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Resumo: O presente estudo analisa a protegdo das marcas no ordenamento juridico
brasileiro, destacando a necessidade de agado efetiva do titular para assegurar a tutela
estatal e a consequente protegao de seu uso. Introduz o reconhecimento das marcas como
sinais distintivos dotados de valor juridico e econdmico, essenciais a diferenciagdo entre os
produtos e os servigos € a consolidagao da tdo importante lealdade concorrencial. Examinam-
se o conceito legal de marca previsto na Lei n® 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial)
e o papel dos sinais distintivos em sentido amplo, abrangendo, além das marcas, o nome
empresarial, o titulo de estabelecimento e as indicagbes geograficas. Analisam-se também as
multiplas fungdes das marcas, ressaltando sua relevancia estratégica para o mercado e para
o consumidor. O estudo aborda ainda os principios juridicos aplicaveis ao direito marcario,
bem como as excegdes conferidas as marcas notérias e de alto renome. Conclui-se que o
registro é o ato constitutivo do direito de marca, indispensavel para a protecao plena e para a
consolidagdo de um ambiente concorrencial justo.
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distintivos; importancia do registro.

Abstract: This study analyzes trademark protection in the Brazilian legal system, highlighting
the need for effective action by the trademark holder to ensure state protection and the
consequent protection of its use. It introduces the recognition of trademarks as distinctive
signs with legal and economic value, essential for differentiating products and services and
consolidating the all-important competitive fairness. The legal concept of trademark, as
defined in Law No. 9.279/1996 (Industrial Property Law) and the role of distinctive signs in a
broad sense, encompassing not only trademarks but also company names, business names,
and geographical indications, are examined. The multiple functions of trademarks are also
analyzed, emphasizing their strategic relevance to the market and the consumer. The study
also addresses the legal principles applicable to trademark law, as well as the exceptions
granted to well-known and highly reputable trademarks. It concludes that registration is the
constitutive act of trademark rights, indispensable for full protection and for consolidating a
fair competitive environment.
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INTRODUGAO

O estudo da protegao marcaria no Brasil nos traz a importancia das marcas
como elementos fundamentais do sistema de propriedade industrial, sendo instru-
mento de identificacdo, diferenciacéo e fidelizagdo no mercado. A marca é um sinal
distintivo o qual transcende sua fungdo meramente estética e assume papel eco-
ndmico e juridico relevante, servindo como veiculo de informagao e confianga entre
fornecedor e consumidor.

A Constituicdo Federal de 1988, ao garantir a protegcdo a propriedade das
marcas e demais sinais distintivos (art. 5°, XXIX), reconhece a importancia social e
econOmica desses bens intangiveis, cuja tutela visa ndo apenas resguardar o inte-
resse do titular, mas também assegurar a lealdade concorrencial e a transparéncia
nas relagdes de consumo.

A Lei n°® 9.279/1996, conhecida como Lei da Propriedade Industrial (LPI) no
Brasil, consolidou os fundamentos desse regime de protegéo, estabelecendo que
a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido pela autori-
dade competente, qual seja, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). A
partir desse ato constitutivo, nasce o direito de exclusividade de uso em todo o terri-
tério nacional, garantindo ao titular, inclusive, a possibilidade de impedir o uso inde-
vido por terceiros e de explorar economicamente e com seguranga o sinal distintivo.

O titular que permanece inerte e ndo registra sua marca nao possui, na prati-
ca, nenhuma tutela estatal, submetendo-se ao risco de ter seu sinal distintivo apro-
priado ou registrado por outro.

Neste contexto, o presente estudo propde-se a examinar as bases concei-
tuais e legais da protegao marcaria, a classificagao e fungéo dos sinais distintivos,
os principios orientadores do direito de marcas e o papel do registro como elemento
central de constituicao e preservagao do direito marcario no Brasil, ressaltando sua
funcdo econdmica e social na dinamica da concorréncia moderna.

DEFINIGAO DE MARCAS

Um estudo que visa expor a prote¢ao marcaria no Brasil bem como a ne-
cessidade de agao do titular para a protegao desse direito, sem duvidas, prima por
iniciar com uma definicdo de marca.

A marca é um dos principais sinais distintivos, podendo ser utilizada para
identificar tanto um produto como um servigo, possuindo, portanto, valor econémico
e juridico. Dentre os renomados doutrinadores em propriedade industrial no Brasil,
faz-se necessario nos valer do que aduz Jodo da Gama Cerqueira (apud Moro,
2003, p. 30): “Marca é todo sinal distintivo aplicado facultativamente aos produtos e
artigos das industrias em geral para identifica-los e diferencia-los de outros idénti-
cos ou semelhantes de origem diversa”.

Além desse importantissimo conceito, trazemos o do ilustrissimo estudioso
do tema Carvalho de Mendonga (apud Moro, 2003, p. 30):
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Essas marcas consistem em sinais graficos ou figurativos,
destinados a individualizar os produtos de uma empresa
industrial ou as mercadorias postas a venda em uma casa
de negdcios, dando a conhecer sua origem ou procedéncia e
atestando a atividade e o trabalho de que sao resultado.

Nao sao apenas os doutrinadores e estudiosos do tema que buscam trazer
um conceito de marca, essa definigdo é buscada tanto pelas organizagbes mun-
diais de protec¢ao da propriedade industrial, como a OMPI (Organizagdo Mundial da
Propriedade Intelectual) por exemplo, como também pela prépria legislacao patria
que na lei 9279/96, conhecida lei da propriedade industrial, trouxe em seu artigo
122 uma definicdo legal afirmando que sdo suscetiveis de registro como marca
os sinais distintivos visualmente perceptiveis, ndo compreendidos nas proibigcdes
legais” (Brasil, 1996).

Observa-se que a legislagdo nacional nos traz uma definicdo negativa de
marca, descartando desse conceito todos os sinais que n&o sejam distintivos e vi-
sualmente perceptiveis, assim como aqueles nao permitidos por lei.

A verdade é que definir marca ndo é uma tarefa facil; por esse motivo, o le-
gislador patrio optou por esse conceito negativo, bem como previu um extenso rol
do que nao pode constituir uma marca, como se observa no artigo 124 da Lei n.°
9.279/1996:

Art. 124. Nao séo registraveis como marca:

| - brasdo, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo
e monumento oficiais, publicos, nacionais, estrangeiros ou
internacionais, bem como a respectiva designagao, figura ou
imitacao;

Il - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos
de suficiente forma distintiva;

Il - expresséo, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrario
a moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem
de pessoas ou atente contra liberdade de consciéncia, crenga,
culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e
veneragao;

IV - designagao ou sigla de entidade ou 6rgéo publico, quando
nao requerido o registro pela propria entidade ou 6rgéo publico;

V - reprodugdo ou imitagdo de elemento caracteristico ou
diferenciador de titulo de estabelecimento ou nome de empresa
de terceiros, suscetivel de causar confusdo ou associagdo com
estes sinais distintivos;

VI - sinal de carater genérico, necessario, comum, vulgar ou
simplesmente descritivo, quando tiver relacdo com o produto
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ou servigo a distinguir, ou aquele empregado comumente para
designar uma caracteristica do produto ou servigo, quanto a
natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de
producgao ou de prestagao do servigo, salvo quando revestido de
suficiente forma distintiva;
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VII - sinal ou expressdo empregada apenas como meio de
propaganda;

VIIl - cores e suas denominagdes, salvo se dispostas ou
combinadas de modo peculiar e distintivo;

IX - indicacdo geografica, sua imitagdo suscetivel de causar
confusao ou sinal que possa falsamente induzir a erro quanto a
indicagédo geografica;

X - sinal que induza a falsa indicagdo quanto a origem,
procedéncia, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou
servico a que a marca se destina;

Xl - reprodugédo ou imitagdo de cunho oficial, regularmente
adotada para garantia de padrdo de qualquer género ou
natureza;

XII - reprodugéo ou imitagdo de sinal que tenha sido registrado
como marca coletiva ou de certificagcdo por terceiro, observado
o disposto no art. 154;

Xl - nome, prémio ou simbolo de evento esportivo, artistico,
cultural, social, politico, econdmico ou técnico, oficial ou
oficialmente reconhecido, bem como a imitagdo suscetivel
de criar confusdo, salvo quando autorizados pela autoridade
competente ou entidade promotora do evento;

XIV - reprodugédo ou imitagao de titulo, apdlice, moeda e cédula
da Unido, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territérios, dos
Municipios, ou de pais;

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de familia ou patronimico
e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular,
herdeiros ou sucessores;

XVI - pseuddnimo ou apelido notoriamente conhecido, nome
artistico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular,
herdeiros ou sucessores;

XVII - obra literaria, artistica ou cientifica, assim como os titulos
que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetiveis
de causar confusdo ou associagéo, salvo com consentimento do
autor ou titular;
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XVIII - termo técnico usado na industria, na ciéncia e na arte,
que tenha relagdo com o produto ou servigo a distinguir;

XIX - reprodugéo ou imitagao, no todo ou em parte, ainda que
com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir
ou certificar produto ou servigo idéntico, semelhante ou afim,
suscetivel de causar confusdo ou associagdo com marca alheia;

XX - dualidade de marcas de um sé titular para 0 mesmo
produto ou servigo, salvo quando, no caso de marcas de mesma
natureza, se revestirem de forma distintiva suficiente;

XXI - a forma necessaria, comum ou vulgar do produto ou
de acondicionamento, ou, ainda, aquela que nido possa ser
dissociada de efeito técnico;

XXIl - objeto que estiver protegido por registro de desenho
industrial de terceiro; e

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca
que o requerente evidentemente nado poderia desconhecer em
razdo de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado
em territorio nacional ou em pais com o qual o Brasil mantenha
acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca
se destinar a distinguir produto ou servigo idéntico, semelhante
ou afim, suscetivel de causar confusdo ou associagdo com
aquela marca alheia.

Observa-se, portanto, que além da definigdo negativa, temos um extenso rol
do que nao pode constituir uma marca, corroborando a nossa teoria da extrema
dificuldade nessa conceituagao.

Apesar da negatividade da conceituagdo de marca em nossa legislagéo, con-
seguimos concluir que a caracteristica da distintividade € uma condigdo essencial
de validade desse sinal distintivo, devendo esta ser observada em todos os casos
em que se pleiteia tal reconhecimento e, consequentemente, tal protecgéo.

Destaca-se, ainda, que a marca € um bem incorpéreo, um ativo intangivel,
nao possuindo existéncia fisica, ndo podendo, portanto, ser tocado, sentido ou vis-
to, justamente por esse motivo, sua protecéo recai sobre o sinal distintivo que a
representa.

SINAIS DISTINTIVOS: CONCEITO E CLASSIFICAGAO

Muito se fala sobre a marca ser um sinal distintivo, assim como no fato de
a distintividade ser imprescindivel para a configuracdo de uma marca, mas o que
realmente sao sinais distintivos?
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Em uma breve definigdo podemos conceituar sinais distintivos como elemen-
tos sensiveis que tém por finalidade precipua identificar e diferenciar produtos, ser-
vigos, estabelecimentos empresariais ou indicagdes de procedéncia.

Nos aprofundando, ainda mais, no assunto, trazemos a definicdo de sinais
distintivos elaborada pelo renomado estudioso do tema Lélio Denicoli Schmidt
(2007, p.31):

Em propriedade intelectual, sinal distintivo designa qualquer
combinagao de palavras ou figuras empregadas para identificar
um produto, servigo, empresa ou estabelecimento, de modo a
diferencia-lo dos demais congéneres existentes no mercado.
Os sinais distintivos exercem, pois, a fungdo individualizante,
objetivando atribuir uma identidade prépria a seu objeto.

Os sinais distintivos, dessa maneira, idealizam a qualidade com que os con-
sumidores os associam, servindo, assim, como unidade de apoio e constitutiva de
elemento publicitario, sendo, portanto, capazes de captar clientes, se tornando, in-
clusive, importante ativo patrimonial empresarial, muitas vezes, mais valioso que a
prépria empresa em si.

A Lei n®9.279/1996 tutela diferentes tipos de sinais distintivos, sendo a mar-
ca, o nome empresarial, o titulo de estabelecimento, as indicagdes geograficas e as
expressdes de propaganda os mais relevantes.

Vale ressaltar que, apesar desses sinais distintivos serem distintos tanto em
sua natureza como em seus regimes juridicos, eles possuem uma importante fun-
¢do comum: proteger a identidade comercial e evitar uma confusdo no mercado.

Assim, os sinais distintivos possuem uma importante funcdo econémica e
social, garantindo a transparéncia nas relagdes de consumo e, também, protegendo
a reputacado empresarial.

A tutela juridica dada pelos sinais distintivos vai muito além do interesse par-
ticular do seu titular, visto que essa tutela é totalmente irradiada, protegendo tanto
0 consumidor como, em um viés mais publicista, a lealdade concorrencial nas rela-
¢des empresariais.

A titulo exemplificativo dos sinais distintivos, para uma melhor visualizagéo
do conceito, temos como exemplo de marca (aquela que identifica de um produto
ou servigo), a fiat ou sedex, ja como exemplo de nome empresarial (identifica uma
empresa), temos a Companhia de Bebidas das Américas — Ambev S.A. ou Apple
Inc, por exemplo, ja como titulo do estabelecimento (identifica o ponto comercial),
temos as lojas Pernambucanas ou Pao de Agucar.

FUNGOES DAS MARCAS

Abordar as fungbes das marcas enriquece o artigo na mesma medida em
que aproxima o leitor da necessidade de uma efetiva protecdo marcaria ndo sé no
Brasil, mas também no mundo.
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Funcgao Distintiva

A maioria dos autores considera a fungéo distintiva a mais importante dentre
as fungdes das marcas, visto que é esta que diferencia certos produtos e servigos
dos demais produtos e servigos.

Vale ressaltar que estamos diante ndo apenas de uma importante funcao,
mas também de uma condi¢gdo de validade de uma marca. A distintividade deve
estar presente para que um signo seja considerado uma marca.

Neste sentido, trazemos o brilhante ensinamento da doutrinadora Maité Ceci-
lia Fabbri Moro (2003, p.37): “Ser distintiva € também uma condicao de validade da
marca, seja a distintividade intrinseca ou construida, deve ela estar presente para
gue possa considerar um signo como marca”.

Assim, a distintividade é ndo apenas uma fungdo essencial, mas também
condicgao intrinseca de admissibilidade de um registro de marca.

Funcgao Identificadora

A funcéo identificadora, também chamada de fungado de indicagdo de origem,
€ aquela que indica precipuamente a origem empresarial, a procedéncia do elemen-
to em questdo. Neste sentido, citamos novamente a renomada Maité Cecilia Fabbri
Moro (2003, p.38):

A fungao de indicagao de origem, em periodos mais remotos, foi considerada
a funcao por exceléncia da marca. A marca tinha por finalidade primeira indicar ao
consumidor o local em que o artigo tivesse sido fabricado, a casa que o vendesse
ou o artesdo que o produzisse.

Esta fungao ja foi bastante relevante, mas, com o passar dos anos, perdeu o
seu destaque, visto que se passou a identificar o produto em si e ndo a sua proce-
déncia.

Funcao de Indicagao de Qualidade

Esta funcao esta intimamente ligada ao sentimento gerado pelas marcas nos
consumidores em geral. Podemos classifica-la como uma fungao secundaria, visto
que nao existe nenhuma normatizagao que exija do titular de uma marca que esta
possua um determinado nivel de qualidade.

Fungao Econdémica

Esta fungdo vem ganhando, cada vez mais, destaque, em decorréncia da
grande valorizagdo das marcas e sobretudo de uma marca notéria, conforme estu-
daremos mais na frente.

Apesar de nao ser um valor facil de ser mensurado, esse ativo pode ser € &,
muitas vezes, maior que o valor da propria empresa. E este €, sem duvidas, um dos
pontos que justificam a tamanha necessidade de prote¢cao desse sinal distintivo.
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Funcao Publicitaria

A fungao publicitaria diz respeito ao meio pelo qual o publico conhece uma
determinada marca, tendo, portanto, a finalidade de divulgar e promover um produto
Ou servigo.

Conforme Maité Cecilia Fabbri Moro (2003, p.43-44):

Sendo os meios de comunicagdo cada vez mais variados, mais
modernos e mais eficientes, o poder evocativo da marca, que
depende da forma e intensidade de uso desses meios, pode
chegar a niveis muito interessantes. Pode-se fazer uma relagédo
entre a intensidade do uso da publicidade e o valor econémico
da marca, segundo a qual quanto maior e melhor a utilizagéo
dos meios de publicidade, maior o poder evocativo e atrativo
de uma marca e, por consequéncia, maior o valor econémico
representado por essa marca.

Conclui-se, portanto, que, nos tempos atuais, a finalidade de uma marca nao
€ apenas informar ao publico a existéncia de um novo produto ou novo servigo no
mercado, vai muito além, tendo como fungao relembrar a existéncia de uma deter-
minada marca, podendo, inclusive, criar uma imagem a esta marca e indiretamente
a determinado produto ou servigo.

A fungao publicitaria & importantissima, pois é esta que cria a sensacao de
proximidade entre a marca e os consumidores, gerando a esta um valor cada vez
maior.

PRINCIiPIOS APLICADOS AS MARCAS

A protecao conferida as marcas esta no ambito de tutela estatal, isto é, o seu
interesse ultrapassa o mero interesse do comerciante ou do prestador de servigo
isoladamente e atinge o interesse de toda a coletividade.

As marcas registradas possuem uma protegao limitada e essa delimitagéo é
feita através dos principios.

Principios Juridicos Fundamentais

Principio da Territorialidade

O Principio da Territorialidade esta expressamente previsto na Lei 9279/96,
conforme se extrai do presente artigo:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro
validamente expedido, conforme as disposigbes desta Lei,
sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o
territorio nacional, observado quanto as marcas coletivas e de
certificagédo o disposto nos arts. 147 e 148 (Brasil, 1996, grifos
Nnossos).
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A protecdo dada a uma marca € restrita a competéncia territorial do pais,
neste sentido, argumenta Fabricia Alcantara (2006, p.58):

Pelo principio da territorialidade tem-se que a propriedade de
uma marca, conferida por seu registro em um determinado
pais, somente produz efeitos em seu territério. Dessa forma, os
direitos do titular da marca registrada no Brasil somente poderéo
ser exercidos no territério nacional.

Vale ressaltar que a protegdo marcaria se da em ambito nacional, indepen-
dentemente da utilizagcdo/exploracdo de determinada marca ocorrer em apenas
uma regiao do pais.

E necessario trazer ao nosso estudo uma importante excecdo a esse prin-
cipio; trata-se da marca notoriamente conhecida, a qual, em virtude do seu amplo
reconhecimento, é protegida independentemente de registro no pais em determina-
do ramo.

Conclui-se que a propriedade de uma marca, a qual é conferida pelo registro
desta, em um determinado pais, somente produz efeitos em seu territério, exceto no
caso de marcas notoriamente conhecidas.5.1.2 Principio da Especialidade

O principio da especialidade nos diz que para que uma marca seja registrada
no Brasil, € necessario que o postulante/depositante especifique precisamente o
tipo de produto ou servico ao qual se destinara.

Vale destacar que aqui também temos uma importante excegao, trata-se das

marcas de alto renome, as quais em virtude da reputagdo e do alcance do publico
em geral sdo protegidas em todos os ramos de atividades.

Principios Complementares

Os principios juridicos fundamentais relacionados ao direito marcario ja fo-
ram amplamente estudados, mas a titulo de completude do trabalho, iremos abordar
brevemente os demais principios relacionados a tal instituto de protegdo comercial.

Principio da Afinidade

O principio da afinidade nos remete ao fato de que, sempre que houver uma
afinidade, o registro da marca posterior nao podera ser feito, mesmo que em uma
classe diferente, a marca é protegida em suas areas periféricas e ndo apenas em
seu nucleo essencial.

Principio da Interdependéncia

O principio da interdependéncia nos traz a ideia de que a protecéo deve sim
estar ligada aos sinais correlatos, isto €, a marca, ao titulo do estabelecimento, ao
ponto comercial etc.
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Principio da distintividade

O principio da distintividade nos traz a distintividade sobre outros viés, isto
€, agora ela é colocada como principio, enaltecendo, mais uma vez, a sua extrema
importancia.

Para haver o registro € necessaria a observancia da distintividade; a protecao
do direito de marcas néo tutela signos formados por expressées comuns e vulgares.

Principio da Disponibilidade

O principio da disponibilidade nos remete ao fato de que o sinal distintivo
deve estar disponivel para que um registro seja deferido.

Principio da Anterioridade

O principio da anterioridade nos diz que quando dois ou mais sinais distin-
tivos ndo podem conviver harmonicamente, deve deixar de existir o que for mais
recente, isto é, o anterior devera ficar em vigor.

MARCAS NOTORIAS: UMA PROTEGAO ESPECIAL

O ordenamento juridico brasileiro faz uma protegao especial as marcas no-
térias; vale destacar que as marcas notérias séo divididas em marcas notoriamente
conhecidas e marcas de alto renome.

No capitulo anterior, ao estudarmos os principios, nos debrugamos superfi-
cialmente sobre o estudo dessas marcas, visto que estas constituem excegoes a
certos principios.

As marcas notoriamente conhecidas, em excegao ao principio da territoria-
lidade, sdo protegidas mesmo sem registro, desde que sejam notérias no ramo de
atividade, objetivando proteger o prestigio e evitar algum tipo de aproveitamento
parasitario.

Destaca-se que a base de reconhecimento dessa prote¢do no Brasil é o fato
de 0 nosso pais ser signatario da convengao de Paris de 1883, sendo apenas ne-
cessario, entdo, que esta marca notoriamente conhecida possua registro em pelo
menos algum dos paises signatarios dessa convengao.

Além disso, existe uma previsao na Lei de Propriedade Intelectual dessa pro-
tecao:

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de
atividade nos termos do art. 6° bis (I) da Convencgéo da Unido
de Paris para Protecdo da Propriedade Industrial goza de
protecdo especial, independentemente de estar previamente
depositada ou registrada no Brasil.

§ 1° A protecdo de que trata este artigo aplica-se também as
marcas de servigo.
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§ 2° O INPI podera indeferir de oficio pedido de registro de
marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca
notoriamente conhecida (Brasil, 1996, grifos nossos).

Em relagdo as marcas de alto renome, destacamos o fato de ser uma prote-
¢ao que irradia em todos os ramos de atividade, sendo, portanto, uma excegéo ao
principio da especialidade.

Essa protegdao em todos os ramos de atividades esta prevista, inclusive, no
artigo 125 da lei 9279/96, o qual nos diz que & marca registrada no Brasil consi-
derada de alto renome sera assegurada protegdo especial, em todos os ramos de
atividade.

Para que uma marca seja considerada de alto renome, € necessario que cer-
tos requisitos previstos na polémica Resolugdo 107/2013 no Instituto Nacional da
Propriedade Industrial sejam preenchidos conforme se observa:

Art. 3° A comprovagdo da alegada condicdo de alto renome
devera estar vinculada a trés quesitos fundamentais:

I. Reconhecimento da marca por ampla parcela do publico
brasileiro em geral;

(Redacao dada pela Resolugéo n® 172/2016)

Il. Qualidade, reputacao e prestigio que o publico brasileiro em
geral associa a

marca e aos produtos ou servigos por ela assinalados; e
(Redacgéo dada pela Resolugéo n° 172/2016)

lll. Grau de distintividade e exclusividade do sinal marcario em
questao (Brasil, 2013).

Quando falamos em ser polémica a resolugao acima tratada, isso se deve ao
fato de ela estar exigindo via mera resolugdo mais requisitos do que foram previstos
via lei.

Além disso, o inciso Il acima citado faz mencgéo ao grau de distintividade e
exclusividade. Primeiramente, em relagao a distintividade, destacamos que néo ha
necessidade de um maior grau desta para que haja notoriedade, mas sim de um
reconhecimento da marca como sinal distintivo.

Em relacéo a exclusividade, destacamos que esta deve ser vista como ele-
mento reforcador do poder distintivo da marca e ndo como um requisito essencial
caracterizador de uma marca de alto renome.

Assim, estudamos as duas principais modalidades de marcas notérias, as
quais devem ser protegidas em nosso pais independentemente de uma agao posi-
tiva dos seus titulares.
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REGISTRO DA MARCA: O INiCIO DA PROTEGAO MARCARIA
NO BRASIL

No Brasil, retirando as excegdes ja devidamente estudadas no capitulo an-
terior, a tutela protetiva das marcas se inicia com o devido registro desta no érgao
competente, sendo o registro, portanto, ato constitutivo do direito de propriedade
marcaria.

E importante destacar que o 6rgdo competente para realizar os registros das
marcas € o INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), autarquia de ambito
federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Industria, Comércio e Servi-
cOos.

Essa previsao esta disposta em nosso ordenamento juridico, no ja citado arti-
go 129 da Lei de Propriedade Industrial, o qual nos diz que a propriedade da marca
se adquire pelo registro validamente expedido.

Portanto, sem registro, ndo ha o que se falar em direito de marca, no maximo
temos apenas uma expectativa de direito ou um uso de fato, sem nenhuma efetiva
protecao plena contra terceiros.

O registro é a unica forma eficaz de proporcionar, além da seguranga juridica,
uma ampla publicidade, identificando o sinal distintivo e promovendo um ambiente
de lealdade concorrencial.

O registro é o que efetivamente transforma a marca em ativo juridico e eco-
ndémico. Sem ele, ndo ha poder de dispor sobre esta, ndo podendo a marca ser li-
cenciada, transferida, avaliada contabilmente nem protegida em eventuais disputas
judiciais.

Além disso, o registro viabiliza uma possivel internacionalizagdo da protecgao,
por meio de sistemas como o Protocolo de Madri, do qual o Brasil é signatario desde
2019.

Sem o registro a marca nao esta protegida, estando a mercé de um uso inde-
vido e ndo autorizado, ndo fazendo jus a tutela estatal. Registrar € um ato ativo do
titular do direito, ndo socorrendo o direito aos que se mantém na inércia.

Sem o registro, a marca nao goza de protecao juridica perante o ordenamento
brasileiro, permanecendo vulneravel ao uso indevido e a apropriagdo por terceiros.
A auséncia de registro impede a incidéncia da tutela estatal exclusiva, relegando o
sinal distintivo @ mera utilizagao de fato, sem respaldo legal contra concorrentes que
eventualmente o imitem ou registrem antes.

Registrar a marca é, portanto, um ato de iniciativa e diligéncia do titular, in-
dispensavel para a consolidacdo do direito de propriedade marcaria. O direito ndo
ampara a inércia: aquele que, mesmo utilizando a marca, deixa de promover seu re-
gistro assume o risco de perder a prioridade e ndo pode invocar a protecao estatal.
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CONSIDERAGOES FINAIS

A protecao das marcas no Brasil constitui base essencial do sistema de pro-
priedade industrial e reflete o equilibrio entre o interesse individual do titular e o in-
teresse coletivo, traduzido principalmente na preservagao da lealdade concorrencial
e na confianga do consumidor.

A marca, enquanto sinal distintivo, exerce multiplas fungdes, distintiva, identi-
ficadora, econémica e publicitaria, sendo, portanto, importante instrumento de dife-
renciacdo empresarial e ativo estratégico de elevado valor patrimonial.

O estudo demonstrou que o registro é requisito indispensavel para a consti-
tuicdo do direito de marca, conferindo ao titular a exclusividade de uso e o amparo
da tutela estatal. Sem o registro, a marca n&o possui protegao juridica, permane-
cendo, portanto, vulneravel a apropriagéo indevida e a perda de prioridade.

O registro é, portanto, de um ato de diligéncia e de afirmagéao de titularidade,
que concretiza o principio da seguranca juridica e materializa o esforgo de quem
busca proteger o resultado de seu trabalho e investimento.

Além disso, as excec¢des conferidas as marcas notoriamente conhecidas e de
alto renome demonstram atualizagdo do ordenamento juridico as realidades econd-
micas e sociais contemporaneas, reconhecendo, por exemplo, que certas marcas
ultrapassam fronteiras territoriais e setoriais pela forga de seu prestigio e reconhe-
cimento publico.

Conclui-se que a efetividade da protegao marcaria no Brasil depende néao
apenas da existéncia de uma previsdo normativa, mas sobretudo da consciéncia
juridica e empreendedora dos titulares, que devem agir com iniciativa e zelo na
defesa de seus direitos. O direito, como ensina a maxima classica, ndo socorre aos
que dormem €, no campo das marcas, a inércia equivale a perda do proprio patri-
monio que a marca representa.
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