdo nao é distintivo, ou seja,
era percebido pelo seu publico consumidor tao somente como uma forma descrever um produto
ou servico, por meio do secondary meaning, passa a ser um identificador e individualizador. Isso
decorre do uso empresarial reiterado. Para o autor, o secondary meaning ¢ um “fenémeno
resultante de um processo linguistico e psicolégico ocorrido na mente do consumidor.”

No tocante ao estudo das marcas nao tradicionais, o secondary meaning é relevante para
compreender e analisar cada caso. Isso porque faz-se necessario perceber se o sinal nao
tradicional j& adquiriu o carater distintivo a ponto de ser percebido pelo publico consumidor como
marca. Segundo Barbas (2015, p. 112), ha sinais nao tradicionais que exigem prova de que 0
publico os percebe como marcas. Em outras situacdes, é necessario também o reconhecimento
prévio da distintividade intrinseca, sem que haja “necessidade de prova de construcdo desta
carateristica através do uso ou da educacdo do publico neste sentido”. Ha, também, sinais que
permitem tanto o reconhecimento automatico, como ha outros que precisarao comprovar 0 uso

continuo.
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Conforme bem observa Neves de Carvalho (2020, p. 57), o fendbmeno do secondary
meaning pode ser melhor observado nos sistemas de common /aw, em que o sistema juridico
baseia-se nos usos e costumes, assim como o Direito baseia-se em decisdes judiciais e ndo em
atos legislativos e executivos. Dessa maneira, o sinal de baixa distintividade adquire relevancia
mercadoldgica e protecao juridica por meio do uso prolongado.

O secondary meaning ¢ uma teoria que € abordada ha algum tempo nos Tratados
Internacionais. A Convencao da Unido de Paris (discutida no capitulo Il) o prevé no artigo 6.°,
quinquies, C (1), quando dispde que, “para determinar se a marca é susceptivel de protecao,
deverao ser consideradas todas as circunstancias de fato, particularmente a duracédo do uso da
marca”. No mesmo sentido, o TRIPS foi outro tratado internacional que ndo se esquivou de
debrucar-se sobre o assunto, prevendo-o no artigo 15.1: “membros poderdo condicionar a
possibilidade do registro ao carater distintivo que tenham adquirido pelo seu uso”. Percebe-se,
portanto, que os legisladores ja previam a possibilidade de sinais virem a adquirir distintividade
com o tempo de uso.

Na Unido Europeia, o tema foi abordado inicialmente no artigo 3.° da Diretiva Europeia n.
89/104/ECC, de 21 de dezembro de 1988, que versa sobre a legislacdo de marcas. O referido
dispositivo dispde que “uma marca nao deve ter seu registo recusado ou declarado nulo nos
termos do paragrafo 1 (b), (c) ou (d) se, antes da data do pedido de registo e apds o uso que foi
feito, adquiriu um caracter distintivo.”

Outrossim, tal entendimento é visto também na Resolucéo Europeia n. 40/94, de 20 de
dezembro de 1993, que dispde, entre outros assuntos, sobre a marca comunitaria. O referido
comando judicial prevé a capacidade distintiva adquirida no artigo 7.°, 3, quando dispde sobre as

situacdes onde nao sera possivel registrar a marca:

artigo 7.°: Motivos absolutos de recusa:
As alineas b), c) e d) do n° 1 ndo sdo aplicaveis se, na sequéncia da utilizacdo da
marca, esta tiver adquirido um caracter distintivo para os produtos ou servicos para os
quais foi pedido o registo. (grifo nosso).

Em Portugal, o caso mais conhecido ocorreu no processo 118/09.4YFLSB#, tramitado no
Supremo Tribunal de Justica. No caso dos autos, em apertada sintese, discutiu-se se o vocabulo
“Caixa”, desacompanhado de outros elementos, tinha capacidade distintiva e se satisfazia a

funcao distintiva da marca prevista no artigo 122.° do CPI. O Tribunal assim entendeu:

= Acérdao do STJ, 2. Secdo, Processo 118/09.4YFLSB, de 10 de setembro de 2009. Disponivel para consulta em:
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/87hf377d3022a5f78025762d00558222
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Postos estes principios, avancemos para a sua aplicagdo ao caso concreto. A marca
nominativa “Caixa”, de cujo registo é titular a recorrida CGD, desde 07.10.2002, para
servicos e negocios bancarios, incluindo os servicos de crédito, servicos e negocios
financeiros, ¢ — como se refere no acordao recorrido — composta por um vocéabulo
Unico comum, que é utilizado no dia-a-dia das pessoas para designar varias realidades.
Trata-se, inequivocamente, de um sinal nominativo susceptivel de representacao
grafica, que cabe no elenco de sinais contemplados no n.° 1 do art. 222°.

No que concerne a capacidade distintiva, importa, antes de mais, indagar se se trata
de sinal integrado entre as excepcdes com assento no n.° 1 do art. 223°: se se trata
de sinal genérico de produto ou servico (al. @), ou de sinal descritivo (al. ¢j), ou de
sinal usual (al. @).

E, feito este excurso, estamos em condicdes de concluir que a expressao ou vocabulo
“Caixa”, desacompanhada de outros elementos, tem capacidade distintiva,
satisfazendo a funcao distintiva da marca exigida pelo n.° 1 do art. 222°, ao contrario
do que sustenta a recorrente.

0 registo da marca da recorrida nao sofre, pois, de nulidade. Mas ainda que fosse de
concluir que, desacompanhada de outros elementos, se trata(va) originariamente de
uma expressao usual na linguagem corrente, sem capacidade distintiva, nem por isso
seria de considerar, no caso em apreco, que o registo da marca Caixa enferma do vicio
de nulidade.

Por outro lado, a legislacao brasileira ndo é receptiva ao secondary meaning. Conforme
salienta Neves de Carvalho (2020, p. 43), o INPI-BR entende que somente paises adotantes do
sistema declarativo de registro, como os paises do commom law, é que podem aplicar os principios
do secondary meaning. O Brasil, por adotar um sistema atributivo de direito, portanto, ndo poderia
proteger o sinal que adquire carater distintivo com o uso.

Apenas a titulo explicativo, num sistema atributivo de direito, somente serdo protegidas as
marcas registradas pelo orgao competente, no caso do Brasil, o INPI-BR. Segundo Oliveira (2019,
p. 32), atualmente ndo ha previsao clara sobre o secondary meaning na legislacéo brasileira. A
autora sublinha, também, que nao ha, por parte do INPI-BR, qualquer exigéncia de comprovagéo
de que a marca adquiriu a distintividade.

Ao contrario da legislacao, a jurisprudéncia brasileira aplica 0 secondary meningcom certa
regularidade e sem maiores empecilhos. Ndo ha histérico de concessdo do pedido de registro de
marcas nao tradicionais no judiciario brasileiro sob o argumento da distintividade adquirida.
Contudo, marcas nominativas como “VEMCABRAS"2, “POLVILHO ANTISSEPTICO"= e
“ALPAGARTAS"» foram reconhecidas judicialmente como marcas, mesmo depois do

indeferimento pelo INPI-BR, com fulcro na teoria da distintividade adquirida.

= Brasil. Tribunal Regional Federal do RJ, Acérdao publicado no Diario oficial de 12 de novembro de 1975, pagina 8.313.

= Brasil. Tribunal Regional Federal do RJ. Apelacéo Civel n.102.635, 52, Turma, Relator Min. Pedro Acioli. Publicado no Diario oficial de 17 de
outubro de 1985, p. 18.379.

= Brasil. Tribunal de Justica de Sao Paulo. Apelacéo Civel n. 82.301-1, 22 Camara Civel, Rel. Des. Cézar Peluso, julgado em 10 de fevereiro de
1987.
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No tocante as marcas nao tradicionais, a aceitacao da teoria do secondary meaning é de
suma relevancia. Isso porque estamos falando de sinais inovadores, que muitas vezes nem sequer
foram imaginados para representar as empresas como marca, porém, com o uso prolongado,
acabaram por assim fazé-lo.

Para Barbas (2015, p. 116), a aceitacdo do secondary meaningé imperativa, caso o Brasil
pense em adotar um sistema de registro de marcas nao tradicionais. Assim, segundo o autor, faz-

se necessario que o INPI-BR admita administrativamente para que haja a ascensao destas marcas.

2. Os Signos nao Visualmente Perceptiveis e sua Tipologia

Tendo em vista que o objetivo deste estudo é demonstrar a viabilidade das marcas
sensoriais inovadoras, passaremos a analisar aquelas compostas por signos nao visualmente
perceptiveis. Sao essas que demonstram maiores dificuldades para a efetividade do registro,
conforme sera demonstrado.

Como signos visualmente nao perceptiveis, sdo considerados aqueles percebidos pelo

ouvido, olfato e paladar. Passemos, entdo, a pormenorizar a tipologia associada a esses signos.

2.1 Marcas Olfativas

A marca olfativa € um signo odorifico ou aromatico percebido pelo olfato, com a funcéo
de atribuir a um produto ou servico a capacidade distintiva ou diferenciadora entre diversos
produtos ou servicos que fazem parte da mesma classe ou espécie.

Entre o rol das marcas sensoriais inovadoras, elas destacam-se por serem das mais
debatidas. Ha uma intensa discuss@o doutrinaria e jurisprudencial acerca da possibilidade (ou
nao) de cheiros e aromas serem registrados como marcas. Apesar de uma boa aceitacao por parte
do publico, o surgimento desses signos é recente, o que estimula a controvérsia. A discussao mais
relevante, como salienta Maria Miguel Carvalho (2009, p. 231), reside na suscetibilidade da
representacao grafica do signo olfativo.

Isso se deve ao fato de que o olfato humano é um érgao sensorial subjetivo. Nas palavras
de Roth (2005, p. 493) e Viagem (2015, p. 56), um cheiro pode ser percebido de maneiras
diferentes por pessoas distintas, portanto é Unico para cada pessoa. Isso implica em incerteza e
inseguranca para a configuracdo dessa marca.

A legislacao europeia ndo afasta a possibilidade do registro de marcas olfativas. Como

bem explica Silva (2012, p. 374), faz-se necessario que o signo olfativo cumpra os requisitos
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gerais, quais sejam, a representacdo adequada e a eficacia distintiva. Porém, no primeiro encargo
reside o obstaculo mais imponente a ser superado, isso porque nem a doutrina, nem a
jurisprudéncia, muito menos os especialistas encontraram um meio de representar cheiros e
odores de forma precisa, clara e inequivoca.

Os Estados Unidos figuram no topo do ranking dos paises que mais registram esse tipo
de marca. Segundo Roth (2005, p. 477), o sistema norte-americano de marcas nao impde
barreiras, sejam teoricas ou praticas, a esse tipo de registro. E necessario, tao somente, que o0s
aromas sejam distintivos e que ndo sejam atributos inerentes ou peculiaridade tipica do produto.
0 pedido deve ser acompanhado de uma quantidade significativa de evidéncias de que o cheiro
funciona como marca registrada.

Na Uniao Europeia, o cendrio é ainda escasso. Até 2019, foram apresentados seis pedidos
de registro de marcas olfativas, sendo quatro (66%) recusadas, houve desisténcia de um dos
pedidos e apenas um foi concedido, em 1999. Porém, ainda que tenha havido o deferimento, a
marca em comento ja se encontra expirada, pois nao houve renovacao.

Na América do Sul, a Argentina registrou a primeira marca olfativa em janeiro de 2009
para a empresa L'Oreal (numeros 2.270.653/54/55/56 a 2.270.657), referentes a fragrancia
aplicada aos frascos (embalagens) dos produtos.

Sobre este assunto, México (artigo 88.° da Lei de Propriedade Industrial), China (Artigo
8.° da Lei de Marcas) e Brasil (este ultimo sera abordado mais a frente) dispdem no sentido de
proibirem os sinais olfativos. Em sentido contrario, outras jurisdicbes, como as ja mencionadas
dos Estados Unidos e da Australia, sdo favoraveis as marcas olfativas. Porém, a maior parte das
jurisdicdes, conforme bem explica Salomao Muressama (2015, p. 55), sdo omissas sobre o tema,
ao deixar espaco para a interpretacdo nas suas legislacdes. Por norma, esses ordenamentos
juridicos conceituam a marca de forma ampla, porém restringem a sua suscetibilidade a
representacdo grafica e a funcao distintiva.

Entretanto, se no ambito do direito as marcas olfativas ainda sao um imbroglio, para o
marketing os aromas vém assumindo papel de destaque nas experiéncias de consumo. Os cheiros,
portanto, tém-se mostrado um relevante instrumento para criar empatia e uma relacao de
proximidade entre as empresas e o seu publico consumidor. Assim, sob o prisma da publicidade
e do marketing, € comum a pratica do branding olfativo (scent branding, olfactive branding). 1sso
ocorre porque o olfato é o sentido que mais contribui para que o cérebro guarde as memorias e

acesse-as posteriormente.
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Segundo Romo e Segura (2020, p. 79), o olfato é a forma mais direta de criar experiéncias,
pois esse sentido possui conexdes limbicas que controlam emocdes, memoria e a sensacdo de
bem-estar. Para Bushid et al. (2014, p. 1.370), as pessoas sao capazes de se lembrar de aromas
com 65% de perfeicdo depois de um ano. Contudo, a lembranca visual de uma fotografia é reduzida
para 50% logo apos trés meses. Ademais, o nariz humano pode perceber cerca de 2 trilhdes de

estimulos olfativos distintivos.

2.1.1. Da Distintividade Dos Aromas.

Para que o aroma se configure como marca olfativa, ele deve cumprir a funcéo distintiva
do produto ou senvico. E necessario que o consumidor, ao senti-lo, consiga associa-lo ao produto
ou servico a que faz referéncia de maneira automatica e imediata, mesmo que nao
necessariamente recorde-se 0 nome dele.

Todavia, conforme ressalta Maria Miguel Carvalho (2009, p. 235), essa tarefa, que parece
tao simples, pode esbarrar em alguns obstaculos, principalmente no que diz respeito ao regime
juridico. A primeira dificuldade, salienta a autora, é a dificuldade de o consumidor ser apto a
distinguir o cheiro como marca e nao como caracteristica do produto.

Conforme a autora, essa associacdo pode ocorrer com trés tipos de produtos: o primeiro
deles, aqueles que tém a sua funcéo estritamente relacionada como o aroma (primary scents),
como os perfumes. Neste sentido, Barbas (2015, p. 288) salienta que o aroma ¢ funcional,
essencial para a existéncia do produto, unicamente o que o torna util e, em muitos casos, agrega-
Ihe valor.

Nos casos em comento, ha uma discussao acerca da possibilidade (ou ndo) de que esses
aromas possam figurar como marca. O mencionado autor nao indica qual a modalidade de
Propriedade Industrial que seria a mais adequada para resguardar o direito proveniente desses
aromas, mas descarta que tal protecao ocorra sob a égide das marcas, tendo em vista que a
funcionalidade encontra um obice intransponivel.

Outrossim, ha ainda no mercado os produtos tradicionalmente aromaticos, mas que néao
dependem unicamente dos aromas para que possam existir, serem Uteis ou desempenhar as suas
funcdes. Maria Miguel Carvalho (2009, p. 236) categoriza-os como product scents. Nesses casos,
as empresas utilizam-se também dos aromas como forma de tornar os produtos mais apelativos
ao publico consumidor. Nessas situacdes, os produtos, via de regra, sdo acompanhados por

fragrancias, porém isso nao é imprescindivel para que ele exerca o que se propde, como ocorre
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com os detergentes e amaciantes de roupas. Faz-se necessaria a utilizacao de aromas nestes
produtos para disfarcar os ingredientes quimicos utilizados na confeccdo deles (que, em sua
maioria, ttém um odor desagradavel).

Em suma, pois, e como escreve Barbas (2015, p. 291), reconhecer a marca olfativa para
esses produtos configuraria um obstaculo a livre concorréncia. Conforme o autor, a utilizacao de
cheiros faz-se necessaria para que eles sejam atraentes, tornando-os mais apelativos, apraziveis
e proveitosos ao seu publico consumidor, portanto, o tratamento dos produtos da mesma espécie
deve ser igualitario. Se, por exemplo, fosse registrada uma marca olfativa para um produto,
consequentemente o seu concorrente ficaria numa posicao de desvantagem, pois estaria impedido
de fornecer outros produtos igualmente Uteis ao mercado.

Dessa forma, sdo produtos que se situam numa zona limitrofe e a protecdo devera,
portanto, ser analisada caso a caso. Deve-se sempre analisar se, mesmo sem o aroma, o produto
seria igualmente desejavel e se o cheiro aliado a ele ¢ indispensavel. Em caso positivo, nao se
pode falar em marca olfativa.

Por fim, Maria Miguel Carvalho (2009, p. 236) apresenta os produtos caracterizados como
unique scents, que exalam um aroma mesmo que tal pratica ndo seja usual no mercado. Sao os
produtos que, por norma, nao possuem nenhum cheiro associados a eles. Nesses casos, a
utilizacdo de aromas nao propicia nenhuma vantagem técnica, como ressalta Barbas (2015, p.
289). Para esses produtos, ha grande possibilidade de sucesso no que se refere a protecdo de

Seus aromas como marcas.

2.1.2. 0 Caso Firma Senta.

A utilizacao de sinais olfativos como marca gerou alguns debates relevantes para a
evolucdo da discussao sobre o tema. Tais debates contribuiram para o desenvolvimento do estudo
das marcas néo tradicionais, sendo o primeiro deles o caso Firma Senta.

Em 11 de fevereiro de 1999, a Segunda Camara de Apelacdo da IHIM (atual EUIPO) julgou
o caso Firma Senta (Caso R-156/1998-2)=. A demanda proposta pela empresa holandesa
Vennootschap Onder pretendia o registro de marca olfativa associada a bolas de ténis. O aroma,
conforme indicado no préprio pedido inicial, era o0 “cheiro de grama recentemente cortada” (smel/

of freshly cut grass).

= Disponivel para consulta em: http://www.copat.de/download/R0156_1998-2.pdf. Ultimo acesso realizado em 26 de maio de 2020, as 03:37.
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0 examinador, inicialmente, entendeu que ndo era possivel proteger o aroma em comento
como marca, tendo em vista que a expressao “cheiro de grama recentemente cortada” nao
configurava uma representacao grafica do aroma, sendo meramente uma descricdo da marca. O
entendimento foi contestado pela propria requerente, ao alegar, entre outras coisas, que a marca
havia sido graficamente representada nos moldes do que dispunha o artigo 4.° do CTMR. No bojo
da defesa, a empresa trouxe exemplos de marcas olfativas registradas no Reino Unido, pais
conhecido por ter uma pratica muito mais rigida. Da analise dos argumentos lancados, a Segunda
Camara de Apelacao da IHIM decidiu posteriormente pelo registro da marca olfativa em comento

(marca comunitaria 428.870), conforme vé-se a seguir:

The smell of freshly-cut grass is a distinct smell which everyone immediately recognizes
from experience. For many, the scent of fragrance of freshly-cut grass reminds them
of spring, or summer, manicured lawns or playing fields, or other such pleasant
experiences. The Board is satisfied that the description provided for the olfactory mark
sought to be registe- red for tennis balls is appropriate and complies with the graphical
representation requirement of Article 4 CTMR7=.

Porém, o entendimento ndo durou por muito tempo. Perante a EUIPO, conforme dito
anteriormente, o registro dessa marca olfativa ¢ o Unico caso procedente. Para além disso, o
entendimento utilizado para a procedéncia do pedido ja ndo foi aproveitado quando da analise do

caso Sieckmann, abordado a seguir.

2.1.3 0 Caso Sieckman e o Debate sobre a Representacao Grafica.

Provavelmente, a maior dificuldade para a aceitacdo das marcas olfativas reside na
dificuldade da representacdo grafica. O aroma € uma sensacdo pessoal e a interpretacdo vai
depender do intérprete, assim como o olfato. Entdo, como representar adequadamente um cheiro,
de modo que a sua leitura seja igual para todos? Quais ferramentas utilizar para que o registro da
marca olfativa seja compreensivel para o publico? Como representar um cheiro por meio de
imagens, quando, em verdade, ele s6 pode ser perceptivel pelo olfato?

Esses dilemas tém sido objeto de estudos pelos ordenamentos juridicos internacionais e
doutrinas. Tais dificuldades, inclusive, repelem o interesse na efetivacao das marcas olfativas, pois,
por norma, elas nao seriam graficamente representaveis.

Sobre esta discussado, o caso mais emblematico e que aprofundou a discussao acerca dos

= QO cheiro de grama recém-cortada é um cheiro distinto que todos reconhecem imediatamente pela experiéncia. Para muitos, o cheiro da fragrancia
da grama recém-cortada lembra a primavera ou o verao, gramados de manicure ou campos de jogos, ou outras experiéncias agradaveis. O
Conselho considera que a descricao fornecida para a marca olfativa que se pretende registrar para bolas de ténis ¢ adequada e cumpre o
requisito de representacao grafica do artigo 4.° do CTMRY. (Tradug&o nossa).

54



requisitos para a permissao das marcas inovadoras foi o caso Sieckmann. Embora ultrapassada,
a demanda em comento foi de suma importancia para a discussao do tema e até hoje é utilizada
como /eading case quando se discute sobre os sinais distintivos. O Acérdao do Tribunal de Justica
foi proferido em 12 de dezembro de 2002, no processo C-273/0007.

Ralf Sieckmann ¢ um economista, PhD em quimica, além de advogado especialista em
Propriedade Industrial. Ele apresentou, junto ao Instituto Alemao de Marcas e Patentes (Deutsches
Patent-und Markenami), um pedido de registro de uma marca olfativa para servicos das classes
35, 41 e 42 do Acordo de Nice. De modo a viabilizar o registro da marca, Sieckmann tentou
demonstrar o aroma de quatro formas diferentes. Assim, na peticdo, o advogado sinalizou que o
aroma se tratava de um odor balsamico-frutado com ligeiras notas de canela. Também indicou
que se tratava da substancia quimica pura cinamato de metilo (éster metilico de acido cinamico),
cuja formula quimica estrutural ¢ C6H5-CH=CHCOOCH3. Por fim, Sieckman disponibilizou
amostras da marca olfativa por meio de laboratdrios locais e da empresa E. Merck.

Ocorre que, mesmo com todos os esforcos de Sieckmann, o pedido foi rejeitado pelo
Deutsches Patent-und Markenamt sob o argumento de que ainda restavam duvidas acerca da
capacidade distintiva da marca objeto do pedido, bem como da representacao grafica do aroma.
Nao satisfeito com a decisao, Ralf Sieckmann apresentou recurso perante o Bundespatentgericht.

0 orgao jurisdicional entendeu que os odores poderiam ser registrados como marcas
olfativas, pois exerciam no mercado uma forma de identificacdo de uma empresa ou produto.
Ainda assim, suspendeu a instancia e remeteu o processo ao Tribunal de Justica para que
ficassem esclarecidas as seguintes questoes:

1- Qual a interpretacdo deveria ser feita do artigo 2.° da Diretiva 89/104/CEE? Sendo
assim, o conceito de “sinais susceptiveis de representacao grafica” ficaria restrito tao
somente aos sinais que pudessem ser perceptiveis visualmente ou esse conceito
seria alargado de modo a abarcar os sinais nao visualmente perceptiveis (como é o
caso dos aromas) e que pudessem ser representados por outros meios?

2- Acaso fosse positiva a resposta a segunda parte da questao anterior, haveria entao a
possibilidade de que a representacdo desses sinais ocorresse mediante formula
quimica, descricdo, apresentacdo de uma amostra ou uma conjugacdo das

alternativas de representacao acima mencionadas?

= Disponivel para consulta em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62000CJ027 3&from=EN. Acessado pela ultima
vez em 09 de maio, as 13:45.
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Quanto a primeira questdo, o Tribunal de Justica entendeu que, segundo o artigo 2.° da
Diretiva, todos os sinais podem constituir marcas, desde que observada a representacao grafica e
a funcao distintiva dos produtos e servicos. Para o Tribunal, ainda que o legislador tenha tido o
cuidado de trazer ao dispositivo uma lista de sinais perceptiveis visualmente, em nenhum
momento houve exclusao dos sinais ndo visualmente perceptiveis. Ressaltou-se ainda que o
requisito da representacao grafica tem por objetivo “definir a prépria marca”, limita-la com clareza
e precisao para eficacia do registro ou do pedido de registro formulado e, por conseguinte, afastar
elementos de “subjectividade do processo de identificacao.”

Por tudo isso, o Tribunal entendeu pela possibilidade de que um sinal nao visualmente
perceptivel pode constituir uma marca, desde que ele possa ser submetido a representacao
grafica. Nesse sentido, podem ser utilizadas figuras, linhas ou caracteres, por exemplo, desde que
haja clareza, precisao, seja facilmente acessivel, inteligivel, duradoura e objetiva.

Contudo, se até a resposta da primeira questdo o entendimento do Tribunal havia sido
favoravel para o registro das marcas olfativas, por outro lado, 0 mesmo acérdao indicou que o
requisito da representacdo grafica ndo se da por satisfeito nem por formula quimica, nem por
descricdo por meio de palavras escritas, apresentacdo de amostras de odor e muito menos pela
conjugacao de todas estas possibilidades. Ou seja, o Tribunal criou um leque expressivo de
restricoes referentes a representacdo grafica dos sinais.

Da analise da decisao, delimitou-se sete critérios basicos utilizados para a analise dos
pedidos de marcas, a saber: 1) claro; 2) preciso; 3) autocontido; 4) de facil acesso; b) inteligivel;
6) duravel e 7) objetivo. Esses critérios ficaram conhecidos como “ Sieckmann Seven” e 0s seus
efeitos juridicos reverberam até hoje, quando se trata de marcas nao tradicionais. Para Lucas
(2019, p. 14) e Mishra (2008, p. 44), a exigéncia de cumprimento dos sete requisitos impede o
registro de marcas olfativas, pois o estado atual da tecnologia nao fornece meios de cumpri-los.

Para Maria Miguel Carvalho (2009, p. 233), o acérdao foi equivocado por estimular as
dificuldades técnicas atinentes ao registro das marcas olfativas quando elas podem, ainda, ser
superadas. Sublinha a autora que o Tribunal de Justica nao apreciou todos os meios disponiveis
para a representacao grafica, como a cromatografia de gases e a cromatografia liquida de elevado
rendimento. Por meio desses instrumentos, é possivel separar odores e possibilitar uma
informacdo qualitativa e quantitativa sobre misturas complexas que podem ser, depois,
esmiucadas graficamente pelo cromatograma e pelo aerograma. De modo que o odor seja melhor

percebido, esses instrumentos podem entao ser associados a outros meios, como a espectromia

56



de massa, a ressonancia nuclear magnética, a espectroscopia por infravermelhos ou por
ultravioletas. Sobre a cromatografia gasosa, a OMPI, no documento Visible Signs, posicionou-se
no sentido de tal técnica ainda nao representar com 100% de exatidao os cheiros e aromas, de
forma que ocasionaria uma incerteza consideravel e, portanto, ndo cumpriria o requisito da
representacdo grafica.

A autora traz ainda a possibilidade de um futuro em que os sinais olfativos poderiam ser
percebidos através de um ambiente de realidade virtual (irtual reality enviroment), onde seria
possivel o recebimento do “e-mail aromatico”. O aroma enviado por este “e-mail” poderia ser
reproduzido por dispositivos periféricos que se ligariam ao computador do destinatario e que, por
conter uma série de odores, quando ativado, procederia com a mistura de aromas, de acordo com
as ordens transmitidas pelo software desenvolvido para essa finalidade.

Por fim, conforme bem salienta Noto La Diega (2018, p. 11), as inovacdes tecnologicas
sao as maiores aliadas do operador do Direito para ultrapassar as dificuldades inerentes a
representacdo grafica dos sinais olfativos. A utilizacao da inteligéncia artificial, assim como da
Internet of things (loT), tém possibilitado maneiras de representar odores. Cita-se como exemplo
o “smelling screen”, ou tela de cheiro. Esses dispositivos, salienta o autor, permitem que as
marcas olfativas sejam demonstradas de modo que cada individuo possa repetir esse processo
sem maiores dificuldades. Desse modo, estaria cumprido o requisito de acessibilidade, ao fornecer
seguranca para 0 registro de aromas, ainda que se faca necessario o desenvolvimento e
comercializacdo de tecnologias e dispositivos.

Nesse sentido, Roth (2005, p. 492) entende que o ideal seria a criacdo de um sistema de
classificacao de cheiros que facilitasse o registro dessas marcas. Além das tecnologias acima
citadas, a autora cita o chamado “eletric nose’ para reproduzir o olfato humano, criando um
arquivo digital do cheiro que pudesse reproduzi-lo.

E importante relembrar que a exigéncia da representacdo grafica foi afastada apds a
Diretiva (EU) 2015/2436 e também do Regulamento (EU) 2017/1001 (conforme abordado no
capitulo Il, topico 2.1). Apenas a titulo de esclarecimento, os instrumentos juridicos mencionados
passaram a exigir que os sinais, para serem considerados como marcas, sejam representados de
forma adequada. Assim, a representacao deve ser de forma clara, precisa, auténoma, facilmente
acessivel, duradoura e objetiva. A representacao grafica ainda pode ser utilizada, pois ela nao foi
excluida. Em verdade, as possibilidades de representacao foram amplificadas, de modo a trazer

outras possibilidades (incluindo a grafica).
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Segundo Viagem (2019, p. 1270), a Diretiva (EU) 2015/2436 inspirou-se na
jurisprudéncia do caso Sieckmann para estabelecer o conceito de representacao de marcas. Para
0 autor, o legislador adotou os mesmos principios estabelecidos no acordao proferido neste
processo para estipular os requisitos do artigo 4.° da Diretiva.

Essa jurisprudéncia é relevante e atual, mesmo apds as alteracdes legislativas indicadas.
As discussoes levantadas pelo caso Sieckmann podem ser abordadas para as outras marcas nao
tradicionais até hoje. Frisa-se, por exemplo, o debate anterior sobre instrumentos utilizados para
demonstrar os sinais olfativos, que ainda é pertinente. Para o referido autor, mesmo com a
alteracao legislativa, o problema da representacdo néo foi solucionado.

A efetividade do registro de marcas olfativas na Europa tem se mostrado bastante aquém.
Conforme se vé abaixo, houve tentativas de registros de marcas olfativas em que tentou-se

representa-las de formas diferentes. Todavia, nao lograram éxito:

i ‘! j C6H5-CH=CHCOOCH3

i
b L.J.L 1 e

Representacdo grafica por | .o caso

Formula quimica apresentada | A imagem acima foi

Sieckmann,  C- | apresentada no pedido CTM

grafico de cromatografia, 273/00(ECJ) 00112118 de modo a
apresentada no  pedido

1998-00821.7

demonstrar o cheiro de

“morangos maduros”

Se na Europa as marcas olfativas sdo escassas, no Brasil elas nem sequer existem.
Novamente, a interpretacdo adotada do artigo 122.° da Lei 9.279/96 impossibilita 0 advento
dessas marcas. Assim, empresas brasileiras precisam socorrer-se de legislacdes estrangeiras para
resguardar o Direito de Marca. E o caso, por exemplo, da Grendene S.A., que precisou recorrer
aos Estados Unidos para resguardar o “cheiro de chiclete” associado a bolsas e malas, por meio
do Pedido de Registro na United States Patent and Trademark Office n. 86353984.

Por causa deste obice legislativo, empresas brasileiras socorrem-se de forma
indiscriminada ao marketing olfativo, sem qualquer tutela jurisdicional. E o caso, por exemplo, de

marcas como Le Lis Blanc, Mmartan, Osklen, Farm, Maria Fil6 e Luigi Bertolli. Ressalta-se que na

= Retirado de: https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/ SE500000199800821. Ultimo acesso realizado em 25 de maio, as 15:09.
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América do Sul, Colémbia, Argentina, Uruguai e Peru ja sdo aceitos pedidos de registro de marcas

deste género.

2.2. Marcas Auditivas ou Sonoras

Quando sons sdo utilizados para identificar produtos ou servicos, temos entdo as
chamadas marcas sonoras. A disseminacao da tecnologia propiciou a insercao dessas marcas no
nosso cotidiano e, atualmente, somos expostos a uma imensa variedade de sons que nos
conectam com empresas. Plataformas de streamings, plataformas de videos disponiveis na
internet, além da televisdo, por exemplo, facilitam a conexdo das marcas com os consumidores,
e contam, também, com muitas estratégias de marketing.

Segundo a OMPI (2006), pode ser considerado como marca o sinal sonoro que seja

suficiente para identificar um produto ou servico:

Los sonidos pueden ser musicales 0 no musicales. Los sonidos musicales pueden
haber sido creados expresamente (es decir, por encargo especifico), o bien tomados
de la amplia variedad de partituras musicales ya existentes. Los sonidos no musicales,
por su parte, pueden haber sido creados, o bien simplemente reproducen sonidos que
se encuentran en la naturaleza (por ejemplo, el trueno o el rugido de un ledn). Segun
el cuestionario, 38 de las 76 Oficinas que respondieron indicaron que admiten los
sonidos musicales, y 28 de las 73 Oficinas que respondieron afirmaron admitir el
registro de los sonidos no musicales como marcas. (OMPI, SCT 16/2, 2006, p. 8).=

As marcas sonoras também tém papel relevante na promocao de igualdades sociais, ja
que, conforme lembram Filho (2016, p. 30) e Marques (2010, p. 114), elas podem ser utilizadas
para promover a interacdo dos consumidores invisuais e analfabetos, porém, ndo se deve restringir
a sua funcionalidade e usabilidade a essa questao.

Ha algum tempo, as marcas sonoras tém sido utilizadas pelo marketing. Segundo Zanna
(2015, p. 20), ha historico delas desde no inicio do século XX. O intuito é atingir a empatia do
publico consumidor. De acordo com a autora, o primeiro produto a ter um som distintivo e
veiculado no radio foi o cereal matinal Wheaties, da General Mills, no Natal de 1926, no Estados
Unidos. Apos esse sucesso, muitos outros casos surgiram, consolidando pouco a pouco o territdrio
de atuacao das marcas sonoras.

Nos Estados Unidos, ha histérico de registros de marcas sonoras desde 1950, quando a

National Broadcasting Company (NBC) requereu junto ao US Patent and Trademark Office

= “Sons musicais podem ter sido criados expressamente (isto €, por ordem especifica), ou tirados da grande variedade de partituras musicais
existentes. Sons ndo musicais, por outro lado, podem ter sido criados ou simplesmente reproduzir sons encontrados na natureza (por exemplo,
trovédo ou o rugido de um ledo) [...]"” (OMPI, Nuevos Tipos de Marca, 2006, p. 8, tradugéo nossa).
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(USPTO) o registro numero 0523616 para servicos de transmissado de radio. Posteriormente, a
NBC obteve o Reg. 0916552 (trés notas semelhantes a sinos) para identificar o servico de
transmissao. Esse signo sonoro ¢ utilizado até os dias atuais para identificar a emissora durante
a grade de programacéao

Dessas oportunidades, salienta o autor, surgiu o Soundbranding, ou seja, um meio de
transformar a marca em linguagem sonora. O importante é que, nas marcas sonoras, sempre se
cumpra a funcao distintiva delas. Segundo Barbas (2015, p. 255), a funcao distintiva pode ocorrer
de 4 maneiras. A primeira sd@o os logos sonoros (sound logos) ou logos de audio. Aqui, sdo
utilizados elementos acusticos para identificar a marca. Via de regra, tém duracéo curta, pois sdo
apresentados em propagandas comerciais de extensao limitada. Como exemplo, temos o logo
sonoro da Coca-Cola®.

Depois, tem-se o brand theme (tema sonoro), conhecido como jingle ou vinheta. Trata-se
de uma identidade sonora que pode ou nao ser acompanhado de uma letra, diferentemente dos
logos. Tenhamos como exemplo o McDonald’s, que utiliza como s/ogan ndo sonoro a expressao
/°m fovin’ it, do cantor Justin Timberlake®. Ha também as musicas de marcas, que sdao musicas
comuns, criadas inicialmente sem qualquer intencdo de veiculacdo ao produto ou servico, mas
que passam a ser utilizadas para essa funcao. A musica Change the World, do cantor Eric Clapton,
por exemplo, foi utilizada por muito tempo pelo banco brasileiro Itall com essa intencao.

Por fim, os simbolos sonoros (sound symbols) sao sons tipicos dos produtos e que o
consumidor percebe durante a utilizacdo deles. E o caso, por exemplo, toques de celulares ou
sons emitidos por computadores, como o som de inicializacao do Windows.

A titulo ilustrativo, podemos salientar o caso da Nokia Corporation, empresa finlandesa de
telecomunicacdes que ja foi conhecida como a maior fabricante de telefones celulares do mundo.
Em 2018, ficou em nono lugar entre as 10 maiores empresas de teleméveis no mundo inteiro.

Para figurar nesse posto, a empresa sempre investiu bastante em marketing e publicidade.
Conforme ressalta Lindstrom (2013, p. 81), foi necessario um investimento macico na melodia
que é a marca da empresa. Dai, surgiu o Nokia Ringtone, que é identificado no mundo inteiro. Por
causa da marca sonora, a empresa ganhou reconhecimento macico do seu publico. Segundo

dados trazidos pelo autor, em 2012, 41% dos consumidores ao redor do mundo reconheciam a

= Disponivel para consulta em: https://youtu.be/iPqSUG5Z0Fo

= Disponivel para consulta em: https://www.youtube.com/watch?v=ca5S85mhFbE

= Disponivel para consulta em: https://www.youtube.com/watch?v=HrPRtYvCvZI

= Disponivel para consulta em: https://www.tudocelular.com/mercado/noticias/n128626/hmd-global-cresce-mercado-mundial-
smartphones.html. Acesso em 18 de abril de 2020, as 12:26.
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melodia e a associavam com a marca. Em ambito regional, esse numero é elevado para 74%
somente no Reino Unido, enquanto nos Estados Unidos atinge 46%.

A consolidacao da empresa é resultado de muitos elementos, desde o produto oferecido
no mercado até o atendimento aos clientes. Mas Lindstrom ressalta que ferramentas menos
obvias, tais como o sounding branding do Nokia Ringtone, fortaleceram a marca Nokia, tornando-
a tao conhecida.

Zanna (2015, p. 24) explica que o primeiro ringtone da Nokia foi desenvolvido e lancado
em 1990, inspirado numa composicao do espanhol Francisco Tarrega, denominada Gran Vals:.
Mesmo com barreiras tecnologicas daquela época, o toque da Nokia chegou a ser reproduzido 1,8
bilhao de vezes por dia e se tornou 0 mais conhecido do planeta. Dai, percebe-se a relevancia e a
influéncia de uma marca sonora e a razao pela qual ela deve estar protegida pela Propriedade
Industrial.

Segundo Carapeto (2016, p. 30), o Tratado de Cingapura foi o primeiro a prever a
possibilidade das marcas sonoras (artigo 2.°). Mas, segundo o autor, dada a relevancia do tema,
ha uma crescente tendéncia a nivel global de aceitacdo delas. Acordos de Livres Comércios tém
papel fundamental para isso. Neste sentido, Oliveira (2019, p. 59) salienta que esses acordos
demonstram reciprocidade entre os paises onde as marcas sonoras sao admitidas. Ademais, ainda

gue menos numerosas, €ssas marcas estao tao protegidas quanto as tradicionais.

2.2.1 A relevancia do caso Shield Mark BV x Joost Kist h.o.d.n. Memex para a

aceitacao das marcas sonoras na Europa.

Sobre o caso Shield Mark BV x Joost Kist h.o.d.n. Memex, o Tribunal de Justica das
Comunidades Europeias manifestou-se em 2003, mais especificamente no processo C-283/01.
A demanda, que teve inicio no Benelux (unido da Bélgica, Holanda e Luxemburgo), discutiu
algumas questdes de interpretacao da Diretiva 89/104/CEE.

Em apertada sintese, o Instituto de Marcas do Benelux (BOIP) reconhecia a possibilidade
de registro de marcas sonoras. Assim, a sociedade Shield Mark BV registrou como marca 14 sinais
sonoros, sendo 11 constituidos pelo inicio da musica Fir Elise, de Beethoven e outras trés
constituidas pelo canto de um galo. A empresa usou pautas musicais, descricdes da musica,

onomatopeias e até mesmo descricao de sons para obter os referidos registros.

= Disponivel para consulta em: https://www.youtube.com/watch?v=uSQzUx3QW2Y
= Disponivel para consulta em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62001CJ0283
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Essas marcas foram utilizadas em campanhas publicitarias estratégicas. Segundo
Marques (2010, p. 95), folhetos com informacdes sobre os servicos propostos pela empresa foram
espalhados em expositores e quiosques; quando algum interessado os retirava, tocava-se a musica
Fiir Elise. Por sua vez, o canto do galo era entoado em programas de computador voltados a
advogados e especialistas em marketing. Toda vez que o programa era executado, o som era
entoado.

Todavia, o BOIP alterou o seu entendimento, passando a ndo mais aceitar os pedidos de
registro de marcas sonoras. Tal posicionamento motivou o consultor de comunicacéo Joost Kist a
lancar um programa informatico que, assim como o mencionado anteriormente, entoava o som
de um galo quando executado. Mais ainda, passou a também utilizar a musica Fir E/ise numa
campanha publicitaria muito semelhante a da Shield Mark BV.

A empresa, entdo, ajuizou uma acao contra Joost Kist sob o argumento de que houve
contrafacao, além de concorréncia desleal. Contudo, conforme salienta Marques (2010, p. 96),
naquela oportunidade, ja era pacificado o entendimento jurisprudencial no sentido de
impossibilidade de registros de marcas sonoras. Assim, o Tribunal holandés entendeu nao ser
aplicavel o Direito de Marcas ao caso, acolhendo tdo somente o pedido de reparacédo civil por
prejuizos.

A Shield Mark BV, irresignada, apresentou recurso sob o argumento de que houve violacdo
das disposicoes previstas na Diretiva 89/104/CEE. O Tribunal de Instancia Superior remeteu o
julgamento ao Tribunal de Justica das Comunidades Europeias, para analise de questdes
prejudiciais. O questionamento principal foi se o artigo 2.° da Diretiva em comento admite o
registro de sons como marca e, em caso positivo, quais as condicdes para tal e como pode ser
feito o registro.

Assim, o Tribunal manifestou-se:

6 O artigo 2. da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de
1988, que harmoniza as legislacdes dos Estados-Membros em matéria de marcas,
deve ser interpretado no sentido de que os sinais sonoros devem poder ser
considerados marcas desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou servicos
de uma empresa dos de outras empresas e sejam susceptiveis de representacao
grafica.

67 O artigo 2. da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que pode
constituir uma marca um sinal que nao é, em si mesmo, susceptivel de ser visualmente
perceptivel, desde que possa ser objecto de representacao grafica, nomeadamente
através de figuras, linhas ou caracteres, que seja clara, precisa, completa por si
propria, facilmente acessivel, inteligivel, duradoura e objectiva.

Tratando-se de um sinal sonoro, estas exigéncias nao sao satisfeitas se o sinal for
representado graficamente através de uma descricao que recorre a linguagem escrita,
tal como a indicacao de que o sinal é constituido por notas que compéem uma obra
musical conhecida ou a indicacéo de que € o grito de um animal, ou através de uma
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simples onomatopeia sem outra precisdo, ou através de uma sucessdo de notas
musicais sem outra precisdo. Em contrapartida, sao satisfeitas as referidas exigéncias
quando o sinal é representado através de uma pauta dividida em compassos e na qual
constem, designadamente, uma clave, notas musicais e siléncios cuja forma indica o
valor relativo e, se necessario, acidentes.

Para Marques (2010, p. 96), a referida decisao foi bastante acertada, pois priorizou a
esséncia da Propriedade Industrial em detrimento de uma leitura restrita e literal da legislacao.
Desde a referida demanda, o entendimento adotado na Unido Europeia foi de que o registro de
marcas sonoras é possivel, desde que os sons sejam representados de forma clara, exata.

Nesse sentido, a OMPI (2007), no documento Métodos de Representacao e Descrigdo dos
Novos Tipos de Marcas, esclareceu que a notacdo musical deve servir como representacao grafica
de uma marca sonora e 0 som deve ser representado por uma pauta dividida em compassos,
demonstrando ainda clave, notas musicais e pausas. Pode ser apresentada, ainda, uma descricao
do som ou amostra do som. Para facilitar a compreensdo do publico, a descricdo deve incluir
notas, instrumentos, duracao, batida, volume ou outras caracteristicas do som.

No tocante aos sons nao musicais, caso sejam apresentados descritivamente, os
escritérios, por norma, exigem uma descricao detalhada do som ou até mesmo um ultrassom.
Ademais, ha casos em que o requerente & obrigado a anexar uma gravacao do som que se
pretende registrar como marca (seja musical ou ndo) em de CD ou formatos de audio.

Em Portugal, o INPI-PT aceita que seja apresentada, junto ao pedido de registro, uma
gravacdo do som que deseja ser registrado como marca, em formato mp3 ou WAVE. Atualmente,
no pais, ha trés marcas sonoras registradas* e todas apresentaram arquivo multimidia junto ao
pedido.

Segundo dados informados pela OMPI (2018)¥, o numero de marcas sonoras ainda é
baixo. A Organizacdo explica que, em 2016, foram apresentados cinco pedidos de registro de
marcas sonoras a EUIPO. Até o fim daquele ano, a EUIPO ja havia registrado 196 marcas sonoras.
A titulo de comparacao, também em 2016, nos Estados Unidos, a USPTO registrou 26 marcas
sonoras. Para além disso, a OMPI, no mesmo ano, registrou o pedido de duas marcas sonoras.
Até 2016, o Registro Internacional do Sistema de Madrid continha 54 registros de marcas sonoras.

Até o presente momento, a OMPI nao divulgou dados atualizados sobre o assunto.

» Marca nacional n. 480308, da empresa Ageas Portugal — Companhia de Seguros S.A.; marca nacional n. 531888, da Gastdo da Cunha Ferreira
Ltda; e marca nacional n. 652090, da Empresa das Aguas do Vimeiro S.A.

= Disponivel para consulta em: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/es/mm_Id_wg_16/mm_Id_wg_16_4.pdf. Acessado pela tltima vez
em 16 de abril de 2020, as 22:02
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Entretanto, em consulta ao banco de dados do TMView, verifica-se que, desde o inicio de 2017, a

OMPI registrou mais 21 marcas sonoras, enquanto a EUIPO, mais 92.

2.2.2 0 cenario brasileiro para marcas sonoras.

No Brasil, as empresas brasileiras nao encontram suporte para a protecao de suas marcas
sonoras. Isso ocorre porque o legislador brasileiro imp6s a limitacdo de que somente sinais
graficamente representaveis poderdo ser registrados (artigo 122.° da Lei 9.279/96). Had um
descompasso entre a legislacdo brasileira e a tendéncia adotada por outras legislacdes espalhadas
pelo mundo, nomeadamente a dos paises vizinhos, como o Chile e Argentina.

E comum que empresas brasileiras procurem abrigo em legislacoes internacionais para
proteger sons caracteristicos como suas marcas. E o caso, por exemplo, da Petrobras, que ¢
detentora de alguns registros desse tipo em outros paises, como no Chile (Registro 1154932,
concedido pelo Instituto Nacional de Propriedad Industrial — INAPI — em 16 de fevereiro de 2015).

Para além disso, o caso mais relevante refere-se a empresa Rede Globo de
Telecomunicacdes. A emissora de televisao, muito conhecida no Brasil e em outros paises (como
Portugal), ¢ a segunda maior rede de televisao do mundo, ultrapassando a CBS e ficando atras
tao somente da ABC, ambas norte-americanas.

Segundo informacdes fornecidas pela propria emissora, em 1971, o seu diretor, José
Bonifacio, idealizou uma vinheta que marcasse a passagem de ida e de volta dos intervalos
comerciais, assim como demarcasse 0 momento exato em que as afiliadas da emissora entrassem
juntas com a programacao (o que, até entdo, era feito por telefone)®. O ruido foi concretizado no
que é conhecido até hoje como o “plim plim”+. Nesse sentido, Domingues (1984, p. 112) salienta
que o sinal sonoro em comento configura-se como uma verdadeira marca registravel, visto que
cumpre sem dificuldades a tarefa de identificar a empresa. O referido sinal, continua o autor,
identifica a Rede Globo tanto quanto seu logotipo, em qualquer lugar do pais. Qualquer consumidor
médio, ao ouvir o som, tem ciéncia de que o aparelho televisor esta ligado na Rede Globo, ainda
que o cidadao nao esteja assistindo ao programa ou, por algum motivo, nao esteja olhando para
a televisao.

A Rede Globo conseguiu obter o registro da referida marca sonora nos Estados Unidos

= Disponivel para consulta em: http://idest.com.br/noticias/entretenimento/rede-globo-e-a-segunda-maior-emissora-do-mundo. Acessado pela
ultima vez em 23 de abril de 2020, as 20:11.

» Disponivel para consulta em: http://redeglobo.globo.com/voce-sabia/noticia/2013/04/voce-sabia-plim-plim-foi-criado-para-marcar-ida-e-volta-
dos-intervalos.html. Acessado pela Ultima vez em 20 de abril de 2020, as 20:21.

© Disponivel para consulta em: https://www.youtube.com/watch?v=ckTDpHpGSil
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junto a USPTO, sob o referido Registro n. 3016937, que fora concedido em 2005. Porém, o
mesmo nado aconteceu quando a empresa ajuizou um pedido de protecdo da marca sonora na
Europa. O pedido de registro ocorreu no processo R 2945/2014-5, que culminou na
improcedéncia do requerimento. A empresa, entdo, apresentou recurso, que foi julgado no
acordao proferido em 13 de setembro de 2016 pelo Tribunal Geral da EUIPO. Seu provimento foi
negado sob o argumento de que, entre outras caracteristicas, a referida marca nao estava
revestida de carater distintivo. Ressalta o Tribunal que “um sinal sonoro que se caracteriza por
uma excessiva simplicidade e que se limita a uma simples repeticdo de duas notas idénticas nao
¢ suscetivel, como tal, de transmitir uma mensagem de que os consumidores se possam
recordar”,

Os exemplos mencionados servem para ilustrar a divergéncia legislativa entre o Brasil e
demais paises e como tal descompasso pode causar empecilhos para as empresas brasileiras,

que veem 0s seus ativos sem a devida protecao juridica.

2.3 Marcas Gustativas

Os problemas atribuidos as marcas sensoriais citadas anteriormente também se aplicam
as marcas gustativas. Se as olfativas e as sonoras encontram grandes empecilhos no que se refere
a protecao juridica, tais problemas, no caso das marcas gustativas, sao ainda mais evidentes. Por
essa razao, a receptividade a elas é muito restrita.

Segundo Barbas (2015, p. 312), é dificil caracterizar um gosto como marca, mais até do
gue um cheiro. Isso porque nem tudo pode ser “provado” pelo consumidor, assim como o gosto
também nao pode ser sentido a distancia. Se o produto tiver que ser consumido para que se sinta
0 gosto da marca, ela ndao cumpre a funcao distintiva, que a diferencia dos demais produtos
disponibilizados no mercado. Por essa razao, Kanesarajah (2008) entende que as marcas
gustativas podem, tao somente, ser aplicadas a produtos, nunca a servicos.

Se nas marcas olfativas o cheiro nao pode ser considerado o produto, e sim uma
caracteristica que o identifique e o distinga dos demais, o mesmo deve ocorrer nas marcas
gustativas. Nesse sentido, Barbas (2008, p. 313) e Mejia (2011, p. 22) salientam que, por norma,
o0 publico consumidor compreende o gosto como uma peculiaridade do produto, dificilmente como

indicador de procedéncia dele. Por essa razao, segundo os autores, para que o gosto se caracterize

»  Acordao do  Tribunal  Geral, Processo  T-408/15. Disponivel para consulta em: http://curia.europa.eu/juris/
document/document.jsf?text=plim%2Bplim&docid=183262&pagelndex=0&doclang=PT&mode=Ist&dir=&occ=first&part=1&cid=909959.
Acessado pela ultima vez em 23 de abril de 2020, as 23:12.
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COmMO marca, é necessaria a prova do secondary meaning, ou seja, a prova de que houve um
esforco para associa-lo ao produto. Assim, um sabor, por exemplo, ndo tem capacidade de
distinguir o produto, pois o consumidor dificilmente ira associa-lo com a sua origem empresarial.

Para Mejia (2011, p. 17), outra maneira de o sabor atender o carater distintivo € combina-
lo com sinais nominativos ou figurativos, compondo assim uma marca unica. Nesses casos, é
imprescindivel que o sabor do produto seja totalmente inédito e distancie-se daqueles
apresentados por outros produtos da mesma categoria.

Novamente, a representacdo grafica se mostra um grande problema a ser enfrentado
pelas marcas gustativas. Ainda considerando as palavras de Mejia (2011, p. 23), a tecnologia até
hoje ndo proveu formas de representar um sabor graficamente. A unica maneira de o fazé-lo é
usando palavras ou fornecendo amostras do produto.

Outrossim, Barbas (2015, p. 313) entende que nado ha que se falar em marca gustativa
associada a produtos alimenticios. Para o autor, isso se deve a um simples fato: o principio basilar
do Direito de Marcas é defender a justa concorréncia entre as empresas. Assim, 0 registro de um
gosto como marca configuraria uma afronta cabal a esse principio. Nesse mesmo sentido,
Goldman (2014) salienta que esse cenario criaria um 6bice ao estimulo da inovacdo. Por outro
lado, as empresas podem se respaldar nos segredos comerciais para a protecao das suas receitas,
como é o caso da Coca Cola.

0 autor relembra que, caso o sabor de um alimento seja registrado como marca, o titular
do direito poderia apropriar-se dele por tempo indefinido, até mesmo vitalicio. Isso implicaria num
entrave a inovacao do setor, pois ndo seria possivel, por exemplo, aprofundar-se no estudo e
desenvolvimento de novos sabores a partir daquele. O mesmo pensamento aplica-se ao sabor
associado naturalmente aos alimentos.

Nesse sentido, um caso curioso ocorreu nos Estados Unidos. A Acéo Civil n. 3:13-CV-335
que tramitou no Tribunal Distrital dos Estados Unidos, Distrito Sul do Texas, discutiu exatamente
essa questdo. No caso dos autos, em apertada sintese, a rede de restaurantes New York Pizzeria
de Russoajuizou uma demanda contra a sua concorrente, a Gina’s /talian Kitchen, alegando, entre
varias infracdes, uma suposta violacdo de sabor. A autora da demanda reivindicou direitos de
marca sobre o sabor da sua comida (sem nunca de fato télo registrado como marca),
argumentando que utilizavam ingredientes de marca especial, além de técnicas inovadoras de
preparacao que contribuiram para um sabor distinto dos demais concorrentes. No seu

entendimento, a ré violou esse sabor.
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A decisao® do Tribunal foi no sentido de que ndo ha possibilidade de reconhecer como

marca um sabor que é iminentemente associado a um alimento:

The Court does not doubt that flavor can “carry meaning,” but that meaning entitles a
mark to trademark protection only if it distinguishes the source of a product. {...)

If the hurdle is high for trademarks when it comes to the flavor of medicine, it is far
higher—and possibly insurmountable—in the case of food. People eat, of course, to
prevent hunger. But the other main attribute of food is its flavor, especially restaurant
food for which customers are paying a premium beyond what it would take to simply
satisfy their basic hunger needs. The flavor of food

undoubtedly affects its quality, and is therefore a functional element of the product (...)
Not surprisingly given this functionality bar, NYPI is unable to cite any case recognizing
a trademark in the flavor of food. NYPI does not allege that its

supposedly unique flavoring is merely an identifier, and any such allegation would be
implausible given that the flavor of pasta and pizza has a functional purpose. The
trademark claim is therefore dismissed.®

No ambito da Unido Europeia, jurisprudéncia muito utilizada para ilustrar os vieses do
tema de marcas gustativas é a Decisdo da 2.7 Camara de Recurso do IHMI, de 4 de agosto de
2003, no processo n. R120/2001-2, MC.1.452.853, num recurso interposto por £/ Lilly and
Company*. No caso em questdo, a empresa pretendia registrar o sabor de morango como marca
de produtos farmacéuticos. O IHMI recusou o pedido, sob o argumento de que ndo havia o carater
distintivo, bem como a descricdo presente no pedido de registro de marca “sabor artificial de

morango” nao demonstrava a clareza e a precisao necessarias.

Any manufacturer of products such as pharmaceutical preparations is entitled to add
the flavour of artificial strawberries to those products for the purpose of disguising any
unpleasant taste that they might otherwise have or simply for the purpose of making
them pleasant to taste. If the appellant were given an exclusive right to use such a
‘sign” under Article 9 CTMR, that would interfere unduly with the freedom of the
appellant’s competitors. 16 Even if the anti-competitive effects of registration of the
TASTE OF ARTIFICIAL STRAWBERRIES as a trade mark are disregarded, it is in any
event clear that such a taste cannot distinguish the pharmaceutical preparations of one
undertaking from those of another. A feature that any manufacturer of such goods is
entitled to use cannot distinguish the goods of one manufacturer from those of
competing undertakings.

Moreover, the taste is unlikely to be perceived by consumers as a trade mark; they are
far more likely to assume that it is intended to disguise the unpleasant taste of the
product: see the Decision of 5 December 2001 in Case R 711/1999-3 THE SMELL OF
RASPBERRIES, at paragraph 43.«

= Disponivel para consulta em: http://business.cch.com/ipld/newVsyal.pdf

= 0 Tribunal ndo duvida que o sabor pode “ter significado”, mas esse significado da direito a protecédo da marca somente se distinguir a origem de
um produto. (...) Se o obstaculo é alto para as marcas registradas quando se trata do sabor do remédio, € muito maior - e possivelmente
intransponivel — no caso dos alimentos. As pessoas comem, € claro, para evitar a fome. Mas o outro atributo principal da comida é o sabor,
especialmente a comida de restaurante, pela qual os clientes estdo pagando um prémio além do que seria necessario para simplesmente
satisfazer suas necessidades basicas de fome. O sabor dos alimentos, sem duvida, afeta a sua qualidade, sendo, portanto, um elemento funcional
do produto. (...) Sem surpresa, dada esta barra de funcionalidade, a NYPI ndo é capaz de citar nenhum caso que reconheca uma marca registrada
no sabor dos alimentos. NYPI nao alega que o aroma supostamente unico é apenas um identificador, e qualquer alegacdo desse tipo seria
implausivel, uma vez que o sabor da massa e da pizza tem um proposito funcional. A reivindicacdo de marca registrada €, portanto, rejeitada.
(Traduc@o nossa).

“ Disponivel para consulta em: https://www.copat.de/markenformen/r0120-2001-2.pdf

= Qualquer fabricante de produtos como preparacgdes farmacéuticas tem o direito de adicionar o sabor de morangos artificiais a esses produtos,
com o objetivo de disfarcar qualquer sabor desagradavel que possam ter ou simplesmente com o objetivo de torna-los agradaveis ao paladar. Se
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A titulo ilustrativo, podemos fazer um paralelo do caso acima explanado com outra
demanda, ocorrida dessa vez nos Estados Unidos. Em 2006, o Tribunal Interno do USPTO
(7rademark Trial and Appeal Board — TTAB) debrucou-se sobre um pedido de registro de uma
marca, qual seja, o sabor de laranja associado a remédios antidepressivos. O processo em questdo
muito se assemelha ao explanado anteriormente e, por esta razao, nao o transcreveremos aqui.
Entretanto, é importante ressaltar que, nessa demanda, a negativa do pedido de registro fundou-
se no argumento de que o sabor laranja ¢ uma caracteristica funcional do produto, utilizada para
torna-o aprazivel, facilitando o seu uso.

E importante salientar que as empresas farmacéuticas, reiteradamente, utilizam-se desse
artificio para popularizar os seus remédios. Assim, entendeu o Tribunal, dificilmente o sabor de
laranja seria suficiente para distinguir o produto da autora da demanda de outros ja disponiveis no
mercado e que faziam uso do mesmo mecanismo.

Para Mishra (2008, p. 47), muitas vezes o sabor & necessario para os demais correntes.
0 autor traz como exemplo a pasta de dentes de menta para adultos e a pasta de dente com sabor
de chiclete para criancas. Nesse caso, podemos considera-los como sabores genéricos, pois o
mercado desses produtos os utiliza com bastante frequéncia. Todavia, caso um sabor incomum,
como meldo ou caramelo, fosse associado a escovas de dentes ou fio dental, o autor entende que
haveria uma maior probabilidade de o pedido de registro lograr éxito

Conclui-se, portanto, das analises dos casos explanados, que, para marcas gustativas, é
imprescindivel que sejam demonstradas tanto a distintividade quanto a funcionalidade para o
efetivo pedido de registro delas.

Segundo Barbas (2015, p 316), para o registro das marcas gustativas, é necessaria a
presenca das seguintes caracteristicas: a) que o produto nao tenha qualquer sabor caracteristico
ou que nao seja pensado para ser reconhecido pelo paladar; b) o gosto nao pode influenciar na
decisdo de consumo/uso do produto (por exemplo, disfarcando um gosto ruim); c) o sabor ndo
interfere no desempenho do produto, que cumpre suas funcdes independente de té-lo ou nao; d)
0 gosto ndo pode ser de utilizagdo corriqueira na industria, devendo ser atipico, pois nao pode

criar obstaculo na concorréncia com outros produtos e servicos do mesmo nicho.

a recorrente tivesse o direito exclusivo de utilizar esse “sinal” nos termos do artigo 9.° do CTMR, isso interferiria indevidamente na liberdade dos
concorrentes da recorrente. Mesmo que sejam ignorados os efeitos anticoncorrenciais do registro do GOSTO DE MORANGOS ARTIFICIAIS como
marca, é, em todo o caso, evidente que esse sabor ndo pode distinguir os produtos farmacéuticos de uma empresa dos de outra. Uma
caracteristica que qualquer fabricante de tais produtos tem o direito de utilizar néo pode distinguir os produtos de um fabricante dos de empresas
concorrentes. Além disso, é improvavel que o sabor seja percebido pelos consumidores como uma marca; € muito mais provavel que presumam
que se destina a disfarcar o sabor desagradavel do produto: ver a deciséo de 5 de dezembro de 2001, no processo R711/1999-3, O CHEIRO
DE FRAMBOESAS, no ponto 43. (Traducéo nossa).
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Barbas ainda contrapde o argumento de que as marcas gustativas nao seriam possiveis,
pois ndo seriam sentidas sem que houvesse o consumo do produto. Segundo o autor, o argumento
¢ facilmente vencido visto que a maior parte das marcas de sabor serao direcionadas a produtos
nao destinados ao consumo e, mesmo que assim nao o fosse, bastariam estratégias de marketing
para resolver a questao como, por exemplo, oferecer ao publico consumidor formas de ter acesso
ao sabor sem que fosse necessario comprar o produto.

Até hoje, somente uma marca gustativa foi registrada na Europa. Segundo Kanesarajah
(2008, p. 4), foi apresentado ao escritorio de marcas e patentes do Benelux o sabor de alcacuz
aplicado a produtos de papelaria. O pedido foi acompanhado da descricao escrita do sabor que
se pretendia registrar como marca.

Sobre a perspectiva de ascensdo das marcas gustativas na Europa num futuro, Mishra
(2007, p. 47) e Barbas (2015, p. 320) entendem que um dos maiores obstaculos &, com certeza,
a representacdo adequada. Conforme se demonstrou, as marcas gustativas sao muito dificeis de
serem demonstradas. Atualmente, sdo poucos os estudos sobre o assunto. E, conforme percebe-
se das marcas explanadas anteriormente, a evolucao da discussdo das marcas nao perceptiveis

se da, por norma, por jurisprudéncias relevantes sobre o tema, o que até o momento ndo ocorreu.

3 Registro de Marcas Sensoriais Inovadoras no Brasil: E Mesmo Necessario?

Conforme foi demonstrado no decorrer deste trabalho, no Brasil, o entendimento unissono
e aplicado pelo INPI-BR e pela jurisprudéncia é pela ndo admissédo das marcas sensoriais
inovadoras. Isso decorre de uma aplicacao literal do artigo 122.° da Lei 9.279/96, que dispde que
somente sera registrada como marca os sinais visualmente perceptiveis. Esse requisito preliminar
exclui inoportunamente as marcas sensoriais inovadoras (quais sejam, olfativas, sonoras e
gustativas) do seu escopo de protecao.

Tal posicionamento é reforcado pelo Brasil no cenario internacional. Em 2004, a
Associacdo Internacional de Protecdo da Propriedade Intelectual (AIPPI) promoveu um debate
acerca das marcas nao tradicionais, que resultou no documento Conditions for registration and
scope of protection of non-conventional trade marks (Question 181)¢. Naquela oportunidade, o
Brasil se fez representado, posicionando-se no sentido de que somente os sinais visiveis sao

passiveis de registros como marca, excluindo-se os demais. Em sentido contrario, paises como

« Disponivel para consulta em: https://www.aippi.fr/upload/Geneve%202004%20Q180%20181%20182%20183/rs181english.pdf
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Franca e Holanda posicionaram-se favoravelmente acerca do registro de sinais ndo visualmente
perceptiveis, desde que sejam representados de forma grafica e adequada. Quando o grupo
brasileiro foi questionado acerca do registro de odores, novamente, posicionou-se pela recusa,
assim como Egito, Canada e Japao, indo de encontro com paises como Australia e Estados Unidos.

Em 2008, no Comité Permanente sobre a Lei de Marcas, Design Industrial e Indicacoes
Geograficas (SCT), realizado pela OMPI (SCT/19/9), o Brasil, dessa vez representado pela ABPI,
novamente discutiu sobre o tema. Mais uma vez, o Brasil reiterou seu posicionamento de aceitar,
para o registro de marcas, sinais tdo somente representaveis graficamente. Entretanto, exteriorizou
0 interesse em engajar-se na discussao e motivou a continuidade dos trabalhos técnicos realizados
nesse sentido.

Ademais, conforme exaustivamente esclarecido, o INPI-BR faz uma compreensao literal
do disposto no artigo 122.° da Lei 9.279/96, ndo dando abertura ao registro de marcas nao

tradicionais.

3.1 Posicionamentos Contrdrios a Admissdo das Marcas Sensoriais
Inovadoras

Conforme restou demonstrado no decorrer deste estudo, a ascensdo e aceitacdo das
marcas sensoriais inovadoras ainda é assunto discutido e debatido por varios juristas em todas as
partes do mundo. Nao ha consenso no ambito internacional. Enquanto alguns paises acatam as
marcas nado convencionais, outros vdo em sentido contrario, como € o caso do Brasil. De modo a
melhor compreender essa recusa, esmiucaremos, neste tdpico, alguns dos posicionamentos que
reforcam a rejeicao das marcas nao tradicionais no pais.

Inicialmente, cabe destacar que as marcas nao tradicionais, mesmo nos paises em que
sao aceitas, representam um numero muito inferior quando em comparacdo com as marcas
tradicionais. Tenhamos como exemplo a totalidade das marcas registradas na Europa pela EUIPO.
Entre fevereiro de 2020 a fevereiro de 2021, foram pedidos o registro de 70.453 marcas
tradicionais. No mesmo lapso temporal, foram registradas somente 19 marcas nao tradicionais
(sonoras e olfativas).

Assim, conforme ressalta Barbas (2015, p. 70), restam duvidas sobre a viabilidade de
estruturar todo um sistema burocratico para tramitar o processo de registro de marcas nao
tradicionais, além de empreender esforcos e alterar uma legislacdo, que sera utilizado para uma

quantidade infima de requerentes. Segundo o autor, a simples vedacdo a concorréncia desleal
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(prevista na Lei 9.279, no artigo 195.°) é suficiente para suprir essa necessidade. Por ser um
intuito multifacetado e que pode ser utilizado nas mais diversas situacdes, Barbas (2015, p. 66)
esclarece que ¢ uma “espécie de ‘coringa’ apto a, genericamente, ‘suprir a falta’ de Direito de
Propriedade Industrial mais especifico.”

Neste sentido, Silva (2008, p. 74) vé a concorréncia desleal como forma de dirimir atos
prejudiciais realizados na pratica comercial. A previsao legal é genérica e, portanto, cabivel quando
houver uma infracdo as boas praticas comerciais e publicitarias. Assim, aquele que se sentir lesado
pela violacao do seu direito de utilizacdo de marcas nao tradicionais que, mesmo nao registradas,
representem sua empresa, pode buscar amparo no artigo 209.° da Lei 9.279/96 (Brasil)¥. No
Brasil, insta salientar, a jurisprudéncia entende que, havendo imitacao de elementos de construcao
semelhantes entre as empresas que evidenciem a possibilidade de confusdo ao consumidor, é
cabivel a aplicacao do instituto da concorréncia desleal, assim como danos materiais e morais-.

Outrossim, no caso de marcas sonoras, por exemplo, Libman (2017, p. 38) ressalta que
tal protecdo poderia ocorrer por meio da Lei de Direitos Autorais. No Brasil, os Direitos Autorais
estdo previstos na Lei 9.610/98. Portanto, em face da impossibilidade de registro de marcas
sonoras, o requerente pode recorrer-se ao artigo 7.°, V da lei em questdo. Neste sentido, Libman
ressalta que os titulares dos signos estariam resguardados por outro ramo do Direito de
Propriedade Intelectual. E interessante lembrar que, segundo a autora, essa protecao reverberara
para os titulares do direito, assim como para os consumidores.

Por fim, sob a ética de Vilhena (2016, p. 984), outros grandes obstaculos para a mudanca
legislativa da Lei de Propriedade Industrial no tocante as marcas nao tradicionais sao a atual
situacdo do INPI-BR e as peculiaridades do processo legislativo no Brasil. Ressalta o autor que tais
obstaculos operam de duas formas: impedindo novas iniciativas e contribuindo para a manutencao
da situacao atual. O autor afirma que, no Brasil, € comum uma resisténcia dos setores publicos a
inovacdes. Acresce-se o fato de que nao ha, por parte dos legisladores, qualquer movimentacao
para alterar a legislacdo. Portanto, para ele, é expectavel que examinadores, funcionarios do INPI-
BR, administradores publicos e politicos encontrem algumas dificuldades na abordagem juridica

da das marcas nao tradicionais.

« Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuizos causados por atos de violagao de
direitos de propriedade industrial e atos de concorréncia desleal nao previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputacdo ou os negocios
alheios, a criar confuséo entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de servico, ou entre os produtos e servicos postos no
Comeércio.

« AC 10024057384737002, Tribunal de Justica de Minas Gerais. Disponivel para consulta em: https://ti-mg.jusbrasil.com.br/
jurisprudencia/ 692207462 /apelacao-civel-ac-10024057384737002-mg
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3.2 Posicionamentos Favoraveis a Admissao das Marcas Sensoriais
Inovadoras

A possibilidade de registro de marcas nao tradicionais no Brasil traz consigo algumas
controvérsias € muitos argumentos contrarios a admissao delas. Todavia, uma parte da doutrina
e muitos operadores do Direito colocam-se a favor das marcas nao convencionais, conforme
demonstraremos a seguir.

Ainda que alguns doutrinadores entendam ser possivel utilizar outras vertentes da
Propriedade Industrial para a protecao das marcas nao tradicionais, Barbas (2015, p. 64) contesta
esse posicionamento com fulcro no Principio da Especificidade de Protecoes, que, segundo ele,
prevalece no Direito de Propriedade Intelectual. Ressalta Barbas que as marcas tém carateristicas
proprias, distanciam-se das demais espécies protegidas pela Propriedade Intelectual e, portanto,
devem ser protegidas por um ordenamento especifico.

No tdpico anterior, ressaltamos o posicionamento de alguns autores que entendem ser
possivel a protecao dessas marcas por meio do instituto da concorréncia desleal. Todavia, em
sentido contrario, Soares (2016, p. 11) entende n&o ser cabivel a aplicacao do artigo 209.° da Lei
de Propriedade Industrial (LPI) para a protecao desses bens, pois, em verdade, quando se fala em
marketing sensorial, temos que considerar os substanciais investimentos que sdo destinados
nessa construcdo. Por esse motivo, conclui o autor, se faz cada vez mais premente uma efetiva
regulamentacao juridica que se proponha a proteger os sinais inovadores como marcas.

Por outro lado, a exigéncia da representacéo grafica para o efetivo registro do sinal como
marca vai de encontro a uma tendéncia mundial. Essa discussao ja foi ultrapassada em muitos
paises, como € o caso dos que compdem a Unido Europeia. Na América do Sul, por exemplo,
paises como Argentina e Uruguai preveem a possibilidade de registro das marcas nao tradicionais.
Recusando-se a olhar para essa questdo com mais zelo, o Brasil restringe-se a um papel de mero
espectador. Nesse sentido, Marques (2010, p. 18) vé a posicao adotada pelo Brasil como bastante
atrasada. Tal situacdo é prejudicial ao mercado brasileiro, pois tem levado empresas nacionais a
buscarem refugio nas legislacées internacionais para proteger suas marcas. E o caso, por exemplo,
da empresa brasileira Petrobras, que registrou varias marcas sonoras no Chile.

Tenhamos como exemplo o BRICS: no grupo de paises emergentes com grande potencial
econdmico, formado pelo Brasil, Russia, india, China e Africa do Sul, somente a legislacdo
brasileira nao reconhece as marcas nao tradicionais.

Ademais, a exigéncia de representacdo grafica, determinada na Lei 9.279/96, realiza um
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reducionismo do conceito de sinal distintivo. Nas palavras de Filho (2016, p. 57), o artigo 122.°
vai de encontro ao leque de possibilidades de sinais que se apresentam de formas diferentes, mas
que cumprem, de igual forma, a funcdo das marcas tradicionais. Como esclarece Marques (2010,
p. 111), essa compreensdo “isolada e literal” é no sentido contrario do que se espera da
regulamentacao juridica, ou seja, o incentivo ao livre desenvolvimento das marcas por meio de
processos legais que estejam atentos a evolucéo social.

Outro argumento relevante a favor das marcas néo tradicionais é que elas cumprem um
interesse social. Isso porque, segundo Barbosa (2011, p. 24), a marca tem uma finalidade social.
A protecao da marca, ressalta o autor, extrapola direitos e interesses individuais, e atinge direitos
da prépria comunidade, pois protege o “grande publico”, o publico consumidor. Sabemos que o
registro de marca visa, primordialmente, a protecao de direitos de uma classe empresaria, mas
nao se pode esquecer que tao importante quanto é a protecao do consumidor. Assim, a partir do
momento que a legislacdo se escusa de proteger um tipo de marca (no caso deste estudo, as
marcas nao convencionais), temos que o publico consumidor, que ja é visto como o elo mais fragil
da relacdo de consumo, fica prejudicado.

Nesse sentido, Filho (2016, p. 61) sublinha que a protecdo de marcas nao tradicionais
fomenta a valorizacdo de “questdes relacionadas & promocéo social”. E, portanto, de grande
utilidade, tanto para fornecedores quanto para os consumidores, além de ser uma grande valia
para o mercado. Para o autor, essa variedade de canais sensoriais entre o consumidor e as
empresas é bastante benéfica. Dessa maneira, o consumidor teria acesso a mais informacdes
sobre a natureza, as particularidades e as propriedades daquele produto. Um exemplo interessante
trazido pelo autor, € a promocao social das marcas ndo convencionais quanto a inclusao de
consumidores invisuais que, por meio de sinais nao visualmente perceptiveis, teriam mais
autonomia e liberdade nas suas escolhas.

Para Dinwoodie (2019, p. 12), as marcas que utilizam apelos ndo verbais podem exercer
mais atratividade no publico consumidor. Em face dessa eficiéncia, as marcas nao tradicionais
conseguem se impor e crescer num comércio global e, consequentemente, multilingue. Neste
sentido, Maia (2020, p. 16) esclarece que a marca “pode ser considerada como o DNA de uma
empresa”, pois cumpre o papel de conectar o cliente com o produto. Quando se constréi uma
marca, deve-se ter em mente que ela representa uma soma de principios que simbolizam aquela
empresa.

Por outro lado, Filho (2016, p. 57) sublinha que a negativa do INPI-BR no tocante as
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marcas nao tradicionais confronta o disposto na prdpria Constituicdo Federal Brasileira. A Carta
Magna, conforme salientado anteriormente, dispde, no artigo 5.°, que a “lei assegurara aos
autores de inventos industriais, (...) protecdo a propriedade das marcas (...) e a outros signos
distintivos”. Para Muller (2016, p. 146), a limitacdo do conceito de marca aos signos
representaveis graficamente é inconstitucional, pois é uma afronta a protecéo indicada no referido
artigo.

Um argumento bastante utilizado contra a promocéo das marcas nao tradicionais é que,
mesmo nos paises em que sao aceitas, ha uma quantidade infima delas, o que inviabilizaria uma
regulamentacao propria. Em sentido contrario, Barbas (2015, p. 71) salienta que o instituto das
marcas nao convencionais tem grande potencial de notoriedade nos sistemas de marcas. Para o
autor, esses sinais distintivos serdo ainda mais disseminados com o avanco tecnolégico.

Neste sentido, Libman (2017, p. 67) sublinha que n&o cabe ao Direito utilizar parametros
quantitativos para estabelecer qual fen6meno é passivel de protecdo ou nao. Assim, segundo a
autora, todo o investimento (seja de tempo, seja econdmico) destinado ao desenvolvimento de
uma marca, seja ela tradicional ou néo, € merecedor de abrigo jurisdicional.

Ainda, cabe ressaltar que um sistema de registro de marcas é essencial para o equilibrio
do mercado. Nesse sentido, Barbas lembra-nos que somente esse sistema da publicidade da
disponibilidade (ou ndo) das marcas utilizaveis no mercado. O sistema de registro de marcas ¢
imprescindivel para a defesa da livre concorréncia, além da protecdo do publico consumidor.

Segundo o autor, o pais que ndo adere ao registro das marcas nao tradicionais estimula
casos de contrafacdo. Isso porque, sem a possibilidade de consulta sobre a disponibilidade ou ndo
daquele sinal, o empresario precisara recorrer ao seu conhecimento prévio sobre o mercado, ou
até mesmo a consultas sem qualquer respaldo. Essa conduta ¢ muito fragil e nao é o que se
espera quando tratamos de um sistema amplo e de influéncia internacional.

Ainda, Maia (2020, p. 8) sublinha que a sociedade da informacao, assim como o
crescimento do comércio internacional, implica necessariamente que o Poder Publico e a
sociedade civil adotem as medidas cabiveis para estimular o crescimento econdémico. Entre tantas
maneiras, uma delas é a promulgacdo de legislacdo adequada que satisfaca essa demanda. Por
essa razao, conclui a autora, a protecdo de marcas faz-se imprescindivel. Uma lei que se atente a
protecao da Propriedade Industrial, sobretudo a protecdo de marcas, € um estimulo ao
desenvolvimento econémico do pais .

Por fim, conforme salientam Silva e Sant’anna (2012, p. 31), a criacdo humana ¢ o
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principal combustivel para a Propriedade Intelectual. E o que movimenta este ramo do direito e ¢
também o principal bem a ser objeto de protecdo. Uma ideia que se torna um bem intangivel e
transforma-se em viés econ6mico para o pais contribui, também, para o desenvolvimento
tecnologico. Por essa razao, concluem as autoras, sdo necessarias politicas especificas para a

protecao desses bens, particularmente para as marcas nao tradicionais.
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CONCLUSAO

O intuito do presente trabalho foi analisar o fenémeno das marcas sensoriais inovadoras
e explorar a posicao dos ordenamentos juridicos, sobretudo da Europa e do Brasil, perante elas.
Assim, para uma adequada compreensao do tema, fez-se necessario demonstrar a evolucdo das
marcas, por meio de uma explanacao desde o seu surgimento até os dias atuais. Para além disso,
fez-se necessario também demonstrar os impactos trazidos pela tecnologia e pela globalizacdo
para essa matéria do Direito de Propriedade Industrial.

0 impacto da evolucéo tecnoldgica nas marcas ¢ percebido na forma como elas passaram
a ser representadas: se, quando do seu surgimento, elas eram restritas a serem representadas
por meio de figuras bidimensionais, atualmente ja podem sao percebidas por outros sentidos que
nao a visao. Assim, as marcas passaram a ser abordadas e aplicadas por outras disciplinas, como
o marketing sensorial. Para além disso, se antes as marcas se restringiam a identificar produtos,
hoje elas cumprem o papel também de demonstrar ao seu publico consumidor os valores daquela
empresa.

Mediante o exposto, fica claro que o marketing sensorial & uma tendéncia consolidada no
mercado e bastante util para a comunicacdo das empresas num mercado globalizado e
multilingue. A propensao no Direito das Marcas, em face da agil evolucdo tecnologica, é que as
empresas facam uso de sinais cada mais heterodoxos para se comunicarem com o consumidor.

A Quarta Revolucdo Industrial foi impulsionada pelas tecnologias inovadoras e,
consequentemente, as marcas precisaram evoluir para se adequar e atender as necessidades de
um mercado cada vez mais conectado e globalizado. Ocorre que, no tocante ao Direito de
Propriedade Industrial, alguns ordenamentos juridicos tardaram a acompanhar o avanco desses
bens intangiveis.

Conforme foi discutido, inicialmente os tratados internacionais demonstraram algum
receio quanto ao registro de sinais nao convencionais como marcas. Contudo, foi a partir da
consolidacdo da Convencao da Uniao de Paris, do TRIPS e do Sistema de Madrid (formado pelo
Acordo de Madrid e Protocolo de Madrid) que se iniciaram as discussdes sobre o conceito de
marca e como elas poderiam ser representadas.

Outrossim, a lentidao do Direito de Propriedade Industrial em versar sobre as marcas
sensoriais inovadoras deu ensejo para que casos concretos abordassem o poder judiciario.

Percebemos, no presente estudo, que a jurisprudéncia teve impacto relevante na consolidacdo do
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tema perante algumas legislacdes.

Nesse sentido, a Diretiva (UE) 2015/2436 e o Regulamento (EU) 2017/1001 abriram
espaco para a aceitacao das marcas nao tradicionais. A primeira assumia que poderiam ser
considerados todos os sinais, nomeadamente sons e cores, desde que cumprido a funcao
distintiva. Nesse sentido, o Regulamento complementou-a, ao dispor que o sinal distintivo poderia
ser representado por meio de tecnologia, desde que fosse de forma “clara, precisa, autonoma,
facilmente acessivel, inteligivel, duradoura e objetiva.”

Portanto, as legislaces que ndo estao atentas a marcas sensoriais inovadoras mostram
um grande descompasso com a realidade. E o que ocorre com o Brasil. Da analise dos ntiimeros
acostados, das doutrinas e das jurisprudéncias, conclui-se que a Lei n. 9.279/96, que trata sobre
Propriedade Industrial no Brasil, demonstra um grande retrocesso, tanto no viés econdmico quanto
no tocante ao interesse social, ao exigir que a marca seja graficamente representavel. A marca,
percebemos neste estudo, tem uma funcao social de grande relevancia e, portanto, o ordenamento
juridico ndo pode ficar alheio aos progressos.

Destarte, os sinais inovadores, conforme demonstrado, ja sdo uma realidade e, portanto,
ndo ha mais respaldo para que a legislacao brasileira se mantenha inerte neste sentido. As outras
possibilidades de protecdo desses signos, quais sejam, a concorréncia desleal e a protecédo
autoral, nao séo o caminho mais adequado. Deve-se, portanto, haver uma alteracao na legislacéo
brasileira, de modo que o artigo 122.° passe a ter outra redacdo e abarque outras formas de
representacdo dos sinais que pretendam ser registrados como marca.

Outrossim, conforme ficou demonstrado, o siléncio da legislacdo brasileira vai de encontro,
inclusive, com a propria Constituicao Federal, que dispde em seu artigo 5.°, inciso XXIX, que todas
as obras dos criadores e inventores devem ser protegidas. Ou seja, ndo ha guarida ou justificativa
para o posicionamento do ordenamento juridico brasileiro ao rechacar as marcas nao tradicionais.

Conclui-se também que o INPI-BR adotou um comportamento antiquado ao reduzir o
conceito de marca aos sinais graficamente representaveis. Conforme verificou-se, a autarquia tem
demonstrado excessivo rigor no tocante ao registro de marcas, repelindo toda e qualquer
possibilidade de aceitacdao de sinais nao perceptiveis em si mesmos. Esse comportamento ¢
replicado nos Tribunais, que sequer dao abertura para possiveis discussdes. Percebe-se que a
pratica é extremamente danosa, pois, além de nao dar margem a discussao da protecdo das
marcas nao tradicionais, também estimula casos de contrafacao.

Este estudo apresenta algumas limitacdes. Por ter sido desenvolvido num contexto atipico,
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qual seja, a pandemia de Covid-19, houve dificuldade no tocante ao acesso a algumas doutrinas,
principalmente doutrinas brasileiras. Todavia, compensou-se esse obstaculo com pesquisas
aprofundadas perante os &rgaos governamentais, além buscas de artigos cientificos,
jurisprudéncias e doutrinas disponibilizadas nas mais variadas plataformas. Apesar da limitacao
identificada, considera-se que o estudo realizado permitiu fazer uma analise da evolucéo histdrica
e legislativa do Direito de Marcas, além de compreender suas nuances e suas influéncias e
relevancias no mercado.

Diante do exposto, entendemos que o presente estudo € pertinente para o
desenvolvimento e aprofundamento da questdo, sendo, entdo, relevante e oportuno, pois
encontramo-nos num momento em que muito se discute sobre evolucao tecnoldgica, economia
4.0, globalizacao dos mercados e as marcas tém papel fundamental nisso. No Brasil, percebemos
gue ja ha alguns estudos referentes as marcas nao tradicionais, sobretudo as sonoras. Entretanto,
esperamos que este estudo seja um contributo para préximas discussoes.

Entendemos que futuras investigacfes poderiam aprofundar-se na pesquisa das outras
marcas ndo tradicionais, tais como hologramas, marcas gestuais, marcas de cor e afins, que
também sdo amplamente utilizadas no mercado. Essas marcas padecem da mesma dificuldade
que as nao perceptiveis em si mesmas, pois demonstram uma certa dificuldade de representacéo.

Por fim, por meio deste estudo deixamos um contributo para o Direito de Propriedade
Industrial, nomeadamente, o Direito de Marcas. O intuito foi colaborar para a compreensdo do
comportamento dos consumidores diante delas e, mais ainda, entender o comportamento das
legislacdes perante esse fendmeno. Dada a relevancia do tema, fica claro que ha muito o que ser

discutido, o que deixa em aberto possibilidades para outros investigadores.
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