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Prefacio

Vivemos num tempo rico em oportunidades, no qual podemos ver o mundo no seu todo,
como também na individualidade das suas partes. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentavel
- ODS, estabelecidos pela Assembleia Geral das Nag¢des Unidas, pelo seu alcance mundial, tra-
¢a uma visao inclusiva (“todos”), na 6tica do desenvolvimento sustentavel nas vertentes sociais,
econdmicas e ambientais. O conjunto de objetivos/metas contemplado oportuniza caminhar para
um desenvolvimento sustentavel contemplando a heterogeneidade inerente a construgao histori-
ca das sociedades e paises, que possuem realidades préprias, como no caso do Brasil. E pode-
mos nos indagar sobre qual é a contribuigao da propriedade intelectual na busca pelo desenvol-
vimento sustentavel, na 6tica das indicagdes geograficas, outros signos distintivos e temas afins.

E fato que a Pl tem crescido em importancia no cenario nacional. Aproveito o tema desta
publicagao para trazer a reflexdo um olhar para o desenvolvimento endégeno da realidade nacio-
nal, na d6tica da Pl aplicada as culturas autéctones do Brasil - povos e comunidades tradicionais,
e suas implicacbes ambientais, sociais, culturais e econdmicas. Nesta vertente, me ocorre o re-
ferencial conceitual da “inovagao social” - resultando no conhecimento aplicado as necessidades
sociais - aquele que € autoconstruido pelos atores locais gerando solugdes novas e duradouras
para grupos sociais e comunidades. Estdo contemplados aqui temas associados ao etnodesen-
volvimento, conservacédo e uso da agrobiodiversidade, sociobiodiversidade, diferenciacdo dos
produtos com origem associada ao territorio, preservagao dos valores identitarios, reconheci-
mento e protegao de ativos materiais e imateriais no a&mbito local ou internacional, formulagéo e
implementagao de politicas publicas de alcance enddgeno, governanga, apropriagao dos bene-
ficios pelas comunidades locais.

Dentro deste contexto e realidade brasileira, fica a questdo: num mundo complexo e
multifacetado, podera a propriedade intelectual assimilar as necessidades de “ver de uma nova
forma”? promover o “desenvolvimento sustentavel enddgeno” dos diferentes povos e comunida-
des? se abrir para gerar solugdes sustentaveis para os desafios, que possam orgulhar geracoes
futuras?

Esta obra contempla abordagens diversas, no guarda-chuvas das indicagdes geografi-
cas e outros signos coletivos, na 6tica da propriedade intelectual como instrumento de desenvol-
vimento, oportunidade para subsidiar o debate sobre o futuro que estamos construindo para os
desafios do Brasil e do mundo.

Jorge Tonietto
Pesquisador da Embrapa
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Apresentacao

O mercado de consumo se apresenta cada vez mais competitivo. Nessa perspectiva, a
diferenciagao de produtos e servigcos permanece como um desafio aos diferentes produtores e
prestadores. Os signos coletivos, sem duvida, constituem uma importante ferramenta para uma
melhor insergdo competitiva nesse mercado.

Entretanto, as potencialidades dos signos coletivos ndo se esgotam nas vantagens con-
correnciais, mas trazem significativos impactos no territorio e na coletividade envolvida. Conso-
ante com os objetivos do Grupo Interdisciplinar e Interinstitucional de Pesquisa em Propriedade
Intelectual (GIPPI), essa edigdo, mais uma vez, traz pesquisas que exploram as diversas facetas
dos signos coletivos, bem como algumas questdes técnicas (juridicas) que se mostram pertinen-
tes e relevantes.

A obra inicia com um estudo sobre o artesanato e sua protecdo como Indicagcao Ge-
ografica (IG), observando a relevancia dessa atividade para a economia, cultura e identidade
das pessoas e regides envolvidas. Trata-se de um tema de especial pertinéncia ao nosso pais,
considerando a tradicao no setor. Tal estudo foi desenvolvido por dois autores, dentre os quais a
Professora Ana Eleonora Almeida Paixao, que infelizmente nos deixou no ultimo dia 17 de maio
de 2021. A querida Ana Eleonora prestamos nossa homenagem pdstuma pela pessoa iluminada
que sempre foi, bem como pelas importantes contribuicdes que deu para a pesquisa em Pro-
priedade Intelectual, especialmente na Universidade Federal de Sergipe, no Programa de Pds-
-Graduacao em Ciéncia da Propriedade Intelectual, assim como no grupo nacional de Indicagdes
Geograficas.

Na sequéncia, tem-se um estudo sobre a perspectiva territorial associada as IGs, a partir
da abordagem francesa, discutindo a importancia dessa para o futuro desses signos no Brasil.
Ainda sobre artesanato, mais especificamente indigena, o terceiro capitulo aborda a marca de
certificagdo como um potencial instrumento de protecéo juridica aos conhecimentos tradicionais
envolvidos nessas expressdes artesanais. Visa identificar formas de proteger o artesanato indi-
gena e o consumidor de praticas concorrenciais como a falsa origem dessas pecgas. Acerca da
mesma tematica — saber fazer indigena, o quarto capitulo traz uma anélise da Indicagado Geogra-
fica voltada a produgao das comunidades indigenas, sob o viés do etnodesenvolvimento.

Em uma perspectiva juridica, a contribuicdo do quinto capitulo é verificar a luz do direito
comparado e das decisdes do Tribunal de Justica de Unido Europeia os conflitos entre indicacdes
geograficas e outros signos distintivos. A partir disso, busca identificar se os caminhos adotados
na Unido Europeia podem atender as demandas nacionais, especialmente nesse momento em
que o numero de IGs nacionais vem crescendo.

Seguindo nesse viés de abordagem técnica-juridica, na sequéncia apresenta-se uma
exposi¢cao sobre Marcas coletivas, estudando os dispositivos legais pertinentes e nessa o6tica
identificando as possiveis aplicagdes dos Regulamentos de utilizagdo (RU) pelos seus titulares.
A pesquisa foi além do marco legal, avaliando alguns RUs de marcas coletivas registradas no
Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

No intuito do fortalecimento dos signos coletivos junto ao mercado consumidor, o sétimo



capitulo objetiva identificar o uso do design como ferramenta estratégica para estes signos. Re-
alizou-se um estudo de caso da Marca Coletiva Amorango no intuito de verificar como o titular
dessa marca utiliza esse recurso — design — na sua comunicagao com seu publico-alvo.

No ultimo capitulo, por sua vez, evidencia-se a experiéncia paraense em relagdo aos sig-
nos coletivos. A partir das marcas coletivas e indicagdes geograficas registradas até o momento
no Para, sendo quatro casos de cada instituto, foi explorado o seu impacto para o desenvolvi-
mento local.

Como tradicdo nas publicacdes do Grupo de Pesquisa, a proposta dessa obra é reunir
diferentes vieses da propriedade Intelectual e signos coletivos, considerando a perspectiva in-
terdisciplinar envolvida na matéria. Assim, tendo em vista a relevancia de avangarmos nessas
diferentes perspectivas para consolidar esses signos como instrumentos que possam impactar
positivamente a vida das coletividades envolvidas, convidamos o leitor a compartilhar conosco
esses estudos.

Que todos os leitores tenham uma boa leitura.

Adriana, Kelly, Liliana e Patricia

Comissao Organizadora
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INTRODUGAO

As marcas coletivas sdo extensodes relativamente recentes do conceito de marca e ainda
sdo raras, se comparadas com as marcas individuais (SAINT-GAL, 1982). Domingues (1984)
aponta que as marcas coletivas chegaram ao Brasil com o Cédigo de Propriedade Industrial de
1945, Decreto-Lei n° 7.903. A afirmagédo de Domingues se ampara no art. 90, itens 3°, 4°, 5° e 6°,
do citado Cdédigo, que permitem o registro de marcas, respectivamente, por cooperativas ou or-
ganismos de cooperacao econdmica, organizagdes profissionais, entidades de natureza coletiva
devidamente constituidas e entidades de carater civil ou comercial, visando ao uso da marca por
si proprias ou por seus associados.

A despeito do entendimento de Domingues (1984), tais sinais passaram a ser protegidos
expressamente na legislacao brasileira com a vigéncia da atual Lei de Propriedade Industrial
(LPI), qual seja: a Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. Para o Instituto Dannemann Siemsen de
Estudos Juridicos e Técnicos (IDS), essa inovagao atendeu a reivindicagdes antigas, pois ainda
que presentes na pratica do mercado, o ordenamento juridico ndao lhes reservava tratamento
singular, dependendo sua protegéo de construgao artificiosa (IDS, 2013).

Claramente, o IDS (2013) desmistifica a questdo do surgimento da marca coletiva na le-
gislacao patria: cooperativas e demais entes coletivos, como sindicatos e associagdes, existiam
antes da atual LPI, todavia suas marcas s6 podiam ser enquadradas como de industria ou de
comércio. A promulgacgéo da LPI altera tal situagdo de modo benéfico para esses entes coletivos,
criando categoria propria que, como sera observado no decorrer desta discussao, carrega con-
sigo especificidades que dao densidade a figura da marca coletiva.

A marca coletiva esta definida no art. 123, inciso Ill da LPl como “aquela usada para
identificar produtos ou servigos provindos de membros de uma determinada entidade” (BRASIL,
1996). Tais sinais pertencem ao grupo dos sinais distintivos de uso coletivo, uma vez que podem
ser utilizados por diversos usuarios simultaneamente, diferentes do titular da marca (BARBOSA,;
PERALTA; FERNANDES, 2013). Assim, a expressao “coletiva” ndo diz respeito a titularidade
da marca, mas sim aos seus usuarios. Em concreto, a marca coletiva possui apenas um titular,
constituindo “[...] uma individualidade juridica propria e autbnoma, a pessoa juridica, que possui
vida distinta das pessoas que a constituem ou compdéem” (DOMINGUES, 1984, p. 178), confor-
me podera ser observado na sequéncia.

A definigdo de marca coletiva prevista no art. 123, inciso Ill da LPI pode ser complemen-
tada com a disposi¢ao do art. 128, § 2°, segundo o qual “o registro de marca coletiva s6 podera
ser requerido por pessoa juridica representativa de coletividade, a qual podera exercer atividade
distinta da de seus membros” (BRASIL, 1996). Nesse sentido, a entidade com legitimidade para
registrar uma marca coletiva seria a “pessoa juridica representativa de coletividade” do art. 128,
§ 2°da LPI.

Por meio do conceito apresentado conclui-se que a fungao primordial da marca coletiva é
distinguir os produtos ou servigos dos membros de uma entidade representativa de coletividade
daqueles oriundos de ndao membros, indicando a origem coletiva comum e a adesao dos usua-
rios a entidade titular do sinal. Nesse sentido, ao comentar a funcéo primaria da marca coletiva
no direito espanhol (que pode ser extrapolada para a compreenséo do contexto brasileiro), Largo
Gil (2006, p. 96) afirma:

— T o



En las marcas colectivas, la funcion predominante sigue siendo la indicadora del origen o
procedencia empresarial [...], pero modalizada. Esto es, la funcién indicadora del origen
o la procedencia empresarial de los productos o servicios se realiza de manera mediata,
es decir, por la vinculacién de la marca colectiva a la respectiva marca ordinaria de cada
uno de los usuarios de la misma en tanto que afiliados a la asociacidon que es titular de
la marca colectiva. En definitiva, distinguen productos y/o servicios de los afiliados a una
asociacioén de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios frente a
los productos o servicios de los que no pertenecen a la asociacion.
Segundo o caput do art. 147 da LPI, o pedido de registro da marca coletiva deve conter
um documento denominado regulamento de utilizagdo (RU) “[...] dispondo sobre condig¢des e
proibicdes de uso da marca”. Conforme o paragrafo unico do mesmo artigo, o RU, “[...] quando
nao acompanhar o pedido, devera ser protocolizado no prazo de 60 (sessenta) dias do depdsito”

(BRASIL, 1996).

Consoante Largo Gil (2006), o RU se configura como o eixo em torno do qual se estru-
tura todo o regime juridico das marcas coletivas, sendo uma das mais evidentes peculiaridades
desses sinais, afastando-os, portanto, das marcas individuais. E a norma particular que gover-
na o uso de cada marca coletiva, regendo as relagdes internas entre o titular da marca e seus
usuarios e destes entre si. Ressalta-se que o comentario de Largo Gil (2006) se refere a marca
coletiva na legislacéo espanhola, mas pode ser equacionado ao direito brasileiro.

Por seu turno, o entendimento integrado do regime juridico reservado as marcas coleti-
vas na LPI indica que o RU foi idealizado pelo legislador com funcionalidades que vao além do
controle do uso do sinal pela coletividade. Por estabelecer regras para a utilizagcdo da marca,
autores como Barbosa e Regalado (2015), Faria (2011) e Silva e Peralta (2011) afirmam que o
RU pode operar como uma ferramenta estratégica de diferenciagdo competitiva e de criagao de
valor. Entre o aspecto juridico, contido na LPI, e a inser¢do mercadolégica da marca no comér-
cio, o0 RU pode assumir papéis diversos, como o simples controle interno, a criagao de valor em
torno do sinal e 0 empoderamento dos produtores ou prestadores de servico.

Assim, a partir das disposi¢gdes da LPI, este trabalho tem como objetivo discutir as pos-
siveis aplicagbes do RU pelos titulares de marcas coletivas, utentes e concorrentes e a conse-
guente conveniéncia ou nao de nele estabelecer certas regras para o uso do sinal, tendo em
vista a possibilidade de prejuizo a coletividade. Para tal, foram analisados alguns RUs de marcas
coletivas registradas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) do Brasil.

De forma a atender ao objetivo tragado, a metodologia empregada baseia-se em pesqui-
sa bibliografica e analise documental, principalmente de alguns RUs. Sao utilizadas como fontes
tanto contribuicbes dos diversos autores sobre o assunto, quanto materiais que nao recebem
ainda um tratamento analitico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos
da pesquisa, conforme definicao de Gil (2002).

Os RUs das marcas coletivas utilizados nesta pesquisa, nos termos da Lei n.° 12.527,
de 18 de novembro de 2011 — a Lei de Acesso a Informacdo — podem ser acessados integral-
mente pelo publico mediante cadastro gratuito no Sistema Eletrénico de Gestao de Propriedade
Industrial — e-INPI — (https://www.gov.br/inpi/pt-br/cadastro-no-e-inpi) e consequente log in na
base de dados do INPI. Também é possivel a solicitacdo de vista ao processo fisico ou on-line
(quando disponivel) e o pedido de cépia do processo diretamente na Plataforma Integrada de
Atendimento disponivel no sitio eletrénico do INPI, mais precisamente em: <https://www.gov.br/
inpi/pt-br/plataforma-integrada-de-atendimento>.

— T o



O REGULAMENTO DE UTILIZAGAO DA MARCA COLETIVA

O RU é um elemento essencial para o registro de uma marca coletiva, cuja redagao, em
geral, decorre de negociagdes entre os membros da associacgdo titular (LARGO GIL, 2006). E
um documento confeccionado para regular os diversos aspectos relacionados a titularidade e ao
uso da respectiva marca (FERNANDEZ-NOVOA, 2004), com base nas caracteristicas e neces-
sidades especificas da coletividade (REGALADO et al., 2012). O RU funciona, entdo, como uma
ferramenta de gestdo da marca e de organizagao da entidade coletiva e seus membros (REGA-

LADO et al., 2012).

A razao de existir do RU se relaciona com a prépria natureza das marcas coletivas. A
dissociagao entre titular e usuario exige um documento que defina previamente as condi¢des de
uso do sinal, harmonizando a conduta dos utentes, que por sua vez, se submetem ao controle
por parte do titular da marca. Além disso, o RU propde-se a regular as agdes do proprio titular
guanto as emissdes das autorizacdes de utilizacdo e ao posterior controle do cumprimento das
condi¢des de uso, evitando arbitrariedades (LARGO GIL, 2006). Entdo, segundo Miranda (2002),
o RU age como um instrumento de restricdo do emprego da respectiva marca, dada a possibili-
dade dos utentes se afastarem das praticas e regras nele definidas, o que sugere, necessaria-
mente, fiscalizagéo e repressao interna aos integrantes da entidade coletiva.

Por outro lado, quando um membro da entidade solicita autorizagdo para usar a marca
fica subentendido que o mesmo concorda com o conteudo do RU, devendo se ajustar as con-
dicbes estabelecidas nesse documento. Sobre esse assunto, o art. 150 da LPI dispde que “o
uso da marca independe de licenga, bastando sua autorizagdo no regulamento de utilizagao”
(BRASIL, 1996). Assim, ndo cabem autoriza¢des ou denegagdes emitidas aleatoriamente, ndo
dependendo o uso da marca de possiveis licengcas emitidas pelo titular, o que esta em conso-
nancia com o entendimento de Fernandez-Névoa (2004) acerca do uso da marca coletiva no
ordenamento juridico espanhol. Todos os afiliados podem usar a marca coletiva se cumprirem as
condigcbes preestabelecidas no RU para receberem tal autorizacdo (BARBOSA, 2014; MONGE
GIL, 1996; REGALADO et al., 2012).

As condicoes e proibicoes de uso da marca coletiva

Como ja afirmado, o art. 147 da LPI prevé que “o pedido de registro de marca coletiva
contera regulamento de utilizagao dispondo sobre condigdes e proibigdes de uso da marca” (BRA-
SIL, 1996). Conforme o Comité Permanente sobre o Direito de Marcas, Desenhos Industriais e
Indicagdes Geograficas (SCT) da Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), os
membros da entidade requerente podem usar uma marca coletiva para assinalar seus produtos
ou servigos em troca do cumprimento de regras definidas pela propria entidade (OMPI, 2010).
Contudo, para melhor compreenséo do que seriam as condi¢cdes e proibicdes de uso da marca
coletiva e dos aspectos que podem ser disciplinados, cabe destacar trechos de RUs de marcas
coletivas registradas no INPI.

Condicoes de uso de marcas coletivas registradas no INPI

Como primeiro exemplo vale apresentar a marca coletiva registrada no INPI sob o n.°
912389036, para assinalar queijos. Isso porque o art. 8° de seu RU fixa as “condigdes para apro-
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vacgao do uso da marca”, disciplinando no inciso Il os aspectos legais do queijo e de sua produ-
céo (alineas “a” e “d”), as caracteristicas e qualidades do queijo, incluindo a origem geografica
(alineas “b” e “c”) e o pagamento de taxas (alineas “e” e “f").

Artigo 8 — Condigbes para aprovacgao do uso da marca coletiva.

As pessoas fisicas ou juridicas, autorizadas pela APROCAN ao uso da marca coletiva,
somente receberao a aprovagdo mediante a comprovagao do cumprimento das seguintes
condigbes e requisitos: [...]

Il Para o produto queijo:

a. comprovar que o produto esta legalizado;

b. utilizar a marca exclusivamente para o queijo produzido de leite de vaca cru integral,
maturado pelo periodo minimo de 22 (vinte e dois) dias, oriundos da regido delimitada da
Canastra (Sao Roque de Minas, vargem Bonita, Medeiros, Bambui, Delfinépolis, Piumhi
e Tapirai);

c. utilizar a marca exclusivamente para o queijo com indicagdo geogréfica;

d. o sistema de produgéo, elaboragéo, rotulagem e controle deverao obedecer a legislagdo
vigente, ao Regulamento de uso da Indicagdo geografica da Canastra e as demais reso-
lugbes internas da APROCAN;

e. pagar a taxa anual pelo uso da marca coletiva; e

f. pagar a taxa referente a quantidade de selos solicitados pelo uso da marca coletiva.
(INPI, 2017a).

Este primeiro RU estipula regras sobre a qualidade do produto a ser assinalado e con-
diciona o uso da marca coletiva ao de outro sinal distintivo coletivo, qual seja, a indicagao geo-
grafica (IG). Nao ha nenhuma obrigatoriedade legal de uso conjunto de sinais distintivos ou de
relacionar a marca coletiva com a qualidade do produto, mas tais regras podem ser inseridas
no RU voluntariamente pela coletividade. Em concreto, Monge Gil (1996) explica que, no direito
espanhol, a referéncia a qualidade ndo € uma caracteristica definidora das marcas coletivas,
mas apenas circunstancial. A qualidade seria, entdo, um elemento de acesso a marca e nao a
esséncia da propria marca, um atributo particular das marcas de garantia ou de certificagdo. O
mesmo vale para a legislagao brasileira, pois a observagcdo comparativa de Barbosa et al. (2018)
permitiu constatar que somente dispositivos juridicos referentes as marcas de certificagdo fazem
mengao explicita a requisitos de qualidade.

Também merece destaque a marca coletiva registrada sob o n.° 914453505 para servi-
cos de separacao de residuo urbano para reciclagem. Detalhando, o art. 8° do RU disciplina a
apresentagao visual da marca (inciso |), o registro de signos pelos usuarios (inciso Il), a protegao
a imagem da marca e aos consumidores (inciso lll), a proibigdo dos usuarios concederem licen-
cas (inciso V) e situagbes em que a marca pode ser usada (inciso V), nos seguintes termos:

Artigo 8 — Condigbes para o uso da marca coletiva.

O uso da marca coletiva [...] somente podera se dar mediante as seguintes condic¢des:

1) A marca deve ser usada tal como se encontre registrada no INPI, de forma completa e
integral, ndo podendo sofrer alteragdo alguma em sua composigéo grafica, mista ou no-
minativa;

Il) Os usuarios da marca coletiva ndo poderéo solicitar o registro, em nenhum pais ou
instituicdo internacional, de um signo idéntico ou semelhante, ou que de qualquer forma
possa induzir a erro, confusdo ou aproveitamento da fama e reputagdo da marca coletiva;
IIl) A marca coletiva ndo podera ser utilizada de maneira que possa causar descrédito,
prejudicar sua reputagéo ou induzir a erro os consumidores sobre os servigos aos quais
se aplica;

IV) A marca coletiva somente podera ser utilizada pelas pessoas autorizadas no artigo 7,
nao podendo nenhum destes conceder licengas ou sublicengas a terceiros;

V) Os usuarios da marca coletiva poderao realizar atos publicitarios ou promocionais da
marca coletiva, desde que com o consentimento do titular; [...] (INPI, 2019b).

Entende-se que o RU supracitado tenta zelar pela imagem e integridade material da mar-
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ca, pois estipula que a mesma nao podera ser usada de forma a gerar prejuizo a sua reputagao,
descrédito ou induzir a erro os consumidores, direitos que ja se encontram assegurados ao titular
ou depositante do sinal no art. 130, inciso Il da LPI. Pretende-se, também, manter a identidade
da marca conforme esta foi registrada no INPI, afastando a caducidade do registro pelo uso da
marca com alteragdo de seu carater distintivo original (prevista no art. 143, inciso Il da LPI). Ade-
mais, ha preocupagao com possiveis tentativas de usurpagao do sinal em territérios nos quais o
mesmo nao se encontre registrado. Dessa forma, sdo combatidas agdes de terceiros que, apro-
veitando-se de uma relacdo de proximidade com o titular da marca, solicitem sua protecao de
forma a incorrer em “ma-fé”, de acordo com a Convengao da Unido de Paris para a Protecao da
Propriedade Industrial (CUP).

Por sua vez, as condi¢cdes de uso da marca coletiva registrada no INPI sob o n.° 916098567
para distinguir servigos de carater social se relacionam com situagdes em que a marca € utilizada
e com o suporte no qual é afixada:

Descrigao das condi¢des adicionais para utilizagao da marca
Os dfiliados a Associagao Endeleza podem utilizar a marca, de acordo com os padrdes
visuais definidos no Manual de Marca Endeleza International, em: projetos, campanhas,
eventos, materiais graficos online e impressos, ag¢des online e offline, produtos, merchan-
dising, servigos, matérias em veiculos de midia e outras apari¢gées previamente acordadas
com os responsaveis legais da Associagdo Endeleza, desde que estas utilizagbes sejam
desempenhadas em atividades nas quais a entidade acompanha, organiza, idealiza ou
operacionaliza e visam atingir objetivos coerentes com seu objeto social (INPI, 2019a).
O RU mencionado acima apresenta uma estratégia de controle do uso da marca restrita
a manutencao da identidade da marca, ndo abordando questdes de qualidade ou outras que
foram encontradas nos dois RUs anteriormente citados. Esse caso demonstra que a coletividade
pode optar por RUs com condi¢des de uso simples, flexiveis e ainda assim cumprir os requisitos
legais. Alias, para Beggild e Staunstrup (2016), a coletividade pode fixar como unica condigéao
de uso da marca “ser associado” ou que “o usuario tenha concluido certo curso”, dispensando
qualquer outra exigéncia. Um exemplo de RU com condi¢gdes de uso bastante acessiveis é o da
marca coletiva registrada sob o n.° 919305261, para assinalar servigos relacionados com turis-
mo. De fato, tal RU dispde unicamente que devera haver requerimento ao presidente da entidade

e aprovacgao do uso pela diretoria. Os termos sao:

Descrigao das condi¢des adicionais para utilizagao da marca
Requerimento direto ao presidente em exercicio, devendo haver aprovagao da diretoria,
mediante deliberagdo especifica.
4 Condigbes especificas para uso da marca coletiva, detalhadas nos campos abaixo.
4.1 Formas autorizadas para a utilizagdo da marca coletiva
4.1.1 Toda utilizagdo da marca deve ser precedida de requerimento ao presidente em
exercicio e autorizagao escrita da diretoria em exercicio, mediante deliberagao especifica
(INPI, 2020b).
Em relagdo as condi¢des de uso fixadas neste ultimo RU, n&do ha como concorrentes e
consumidores terem clareza sobre a entrega diferenciada de servigos assinalados pela marca, o
que pode representar incerteza nas relagdes mercadoldgicas e incapacidade de percepgao so-

bre os diferenciais a serem comunicados pelo sinal. E uma condi¢do de uso meramente formal.

Em suma, corroborando os resultados de Martins (2020), as condigdes de uso s&o o
rol de obriga¢gdes impostas aos membros da entidade coletiva interessados em receber a auto-
rizagcao de uso e/ou impostas aos ja usuarios, visando a orientar o uso do sinal. Tais condi¢des
podem ter naturezas variadas, como: caracteristicas, qualidades e origem geografica dos produ-

— T &



tos ou servigos, apresentagao visual da marca, situagdes e contextos em que a marca pode ser
utilizada, o uso simultdneo com outros sinais, entre outras circunstancias. Pode o RU, portanto,
ser redigido tendo em vista fins diversos, desde que preenchidas as condi¢cdes de uso da marca
previamente definidas pela coletividade.

Proibigoes de uso de marcas coletivas registradas no INPI

Além das condi¢gdes de uso da marca, o art. 147 da LPI exige que sejam determinadas
as proibi¢coes de uso. A titulo de exemplo, o art. 5° do RU da marca coletiva registrada no INPI
sob 0 n.° 913717460, proibe “o0 uso da logomarca em formato que altere suas caracteristicas e/
ou proporcao” (INPI, 2017b).

Também é comum que proibices de uso sejam inseridas entre as condigdes de uso. E
o caso do RU da marca coletiva registrada no INPI sob o n.° 912389036, cujo art. 9°, inciso VI
veda a utilizagdo do sinal “de maneira que possa causar descrédito, prejudicar sua reputagao
ou induzir a erro os consumidores sobre os produtos aos quais se aplica” (INPI, 2017a). Como
mencionado, tal prerrogativa ja € garantida aos depositantes ou titulares de registros de marcas
de qualquer natureza pelo art. 130, inciso Ill da LPI (BRASIL, 1996).

As proibi¢des de uso da marca também podem ser apresentadas como “formas nao
autorizadas de utilizagdo da marca coletiva”, como adaptacdo a nomenclatura adotada no item
3.2 do modelo de RU anexado a instrugado normativa n.° 19/2013 do INPI (INPI, 2013), que dis-
poe sobre a apresentagao e o exame do RU da marca coletiva. Exemplificando, o RU da marca
registrada sob o n.° 918303346, que visa a assinalar diversos produtos agricolas, proibe o uso
do sinal “em qualquer situagédo onde a cooperativa ou seus membros nao esteja [sic] presente” e
‘em produtos que n&o sejam comercializados por esta cooperativa ou por seus membros” (INPI,
2020a). Ha, claramente, um sentido de reforgo do poder de exclusdo garantido pelo direito de
marca, fazendo com que o uso do sinal por ndo cooperados seja uma infragdo ao RU. Consoante
ao que sera discutido adiante é necessario refletir se tal previsdo deste RU poderia trazer danos
a propria coletividade. Cabe destacar, também, que o direito de excluir terceiros do uso de uma
marca, seja de que tipo for, ja se encontra previsto no art. 129, caput, da LPI quando da conces-
sdo do registro (BRASIL, 1996).

Deste topico, seguindo a linha de Martins (2020), conclui-se que as proibi¢ées de uso da
marca coletiva sdo as condi¢cdes de uso de forma negativa, ou seja, as agbes vedadas ao usu-
ario da marca coletiva (ou candidato a usuario para estar apto a receber a autorizagdo de uso),
integrando o rol das obriga¢cdes impostas aos interessados em utilizar o sinal. Contudo, ndo se
trata de uma obrigacao de fazer, mas sim de nao fazer. As proibicdes de uso podem se referir
a aspectos diversos, como a apresentacao visual do sinal, as situacdes e contextos em que a
marca nao pode ser usada, aos aspectos dos produtos ou servigos assinalados, entre outros.

O ARTIGO 151, INCISO Il DA LPI

A LPI prevé que o registro da marca (independente da natureza) esta sujeito a extingéo
como forma de perda dos direitos de seu titular. As causas gerais de extingdo do registro estao
dispostas no capitulo VI da LPI (arts. 142 a 146). Contudo, o art. 151 dessa lei, em seus incisos
| e Il, estipula causas de extingdo especificas para as marcas coletivas e as marcas de certifica-
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¢ao, sendo a do inciso |l especialmente importante para as ponderagdes trazidas neste trabalho,
por se relacionar com o cumprimento das condi¢des e proibicbes de uso previstas no RU da
marca coletiva.

Conforme o art. 151, inciso Il da LPI, o registro da marca coletiva extingue-se quando a
mesma for utilizada em condigdes outras que nédo aquelas fixadas no RU (BRASIL, 1996). Res-
salta-se que a expressao “condigdes outras” deve ser entendida em sentido amplo, englobando
o descumprimento das condicdes e das proibicdes de uso presentes no RU. E uma forma de
pressao para o efetivo cumprimento das regras que norteiam o uso da marca.

Tendo como base regra equivalente no direito portugués (art. 216.°, n.° 3, alinea “b” do
Cddigo da Propriedade Industrial de 1995), Carvalho (2008) afirma que essa causa de extingao
se ampara no Onus atribuido ao titular da marca coletiva de controlar seu uso, sob pena de ca-
ducidade do registro, caso haja o uso em desconformidade com o RU. Para Carvalho (2008) e
Vanzetti e Galli (2001 apud Carvalho, 2008), a caducidade ocorrera ndo apenas se inexistir o
controle, mas também quando houver controle e a utilizagdo do sinal em desconformidade com
as condi¢des e proibicdes de uso for consentida. Segundo os trés autores, essa interpretagao
ampla se alinha com a razdo de existir do préprio dispositivo juridico: evitar o engano para o
publico.

Assim, fica evidente que a LPI, por meio do RU, institui um sistema de controle a ser
exercido pelo titular da marca, diretamente ou com a colaboragao de organismos especializados,
ou até pelos demais membros da entidade coletiva. Em caso de descumprimento das condi¢cdes
e proibicdes de uso, pode-se ter o registro da marca coletiva extinto como penalidade.

AS POSSIVEIS APLICAGOES DO RU

A analise dos RUs de marcas coletivas registradas no INPI indicou que as condi¢des
e proibicdes de uso do sinal podem ser diversas, conforme as caracteristicas e necessidades
especificas da coletividade. Logo, € possivel inferir que o RU é um documento-chave, capaz de
operar como instrumento de gestdo, materializando, inclusive, as estratégias mercadoldgicas da
entidade coletiva, como ja afirmado por Porto (2010) e Faria (2011). Uma associagao que deseja
atuar em determinado nicho de mercado, oferecendo, por exemplo, produtos ou servigos dife-
renciados, pode estipular no RU os padrbes minimos de qualidade a serem observados por seus
membros. Essa estratégia visa a criagdo de valor por meio de um diferencial competitivo, satisfa-
zendo consumidores que procuram bens com certo padrdo. Barbosa e Regalado (2015) utilizam
como exemplo a marca coletiva “CPEG Consoércio de Produtores de Espumantes de Garibaldi”,
cujo RU prevé, como condi¢cédo de uso do sinal, a obrigagdo de um processo de certificagao por
terceira parte dos espumantes, demonstrando foco na qualidade e na valorizagao do produto.

A opcéao da entidade coletiva por produtos ou servigos diferenciados pode ser um ele-
mento estratégico para fidelizar a clientela e fortalecer a imagem da marca em um mercado
altamente competitivo (SILVA; PERALTA, 2011). Isso porque a marca sintetiza e comunica os
aspectos positivos e negativos da instituigdo para o consumidor ao longo do tempo; o que inclui,
sem duvida, as caracteristicas ou qualidades dos produtos ou servigos fornecidos (KAPFERER,
2003). Aaker (1998) utiliza a expresséo “qualidade percebida” para abordar aquilo que € comu-
nicado pela marca. Seguindo essa estratégia, as agdes de marketing para construir uma marca
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forte se concentram na posi¢cao de diferenciagao, o que pode estabelecer a dependéncia do
consumidor em um nivel psicoldgico (SILVA; PERALTA, 2011).

Por outro lado, a entidade coletiva pode optar por oferecer produtos ou servigos com
niveis de qualidade basicos, diminuindo os custos de produgao e consequentemente os precos
cobrados aos consumidores. Nesse caso ha uma estratégia de menor preco (PORTER, 1986),
visando a conquistar camadas mais populares da sociedade e até mesmo consumidores que,
mesmo tendo condigdes econdmicas, ndo estao dispostos a pagar os pregos altos que podem
atingir produtos ou servigos diferenciados. Essa estratégia pode ser concretizada em um RU
mais simples, em que a unica condi¢cio para o uso da marca seria, por exemplo, estar associado
a entidade titular e com o pagamento das obrigag¢des sociais em dia. Em concreto, o diferencial
competitivo da entidade coletiva seria a oferta do basico pelo menor preco. Todo incremento se-
ria por livre e espontanea vontade dos usuarios da marca, e ndo por uma exigéncia do RU.

Outra possibilidade é a adocao de condi¢cdes e proibicdes de uso no RU que visam a for-
talecer a fixagao do sinal na memdéria do consumidor, definindo, por exemplo, que a marca deve
ser utilizada exatamente como registrada no INPI, com tamanho de cinco centimetros e afixada
sempre no canto superior direito da embalagem. Em tais circunstancias, as estratégias se voltam
unicamente para a apresentacdo e o uso material da marca, ficando os aspectos dos produtos
e dos servigos em segundo plano. Ha que se ressaltar que o art. 143, inciso |l da LPI prevé a
caducidade do registro se, no prazo de cinco anos, “a marca tiver sido usada com modificagao
que implique alteragao de seu carater distintivo original” (BRASIL, 1996). O titular reforgca esse
dispositivo legal ao exigir o uso do sinal tal qual registrado, pretendendo, possivelmente, evitar a
extingdo do registro pela falta de uso da marca registrada.

Também é factivel que a entidade coletiva ndo tenha nenhuma estratégia comercial es-
pecifica. Esse pode ser o caso de instituigdes religiosas ou filantropicas, cujos membros (e usua-
rios do sinal) ndo almejam o lucro. Em tal situagao, o objetivo do registro pode ser simplesmente
proteger a marca e usufruir das respectivas vantagens propagandisticas. Assim, as condi¢des e
proibicdes de uso poderiam ser simples e genéricas, como por exemplo, a vedagao do uso da
marca em atividades que causem prejuizo a imagem do titular ou que nao tenham relagdo com
seus objetivos estatutarios.

Todavia, a leitura conjunta dos arts. 147 e 151, inciso |l da LPI, indica que o RU é uma
ferramenta versatil, cuja racionalidade nao se atém ao dever de controle do titular ou a possibili-
dade de refletir as estratégias comerciais da coletividade. A imposi¢ao de condi¢des e proibicoes
de uso é um Onus a ser suportado pela entidade coletiva titular e por seus membros. Para evitar
o risco de exting&do do registro a vigilancia deve ser constante, pois o titular da marca coletiva ndo
€ 0 unico a exercer controle juridico sobre o0 uso do sinal.

Assim, o RU passa a ter outra importancia: torna-se uma ferramenta de uso concorren-
cial, podendo ser utilizada pelos concorrentes para a extingdo do registro da marca coletiva que
foi usada em desconformidade com as condigdes e proibicdes de uso. De fato, um competidor,
ao solicitar a extingdo de registro de terceiro por infringéncia ao art. 151, inciso |l da LPI, age
como um fiscal da correg¢ao das agdes da concorréncia, punindo entidades coletivas que, propo-
sitalmente ou n&o, atuam no mercado descumprindo as regras do proprio RU. Trata-se, portanto,
de controle juridico do uso do sinal exercido pelos concorrentes, € nao pelo titular.
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Essa composicéo do sistema de protegao de marcas pode se demonstrar altamente be-
néfica para a estrutura econémica, diminuindo a assimetria da informagao e, consequentemente,
trazendo seguranca para os agentes das relagcdes de consumo. Utentes do sistema, portanto,
tém em maos uma ferramenta a mais para vigiar seus concorrentes, de forma a garantir maior
transparéncia ao mercado. Nao sem razdes, o art. 149 da LPI dispde que as alteracbes no RU
devem ser comunicadas ao INPI, por meio de peticdo protocolizada. Torna-se o RU uma ferra-
menta que efetivamente auxilia na estrutura da concorréncia leal e na transparéncia das relagoes
merceoldgicas.

Entretanto, é preciso considerar que o uso abusivo, por parte dos concorrentes, sobre o
nao cumprimento do contido no RU pelo titular e pelos utentes da marca coletiva também pode
ter um efeito deletério, caso seja eivado de ma-fé. Cabera ao INPI atuar de forma escorreita na
apreciacao de solicitagdes relativas a extingdo da marca coletiva que tenham por argumento o
uso dessa marca em condi¢des outras que nao as previstas em seu RU.

Com efeito, a extingdo do registro deixara a marca coletiva desprotegida. Sem um titular
para zelar pela marca, concorrentes poderiam, eventualmente, tirar proveito do prestigio e da
reputacdo da marca que teve o registro extinto e dela fazer mau uso, enganando o publico e
concorrendo deslealmente no mercado. Tal efeito deletério possivelmente seria mitigado se a
entidade encerrasse imediatamente as condutas indevidas que ensejaram a extingao do registro
e peticionasse um novo registro da marca. Assim, apds a concessao, poderiam ser tomadas as
medidas para coibir o uso indevido do sinal por terceiros.

Destaca-se que, se o antigo titular do registro extinto ndo se interessar por um novo re-
gistro, a marca ficaria desprotegida por ao menos cinco anos antes de poder ser registrada por
terceiro. Isso porque o art. 154 da LPI estabelece que “a marca coletiva e a de certificacdo que
ja tenham sido usadas e cujos registros tenham sido extintos ndo poderao ser registradas em
nome de terceiro, antes de expirado o prazo de 5 (cinco) anos, contados da extingao do registro”
(BRASIL, 1996). E o prazo necessario para que a nova marca registrada ndo seja indevidamente
associada pelo publico a marca coletiva que teve o registro extinto.

O RU E A OBEDIENCIA AOS PRINCIiPIOS GERAIS DO SISTEMA DE
PROTEGAO DE MARCAS

Considerando que a LPI institui um sistema de controle sobre 0 uso da marca coletiva e
que o RU pode ser ferramenta estratégica e concorrencial, é preciso discutir a razao de existir do
RU, a racionalidade que envolve a obrigacédo de apresenta-lo. Para iniciar o debate vale apontar
gue as marcas sao sinais que foram percebidos como passiveis de protecdo por remediarem a
assimetria de informacao (o diferente nivel de informagao sobre as caracteristicas n&o observa-
veis de uma mercadoria entre vendedor e comprador) e a falha de mercado criada pelo desen-
volvimento econdmico, que distanciou o produtor do consumidor, quebrando as antigas relagdes
comerciais de confian¢ca (RAMELLO, 2006).

Em se tratando de marca coletiva, cujo pressuposto é o uso coletivo simultaneo, ha um
maior risco de assimetria da informacgao, pois cada utente poderia utilizar o sinal de maneira
prépria. Consequentemente, possiveis prejuizos seriam: i) engano do consumidor, que poderia
comprar um produto ou servico com padrdes inferiores aos esperados; ii) desvio indevido de
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clientela, pela oferta de produtos ou servigos com pregos menores, mas supostamente com as
especificagdes esperadas, o que configuraria uma pratica anticoncorrencial; iii) enriquecimento
indevido de usuarios que, ao oferecerem no mercado produtos ou servigos com padrdes aquém
dos fixados no RU, alcangam custos menores de produgao e, entdo, majoram os lucros finais;
iv) aproveitamento indevido do prestigio da marca construido pela entidade titular e pelos pro-
dutores sérios que cumprem as regras do RU; e v) dano a imagem da marca coletiva, causando
perdas financeiras ao titular e aos demais usuarios.

Entao, fica claro que as condigdes e proibicdes de uso previstas no RU guardam rela-
¢ao com o interesse publico de que se reveste o sistema de prote¢cdo de marcas, envolvendo o
titular do registro, os utentes do sinal, os consumidores, os concorrentes e o Estado, ou seja, a
estrutura econémica como um todo. Logo, no caso da marca coletiva, o0 RU seria uma ferramenta
adicional que visaria a assegurar a obediéncia aos principios gerais do direito marcario e nao
apenas um instrumento de gestdo da coletividade. Assim, € importante que esse documento de
controle seja publico e redigido de forma clara, permitindo o acesso e a compreensao de seu
conteudo por qualquer interessado. Tal inferéncia ganha forga com a leitura dos arts. 147, para-
grafo unico, e 149 da LPI, que exigem, respectivamente, que o RU seja protocolizado junto ao
pedido de registro e que as alteragbes no RU sejam comunicadas ao INPI (BRASIL, 1996), bem
como o fato de ter sua disponibilizagao no sitio eletrénico do INPI.

A DETERMINAGAO DAS CONDIGOES E PROIBIGOES DE USO DA MARCA

Com as consideracgdes feitas até o momento, o que deve ser levado em conta por uma
entidade coletiva que esta prestes a criar um RU e peticionar o registro de uma marca coletiva?
As condigdes e proibicdes de uso do sinal devem ser fixadas com cautela, equilibrando a obedi-
éncia aos principios gerais do direito marcario a definicdo de estratégias comerciais e de gestao
interna do préprio negdcio, diante do risco de ter o registro da marca extinto por descumprimento
do RU. Na pratica, significa que regras excessivamente rigidas e que objetivam simplesmente
disciplinar a apresentacao visual e o uso material da marca podem se tornar um énus desneces-
sario para a coletividade. Por exemplo, definir que a marca somente pode ser afixada na porta
dianteira esquerda de veiculos pode ser uma estratégia cujo risco superaria o retorno. De fato, a
fixacdo da marca coletiva na porta traseira direita do veiculo, por conta de um deslize pequeno e
inofensivo do usuario, poderia ser motivo para a concorréncia solicitar a extingdo do registro por
descumprimento de condi¢ao de uso do RU.

Como visto anteriormente, entre os principais elementos que podem constar no RU como
condicdo de uso da marca estdo as caracteristicas e/ou qualidades dos produtos ou servigos.
Com a adogao de uma estratégia competitiva de diferenciacdo, esses fatores objetivam agregar
valor, sendo usados como ferramentas de marketing para um segmento especifico de consumi-
dores (SILVA; PERALTA, 2011). Entao, havendo a opgao por produtos ou servigos com padroes
diferenciados, tais regras devem ser inseridas no RU, informando, aos usuarios, sobre o padréao
minimo a ser atingido. Se houver a marcagao de bens com padrdes inferiores ficara configurada
violagao das condigdes de uso do RU e o registro podera ser extinto. Essa é a forma de coibir
fraudes, resguardando o interesse publico que embasa o sistema de protegdo de marcas coleti-
vas. Nesse caso, correr o risco de extingdo do registro € necessario para resguardar a harmonia
das relagbes de consumo.
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No mesmo sentido, definir que apenas produtos com indicagéao geografica (1G) — confor-
me foi observado em um dos RUs apresentados ao longo deste texto — podem receber a marca
€ uma estratégia que visa a manutencao das caracteristicas geograficas responsaveis pela con-
cessao da IG, a fim de sustentar a diferenciagcdo no mercado. A ideia € condensar na marca cole-
tiva a reputacao dos produtos ou servigos em decorréncia da origem geografica, conservando o
valor agregado pela IG. Se a estratégia é usar a marca coletiva apenas em produtos com |G, tal
regra deve constar no RU da marca, desencorajando o uso da marca em bens com origem geo-
grafica distinta, o que se configuraria como ato abusivo, prejudicando os direitos do consumidor
e a livre concorréncia. Novamente, € um risco necessario.

Entretanto, nem todas as regras do RU podem ser apropriadas facilmente pela concor-
réncia. Por exemplo, se for definido que a marca nao pode ser utilizada em situagdes que abalem
a imagem da entidade titular, dificilmente um concorrente teria comprovagdes para justificar um
eventual descumprimento dessa proibicdo de uso, pois o “abalo da imagem da entidade” pode
ser uma circunstancia altamente subjetiva. Obviamente, a fixagao de regras sobre a imagem da
entidade titular visa a resguardar os direitos de todos os envolvidos no uso da marca, poden-
do aumentar a credibilidade da entidade e aumentar os lucros. Assim, definir regras genéricas
relacionadas com a imagem do titular, dos usuarios ou da prépria marca pode ser considerado
benéfico e de baixo risco.

Sobre 0 uso da marca juntamente com outros sinais, pode ser estipulado, por exemplo,
que a marca coletiva deve ser usada sempre acompanhando a marca individual do produtor ou
prestador de servico e em menor tamanho. O uso em concomitancia dos dois sinais pode ser
uma estratégia de gestao interessante, diminuindo o risco de pulverizagdo do goodwill adquirido
pela marca individual de cada usuario ao longo do tempo. Segundo Serens (2007), a pratica ja
era adotada pelos antigos sindicatos industriais e evitava que, em caso de dissolugéo do sindica-
to, os empresarios fossem obrigados a retornar ao mercado como recém-chegados, ocupando
uma posig¢ao na concorréncia pior do que aquela desfrutada antes de terem se sindicalizado.
Ademais, a afixacdo da marca coletiva com menor destaque visual em relagdo a marca individual
evita que a primeira seja entendida como a segunda, o que poderia causar engano no publico e
prejuizo para a concorréncia. Para afastar esse cenario € importante que essas regras constem
no RU, apesar do risco associado.

E interessante apontar que até o inicio de abril de 2021 nenhum registro de marca co-
letiva foi extinto no INPI por descumprimento das condi¢cdes ou proibicdes de uso do RU. Esse
fato revela certo desconhecimento acerca do regime juridico das marcas coletivas pelos usuarios
do sistema. Tais figuras realmente levam tempo para amadurecer, e estudos como este podem
ajudar a tornar o sistema de marcas coletivas mais efetivo como um todo, desde o depdsito de
um pedido de registro bem estruturado, passando pelo controle adequado para garantir o cum-
primento das regras do RU até a extingdo do registro, se tais regras forem descumpridas.

O que deve ficar claro, no entanto, é que o regime juridico da marca coletiva, que tem
como eixo principal o RU, visa a garantir a obediéncia aos principios gerais do direito de marcas,
evitando o engano do publico, a concorréncia desleal e o enriquecimento indevido. Assim, as
entidades coletivas e seus membros, ao definirem as condicdes e proibicbes de uso da marca,
devem ter a ciéncia de que tais regras ndo apenas almejam organizar o uso da marca, indicar
uma estratégia mercadoldgica ou promover a imagem da marca. Elas também geram um dever
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de controle, um 6nus para o titular e para os usuarios, sob pena de extingdo do registro. Entao,
a criacdo do RU deve ser pautada pelo equilibrio entre os principios gerais do direito marcario e
a definicao de estratégias comerciais e de gestao interna do préprio negocio, perante o risco de
ter o registro extinto; pesando os respectivos beneficios e riscos de cada disposig¢ao.

CONSIDERAGCOES FINAIS

O RU é um documento de controle, que, ao conter condigdes e proibicdes de uso da mar-
ca coletiva, pode tornar-se uma ferramenta de gestdo, materializando a estratégia competitiva
da coletividade. Assim, pode haver op¢ao por produtos ou servigos diferenciados, inclusive com
padrdes superiores (estratégia de diferenciacao), direcionados a publico-alvo especifico (estraté-
gia de nicho), ou produtos ou servigos mais basicos e com menor custo de producao (estratégia
de preco), conforme descreve Porter (1986). O RU também pode indicar uma estratégia que visa
a resguardar a imagem da marca e fortalecer seu poder de fixagdo na memadria do consumidor,
disciplinando as situacdes e contextos em que a marca pode ser usada.

Dessa forma, o RU poderia catalisar ou incrementar processos de gestdo do préprio
negocio. Quando a entidade coletiva e seus membros se reunem para redigir o RU estao geren-
ciando internamente 0 negocio e promovendo a auto-organizagao, processos dos quais muitas
vezes sao carentes. O RU demonstra como a coletividade quer ser vista no mercado. Entéo,
definir as proibigdes e condi¢gdes de uso é gerir e organizar internamente o negocio, fortalecendo
os utentes e facilitando a inser¢ao no mercado.

Contudo, o art. 151, inciso |l da LPI mostra que o RU também pode ser um poderoso ins-
trumento concorrencial, pois permite que um competidor solicite a extingado do registro de marca
coletiva de terceiro que for usada em condi¢des outras que ndo aquelas previstas no RU. Assim,
se bem utilizado, o RU pode estimular a concorréncia, fazendo a propriedade industrial sair de
seu papel estatico para uma abordagem mais dindmica. Esse contexto demonstra que o RU, em
sua esséncia, visa a encorajar o respeito aos principios basicos do direito marcario, sobretudo
a concorréncia leal e a vedagao ao engano do publico, por meio da uniformidade da informagao
transmitida pela marca.

Por outro lado, a possibilidade de extingdo do registro em caso de descumprimento das
condi¢des de uso da marca coletiva cria um énus para o titular do sinal: o dever de controlar. E
a necessidade de vigilancia constante para afastar o risco de agdes de concorrentes que culmi-
nem na extingdo do registro. Entéo, fica claro que o titular do registro esta revestido de poderes
e deveres: o poder de criar livremente condi¢cdes e proibicdes de uso e o dever de controlar o
cumprimento dessas regras, sob pena de extingdo do registro.

Essa abordagem indica que as condi¢cdes e proibicdes de uso devem ser estipuladas
de forma ponderada, pois podem ser utilizadas contra a entidade titular pelos concorrentes. O
descumprimento de condi¢des simples e que em nada prejudicam o publico, ou seja, um deslize
inofensivo de um usuario (como a posigao incorreta da marca em um panfleto de divulgagao),
pode ser base para a concorréncia solicitar a extingdo do registro, prejudicando toda a coletivi-
dade. De um instrumento favoravel, o RU pode se tornar uma armadilha.

Por isso, € necessario que a entidade coletiva detenha o melhor conhecimento possivel
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sobre a matéria, pesando os riscos e os beneficios envolvidos com a definicdo de cada condigao
e proibigdo de uso. Para evitar o risco de extingdo banal do registro, a coletividade deve avaliar
a possibilidade de instituir regras que visam unicamente a trabalhar a apresentagao visual da
marca e sua fixagado na memoria do consumidor nos manuais da marca, como o0 manual de iden-
tidade visual.

Ressalta-se que a efetiva aplicagao concorrencial do RU depende da capacidade de
mobilizacdo dos agentes envolvidos com a protegdo de marcas coletivas, sendo fundamental
o conhecimento sobre as particularidades do sistema, desde o inicio até o fim do registro. De
qualquer forma, para zelar pelo registro da marca coletiva, é necessario que as coletividades
assumam a dianteira e construam as condi¢cdes e proibicbes de uso do sinal considerando as
disposicdes da LPI de forma integrada.

Ha que se fazer referéncia também ao papel do INPI quando instado a analisar um pe-
dido de extingédo do registro de marca coletiva por uso da mesma em condi¢des outras que nao
aquelas previstas em seu RU. O Instituto possui papel decisivo para aferir condutas de concor-
rentes de ma-fé que apenas querem o fim da protegcao proporcionada pelo registro, de forma a
poder usar o sinal, causando confus&o junto aos consumidores. Afastar os riscos de confuséo e
de associacdo com marcas de terceiros € principio basilar do direito de marcas. Sendo assim,
compete ao INPI ponderar a melhor medida a ser tomada, bem como decidir a questao de forma
escorreita, evitando comportamentos oportunistas de concorrentes que possam vir a desestru-
turar a concorréncia e causar danos a transparéncia de mercado. A marca deve ser sempre ob-
servada para além dos interesses privados de titulares e concorrentes, devendo as decisdes do
Instituto serem tomadas visando ao equilibrio dos interesses em jogo, quais sejam: o interesse
publico, que envolve titulares de direitos, concorrentes, consumidores e o Estado, e o interesse
privado dos titulares de direitos.

Por fim, falta conhecimento empirico para mensurar os possiveis efeitos no mercado
da extingdo do registro de uma marca coletiva em decorréncia do art. 151, inciso Il da LPI. En-
tretanto, como apontado, uma vez que o sinal ficaria desprotegido, infere-se que competidores
poderiam se aproveitar indevidamente do prestigio e da reputagao do sinal e, inclusive, usa-lo
de forma a enganar o publico, frustrando as expectativas dos consumidores, enriquecendo sem
causa e prejudicando a livre concorréncia. Cogita-se que para mitigar os impactos a estrutura
econdmica, a entidade coletiva deveria encerrar imediatamente as condutas que ensejaram a
extingdo do registro (infringéncia as condigdes e proibi¢des de uso) e peticionar um novo registro
da marca extinta, possibilitando, apds a concessao, as devidas agdes para coibir o uso indevido
do sinal por terceiros. E recomendado, portanto, que esse tema seja objeto de futuros estudos
para resultados mais conclusivos.
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