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RESUMO

O termo "Propriedade Intelectual” abrange um campo do Direito Brasileiro que visa proteger
legalmente as criagdes resultantes do intelecto humano, surgidas por meio de um processo
criativo. Esse processo ndo apenas justifica, mas também orienta o formato dessa protecdo
juridica, que abrange criagcOes artisticas, cientificas e tecnoldgicas, cada uma com um status
protetivo e regras especificas. A marca, especificamente, é considerada pelo Direito Brasileiro
como um sinal visualmente distintivo que identifica a origem e distingue produtos e servicos, é
0 que se denota da Lei de Propriedade Industrial de n® 9.279/96, com énfase no artigo 122, que
trata das marcas. No entanto, com a evolugédo para uma sociedade da comunicagdo, empresas
tém adotado formas ndo convencionais para diferenciar seus produtos e servigos, cComo marcas
sonoras, olfativas e gustativas, alheias ao aspecto visual. A legislagéo atual ndo prevé o registro
desses tipos de marcas, 0 que gera um problema na protecdo desses ativos. Este trabalho surge
diante da incongruéncia entre a doutrina, a lei e a contemporaneidade no que se refere a protecao
dessas marcas ndo convencionais, essenciais para a industria e o comércio. Com a Lei de
Propriedade Industrial completando 27 anos, é necessario atualizar a dindmica de protecdo a
propriedade intelectual, incluindo os novos sinais distintivos utilizados pelo mercado, como
marcas multissensoriais. Assim, 0 objetivo deste trabalho é analisar como o Ordenamento
Juridico Brasileiro pode compreender e assimilar as marcas multissensoriais, reformulando sua
dindmica de prote¢éo a propriedade intelectual.

Palavras-chave: propriedade intelectual. marca. sinal visual. Marcas multissensoriais.
protecdo juridica



ABSTRACT

The term "Intellectual Property” covers a field of Brazilian Law that aims to legally protect
creations resulting from human intellect, arising through a creative process. This process not
only justifies, but also guides the format of this legal protection, which covers artistic, scientific
and technological creations, each with a protective status and specific rules. The brand,
specifically, is considered by Brazilian Law as a visually distinctive sign that identifies the
origin and distinguishes products and services, this is what is denoted by the Industrial Property
Law No. 9,279/96, with emphasis on article 122, which deals with brands. However, with the
evolution towards a communication society, companies have adopted unconventional ways to
differentiate their products and services, such as sound, olfactory and taste brands, unrelated to
the visual aspect. Current legislation does not provide for the registration of these types of
brands, which creates a problem in protecting these assets. This work arises in light of the
incongruity between doctrine, law and contemporary times regarding the protection of these
unconventional brands, essential for industry and commerce. With the Industrial Property Law
completing 27 years, it is necessary to update the dynamics of intellectual property protection,
including new distinctive signs used by the market, such as multi-sensory brands. Thus, the
objective of this work is to analyze how the Brazilian Legal System can understand and
assimilate multisensory brands, reformulating its intellectual property protection dynamics.

Keywords: intelectual property. brand. Vissuelly sign. Multisenspry brands. legal prot
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1 INTRODUCAO

A expressdo “Propriedade Intelectual” se refere a um ramo do Direito Brasileiro que
busca ofertar protecdo juridica as criacdes provenientes do intelecto humano e que sao fruto de
um processo denominado de “processo criativo”. Esse “processo criativo” nao apenas justifica,
mas também orienta o formato dessa protecdo. Nessa dimensao protetiva, estdo as criacoes
artisticas, cientificas e tecnoldgicas, cada uma gozando de um certo status protetivo e se
submetendo a regras especificas.

Trata-se de reconhecer essas criacles e, a partir deste reconhecimento, conceder aquele
que as exteriorizou, um certo direito de exploracdo alinhado a nogéo de propriedade privada,
como forma de “premiacao” pelo contributo da criagdo a coletividade.

Essas criacdes podem ser encaixadas — sendo a forma de sua protecéo tributaria desse
encaixe — em dois grupos: ha aquelas que possuem como objetivo o deleite, a ideia de
apreciacdo, sendo consideradas, por isso, obras literarias, artisticas e cientificas, disciplinadas
pelos chamados “Direitos Autorais”. De outro lado esta a “Propriedade Industrial” — objeto das
reflexdes deste Trabalho de Conclusdo de Curso — que se constitui como um género da
Propriedade Intelectual que tutela, especificamente, todas aquelas obras, constituidas como
bens e que possuem, desde sua génese, uma inclinacdo como os chamados inventos que podem
ou devem ser aplicados para obter algum resultado industrial ou comercial. Nessa senda, estao
a patente, 0 modelo de utilidade, a marca e outros institutos protetivos.

Enfatiza-se, nesse quadro, a marca, que € uma espécie de Propriedade Industrial, e é
considerada pelo Direito Brasileiro, a luz da Lei de Propriedade Industrial de n®9.279/96, como
um sinal distintivo cuja principal funcao € identificar a origem e distinguir produtos e servigos.
Chama atencdo gque a marca constitui um ativo industrial ou comercial de grande importancia
para aquele a explora, pois € por meio dela que o consumidor identifica o produto ou associa
um servico a um estabelecimento.

Dessa forma, é possivel perceber a importancia da tutela da marca para o comércio e
para 0 bom desenvolvimento do aspecto industrial de um pais. No Brasil, a marca é tutelada
pela Lei n°® 9.279/1996, chamada de Lei de Propriedade Industrial (LPI) a qual afirma, no seu
artigo 122 que “sao suscetiveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente
perceptiveis, ndo compreendidos nas proibigdes legais.” (Brasil, 1996). Tem sido frequente a

insisténcia, desde a promulgacao da referida lei, sobre o real alcance da prote¢do as marcas de
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acordo com o ordenamento juridico patrio; esse debate é intensificado quanto as marcas nao
convencionais ou aquelas que ndo se limitam ao sentido da visao.

A questdo ganha ainda mais relevo com a virada paradigmatica para a sociedade da
comunicagéo, na qual, em fungdo do aumento na disputa comercial e na concorréncia, as
empresas tém apostado em formas ndo convencionais para atestar a qualidade de seus servigos
e assim, atrair e cativar o seu consumidor. Essas novas estratégias envolvem, na criagao e
reposicionamento das marcas, a estimulacdo de diversos sentidos do corpo humano, o que se
percebe, por exemplo, quando uma loja de sapatos cria um “cheiro” especial para seus produtos
ou quando uma empresa cria um certo “sinal sonoro” repetitivo nas suas propagandas e que
gera algum tipo de reac&o no consumidor.

Contudo, tais sinais distintivos ndo convencionais e que fogem do habitual ndo podem,
a luz da legislacdo atual, ser registraveis como marca, por nao serem visualmente perceptiveis,
0 que traz um sério problema na dindmica de protecao desses ativos. Diante dessa tenséo, outras
se formam, complexificando esse quadro, de modo que ha urgéncia para frear esse processo
desorientador ndo s6 das dindmicas normativas da propriedade intelectual, mas de campos
como o direito do consumidor e o direto concorrencial

Pontuados tais aspectos, o presente trabalho surge em funcdo dessa incongruéncia entre
a doutrina, lei e contemporaneidade no que se refere a forma de proteger esses ativos
empresariais, especificamente, aqueles que se materializam como forma de distinguir servigos
e produtos, porém, que ndo séo abarcados pelo conceito de marca, ndo podendo ser registraveis
por falta de previsdo legal no Brasil. A protecdo dessas “possiveis marcas” resta fragilizada,
portanto, pela falta de tipificacdo legal e pela falta de acdes do érgdo responsavel, o que é
prejudicial — e traduz uma cadeia de omissdes — em virtude do cenério atual de disputa pelo
mercado consumidor, que demanda a necessidade de criar formas de atrair, captar e fidelizar o
cliente final, tais como, jingles e aromas, além de sensacgdes tateis.

Aumenta-se ainda mais a importancia do tema quando se considera que a Lei de
Propriedade Industrial de n® 9.279 completa seus 27 anos neste ano corrente e, mesmo tendo
por pressuposto a protecdo a um objeto variante — os frutos da criatividade humana —, firma
uma posicdo de ndo acompanhar as mudancas e inovacdes ocorridas na sociedade, deixando de
proteger, quanto a registrabilidade, esses bens tdo preciosos para a industria e comércio, quais
sejam, as marcas sonoras e as olfativas.

Portanto, esta investigacdo surge a da seguinte inquietacdo, formulada em formato de
questdo de pesquisa: como o Ordenamento Juridico Brasileiro pode compreender e assimilar 0s

fendmenos das marcas multissensoriais a partir de sua estrutura criativa e fungdo concorrencial
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e reformular sua dindmica de protecdo a propriedade intelectual, abrangendo também os novos
sinais distintivos utilizados pelo mercado.

Diante do cenério, levanta-se a possibilidade, a titulo de hip6tese, de que tais signos
distintivos poderiam ser, por analogia, tutelados sob o espectro da concorréncia desleal, apenas
no que tange aos possiveis conflitos litigiosos, que versem sobre uso ou emprego de signo
alheio, oferecendo uma protecdo transversal, portanto, uma problemética atual e complexa
como esse ndo pode ficar refém de um instituto que detém as especificidades e ndo garante o
“titulo de propriedade” seja por um certificado ou por um documento reconhecido.

Nesse contexto, é necessario pontuar o papel primordial do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, érgdo que afere a protecdo juridica das marcas registraveis,
dimensionando sobre a possibilidade de uma reorganizacdo interna a fim de que uma
atualizacdo seja tomada para abranger as marcas multissensoriais. Posto isso, pela dindmica da
Propriedade Intelectual, além das legislacGes aplicaveis, faz-se necessario compreender a
possibilidade de enquadramento de novas perspectivas industriais também como marcas, pelo
fato destas serem signos distintivos.

A partir dessa conjectura, este trabalho objetiva precipuamente dimensionar o espaco
das marcas ndo convencionais na legislacéo vigente, assimilando seu carater de incompletude,
para construir modelos eficientes de tutela, de modo a suprir essa lacuna legal quanto a protecéo
das marcas multissensoriais. Sendo necessario, compreender, paulatinamente, 0 que sdo as
marcas multissensoriais, estabelecendo sua importancia para as atividades empresariais e seus
reflexos nas relagdes civis de consumo.

Além de realcar a omissao legislativa existente no ordenamento brasileiro pontuando as
consequéncias e impactos desta lacuna, busca-se tensionar, neste processo analitico, se a
protecdo por meio da concorréncia desleal é realmente suficiente e conjecturar formas para a
legislacdo brasileira e para os 6rgaos competentes tratarem a questdo, como tem sido feito
internacionalmente. Em suma, persegue-se a necessidade de atualizacdo para protecdo das
marcas em geral para que se abranja a tutela das marcas multissensoriais.

O presente trabalho sera lastreado em pesquisa bibliografica e documental, baseada em
livros, artigos e monografias, abordando de forma reflexiva sobre como os poucos autores e
doutrinadores tratam o tema. Pretende-se, para além, realizar um paralelo com casos concretos,
jurisprudéncias e decisdes administrativas que evidenciem a atualidade do recorte tematico, sob
a égide da LPI (Lei 9.279/96), com énfase a partir do artigo 122 o qual trata sobre as marcas,

passando pelas disposi¢des sobre concorréncia desleal e demais textos pertinentes.
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2 PROPRIEDADE INTELECTUAL COMO PRERROGATIVA DOS INVENTORES,
CRIADORES E ARTISTAS

O debate juridico sobre as marcas necessita, previamente, da compreensao da area do
direito a qual esta alojada, bem como, todo arcabouco legal que pressupe a existéncia desses
ativos comerciais como a propriedade intelectual é entendida atualmente pela lei, doutrina e
jurisprudéncia.

Assim, o primeiro tépico deste capitulo inicia o debate da propriedade intelectual para
além do &mbito juridico, na medida em que, se faz necessario compreender todas as construcdes
sociais, quais sejam, a economia, a evolucgdo histérica e as ralagbes sociais influenciam na forma
como o direito vai se relacionar, tratar e construir a propriedade intelectual, que posteriormente,
vai influenciar na dinamica do direito marcario. Da mesma forma, compreendido todas as
premissas que influenciaram e influenciam a dinamica da propriedade intelectual, s&o
abordadas as diferentes divisdes e organizacdes desse campo, incluindo direitos autorais,
propriedade industrial e protecdo sui generis. Além disso, se discute a necessidade de registro
e protecdo regulamentada por legislacdo especifica é ressaltada, assim como a importancia do
tempo e investimento envolvidos na criacdo intelectual. Esses aspectos evidenciam a relevancia
da Propriedade Intelectual para o progresso e bem-estar da sociedade.

No tdépico seguinte, inaugurando o debate sobre as marcas, sdo abordados o0s
mecanismos legais e institucionais que garantem a protecdo da Propriedade Intelectual,
fundamentando os diferentes tipos de protecdo, como direitos autorais, patentes, marcas e
outros institutos protetivos, destacando-se a Lei de Propriedade Industrial no Brasil, que regula
a protecdo das marcas e patentes e a importancia da marca como ativo industrial e comercial.
Ressalta-se seu papel na identificacdo de produtos e servigos. Além disso, sdo mencionadas as
proibicBes legais para o registro de marcas, conforme estabelecido na legislacdo brasileira.
Esses aspectos evidenciam a relevancia da protecdo juridica na preservacdo e valorizacao da
Propriedade Intelectual.

Por fim, sdo discutidas as diferentes classificacdes e categorizacbes das marcas no
contexto da Propriedade Intelectual sendo apresentadas as marcas de produto ou servico, as
marcas coletivas e as marcas de certificacdo como exemplos de categorias. Destaca-se a
importancia da Classificacdo Internacional de Produtos e Servicos de Nice (NCL) para o
registro e processamento de marcas. S0 mencionadas as marcas figurativas, nominativas e

mistas como exemplos de apresentacfes de marcas, além disso, as diretrizes legais e
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doutrinérias para a categorizacao correta das marcas é ressaltada, evidenciando a importancia

da precisdo e adequacdo na protecdo das marcas no ambiente juridico e comercial.

2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS, HISTORICOS, JURIDICOS E ECONOMICOS

Em 1967 foi estabelecida como entidade independente no &mbito do sistema das Nagdes
Unidas a Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI, ou, em inglés, WIPQO) com
intuito de promover a protecdo da Propriedade Intelectual em todo mundo, através da
cooperacdo entre Estados e, eventualmente, com outras organizagdes internacionais. Da

convencao de abertura da OMPI nasce a definicdo que muitos utilizam até os dias de hoje:

A Convengdo da OMPI define como Propriedade intelectual, a soma dos direitos
relativos as obras literarias, artisticas e cientificas, as interpretacfes dos artistas
intérpretes e as execucdes dos artistas executantes, aos fonogramas e as emissdes de
radiodifusdo, as invencdes em todos os dominios da atividade humana, as descobertas
cientificas, aos desenhos e modelos industriais, as marcas industriais, comerciais e de
servico, bem como as firmas comerciais e denominacGes comerciais, a protecdo contra
a concorréncia desleal e todos os outros direitos inerentes a atividade intelectual nos
dominios industrial, cientifico, literario e artistico (Barbosa, 2010 p. 10).

Assim sendo, o direito de propriedade intelectual pode ser conceituado como
constituindo um campo juridico de protecdo as criacdes proveniente do intelecto humano,
portanto, essas criacfes devem ser protegidas para incentivar o desenvolvimento (Cabrera,
2016). Para Melissa Duarte e Cristiano Braga a propriedade intelectual é uma protecdo dada
aos bens imateriais, que sdo fruto da criacdo humana. (Duarte e Braga, 2018).

A partir disso, pode-se afirmar que A propriedade intelectual € um conceito que se refere
aos direitos resultantes da criacdo da mente humana, abrangendo obras literarias, artisticas,
inventos, simbolos, nomes e imagens utilizados no comércio. Esse direito deve ser protegido
visando incentivar a criatividade e garantir o reconhecimento e a remuneracdo devida aos
criadores.

A tentativa de se conceituar a propriedade intelectual provém de tempo mais antigo. As
primeiras tentativas de legislar sobre marcas no Brasil, advém de 1809, quando o Principe
regente reconheceu o direito a exclusividade de uso por 14 anos as invencdes que fossem

registradas junto a real junta de comércio. (Vanin, 2017). Posteriormente, a Constituicdo de
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1824, de forma pioneira, trouxe o que seria a primeira forma de protecdo aos inventores de
forma tipificada em seu art. 179, XXVIZ.

Dai em diante, houve uma evolugdo quanto ao debate sobre o tema, especialmente com
0 advento da primeira lei de marcas em 1875, a Lei n°® 2.682/7. O contexto de seu surgimento
pode ser rastreado ao litigio quando a empresa Meuron e Cia, que possuia a marca “Rapé
Areia”, processou a firma Moreira e Cia por falsificacdo pela utilizacdo da marca “Rapé Areia
Parda”, como esclarece Vanin (2017). A partir desse fato, a legislacdo evoluiu gradualmente,
chegando, no momento atual, no qual, no Brasil, tem-se a Lei de Propriedade Industrial, a Lei
n° 9.279/96 e Lei de Direitos Autorais, a Lei n® 9.610/98, que compde, ao lado de outras leis
esparsas, um sistema que protege os direitos de propriedade intelectual no Brasil. Ha inclusive
amparo constitucional que consagra tematica no rol dos direitos fundamentais, sob art. 5°,
XXVII e XXIX:

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilizagdo, publicacdo ou
reproducdo de suas obras, transmissivel aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;
XXIX - alei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario para
sua utilizacdo, bem como protecdo as criacdes industriais, a propriedade das marcas,
aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social
e o desenvolvimento tecnolégico e econémico do Pais

O fato de a matéria ser ampara pela Constituicdo da Republica Federativa do Brasil —
CRFB/88 — traduz a importancia da tematica do ponto de vista social, econémico e politico.
Perceba-se que um trabalho intelectual ndo surge casualmente, fruto da aleatoriedade: é
necessario o emprego de tempo e de investimento. O esforco humano é essencial para a
formacédo intelectual. (Cabrera, 2016.), de forma que tal instituto possibilita ao trabalhador, que
tem como atividade o exercicio criativo, tutelar suas realizacdes como se fosse um prémio e
incentivo pelo esforgco criativo que permite o progresso da ciéncia e desenvolvimento da
sociedade.

A propriedade intelectual € de suma por estar atrelada ao progresso e o bem estar da
humanidade que dependem da capacidade do homem de elaborar novas criac@es, de modo que
0 progresso tecnoldgico requer o desenvolvimento de novas invencgdes. (OMPI, 2021). Nesse
sentido, para o desenvolvimento econdémico de uma nacgdo e para estimular a competitividade
de um pais, precisa-se de um ambiente de negdcios que estimule e proteja as criacdes e as

invencOes. (Biagnotti, 2005).

! Tem-se no dispositivo que: “ 0s inventores terdo a propriedade das suas descobertas, ou das suas producgdes. A
Lei lhes assegurara um privilegio exclusivo temporario, ou lhes remunerard em resarcimento da perda, que hajam
de soffrer pela vulgarizagdo”
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Ao tornar-se bom indicador de como os negdécios estdo enfrentando, realmente, os
desafios de construir vantagens competitivas, a Propriedade Intelectual — na era da economia
baseada no conhecimento — passa a ter uma fungdo cada vez mais determinante no comércio e
nas relagdes internacionais. (CNI, 2019)

Dessa forma, € crucial compreender quais 0s ativos que compdem esse acervo tao
fundamental para o desenvolvimento nacional. O item a seguir visa delimitar o alcance desses
ativos, demonstrando sua indispensabilidade e os contornos juridicos do tratamento legal que
Ihes sdo dispensados.

2.2 OS ATIVOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Entre as varias divisdes e organizacdes da Propriedade Intelectual, Melissa Duarte e
Cristiano Braga (2016) vao ao encontro da posi¢cdo do Instituto Nacional de Propriedade
Industrial, em seu altimo guia, dividindo a matéria entre direito autoral, propriedade industrial
e protecdo sui generis. Nesse sentido, nessa divisdo mais difundida entre os doutrinadores, as

ramificacdes da matéria se desdobram a partir dessas trés raizes, conforme tabela abaixo:

TABELA 1 - RAIZES DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
PROPRIEDADE INTELECTUAL

Direito Autoral Propriedade Industrial  Protecio Sui Generis

Direito do Autor Marca Conhecimento Tradicional

Direitos Conexos Patente Cultivar
Programa de Computador Desenho Industrial Topografia de Circuito

Indicacdo Geografica

Fonte: o autor

Em sintese, tem-se que, por primeiro, os direitos autorais se referem a autoria de obras
intelectuais nos campos literarios, cientifico e artistico, como exemplo, livros, pinturas,
musicas, imagens, desenho, artigos cientificos, softwares, dentre outros. (Duarte, Braga, 2018).
Os direitos conexos, por seu turno, seriam as interpretaces dos artistas intérpretes e as
execucdes dos artistas executantes, os fonogramas e as emissoes de radiodifusdo (Brasil, 2010).

Em outra face, a protecdo sui generis que inclui o ramo da topografia de circuitos
integrados e de cultivares, assim como de conhecimentos tradicionais. Melissa Duarte e

Cristiano Braga véo conceituar:
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Nela, cada direito depende de protecdo regulamentada por legislacdo especifica,
necessitando ainda de registro em 6rgdo competente, sendo que o prazo de validade
varia de acordo com cada espécie. Aqui o objeto de projecdo é a configuracao
tridimensional das camadas sobre uma peca de material semicondutor que visa
realizar fungdes eletrbnicas em equipamentos. Possui como requisito a topografia
original e que ndo seja comum para técnicos e especialistas, no momento da sua
criagdo, como, por exemplo, microprocessadores e memorias. Outra questdo
importante é a protecdo de software, que é uma sequéncia de instrugdes escritas Nela,
cada direito depende de protecdo regulamentada por legislacdo especifica,
necessitando ainda de registro em 6rgdo competente, sendo que o prazo de validade
varia de acordo com cada espécie. Aqui o objeto de projecdo é a configuracdo
tridimensional das camadas sobre uma peca de material semicondutor que visa
realizar fungdes eletrbnicas em equipamentos. Possui como requisito a topografia
original e que ndo seja comum para técnicos e especialistas, no momento da sua
criagdo, como, por exemplo, microprocessadores e memorias. Outra questdo
importante é a protecdo de software, que é uma sequéncia de instrucdes escritas
(Duarte e Braga, 2018, p. 15)

Ja a propriedade industrial, que é o foco principal deste trabalho por abarcar as marcas,
é regulamentada pela Lei n°® 9.279/96, a Lei de Propriedade Industrial ou LPI, engloba também
direitos e obrigacOes relacionadas a bens intelectuais, bem como, objetos de atividades
industriais de empresas, assegurando ao titular o direito de exclusividade quanto aos ativos que
do seu quadro fazem parte (Duarte e Braga, 2018). Por outro lado, Grace Ferreira Ghesti
entende que a propriedade industrial é reflexo da capacidade criativa ou inventiva de um povo,
e como tal, ela desempenha um papel de grande importancia na sociedade, ao impulsionar o
desenvolvimento econémico e social de um pais. (Ghesti, 2016).

Essa compreensdo se alinha a definicdo dada pela Convencéo da Unido de Paris (CUP)
que definiu que a propriedade industrial € manifestacdo do conhecimento humano em
tecnologias aplicadas ou desenvolvidas na industria, no comércio, na agricultura, na indudstria e
nos produtos (CUP, 1883).

Convém destacar, no ambito da propriedade Industrial, a posicdo de destaque do
Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), 6rgdo criado em 1970 como Autarquia
Federal, vinculado ao Ministério da Economia, responsavel pelo aperfeicoamento,
disseminacdo e gestdo do sistema brasileiro de concessdo e garantia de direitos de propriedade
intelectual para a industria. O INPI € o responsavel por aferir os processos de registro de
propriedade industriais, dar publicidade a nivel nacional e conceder o “titulo de propriedade”
ao final. E, portanto, o 6rgdo que decide se tal invento pode ser considerado propriedade
industrial bem como, é quem garante todos 0s direitos inerentes ao invento.

Além disso, o INPI tem por finalidade principal executar, em ambito nacional, as

normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista sua funcdo social, economia,
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juridica e técnica, bem como, pronunciar-se quanto a conveniéncia de assinatura de convencgaes.
(Brasil, 1996).

Infelizmente, o 6rgdo carece de um olhar mais enaltecedor por parte da Unido, nas
palavras de Rodrigo Maior, O INPI vive uma série de crises cronicas com breves hiatos de
sintomas mais agudos. E um conjunto de crises que ja se estende por algumas décadas (Maior,
2023.) Tal fato ensejou até em um projeto de lei de n® 2.056/22 que visa estabelecer uma
férmula para compensar os atrasos na concessdo de patentes pelo INPI, para ajudar a atrair
investimentos no Brasil. De modo geral, os ativos da propriedade industrial, como explicitado,
incluem as marcas, patentes, desenhos industrias e indicacbes geogréaficas, que sdo
administradas pelo INPI.

De modo geral, tem-se que uma patente € um documento comprobatorio que um
inventor detém sobre determinado invento, sendo um titulo de propriedade que se destina a
proteger, por certo tempo, as criagdes produzidas pelo homem garantindo os direitos exclusivos
de uso. (Ghesti, 2016). O INPI, em seu guia, afirma que as patentes derivam de uma invencéo,
gue seria uma nova solugédo para um problema técnico vivido diariamente seja pelas pessoas ou
pela industria. Nesse sentido, para ser patentedvel, a invencao precisa apresentar caracteristicas
de novidade absoluta e atividade inventiva, além de ter aplicacdo industrial para poder ser
reproduzida em grande escala (Brasil, 2010).

Ja os desenhos industriais, sdo definidos em lei como a forma plastica ornamental de
um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto,
proporcionando resultado visual novo e original na sua forma externa, servindo para fabricacao
industrial. Em outras palavras, o desenho industrial significa, como atestam Duarte e Braga
(2018) em resumo, a modificacdo do formato de um objeto para que ele possa satisfazer o
consumidor apenas em relacdo ao aspecto da configuracao visual.

Por dltimo, como ativo de propriedade industrial, tem-se a indicacdo geografica
consistindo em um sinal utilizado em produtos estabelecendo que sdo originarios de uma
determinada area geografica e que possuem qualidades ou reputacdo ao local de origem.
(Ghesti, 2016). Ja a Lei de Propriedade Industrial define a indicacdo geografica como uma
indicacdo de procedéncia o0 nome geografico de pais, cidade, regido ou localidade que se tenha
tornado conhecido como centro de extracdo, producdo ou fabricacdo de determinado produto
ou prestacdo de um servico.

Veja-se que esses ativos da propriedade industrial sao demasiadamente relevantes para
a economia de uma nacdo, pois podem favorecer o comércio internacional, estimular novos

métodos de producdo, gerar riqueza, fomentar a faculdade criadora e aumentar as possibilidades
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da ciéncia e da tecnologia, como indica Pereira (2017). Nesse sentido, destaca-se 0 guia de

inovagdo do INPI quando menciona que:

Varios sdo 0s estudos que revelam que a maior parte do crescimento da renda dos
Estados Unidos e dos paises da Europa é derivada do aumento dos conhecimentos
técnicos e da ampliacdo da capacidade do homem de utilizar as informacg6es técnicas
acumuladas. A longo prazo, para um pais que deseja se desenvolver, um aumento na
utilizagdo dos conhecimentos técnicos ocorre em virtude da melhoria dos habitos e
atitudes da populacdo em geral, isto ¢, da educacdo do povo. A curto prazo, porém,
para que as novas técnicas sejam introduzidas, é imprescindivel que as informacoes
relevantes estejam acumuladas de modo organizado e possam ser utilizadas com a
rapidez necessaria. E isso um sistema de propriedade industrial pode proporcionar,
pois nao se trata de um simples mecanismo juridico de reconhecimento do inventor,
mas de um mecanismo que contribui para a regulamentagéo, organizacao, divulgacéo
e utilizacdo da informacéo referente a inovacdo para fins de aplicacdo industrial e,
consequentemente, da promocéo da industria nacional. (Brasil, 2010, p. 39)

Os licenciamentos de patentes movimentam milhdes de ddlares anualmente, ou o fator
das marcas para algumas empresas serem seu ativo mais valioso ou até mesmo em um ambiente
concorrencial com produtos similares, o desenho industrial & um atributo impar para
diferenciar-se da concorréncia (Pereira, 2017).

Como afirma Maria Mauro (2015), a protecdo a propriedade industrial pode ser
considerada como um dos alicerces para a consolidacdo de uma economia sélida e competitiva,
pois assim, os criadores podem garantir a propriedade das cria¢des e o direito de uso exclusivo.

Sobressai-se, neste contexto, as marcas, objeto de analise pormenorizada no item a seguir.

23 A SIGNIFICANCIA DAS MARCAS COMO ATIVO DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL

Consultando os dois principais diplomas legais atinentes ao assunto, quais sejam, o
Manual de Marcas do INPI e a Lei de Propriedade Industrial (LPI), tem-se que, para a primeira
— que é um regulamente especifico para os procedimentos administrativos de registro de marca
— trata-se este ativo como um sinal distintivo cujas fungdes principais sao identificar a origem
e distinguir produtos ou servicos de outros idénticos, semelhantes ou afins de origem diversa
(Brasil, 2023). Ja a legislacdo, que ndo traz um conceito do que seria marca, se restringe a atrelar
significado ao aspecto da registrabilidade, aludindo que marca é um sinal visualmente
perceptivel, ndo compreendido nas proibi¢des legais, suscetivel a registro (Brasil, 1996).

J& no &mbito doutrinario, destaca-se a posi¢do de Denis Barbosa, que aduz que a marca

é um sinal visualmente representado, que é configurado para distinguir a origem dos produtos
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e servicos, sua existéncia deve ser capaz de simbolizar e indicar a origem especifica. (Barbosa,
2010, p. 699). De forma mais ampla, Grace Ferreira Ghesti vai compreender que a marca tem
um conceito muito mais amplo, maior do que atuar como um mero signo distintivo, que seria a
forma como uma empresa, industria ou comércio se apresenta para seu publico e cria uma
relacdo de confianca (Ghesti, 2016, p. 100).

Noutro norte, a marca pode ser entendida como um fruto de um esforgo laboral capaz
de convencer uma coletividade a se utilizar dos produtos e servicos assinalados (Bandeira,
2017). Essa dualidade entre esforgo laboral e convencimento da coletividade vai tornar a marca

um ativo a qual sua protecdo é de extrema importancia. Para Bandeira:

A protecdo do direito de propriedade sobre a marca, ndo € demais salientar, sera
essencial para a seguranca juridica, seja pelo aspecto individual ou coletivo. Pelo
aspecto individual, defendera os interesses do empresario, o qual exercera atividades
as quais fomentam a economia e o progresso de uma sociedade, evitando concorréncia
desleal e aproveitamento parasitario. Quanto ao aspecto coletivo, servira para fins de
defesa dos consumidores, evitando a confusdo, ou mesmo para a tutela dos interesses
de outros empresarios que se utilizam desta marca pela sua perspectiva de lucro.
(Bandeira, 2017, p. 14)

Destaca-se a importancia de proteger a marca para garantir a seguranca juridica nao
apenas para o empresario, mas sim, de forma coletiva. Tanto consumidores quanto empresarios
se baseiam na qualidade e tradicdo que uma marca representa em um produto ou Servico.
Portanto, o uso inadequado de uma marca pode gerar conflitos de ordem social, juridica e
econdmica, afetando significativamente toda a sociedade.

Ainda sobre a importancia geral da marca, convém pontuar esses ativos auxiliam os
consumidores de muitas maneiras, pois elas externalizam as informacGes e as qualidades do
produto, garantindo que os clientes saibam sua procedéncia e qualidade. Por isso, Ricardo

Marques alude:

As marcas, ainda, orientam os consumidores na busca de suas pretensdes, permitindo-
Ihes reconhecer o produto ou servico que anteriormente Ihes agradou, e repetir a
aquisicao que Ihes pareceu bem-sucedida, ou mesmo identificar aquele que ndo lhes
satisfez, e ndo incorrer na mesma experiéncia. Isso sem contar a habilidade de
reconhecer uma nova mercadoria ou facilidade em decidir por experimenta-la.
(Marques, 2008, p.. 20)

Nessa perspectiva, certas marcas tém o poder de exercer uma enorme atracao sobre o
consumidor ao ponto de leva-lo a crer que escolhendo determinada marca, sua satisfagéo,
expectativa de qualidade e garantia seria contemplada (Junior, 2009). Essa importancia, poder

e influéncia que uma marca pode causar é contemplada através de suas func¢des principais quais
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sejam, a funcdo distintiva, de indicacdo de origem, econdmica e publicitéria, logo, ndo é
possivel falar apenas de uma Unica fun¢do marcaria, mas em uma pluralidade de funcoes.

Tem relevo nessa caracterizacdo a funcao distintiva, que é aquela inerente a todas as
marcas. Esta é posta diretamente pela LPl em seu artigo 122 quando este utiliza a expressdo
“sinal distintivo”, ou seja, a fungdo de uma marca ¢ se distinguir de outras do mesmo género
ou categoria, de modo a evitar conflito com outras marcas similares. Nesse aspecto contempla

Oliveira que:

Através desta funcao distintiva, simultaneamente fica resguardado o interesse publico, coletivo,
pois a0 mesmo tempo em que protege o titular da marca, que se vé& na posi¢do de investir em
um sinal que cumpra a funcéo de distinguir seus produtos e servigos, por outro lado evita que
0s consumidores possam confundir os variados produtos e servicos disponibilizados a eles
(Oliveira, 2019, p. 19)

Completando a funcéo distintiva, a funcdo de indicacdo de origem, aduz que além da
capacidade de se distinguir de outras marcas similares, esta deve ter o poder de indicar a origem
de seus produtos ou servi¢os. Porém, é preciso mencionar a dualidade entre origem e qualidade,
na medida em que a marca ndo € um sinal que pode indicar a origem, no sentido de determinar
a responsabilidade que possa recair sobre o titular da marca sobre a qualidade de seus produtos.
(Oliveira, 2019).

Em terceira anélise, a funcdo econdémica da marca se mostra ser a mais relevante para
as empresas e industrias inseridas em um mercado globalizado e capitalista como o atual,

segundo Salomé&o Viagem:

A marca € 0 maior activo das empresas nas novas economias, 0s investidores sao mais
confiantes no futuro de empresas com marcas fortes. Num mercado competitivo, o
preco é estabelecido pelo mercado. Se uma empresa sempre aumentar 0 prego, as suas
vendas cairdo porque os consumidores ndo estardo dispostos a pagar mais por ela.
Neste ambiente, a relacdo dos consumidores com a marca é baseada em preco e
funcionalidade do produto apenas. Entretanto, do lado da procura, a marca tem o poder
de capacitar o produto a alcancar um preco maior, a aumentar o volume de vendas, a
reter e a aumentar o uso dela pelos seus consumidores a longo prazo. (Viagem 2015,
p. 116)

Ou seja, economicamente a marca transcende a relacdo empresa-consumidor e passa a
ter uma participacdo maior no ramo comercial de relacdo entre empresas. Nesse sentido,
ressalta-se que uma marca competitiva no mercado, pode ser um instrumento de valorizacdo de
seus produtos, o que aumenta o valor de mercado de uma empresa influenciando nas cifras de

uma fusdo, aquisicdo ou na garantia de emprestimos (Oliveira, 2019, p. 13).
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Por ultimo, tem-se a funcdo publicitaria. As marcas podem ser traduzidas como
verdadeiros pilares do comércio, determinando, de maneira expressiva, 0 consumo e suas
variagdes, agindo ndo s6 como identificador dos servi¢os, mas também, como importante
instrumento de publicidade (Oliveira, 2019, p. 14).

Em meio ambiente de mercado predatério, a funcdo da publicidade se torna ainda mais
crucial. Ela ndo apenas informa sobre a existéncia de um produto, mas também busca estimular
0 consumidor a compra-lo. Nesse contexto, a publicidade desempenha um papel fundamental
na criacdo de conexdes entre consumidor e empresa, influenciando suas decisdes de compra e
tornando-se uma ferramenta essencial para as empresas se destacarem em meio a concorréncia.

Em suma, as marcas desempenham um papel multifacetado e essencial no mundo dos
negocios. Além de identificar e diferenciar produtos e servicos, elas estabelecem conexdes
emocionais e sensoriais com o0s consumidores, influenciam suas decisbes de compra e
contribuem significativamente para a construcdo de valor e reputagdo das empresas. As marcas
ndo sdo apenas simbolos visuais, mas ativos estratégicos que demandam cuidado e protecédo

para garantir sua eficacia e relevancia em um mercado cada vez mais competitivo e globalizado,

COMO Sse vera no topico a seguir.

2.4. ATUTELA JURIDICA CONCEDIDA AS MARCAS NO ORDENAMENTO JURIDICO
BRASILEIRO

No contexto da propriedade industrial, especificamente no que diz respeito ao registro
de marcas e as formas de atribuicdo e protecdo juridica, é possivel identificar a existéncia de
dois sistemas de protecdo juridica distintos: o sistema declarativo e o sistema atributivo. O
sistema declarativo, adotado em paises como os Estados Unidos, estabelece que a propriedade
industrial é adquirida pelo uso efetivo da marca, sendo o registro meramente uma declaracéo
dessa aquisicdo. Nesse sistema, o titular da marca obtida pelo uso possui garantias especiais
previstas em lei. (Zebulum, 2007, p. 247)

Em contraste, o sistema atributivo, adotado no Brasil, considera o registro como
constitutivo da propriedade e do direito ao uso exclusivo da marca. Antes do registro, a
propriedade ndo possui protecdo legal. Tal abordagem é corroborada pelo artigo 129, que
afirma, no mesmo sentido, que a propriedade das marcas se adquire pelo registro validamente

expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o territério nacional.
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Nesse aspecto, Newton Silveira compreende que o sistema atributivo é utilizado no
Brasil termina por conferir a marca um status de bem imaterial exclusivo, em outras palavras,
um objeto de propriedade (Silveira, 2018). O termo “propriedade” é utilizado uma vez que o
titular, goza da prerrogativa de dono da marca, podendo utilizada para negécio juridicos.

Imperioso destacar que o registro ndo se confunde com o uso, nos termos de Newton
Silveira, a lei leva em conta também o uso, como substrato do direito, que extingue a
propriedade se, em certo tempo, o titular do registro ndo consolidar o direito pelo uso. (Silveira,
2018). Ou seja, a protecdo juridica se da pelo registro, que garante ao titular o direito exclusivo
de uso, porém, o registro da marca que nao € consolidado posteriormente pelo seu uso efetivo,
poderia configurar como um mero monopolio garantido pelo Estado.

O uso, apesar da relevancia dada por Newton Silveira, ao sistema brasileiro, ndo tem
relevancia quanto a protecdo juridica, ou seja, se o resguardo é dado somente pelo registro que
confere um titulo de propriedade ao dono, vale dizer que ndo se adquire o direito de uma marca
apenas pelo uso informal, mesmo que antigo e prolongado. (Aires, 2011).

Tecidas tais criticas, tem-se que o sistema atributivo, adotado pelo Brasil, é ditado,
organizado e fiscalizado pelo INPI, 6rgdo que tem a atribuicéo de proceder com os pedidos de
registro de marca a partir de um processo administrativo. Esse procedimento é regulamentado
por uma normativa interna do 6rgdo denominado Manual de Marcas que tem a finalidade de
consolidar as diretrizes e o procedimento de analise de marcas, bem como, instruc@es para
formulacdo dos pedidos e acompanhamento dos processos, servindo como referéncia para o
procedimento. (Brasil, 2023)

Tal normativa, funciona como uma espécie de regimento interno, regulando tematicas
pertinentes exclusivas ao procedimento registral, delimitando as outras normas aplicaveis ao
processo administrativos, 0os meios de protocolo, a legitimidade para a pratica dos atos, 0s
prazos e a publicidade das informacgdes. Assim sendo, tem-se que o Manual se pde como um
cddigo de processo e a Lei 9.279/96 dos seus artigos 122 a 182 seria a norma relativa ao direito
material envolvido.

Compreendidos tais aspectos e ressaltando o fato de que marca é um sinal visualmente
perceptivel, para que ela possa se tornar registravel é preciso além de outras, preencher,
necessariamente, de modo cumulativo, quatro requisitos: a distintividade, a novidade, a
veracidade e a legalidade, sem prejuizo das proibicGes legais advindas da LPI. Esses requisitos
sdo levados em conta no momento de andalise de um pedido de registro de marca, de modo que

o titulo de propriedade s6 é conferido ao titulo se todos esses forem devidamente cumpridos.
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A distintividade pode ser encarada como um conjunto de elementos que garantam a
marca o carater de unicidade, ou seja, importa que o0 signo marcario ndo se confunda com a
generalidade, evitando, portanto, o carater genérico ou expressoes e imagens de uso comum da
sociedade. A marca precisa ter caracteristicas proprias, de modo a definir e destacar o produto
ou o servico a qual estd atribuida, em outras palavras, ndo sdo registraveis e, portanto,
“protegiveis”, expressoes comuns de uso da sociedade civil. A luz do art. 124, VI se a marca
tiver carater genérico, comum, simplesmente descritivo ou se apossar de expressao que é
comumente utilizada pela sociedade para se referir a um produto ou servigo, ou fazer mencéo a
qualidade e nacionalidade, ndo podera ser registrada.

A novidade se trata da ndo reproducao de marcas de terceiros. Ao passo que uma marca
é registrada, ela goza de protecdo juridica contra terceiros, ou seja, ninguém pode usurpar ou se
apropriar de uma propriedade que tem dono, esta caracteristica abarca também aquelas marcas
que apesar de repaginadas ou travestidas de forma diferente, fazem referéncia a uma marca ja
registrada anteriormente, de modo a levar o consumidor a uma possivel confusdao quanto a
origem do produto. Conforme o art. 124, V, ndo podera ser registrado, reproducdo ou imitagédo
de elemento caracteristico ou diferenciador de titulo de estabelecimento ou qualquer sinal
suscetivel a causa confuséo no consumidor.

O requisito da veracidade esta ligado com o aspecto que a marca aparente e como ela
reverbera no mercado consumidor. Ou seja, a marca nao pode levar o consumidor ao erro
quanto ao produto ou servico fornecido pela marca. A luz do art. 124, X disciplina que o sinal
que induza a falsa indicacéo quanto a origem, procedéncia, natureza, qualidade ou utilidade do
produto ou servigo a que a marca se destina, ndo pode ser registrado.

O requisito final, a legalidade decorre da formacéo da marca que deve ter sinais que nao
sejam abarcados pelas proibicdes legais, taxadas no rol do art. 124 da LPI, que possui vinte e
trés incisos com sinais visualmente perceptiveis proibidos de serem registrados, que atendem
aos requisitos anteriormente explicados além de outros, tais como sinais que sejam contra a
ordem publica, a moral, 0s bons costumes, que goze de protecao por outras vias ou aqueles que
ndo atendam as qualidades de indicar a origem e distinguir produtos ou servicos de outros
idénticos.

S6 assim, cumpridos requisitos estabelecidos em lei, sem prejuizo de outras ilegalidades
processuais ou documentais, € que a marca podera ser registravel no ambito do INPI. Neste
interim, o processo de registro passa pela primeira etapa que consta do cumprimento de tais
requisitos e continua com o pagamento de taxas relativas ao processo, seguido ao fim do

peticionamento solicitando o registro.
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A protecéo ofertada pelo INPI, ao final do processo — e se todos os elementos estiverem
presentes de modo contundente e coerente —, tem duracdo de 10 anos, iniciados a partir da
emissdo do “certificado de marca”, uma espécie de titulo de propriedade espedido pelo érgéo.
Esse titulo pode ser renovado a cada 10 anos mediante pagamento de uma nova taxa. Assim,
com o certificado em maos, o titular pode se dizer “dono” e “proprietario” de uma marca,
assegurado por um 6rgao federal. Porém, seu dever de zelo e vigilancia continuam, o INPI ndo
é encarregado de assegurar que a marca registrada nao sofra usurpagdes, isso é trabalho do
titular que deve estar atento a isso e tomar as medidas cabiveis caso seja necessario. Essa tutela,
a cargo do titular da marca, pode se realizar por intermédio de institui¢Bes que se prestam a
realizar essa fiscalizagdo mediante concesséo de mandado conferido previamente.

Portanto, esse € o sistema atributivo brasileiro, no qual, por meio de um 6rgéo federal,
um possivel titular, tenta registrar sua marca, mediante um processo administrativo,
resguardado dos requisitos aqui intitulados, para que assim, possa ter um titulo de propriedade.
Essa € a forma de protecdo juridica de protecdo juridica adotada as marcas no Brasil, trata-se
de um documento com eficacia erga omnes.

Veja-se que a validade erga omnes € a seguranca absoluta do direito a marca, sem a qual
a industria, o comércio ou o prestador de servigco ndo teria 0 menor sossego e deixaria de investir
na divulgacdo e projecéo de sua marca, que, ademais, é bastante oneroso. (Aires, 2011, p. 02).
Tal questdo, é de extrema importancia para o dia a dia daqueles que trabalham ou detém ativos
na area da propriedade industrial, sendo somente pelo registro, que se pode impedir que alguém
usurpe ou se aproprie de marca alheia.

Vale ressaltar que, o instituto da Concorréncia Desleal — que sera abordado adiante -
ndo € relevante no momento de registro de uma marca, isso porque, a tal instituto compete
somente apresentar que é considerado um crime de acordo com o Cadigo Penal em seu art. 195.

Tal fato ensejou um Parecer Normativo do INPI de n° 20/2008, o qual se destaca:

o INPI, como autarquia federal responsavel por registros de marcas, concessao de
patentes, averbacdo de contratos de transferéncia de tecnologia e de franquia
empresarial, e por registros de programas de computador, desenho industrial e
indicacBes geogréficas, de acordo com a Lei da Propriedade Industrial, ndo possui o
poder de policia para analisar a materialidade e culpabilidade de um ilicito penal. Ou
seja, por ser a concorréncia desleal um tipo penal, o julgamento de questdes dessa
espécie cabe exclusivamente ao Poder Judiciério. (Brasil, 2008).

Ou seja, o INPI confirma a competéncia do Poder Judiciario para julgar e processar a
questdo da Concorréncia Desleal, atestando a incompatibilidade com os principios da atuacéo

da autoridade administrativa, que ndo possui forca judicante para debater tais matérias, sob pena
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de ilegalidade e abuso de poder de atuacdo. Nesse sentido, o registro de marca ndo é atingido
pelo instituto da concorréncia desleal, se mantendo como a unica forma de protecéo juridica
reconhecida pelo Estado Brasileiro.

Aponte-se que o sistema atributivo Brasileiro, & o mais adequado sistema a ser adotado,
pois privilegia 0 empresario que tem a consciéncia de estar inserido em um contexto de
concorréncia, devendo, portanto, adotar todas as medidas necessérias para a tutela dos seus
investimentos. (Bandeira, 2017). 1sso posto, pontua-se novamente que o Brasil somente protege
as marcas a reconhecendo a propriedade, através de um titulo puablico oponivel erga omnes,
concedido mediante processo administrativo em 6rgdo competente, que se delimita pelos

requisitos, aqui explicitados.

2.5 ESPECIES E CATEGORIZACAO DOUTRINARIA E LEGAL DAS MARCAS: DAS
MARCAS DE PRODUTOS OU SERVICOS AS MARCAS MULTISSENSORIAIS

As marcas podem ser categorizadas de duas formas: quanto a sua natureza — onde estao
as marcas de produto ou servico, as marcas coletivas e as marcas de certificagdo — e quanto sua
apresentacao — onde estdo as marcas figurativas, nominativas e mistas.

Quanto a natureza, categorizacdo que encontra fundamento no artigo 123 da LPI,
precisamente no inciso I, a marca de produto ou servico é aquela usada para distinguir produto

ou servico de outro idéntico, semelhante ou a fim, tais como:

FIGURA 1- AMOSTRA DE MARCAS DE PRODUTO OU SERVICO

i

Ceately

=

Fonte: o autor

Importa frisar que as marcas de produto ou servico devem seguir a Classificacdo
Internacional de Produtos e Servigcos de Nice (NCL) para classificar, arquivar e processar

pedidos de registro de marca. (Oliveira. 2019). Essa classificagcdo se mostra como uma “tabela
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de classes” onde esta determinado um rol de seguimentos e areas de atuacdo as quais essas
marcas devem se associar para deter protecdo dentro daquele seguimento. A exemplo a figura

abaixo:
TABELA 1 - CLASSIFICACAO INTERNACIONAL DE PRODUTOS E SERVICOS

LISTA DE CLASSES
Substancias quimicas destinadas a industria, as ciéncias, a fotografia, assim como a agricultura, a
horticultura e a silvicultura; resinas artificiais nio-processadas, matérias plasticas nio processadas; adubo;
composicdes extintoras de fogo; preparacdes para temperar e soldar; substincias quimicas destinadas a
conservar alimentos; substancias tanantes; substancias adesivas destinades a industna..
Tintas, vernizes, lacas; preservativos contra oxidacio e contra deterioracio da madeira; matérias tintoriais;
02mordentes; resinas naturais em estado bruto; metais em folhas e em po para pintores, decoradores,
imMpressores e artistas.
Preparacdes para branquear e outras substincias para uso em lavanderia; produtos para lunpar, polir e
03decapar; produtos abrasivos; sab&es; perfumaria, 6leos essenciais, cosméticos, loges para os cabelos;
dentifricios.
Graxas e oleos industriais; lubrificantes; produtos para absorver, molhar e ligar po; combustivels
{incluindo gasolina para motores) e materiais para iluminacio; velas e pavios para iluminacio.
Preparagdes fanmaceuticas e veterinarias; preparacdes higiénicas para uso medicinal; substancias
-dietéticas adaptadas para uso medicinal, alimentos para bebés; emplastros. materials para curativos;
material para obturacdes dentanas, cera dentaria; desinfetantes; preparagdes para destruigio de vermes;
fungicidas, herbicidas.

Fonte: o autor

Ou seja, ao registrar-se uma marca, deve-se pontuar a atividade que ela exerce, por meio
do enquadramento previsto na tabela NCL, para que seja identificado os servicos e os produtos
que essa marca esteja atrelada. E a redag&o do art. 128, §1° da LPI.

Em outra direcdo, tem-se, de acordo com o artigo 123 da LPI, inciso Il, a marca de
certificacdo. Trata-se daquela utilizada para atestar a conformidade de um produto ou servico
com determinadas normas ou especificacdes técnicas, notadamente a qualidade, natureza e
material utilizada no produto ou servico.

A luz do Manual de Marcas do INPI, o objetivo dessa marca é informar ao publico que
0 produto ou servico distinguido esta de acordo com as normas ou padrdes técnicos especificos.

Ver-se que:

Nos moldes da LPI, a marca de certificacdo deve ser utilizada somente por
terceiros que o titular autorize como forma de atestar a conformidade do
produto ou servico aos requisitos técnicos; ou seja, destina-se apenas a
certificagdo de terceira parte. Estando cumpridos os requisitos, o interessado
esta apto a incorporar em seu produto ou servigo a marca de certificagdo do
titular do registro no INPI. (Brasil, 2023).

A exemplo:



28

FIGURA 2 — AMOSTRA DE MARCA DE CERTIFICAGAO

INMETRO

Fonte: o autor

Convém pontuar que esse tipo de marca ndo substitui e nem dispensa os selos de
inspecdo sanitaria ou qualquer regulamente ou norma especifica para produto ou servico. Essa
marca funciona como uma espécie de referendo de que tal marca, possui a certificacdo de estar
dentro dos padrdes exigidos. Nesse aspecto, aduz o Manual de Marcas do INPI:

A marca coletiva, conforme art. 123, Il da LPI é aquela utilizada para identificar
produtos ou servigos provindos de membros de uma determinada entidade. De forma mais clara,
s8o0 as marcas provenientes de um grupo ou de uma associacao que fazem mencao aos produtos
e servicos que sejam idénticos, ou seja, ndo pertencem a uma empresa, mas sim, a uma

coletividade de pessoas, tais como associacOes, entidades de classe. Tais como:

FIGURA 3- AMOSTRA DE MARCA COLETIVA

N - -
7.& Sicredi

Fonte: o autor
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A marca coletiva, por sua vez, necessariamente deve ser depositada por pessoa juridica
que represente uma coletividade de pessoas juridicas ou fisicas, que atuardo obedecendo a um
regulamento de utilizacdo da marca, (Oliveira, 2019, p. 18)

Noutro norte, além desta classificacdo, tem-se a classificacdo quanto a forma dessas
marcas. Mais ligada a registrabilidade, a classificacdo pela forma é o aspecto utilizado pelo
INPI para realizar a distin¢do na hora de conceder o registro, podendo serem nominativas,
figurativas ou mistas, ou seja, é classificagdo no seu aspecto mais administrativo e
procedimental, que serve maiormente, na hora de conceder o titulo de propriedade. Em outras
palavras, se presta a classificar as marcas de acordo com sua representacdo grafica, em
definitivo, o sinal visual.

Pode-se dizer, vulgarmente, que a marca nominativa ¢ aquela composta pelo “nome” da
empresa, constituida por letras e numeros sem o apelo visual. Ou seja, na hora de registrar, o
titular ndo solicita que a “logo” seja registrada, mas sim, a forme fonética pelo qual aquela

empresa ou aquele negdcio é reconhecido pela coletividade. E exemplo:

FIGURA 3- AMOSTRA DE MARCAS NOMINATIVAS

SAMSUNG ELECTROLUX POLISHOP

Fonte: o autor

Conforme aponta o Manual de Marcas, a marca nominativa é o sinal constituido de
palavras, compreendendo também, neologismos e combinacfes de letras, esses elementos ndo
se apresentam sob forma fantasiosa ou figurativa. (Brasil, 2023)

As marcas figurativas sdo aquelas compostas por uma representacdo bidimensional,
como uma figura, um desenho, o que vulgarmente se chama de “logo”. A marca figurativa ¢
aquela pela qual a marca é reconhecida aos olhos de quem vé e ao contrario da marca
nominativa, ndo pode possuir um conjunto de letras formando uma palavra. A exemplos, tem-

Se:
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FIGURA 3 - AMOSTRA DE MARCAS FIGURATIVAS

2

Fonte: o autor

Para além, tem-se a marca mista, que é aquela composta tantos pelos elementos do
primeiro tipo quanto do segundo, ou seja, uma mistura das marcas nominativas e figurativas
em um tipo so. De forma clara, a marca mista é constituida por elementos graficos e elementos

textuais que juntos formam a identidade visual de uma empresa ou negécio

FIGURA 3- AMOSTRA DE MARCAS MISTAS

( a4 Banco do
( 2 Nordeste A
Carrefour adidas

Fonte: o autor

De outro modo, faz jus mencionar que todas as classificaces seja ela quanto a forma
como as marcas aparentam, a sua finalidade ou seu titular, todas elas gozam de uma semelhanca
e de um ponto em comum que as unem em um Gnico e grande grupo: o conceito de visualmente
perceptivel.

No contexto brasileiro, a protecdo legal das marcas se limita a formas visuais estaticas,
perceptiveis visualmente, deixando de contemplar marcas ndo tradicionais que possam ser

percebidas por meio de canais sensoriais distintos, como a audi¢éo, olfato e paladar. Portanto,
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ndo h& previsdo normativa, até o presente momento, que sirva para salvaguardar esses tipos de
marcas que escapam a percepcdo visual tradicional e ndo se enquadram em nenhuma dessas
categorias aqui explicadas.

No entanto, essa realidade juridica vai de encontro ao contexto real da sociedade, em a
escolha de adquirir um produto ou servico, pode estar ligada a diversos outros fatores que
podem ser influenciados por meio da criagcdo de conexdes com experiéncias multissensoriais
através de publicidades e propagandas. Essas experiéncias sao percebidas através de diferentes
canais sensoriais, como o olfato, o tato e a visdo e ndo estdo abarcadas juridicamente pelo

conceito e pela classificacdo de marca atual.
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3 A EMERGENCIA DAS MARCAS MULTISSENSORIAIS

Neste capitulo, entramos a fundo no debate sobre as marcas multissensoriais. No
primeiro tdpico, sdo explorados os fundamentos das marcas multissensoriais, isto é, aquelas
marcas que vdo além das caracteristicas visuais tradicionais, como descrito no capitulo
antecedente.

Destaca-se sobremaneira a necessidade de considerar outros sentidos — audigéo, olfato
e tato — na construcdo e diferenciacdo juridica das marcas indicando os desafios enfrentados
pelas marcas no mercado competitivo, saturado por estimulos visuais, e a importancia de
estratégias inovadoras para se destacar. A pesquisadora Amanda Zerbinatti é citada para
enfatizar a importancia da diferenciacdo da identidade da marca para se destacar no mercado.
A busca por uma comunicacéo eficaz e a reinvencéo da gestdo de marcas sdo apontadas como
essenciais nesse contexto. Esses aspectos introdutorios ressaltam a evolugédo e a complexidade
das marcas multissensoriais no cenario atual.

Quanto as Marcas sonoras, olfativas e gustativas, a discussdo que se baseia na forma
como esses elementos sdo usados para identificar e distinguir produtos ou servi¢os pontuando
os desafios especificos relacionados a protecao legal desses ativos. Sdo citados autores como
Paulo Cunha e Catarina Costa, que destacam a importancia dessas marcas serem distintivas,
ndo genéricas e ndo descritivas para garantir sua protecdo legal. Além disso, A falta de
disposicOes diretas na legislacdo brasileira sobre marcas sonoras € mencionada como um
desafio historico na protecao desses ativos intangiveis, em paralelo com exemplos de casos de
disputas judiciais relacionadas a esses sinais que demonstram os desafios enfrentados nesse
campo.

No ultimo tdpico, invoca o debate quanto as marcas visuais ndo tradicionais, Sao
exploradas as estratégias inovadoras adotadas pelas empresas para diferenciar suas marcas no
mercado competitivo, bem como a necessidade de adequacdo das legislaces e normas de
propriedade intelectual para abarcar essas novas formas de diferenciacdo é ressaltada. A
importancia de proteger e registrar essas marcas visuais ndo tradicionais para garantir a
exclusividade e a identidade da empresa no mercado é enfatizada. Por fim, dindmica em
constante evolucdo das estratégias de marca € destacada como um reflexo da busca pela

inovacao e pela diferenciacdo no ambiente empresarial
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3.1 O ENQUADRAMENTO DAS MARCAS MULTISSENSORIAIS COMO “MARCA”:
DESAFIOS SEMANTICOS E JURIDICOS

Restou compreendido que todas as marcas, independentemente de sua classificacdo ou
dos requisitos de aptiddo para registro, precisam necessariamente passar pelo “corte” da
caracteristica visual — no sentido de ser esse o elemento que consta na legislacdo como definidor
da existéncia da protecdo — problematiza-se neste item se serd& mesmo essa caracteristica
abrangente suficiente para abarcar todas as demandas do mercado industrial ou comercial.
Sobre isso, Amanda Zerbinatti aduz:

As caracteristicas dos consumidores atuais apresentam um novo desafio, em
meio a um mercado acirrado pela concorréncia e saturado por estimulos
visuais, e impdem a necessidade da criacdo de uma nova comunicacdo que
seja eficaz o bastante para reinventar a gestdo de marcas. Diante dessa
realidade, cabe as marcas buscarem estratégias para a devida diferenciacdo de
sua identidade, com o objetivo de destacar sua presenca no mercado.
(Zerbinatti, 2017, p. 09)

De fato, todos os demais requisitos e caracteristicas de uma marca, séo insuficientes se
ndo se encaixarem na caracteristica visual imposta pela LPI. Assim, pouco importa se a marca
é nova, legal, veridica e distintiva, se ndo for visualmente perceptivel, ndo é suscetivel a
registro, e consequentemente, precaria € a sua protecdo. Assim sendo, € crucial que seja feita
uma analise e uma compreensdo de evolucdo do mercado publicitario, na perspectiva de que
com o avangar dos anos, as empresas e as industrias tém investido cada vez mais em tecnologias
para atrair o mercado consumidor. Desta feita, estratégias comerciais de sofisticacdo de
produtos e servigos com apelo sensorial que estimulem, paladar, olfato e a audicdo tem sido
cada vez mais presente no dia a dia do campo comercial de uma marca.

A Constituicdo Federal, ao consagrar a propriedade industrial, no art. 5°, XX1X, faz um
paralelo entre a seguranca juridica necessaria que deve ser dada aos autores de inventos
industriais e aos proprietarios de marcas com o desenvolvimento econémico e o interesse social.
Nesse aspecto, é necessario firmar que quando uma loja investe em um cheiro caracteristico
para 0s seus produtos, ela esta criando um sinal distintivo por meio de uma nova tecnologia.

Da mesma maneira, quando uma emissora de televisdo investe em um sinal sonoro
caracteristico e reconhecido por todos, ela estd criando um sinal distintivo, ou até mesmo
quando, toda de linha de alimentos de uma restaurante conta um paladar Gnico de modo a ser

reconhecido também pela coletiva.
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Impossivel negar que todas essas tecnologias empregadas na tentativa de reter o
mercado consumidor sdo sinais distintivos e pouco sendo, também séo capazes de comunicar e
identificar produtos ou servigos. Ou seja, quando uma empresa aposta em outros tipos de
elementos e sentidos para atrair o cliente, ndo abarcados pela caracteristica visual, estaria ela
desprovida de protecdo juridica?

E desse crivo que nascem as marcas multissensoriais, marcas ndo convencionais, ndo
tradicionais ou novas marcas. Paulo Vener Rangel da Silva Cunha compartilha da compreenséo
de Leandro Barbas e aduz que as marcas nao tradicionais serdo sempre uma lista ndo taxativa,
na medida em que os sentidos humanos vao para além de visao, tato, olfato, paladar e audicao.
Portanto, quanto maior for a criatividade humana, mais marcas ndo tradicionais podem surgir,
desde que capazes de distinguir produtos e servigos (Cunha, 2023). No mesmo sentido, mas de
forma mais pratica, o proprio Leandro Barbas vai dizer que qualquer sinal distintivo de produto
Ou servico que, por qualquer que seja motivo, ndo possa ser enquadrado como marca
nominativa, figurativa ou mista, pode ser chamada de marca ndo tradicional (Barbas, 2015).

De modo geral, as marcas nao-tradicionais, também chamadas marcas néo
convencionais, sdo aquelas marcas que fogem ao conceito tradicional de marca, como aquela
palavra, figura, letra ou outra representacao grafica que possa identificar um produto ou servico
e distingui-lo de outro merecendo, por isso, um tratamento juridico diferenciado de acordo com

a Sua respectiva natureza.

3.2 0 TRATAMENTO JURIDICO DAS MARCAS SONORAS

O som representa 0 modo mais simples de comunicar que supera as barreiras culturais
ou de linguagem quando chega ao cérebro, este facto esta cientificamente provado. O
desenvolvimento da radio e em geral dos meios de reproducdo do som, fizeram com que
despontasse a marca de som. (Viagem, 2017).

A protecdo das marcas sonoras € relevante no contexto atual, considerando a
importancia crescente da identidade sonora das empresas e a sua utilizacdo como estratégia de
marketing e diferenciacdo no mercado. As marcas sonoras desempenham um papel
fundamental na estratégia de marketing e na diferenciacdo no mercado, pois sdo capazes de
criar uma conexdo emocional com os consumidores, reforcar a imagem da marca e aumentar o
reconhecimento da empresa.

Ao utilizar uma marca sonora distintiva, as empresas podem se destacar da concorréncia

e criar uma identidade Unica que os consumidores associam imediatamente a marca. Essa
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identidade sonora pode ser utilizada de diversas formas, como em comerciais de TV, radio,
videos online, eventos corporativos e até mesmo em pontos de venda fisicos.

Diariamente é possivel se deparar com sinais sonoros. Ao escutar um som
semelhante a “PLIM PLIM”, o servigo que esta sendo prestado e qual é sua origem sera
identificado pela maioria da populagdo (Junior, 2009). Qutrossim, ao escutar um grito
“SIIIIIM” rapidamente, aqueles que sdo amantes do futebol, véo associar o sinal sonoro ao
jogador Cristiano Ronaldo que popularizou o termo utilizando sempre quando marca um gol e
0 tornou uma marca pessoal.

Os exemplos ndo param por ai, sdo exemplos de logos sonoras, algumas protegidas no
exterior: o grito do Tarzan; o rugido do ledo da Metro Goldwyn Mayer; a melodia da Intel ao
se ligar o computador, as cinco notas musicais da Coca-Cola nas propagandas difundidas na
época do Natal o ronco do motor das motocicletas Harley-Davidson.

Assim como em todos os demais casos, o sinal sonoro deve ser capaz identificar e
distinguir um servigo ou produto entre 0s seus iguais ou semelhantes, tornando-se habil a
realizar as demais funcdes de uma marca, tais sinais podem ser musicais ou ndo. (Junior, 2009).
Da mesma forma, Paulo Cunha vai entender que a marca sonora pode ser entendida como um
sinal sonoro capaz de identificar produtos ou servicos, diferencia-os de outros da mesma espécie
(Cunha, 2023). Na mesma perspectiva, entende Catarina Costa, ao suscitar que 0s sinais Sonoros
devem poder ser considerados marcas, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou
servigos de uma empresa dos de outras empresas e sejam suscetiveis de representacéo grafico.
(Costa, 2018).

Embora sejam bastante difundidas e se mostrem Uteis em uma logica propria do
mercado, a protecdo das marcas sonoras apresenta desafios especificos, como a possivel
necessidade de representacdo grafica do som para efeitos de registro e a distin¢do entre marcas
sonoras concorrentes. E essencial que as marcas sonoras sejam distintivas, ndo genéricas e ndo
descritivas, a fim de garantir a sua protecdo legal e evitar conflitos com outras marcas
registradas. A problematica da protecdo juridica das marcas multissensorias no Brasil, segundo

Paulo Cunha, é histérica:

[...] deve-se compreender também o aspeto histérico. A LPI, para além de limitar o
registo de marcas no art. 122°, também é composta por uma lista taxativa de proibicées
no art. 124°. No anteprojeto da LPI, constava da lista de proibicGes uma referéncia a
marcas sonoras que, entretanto, ndo consta da lei efetivamente aprovada. A falta de
uma disposi¢do direta ou indireta que proiba a marca sonora poderia ser um indicio
da aceitacdo destas no direito brasileiro (Cunha, 2023, p.16)
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Tal condicdo restritiva é utilizada pelo INPI para ndo empreender esforcos para superar
essa problematica. Segundo Paulo Cunha, a exclusdo de marcas sonoras figura também
enquanto uma opcao administrativa, na medida em o INPI promove uma leitura literal do art.
122 da LPI. Assim, o proprio Instituto considera registraveis apenas marcas nominativas,
figurativas ou mistas. Essa interpretacdo é um erro (Cunha, 2023). Sobre essa restri¢do, assim

entende Natalia Oliveira:

Contudo, apesar dos sinais ndo tradicionais ndo registraveis terem aparentemente o
mesmo “estatuto juridico” de outras marcas, parece haver questionamentos quanto ao
livre exercicio do direito sobre a propriedade intelectual, a amplitude de sua protecdo
legal e as consequéncias da auséncia de tal protegdo para os seus titulares, sobretudo
se houver a necessidade de recorrer ao judiciario para solucdo de todo e qualquer
litigio que verse sobre o reconhecimento e exequibilidade de tais direitos. (Oliveira,
2019).

Diante de tal dificuldade, para os cidad&os brasileiros, 0 processo de registro de uma
marca sonora no Brasil, demonstra-se ser uma realidade distante, at¢é mesmo devido a
inexisténcia de uma infraestrutura adequada ou de previsdo legal especifica no Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI), ja demonstrada no capitulo anterior. Dessa forma,
para proteger seu sinal sonoro, a Rede Globo obteve seu registro nos Estados Unidos sob n°
3016937. A marca € la descrita como: “The mark is a sound mark consisting of two musical
chimes that approximate the sound ‘plim plim” (Junior, 2009). No Brasil, a empresa s6 obteve

o registro da marca “PLIM PLIM” de forma mista:

FIGURA 4 — REGISTRO DA MARCA “PLIM PLIM”

M= do Processo: 006930549

Marca; PLIM PLIM

Situagdo: Registro de marca em vigor

Apresentacdo: Mista

Matureza: De Servigo

Fonte: INPI
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Ou seja, a empresa fora obrigada a registrar uma marca sonora a partir dos conceitos
impostos pelo INPI, porém, a principal iniciativa, que era de proteger o sinal sonoro, continua
ausente. Tal situagdo é criticada por, Julia Libman:

O INPI se esquiva, e em nenhum momento se manifesta, sobre o fato de sua
interpretacdo limitadora do instituto das marcas sonoras ser contraria a sistematica
também do processamento de registros ao redor do mundo, em especial na Europa e
nos Estados Unidos, como visto. Como se sabe, o direito da propriedade industrial é
uma das areas do direito mais globalizadas, e ndo se entende justificAvel o
posicionamento da autarquia nacional, que acaba por limitar o direito fundamental de
criadores, nos termos dos artigos 5°, XX1X da CRFB/1988 e 2° da LPI. (Libman, 2017,

p.1)

O que a autora deduz, € que a Constituicdo Federal, ao preconizar, no art. 5° XXIX, que
a lei assegurara aos autores de inventos industriais, a protecdo das marcas tendo em vista o
interesse social e o desenvolvimento tecnologico e econémico do pais, obriga o 6rgédo a criar
um método de registro dessas marcas, na medida que o registro € a forma de protecéo juridica
adotada no pais. Entretanto, a autora entende que entraves na protecdo de tais sinais existem e
podem causar uma complicacdo ao oOrgdo, na medida em o INPI, de fato, conta
com um extenso backlog, que gera problemas praticos para a implementacdo de um sistema de
registro e exame de sinais sonoros (Libman, 2017).

A dificuldade citada pela autora, é vista também nos paises onde o registro ja é admitido,
é o0 caso envolvendo a Harley-Davidson Inc. e a United States Patente and Trademark Office,
uma empresa de patentes no qual se faz registro de marcas nos Estados Unidos, na qual a
primeira empresa buscou registrar uma marca sonora gue representava o som caracteristico do
escapamento de suas motocicletas com motores V-Twin em uso. Essa tentativa de registro
levantou debates sobre a possibilidade de protecdo de sons distintivos no ambito das marcas,
especialmente considerando a especificidade do som em questéo e sua capacidade de identificar
a origem dos produtos da empresa. A complexidade do caso levou a Harley-Davidson a desistir
de o pedido de registro antes mesmo de uma decisdo ser emitida pelo USPTO, demonstrando a
sensibilidade e os desafios envolvidos na protecdo de marcas sonoras no contexto da
propriedade industrial.

Os obstaculos praticos mencionados, apesar de reais, e a eventual protecdo por meios
alternativos que ndo a protecao dos sinais distintivos ndo parecem ser razdes suficientes para
negar as marcas sonoras a especificidade juridica de direito real que elas merecem,
considerando que possuem caracteristicas distintivas assim como qualquer outro tipo de marca.

A auséncia de estrutura adequada ou de previsdo legal especifica ndo deveria ser um
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impedimento para o reconhecimento e a protecdo adequada desses ativos intangiveis, dada sua

importancia e impacto no mercado atual. Esse é posicionamento da OMPI:

Algumas leis contemplam especificamente que os sinais sonoros podem ser
protegidos como marcas. Outros, embora ndo prevejam tal proteccéo.
poderiam ser interpretados como néo a excluindo. Esse pode ser o caso quando
a lista de sinais contida na legislacdo pertinente ndo é considerada ser
exaustivo e poder acomodar outros sinais, desde que cumpram critério. Por
exemplo, se essa lista mencionasse sinais que sao, por si s, capazes de sendo
percebido visualmente, sem excluir outros sinais, como sons que ndo possuem
essa capacidade inerente. (OMPI, 2006, p. 8).

No Brasil, a opcao de se proteger as marcas pelo registro acabou por deixar de fora as

marcas sonoras. A necessidade de registro € urgente, como argumenta Julia Libman:

N&o se desconsidera que pode haver uma marca ainda que esta ndo seja registrada,
mas, fato é que o registro constitui um titulo que outorga certeza quando a sua
existéncia57, e traz beneficios para o titular. Do contrario, ndo haveria motivos para
a recomendacdo de se registrar uma marca, ou mesmo razao para o registro existir. O
registro confere protecdo ao signo, que, como bem disponivel, pode ser cedido ou
licenciado para outrem, permanecendo com seu titular o direito de zelar pela
integridade material e reputacdo de seu bem, consoante previsao do artigo 130 da LPI.
(Libman, 2017, p.36)

Assim, o detentor de um sinal registrado detém o direito de exigir que todos ajam de
acordo com a protecdo de seu ativo, permitindo-lhe tomar medidas ativas contra qualquer
violacdo. No Brasil, com a impossibilidade de registro de sinais sonoros, a protecdo contra
usurpacao por terceiro, € extremamente fragil, em detrimento de outros paises que ja possuem
a devida protecdo e assim, oportunizando as empresas que tomem medidas judiciais para

defender suas propriedades.

3.3 0 TRATAMENTO JURIDICO DAS MARCAS OLFATIVAS

As marcas olfativas sdo uma das mais importantes das “novas marcas” ou “marcas nao
tradicionais”, a avaliar pelo nivel de debater que se tratava na doutrina e na jurisprudéncia em
torno de sua aceitacdo ou ndo como marca. (Viagem, 2017). E sobre a importancia da temética,

0 mesmo autor suscita:

Surge da necessidade de atingir formas mais sofisticadas de atrair a clientela, partindo
do principio de que: “...lo que huele bien se vende mejor” 188 num mercado cada vez
mais globalizado e competitivo, onde a exposi¢éo visual dos produtos ou servicos ja
ndo é em si suficiente para fazer a diferenca. Pensou-se que tudo ja estava no mercado
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e com a qualidade desejada a primeira vista, entdo como poderia ir-se adiante na
corrida concorrencial, eis a questdo que preocupava a sociedade de Marketing,
fazendo com que propusesse aos comerciantes a criacdo de novas marcas que
atingissem todos o0s sentidos. Foi desta maneira despontada a marca olfactiva.
(Viagem, 2017, p. 56)

A importancia dada se baseia também, no fato de que 75% das nossas emocdes diarias
sdo influenciadas por aquilo que cheiramos, ndo seria de se estranhar se o marketeers
inundassem o mercado com marcas olfativas, aumentando a necessidade de protecdo juridica
destes sinais. (Fernandes, 2019). As marcas olfativas podem trazer diversos beneficios as
empresas, como suscita José Miguel Pimenta Viana:

Destarte, sdo diversos os beneficios que se podem identificar no que concerne ao
beneficio econémico trazido a empresa pela marca olfativa. Por um lado, e atendendo
a ja referida saturacdo do mercado das marcas tradicionais (nomeadamente 0s nomes,
0s nuimeros, as expressdes escritas), as marcas nao tradicionais, mais concretamente,
as marcas olfativas, operam como uma alternativa as primeiras, trazendo uma onda de
renovacdo da forma como o operador econémico fideliza os seus consumidores,
curiosos e exigentes relativamente aos meios progressivamente mais inovadores no
momento em que procuram determinado bem ou servigo (Viana, 2018, p. 38)

N&o ha davidas de que a introducdo de marcas olfativas é benéfica tanto para a economia
em geral quanto para as empresas. Os agentes industriais que buscam diferenciar seus produtos
ou servicos por meio do olfato do consumidor, vdo perceber os beneficios econdmicos
resultantes dessa estratégia.

Nessa esteira, 0 aspecto de maior relevancia reside na avaliacdo da percep¢do do
consumidor em relacdo aos sinais distintivos de marca, bem como na sua capacidade de
identificar corretamente o produto ou servico por meio desses sinais. Esse contato do
consumidor com a marca olfativo ocorre de trés maneiras diferente, como ensina Catarina

Fernandes:

Na maior parte dos casos o consumidor tem acesso a fragrancia dos produtos em
momento prévio a aquisicdo — é o que acontece no caso dos product scents (que sao
produtos que libertam uma fragancia que tem a funcéo de perfumar como é o caso dos
detergentes de limpeza) e no caso dos unique scents (que sdo produtos que libertam
uma fragancia sem que tal seja usual no mercado como é o caso da bola de ténis com
cheiro a erva fresca recém cortada). De referir sdo ainda os primary scents que sdo
produtos cuja razdo de ser se baseia no aroma que libertam, como é o caso dos
perfumes. (Fernandes, 2019, p. 30)

A exemplo das trés maneiras de percep¢do, podemos citar o caso de maior unanimidade
no Brasil que é o das Lojas Melissa. A empresa calcadista, tem um aroma especial, tanto no

interior de suas lojas quanto nos seus produtos, que ndo se limita ao ato da compra, mas
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acompanha o produto até o seu descarte. Conforme a prépria gerente de marketing da marca, o
aroma de tutti-frutti € a manifestacdo da esséncia da marca, permanecendo nas lembrangas
sentimentais e olfativas das consumidoras. (Serrudo, 2023). Por ser um aroma gque acompanha
toda a cadeia consumerista, desde a compra, produto e até a experiencia de uso no dia a dia, 0
cheiro das lojas melissa e de seus produtos, séo, de fato, uma das formas pelas quais a empresa
é reconhecida pelo mercado consumidor.

Destaque-se que a marca olfativa é 0 aroma ou esséncia que possui um Servigo ou
produto, capaz de identifica-lo e individualiza-lo dos produtos ou servigos semelhantes (Junior,
2009). Na mesma esteira, Paulo Cunha, vai entender que a marca olfativa pode ser entendida
enquanto um odor com o objetivo de distinguir um produto ou servico em relacdo a origem
empresarial (Cunha, 2023). Ainda nesse aspecto, José Roberto Junior vai recorrer a doutrina
australiana para entender o que pode ser considerado como marca sonora, relatando trés
requisitos: primeiro, o cheiro ndo deve ser uma caracteristica inerente ao proprio produto; além
disso, o cheiro ndo deve ser usado para mascarar odor real e desagradavel do produto, utilizando
de forma proposital e ndo na intencdo de identifica o produto; por fim, o cheiro ndo deve ser
comumente utilizado no ramo de atividade em que o produto esta inserido.

Nesse contexto, a exemplo, caso algum empresario pretendesse registrar uma fragrancia
desenvolvida pela sua empresa, para representar um perfume, uma esséncia, um aromatizador
ou qualquer produto semelhante a este, certamente a situacdo cairia no 3° tépico, pois o cheiro
é comumente utilizado no ramo de atividade em que o produto esta inserido, tendo papel
meramente descritivo e ndo distintivo dos produtos de outras marcas. Noutro norte, mesmo
utilizando de critérios estrangeiros, o exemplo usado, o das lojas melissa, compreende todos 0s
requisitos suscitado, ou seja, apenas pelo cheiro, uma pessoa, ao receber um calcado melissa,
mesmo alguma pessoa portadora de deficiéncia visual, seria capaz de identificar a origem do
produto. Sobre isso, José Miguel Vianavai compreender que o cheiro tem, ou de ser original e
associado ao produto de forma incomum, ou ser excepcionalmente Unico, identificando
imediatamente a origem na mente do consumidor (Viana, 2018).

Por fim, Alexandre Bandeira vai compreender que o odor deve ser um atributo
determinante para a aquisicdo do produto ou utilizacdo do servico. A vista disso, o destinatario
deve capta-lo no momento da oferta, pois s6 assim, o aroma podera diferenciar o produto dos
produtos concorrentes (Bandeira, 2017). Nesse viés, o produto deve indicar a procedéncia e
qualidade de uma oferta no mercado.

No entanto, as marcas olfativas ainda encontram resisténcia e impactos para a sua

protecdo, ndo so no Brasil, como no mundo. N&o é a toa que, segundo a OMPI, apenas 28 paises
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signatarios, afirmaram ser possivel o registro de sinais olfativos em seus respectivos paises,
(Junior, 2009). Essa problemaética da protecdo das marcas olfativas € destrinchada por Salomao
Viagem na perspectiva de que o olfato seria um sentido subjetivo, aos termos:

Com efeito, assiste-se um siléncio profundo na maior parte dos diplomas legais do
mundo inteiro atinentes a marca, no que concerne a consagracao legal deste tipo de
sinal. De facto, ndo é caso para menos. O olfacto é (apesar de respeitarmos a posicao
dos autores que sufragam a ideia de determinado cheiro puder ser uma verdadeira
marca) um 6rgdo sensorial subjectivo, na medida em que um cheiro pode ndo ser
percebido da mesma maneira por todas as pessoas, e ndo é verdade que o olfacto
humano é o mais apurado, pois ndo seria entdo necessario o uso, pela policia, dos
chamados “cées farejadores”. (Viagem, 2017, p. 57)

De mesmo modo, entende o TICE — Tribunal de Justica das Comunidades Europeias —
ao compreender que nada obsta um aroma ser protegido como marca, entretanto, deve-se
compreender a dificuldade de identificacdo desses sinais de forma clara e precisa. (Fernandes,
2019). A dificuldade suscitada também invade a questdo de usurpagdes por terceiros, que
também é circundada pela subjetividade, como explica Catarina Fernandes:

Pensemos no famoso cheiro das batatas fritas da cadeia de restaurante que opera sob
a marca McDonald"s e que é facilmente reconhecido e identificavel em todas as lojas.
A McDonald’s ndo é uma marca olfativa, mas tem um cheiro que lhe é frequentemente
associado. Porém, & partida, nada impede que um concorrente tente tirar partido deste
aroma, registando-o para si. Neste tipo de situacdo ha um risco acrescido de confusdo
para o consumidor e, por esse motivo, os institutos que concedem o registo terdo que
fazer uma pesquisa mais profunda acerca da disponibilidade destes sinais que surgem
associados a muitos elementos subjetivos, o que pode dificultar esta tarefa.
(Fernandes, 2019, p. 31)

Isto posto, tem-se que o primeiro caso de registro de marca olfativa, fora alvo de disputa
judicial. O fato se deu nos Estados Unidos, quando a empresa Celia Clarke, vendedora de tecido
para costura, tentou registrar a marca olfativa com descri¢ao de “fragréncia floral fresca, de alto
impacto, que recorda rebentos de plumérias”.

Conforme suscita Alexandre Bandeira, o Poder Judiciario Norte Americano, recusou o
registro por entender que o aroma era meramente funcional, carecendo de cunho distintivo.
Porém, em recurso, a decisdo fora retomada em setembro de 1990, pois o fornecedor era o Unico
que utilizava o sinal olfativo no seu ramo, e os adquirentes do produto usavam o aroma como
referéncia para aquisicao.

Estava, entdo, registada a primeira marca olfativa, facto que abriu portas aos demais
agentes econdmicos para apostarem em marcas olfativas, ainda que nao se tenha verificado um

aumento significativo de pedidos deste tipo de marca.
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A situacdo no Brasil é clara: ndo se permite registro de marcas olfativa. O limite visual
imposto, impede qualquer tentativa, até o momento de registro desses sinais, apesar disso,
convém salientar que, excluido esse conceito limitador, as marcas olfativas possuem todos 0s
requisitos de uma marca convencional. E o que se compreende do proprio guia informativo do
INPI:

Marca € o sinal distintivo, visualmente perceptivel, que identifica um produto ou
servico. Ela também simboliza para o consumidor algumas caracteristicas da empresa
fabricante do produto ou fornecedora do servigo, tais como a reputacdo, o controle de
qualidade, os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, a qualidade do design
do produto e a qualificacdo dos profissionais que prestam o servico. A marca permite
gue o consumidor associe essas qualidades aos produtos e servi¢os identificados por
ela e é a forma mais comum de protecéo da propriedade industrial. (Brasil, CNI, 2010)

No entanto, tal situacdo de ndo registrabilidade de marcas olfativas ndo quer dizer,
necessariamente, que os sinais olfativos estdo isentos de protecdo no pais. Outros meios de
protecdo poderiam assegurar o direito exclusivo de uso, como, por exemplo, a repressao a
concorréncia desleal (Junior, 2009). No entanto, este instituto ainda é cercado por um dilema
doutrinario sobre a sua real eficacia na protecdo das marcas multissensorias e por isso, sera alvo

de uma analise mais especifica adiante.

3.4 0O TRATAMENTO JURIDICO DAS MARCAS GUSTATIVAS

As marcas gustativas advém do emprego do paladar, outro sentido do corpo humano,
gue também faz parte do grupo de sinais ndo visualmente perceptiveis. Tem-se compreendido
que os sabores podem contra distinguir os produtos de uma empresa dos produtos da
concorréncia. (Viagem, 2017). Os sinais gustativos presentes nos produtos oferecidos no
mercado sdo mais um dos exemplos que os empresarios utilizam para fins de inovacdo em
técnicas comerciais, almejando, assim, obter maior clientela e conquistar maior espaco na
concorréncia. (Bandeira, 2017). Nessa perspectiva, Alexandre Bandeira, afirma que o mercado

se atenta para o paladar, aos moldes:

Os agentes econdmicos, ciente das utilidades do paladar, incrementam os produtos
oferecidos no mercado com toda a sorte de combinagéo de sabores, buscando atrair
maior nimero de consumidores, aumentando a expectativa de lucro. Porém, para ser
registravel, isso ndo é o bastante, devendo o empresario observar se a jurisdicdo
perante a qual deseja o reconhecimento do sinal gustativo enquanto marca admite-lhe
prote¢do juridica (Bandeira, 2017, p. 45)
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N&o é razodvel, que se esquega de diversos sabores que ja se tornaram marcas
inquestiondveis em nossa sociedade. O consumidor, antes mesmo de experimentar o produto
associado a essa marca, ja tem a experiéncia gustativa gravada em sua mente devido a consumos
anteriores. No momento do consumo, o paladar responde de forma positiva devido a expectativa
psicolégica previamente estabelecida. Um exemplo claro disso séo os refrigerantes da Coca-
Cola, o chocolate em p6 Ovomaltine ou o leite em p6 da marca “Ninho”, que atraem muitas
pessoas por seus sabores distintivos.

Contudo, h& um trabalho arduo a ser feito para que qualquer interessado possa provar
que a sua formula (receita) gustativa € Unica; que o consumidor vai ndo atrds do produto
vulgarmente conhecido assinalado pela marca (refrigerante, frango ou sandes), mas do peculiar
sabor que oferece em relagcdo aos outros concorrentes. (Viagem, 2017). No caso, o sabor deve
diferenciar um produto oferecido no mercado, sendo um fator de referéncia para o adquirente
no momento da escolha do que levar para casa. (Bandeira, 2017).

Segundo Salomao Viagem, tal qual as marcas olfativas, os sinais do paladar também
sofrem com a problematica da distintividade, isto €, para efeitos de registro de uma marca
gustativa a misséo de diferenciar uma das demais ainda é um percalco que diversos paises
precisam superar. Isso se da porque da mesma forma que as legislacfes pelo mundo barram o
registro de sinais olfativos para produtos ou servicos a qual o cheiro ja faca parte, todos 0s
produtos alimenticios, principais e possiveis alvo da marca gustativa, tem o paladar inerente a

si. Essa dificuldade € narrada por Salomao em caso concreto:

Na resolugdo do caso R 120/2001-2, o IHMI recusou a solicitacdo de registo de aroma
(sabor de framboesa) a fresca artificial, formulada por uma empresa farmacéutica de
nome Eli Lilly, com o fundamento de que qualquer fabricante tem direito de pdr aroma
a fresca artificial aos seus produtos para dissimular o sabor desagradavel que possa
ter, ou simplesmente para o fazer agradavel ao gosto e que, por outro lado, é
improvavel que o sabor seja percebido pelo consumidor como uma marca, é muito
mais provavel que se presuma que sua finalidade é dissimular o sabor desagradavel
do produto. (Viagem, 2017, p. 76)

Na mesma linha, um escritério de marcas e patentes dos Estados Unidos, se negou a
registrar uma possivel marca gustativa de uma empresa farmacéutica, em um caso em que se
tentava registrar o gosto de laranja como marca de um de seus remédios antidepressivos (Junior,
20090. Conforme destacado pelo Tribunal de Primeira Instancia e de Apelacdo de Marcas
considerou que o sabor de laranja é uma caracteristica funcional do produto, utilizado para
torna-lo mais agradavel. (Junior. 2009), ndo sendo possivel diferenciar o gosto desse remédio

de outros disponiveis no mercado. Ou seja, a natureza do sabor torna uma marca dificil de ser
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reconhecida pelos consumidores antes da aquisi¢do do produto. (Viagem, 2017). Certamente,
buscava-se o0 reconhecimento da propriedade de um método para melhoria do consumo dos
produtos fabricado, ndo um meio de identificagdo dentro os demais, provenientes do mesmo
ramo de atuacao.

Ainda nessa linha de dificuldade de distinguir as marcas gustativas, de acordo com José
Roberto de Almeida Junior, seria impossivel ou pouco provavel ndo relacionar o gosto com
uma funcéo aplicada ou derivada do produto. Tais problemaéticas e situacBes evidenciam a
penumbra que gira entorno do registro dessas marcas, por isso, a possibilidade de sinais
gustativos titulados como marca, gera mais perguntas do que possiveis solugdo, ndo é a toa, que
até o momento, ndo existem registro de marcas gustativas na Unido Europeia (Fernandes, 2019).

Nesse contexto, segundo Alexandre de Almeida Bandeira, aduz que o primeiro
obstaculo a ser superado é saber se o sabor € utilizado pelo agente econémico enquanto marca
perante o publico-alvo. Em seguida, deve-se indagar se determinado sinal gustativo &
habitualmente utilizado no ramo de comercio ou de industria que abrange o produto dotador do
determinado sabor. Por ultimo, se faz necessario compreender se o sinal € uma caracteristica
preponderante do produto para torna-lo mais consumivel ou funcional, ou se esse produto dele
prescinde para tanto. De forma oposta, segundo Catarina Fernandes, até 0 momento, o primeiro
passo que deve ser feito pelos responsaveis pelos registros, juntamente dos doutrinadores, é
compreender como que um sabor pode funcionar como marca quando, na verdade, 0s
consumidores apenas provam 0s produtos depois de os comprarem. Em derradeiro, pode-se

adotar como o melhor conceito de marca gustativa, o termo “gosto peculiar”, aos termos:

Feito esse exame, cogita-se a hipdtese de registro de marca gustativa de produtos que
tenham um gosto peculiar, estimulo esse decorrente de atributos exclusivos. Embora
seja uma forma de excepcionar o significado secundario, também nao haveria maiores
riscos para a concorréncia, uma vez que os produtos concorrentes jamais terdo a
especificidade que o torna impar. Essa caracteristica peculiar é a manifestacdo do
principio do cunho distintivo, principio esse que, reitera-se, trata da funcédo
diferenciadora da marca quanto ao bem que assinala, diferenciando-o dos demais de
mesma espécie oferecidos no ambiente de concorréncia. (Bandeira, 2017, p.143)

O que se depreende dos doutrinadores acima, € que sabores como a acidez nos sucos de
laranja, de tangerina e de outras frutas citricas, ou 0 mentolado inerente a pastilhas refrescantes,
ndo seriam registraveis, pois essas caracteristicas sdo inerentes ao proprio produto, carecendo
de cunho distintivo, portanto, para que um sinal gustativo seja considerado uma marca eficaz,
é necessario que ele se destaqgue como um diferencial do produto, levando o consumidor a

escolhé-lo em vez de outras opc¢des concorrentes. No entanto, esse sinal ndo deve se tornar parte
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intrinseca do produto e o produto deve manter suas caracteristicas fundamentais e sua
capacidade de ser consumido mesmo que o sabor distintivo seja removido.

De outro lado, no Brasil, segundo José Roberto Junior, 0s sinais gustativos além de ndo
serem compreendidos no conceito de marca pela legislacdo vigente, ainda sofre com a falta de
debates sérios sobre o0 assunto, na medida em que, ao contrario das marcas sonoras e olfativas,
as quais, ja se tem uma discussdo maior, 0s sinais gustativos parecem estar longe de serem
reconhecidos como marca.

Apesar disso, 0 Brasil ja reconhece sinais perceptiveis pelos demais sentidos além da
visdo, ao reconhecer como indicacdo geografica o Vale dos Vinhedos, Regido do Cerrado
Mineiro para Café, a Serra da Canastra para queijos e a regiao de Linhares para o cacau. Ou
seja, essas regibes sdo reconhecidas por fornecerem alimentos, com precedéncia e
caracteristicas parecidas. Nesse sentido, o Instituto da Indicacdo Geografica, poderia ser
utilizada como embrido para a formacao de uma discussdo sobre marcas gustativas. Tal fato

sera mais bem debatido, no proximo capitulo.

3.5 A CONSTRUCAO ALTERNATIVA DA DINAMICA DAS “MARCAS VISUAIS NAO
TRADICIONAIS”

Compreendido que as marcas ndo convencionais carecem de legislacdo pertinente do
Brasil, bem como, sofrem com empecilhos tanto para seu reconhecimento quanto para sua
protecdo ao redor do mundo, somente por meio da atualizacéo de critérios legais ou mudancas
administrativas que seria possivel 0 avango na tematica. No entanto, o Brasil ja deu o primeiro
passo, ainda que de forma leve, ao reconhecer outras duas espécies marcarias que fogem do
escopo das “marcas tradicionais”, ainda que alcangadas pelo requisito visual imposto pelo art.
122 da LPI.

Nesse contexto, Paulo Vener Rangel da Silva Cunha, utiliza dos ensinamentos de Pedro
Sousa e Silva ao afirmar que as marcas ndo tradicionais podem ser divididas em dois subgrupos,
as “marcas visiveis em sim mesmas” e as “no visiveis em si mesma”. E na primeira categoria
que reside as marcas tridimensionais e as marcas de posicao, as novas categorias abarcas pelo
INPI em seu Manual de Marcas.

Estes dois tipos de marca sdo abordados em conjunto em razdo da recente aceitacao e
regulamentacdo do registo da marca de posicdo pelo INPI e a aceitagdo de marcas
tridimensionais, enquanto as restantes marcas ndo tradicionais continuam a ndo ser aceitas pelo
direito brasileiro (Cunha, 2023). J4 a OMPI, classifica na SCT16/2 de 2006, as hovas marcas
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como sinais visiveis e sinais ndo visiveis. O primeiro abarca as marcas de cor, hologramas,
marcas e posi¢ao e marcas tridimensionais. J4 a segunda, abarca as marcas sonoras, olfativas e
gustativas.

Em primeiro lugar, importa dar uma definicdo as marcas tridimensionais e de
posicdo. Segundo o INPI, considera-se marca tridimensional o sinal constituido pela forma
plastica distintiva em si, capaz de individualizar os produtos ou servigos a que se aplica. J&
as marcas de posicdo s@o aquelas formadas pela aplicacdo de um sinal em uma posicao
singular e especifica de um determinado suporte, resultando em conjunto distintivo capaz
de identificar produtos ou servicos e distingui-los de outros idénticos, desde que a aplicacdo do
sinal na referida posicéo possa ser dissociada de efeito meramente técnico ou uma necessidade
funcional.

Um caso emblematico sobre a tematica, € o caso dos calgados Louboutin, os quais
possuem um solado inteiramente vermelho. Recentemente, em 14 de agosto de 2023, a 132 vara
federal do Rio de Janeiro-RJ, suspendeu liminarmente os efeitos da decisdo administrativa do
INPI que negou o registro dos solados vermelhos da marca como marca de posi¢ao. Nos autos,
0 juizo se utilizou dos argumentos de que o INPI interpretou de forma equivocada a legislacéo
marcaria e procedeu com impericia quanto a distintividade inerente do sinal da marca de

calcados. O qual destaca-se o trecho:

[...] o pedido de registro n.° 901.514.225 visa proteger uma exibi¢do de coloragéo
(vermelho Pantone n.° 18.1663TP) em apresentacdo evidentemente ndo-usual e ndo-
funcional, qual seja o solado vermelho de um sapato de alta costura, que, dentro das
premissas afetas a uma marca de posi¢do (isto é, considerando-se sua impresséo
global), guarda inegével carater distintivo, sendo o seu indeferimento contrario aos
arts. 122 e 124, VIl da LPI; a partir da tradicdo de utilizacdo de solados em cores
opacas (principalmente preto e bege) na industria de calgados, Christian Louboutin,
em um esforco intelectual disruptivo, criou em 1992 o notdrio solado vermelho (red
sole) pelo qual a sua grife passou a ser conhecida em todo o planeta, como uma
insignia de “singularidade, identidade, exclusividade e requinte”; a aplicacdo do
solado vermelho em sapatos de salto diverge significativamente dos habitos e/ou
costumes da indistria de calcados e é totalmente arbitraria, sendo facilmente
reconhecivel a primeira vista e memorizavel pelo publico interessado; ha extenso
conjunto probatdrio de que a aplicacéo da cor vermelha em solados de sapatos de salto
alto é percebida pelo publico relevante como uma indicacdo de origem vinculada a
Christian Louboutin, distinguindo os seus produtos daqueles de outros concorrentes
no mercado e exercendo funcdo marcéria (JFRJ, 2023).

Nesse sentido, 0 juizo da 132 Vara do Rio de Janeiro-RJ, compreendeu que a marca
segue 0s padrdes impostos pelo INPI, quais sejam, aplicacdo de um sinal em uma posi¢édo
singular e especifica de um determinado suporte, resultando em conjunto distintivo capaz

de identificar produtos ou servicos e distingui-los de outros idénticos.
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Quanto as marcas tridimensionais, estas sdo exemplificadas no préprio Manual de

Marcas do INPI, com os exemplos:

FIGURA 5- AMOSTRA DE MARCAS TRIDIMENSIONAIS

f(
A\

|
A

Fonte: o autor

De acordo om Natalia de Oliveira, é necessaria uma aproximagdo do Brasil com a
OMPI, que tem muito interesse em ajudar paises interessados a aderir ao seu conceito de marcas
e conceder registros de marcas ndo convencionais (Oliveira, 2019). Isso posto, € nitido que o
conceito de marca evoluiu e se adaptou as diferentes épocas, tanto na perspectiva empresarial,
gue ajusta suas estratégias de marketing, quanto na percep¢do do consumidor, que passou a
reconhecer produtos e servi¢cos ndo apenas por meio de logotipos e palavras, mas também
através de outros tipos de sinais, como sons, gostos, cheiros e a percepcdo visual além de um
logotipo ou de nome.

Assim sendo, o ato do INPI em 13 de abril de 2021, quando abriu uma consulta publica
sobre a possibilidade de registro de marcas de posicdo, demonstrou uma “boa vontade” em ao
menos iniciar os debates e possiveis projetos sobre o reconhecimento das marcas de posicao, o
que corroborou para que essas marcas viessem a ser reconhecidas e passiveis de registro
atualmente. Nessa toada, quanto as marcas nao convencionais, € nao visualmente perceptiveis
¢ preciso que essa “boa vontade” retorne para que se busca uma solu¢do quanto a protecdo
juridica dessas marcas, que podem vir através de inspiracdes do direito comparado, uma

reformulacdo administrativa ou até legislativa.
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4 CONTORNOS JURIDICOS DO TRATAMENTO DISPENSADO AS MARCAS
MULTISSENSORIAIS

Finalmente, neste capitulo, de forma mais propositiva, adentra-se na questao da protecao
juridica em si, perpassando pelas possiveis formas de protecdo, bem como, em paralelo,
discutindo como outros paises se relacionam com a temética e por fim, conceituando as
possiveis inspiracdes para que o Brasil, um dia, possa proteger as marcas multissensoriais como
protege as demais marcas.

Quanto a protecdo juridica, a incompletude do instituto da concorréncia desleal €
pontuada. Sendo abordada como um conjunto de praticas contrarias as normas de concorréncia
comercial, visando desviar a clientela de concorrentes de forma prejudicial. A falta de uma
definicdo precisa e abrangente de concorréncia desleal na legislacdo é apontada como uma
lacuna a ser superada para garantir a protecéo efetiva contra praticas antiéticas no mercado.

Quanto a protecdo das marcas multissensoriais em si e suas possibilidades, destaca-se a
necessidade de uma revisdo e atualizagdo das leis e regulamentos para incluir a protecéo
adequada desses ativos empresariais inovadores, os desafios enfrentados pelas empresas na
diferenciacdo de produtos e servigos por meio de elementos ndo convencionais, como estimulos
sensoriais, que nao sdo contemplados pelas definicdes tradicionais de marca. Além da
importancia de estabelecer mecanismos legais eficazes para proteger marcas multissensoriais e
garantir a justa competicdo no mercado € enfatizada.

No topico final deste trabalho, intitulado é abordada a questdo da necessidade de
adaptacéo da legislacdo brasileira para incluir a protecdo de marcas multissensoriais, como as
marcas olfativas e gustativas. Destaca-se a resisténcia do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI) em aceitar o registro de marcas ndo perceptiveis visualmente, o que gera a
necessidade de uma possivel alteracdo legislativa para viabilizar essa protecao.

A discussdo se estende para a comparacdo entre uma mudanca na interpretacdo
administrativa das leis existentes e a implementacdo de uma nova legislacdo especifica para
abarcar as marcas multissensoriais e a importancia de alinhar a legislacdo brasileira com as
praticas internacionais e as demandas do mercado global é ressaltada como um passo

fundamental para garantir a competitividade e a inovacdo no cenario empresarial nacional.
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4.1 0 INSTITUTO DA CONCORRENCIA DESLEAL E SUA INSUFICENCIANA TUTELA
DAS MARCAS MULTISSENSORIAIS

Em primeira analise, convém pontuar o que seria a concorréncia desleal. A concorréncia
desleal, segundo Gama Cerqueira, sdo 0s atos contrarios as boas normas de concorréncia
comercial, praticados geralmente, com intuito de desviar, de modo direto ou indireto, em
proveito do agente, a clientela de um ou mais concorrentes e suscetiveis a lhes causar prejuizos.
(Cerqueira, 2010). De outro modo, Paulo Cunha, sob a luz de Pedro Sousa e Silva, entende que
0 objetivo desta area do direito seria o de proteger os interesses dos concorrentes e do mercado,
ao impor um dever de agir leal e honesto. (Cunha, 2023)

Nessa mesma diregcdo, Denis Barbosa, entende que para haver deslealdade, deve-se ter
em consideracdo um parametro fatico, isto €, os atos dever ser contrarios aos usos honestos em
matéria industrial ou comercial ou a praticas honestas. (Barbosa, 2010)

No direito brasileiro, a concorréncia desleal ¢é tratada também sob a égide da Lei
9.279/96, a qual trata este instituto como crime, imputando aqueles que agirem contra as “éticas
concorréncias” uma pena 3 (trés) meses a um 1 (um) ano ou multa. Apesar disso, 0 mais

proximo de uma definicdo que lei da é a redacdo do art. 209, aos termos:

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em
ressarcimento de prejuizos causados por atos de violagdo de direitos de propriedade
industrial e atos de concorréncia desleal ndo previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar
a reputacdo ou os negécios alheios, a criar confusdo entre estabelecimentos
comerciais, industriais ou prestadores de servigo, ou entre 0s produtos e servigos
postos no comércio. (Brasil, 1996)

A redacdo é clara ao citar termos como confusdo entre estabelecimentos ou prejuizo a
reputacdo de um concorrente. Diante disso, pode-se compreender que concorréncia desleal sdo
todas as praticas, mediante uma conduta de torpeza, de ou se apossar da clientela alheia, através
de uma sensacdo de confusdo sobre ou prejudicar o prestigio da concorrente. De todo modo, €
0 ato de se apossar do cliente alheio por uma conduta ética ou moralmente reprovavel.

Nesse sentido a LPI traz um rol em seu art. 195 de algumas condutas tipificadas como
crime de concorréncia desleal, tais como: quem publica, por qualquer meio, falsa informacéo
da concorréncia a fim de obter vantagem; quem emprega meios fraudulentos, para desviar, em
seu proveito, clientela alheia; quem usa expressao ou sinal de propaganda alheio ou os imita,

de modo a criar confuséo entre produtos ou servigos,
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Nesse viés, apesar do rol de condutas, Paulo Cunha, através dos ensinamentos de Carlos
Bittar, conceitua 5 (cinco) requisitos que devem ser cumpridos cumulativamente, para que uma

conduta seja considerada crime de concorréncia desleal:

Sendo certa a relevancia de todos 0s conceitos, importa atentar aos requisitos para que
uma determinada conduta seja enquadrada enquanto ato de concorréncia desleal e
punida enquanto tal. Para Carlos Alberto Bittar os requisitos em causa sdo: (1)
desnecessidade de dolo ou fraude, bastando a culpa do agente201; (2) desnecessidade
de verificagdo de dano em concreto; (3) necessidade de existéncia de colisdo de
interesses, consubstanciada na identidade de negdcio e no posicionamento em um
mesmo ambito territorial; (4) necessidade de existéncia de clientela, mesmo potencial,
que se quer, indevidamente captar; (5) ato ou procedimento suscetivel de repreensao.
(Cunha, 2023, p. 37)

De outro modo, segundo Leandro Barbas, alguns outros requisitos precisam ser
compreendidos para que o crime de concorréncia desleal seja aplicavel as marcas
multissensoriais, tais como: provar que o sinal € uma marca; provar que o sinal fora criado por
aquele que invoca o ato desleal, ou que had um exclusivo; evidenciar a similaridade entre os
sinais, explicando o porqué de ser desleal; demonstrar a intencéo fraudulenta.

Nesse contexto, ante a auséncia de protecéo especifica para sinais ndo visuais distintivos
no direito de marcas brasileiro, a alternativa recai sobre a repressao pela via da concorréncia
desleal, embora esta ndo seja a abordagem mais apropriada. (Cunha, 2023). Isso ocorre porque
a legislacéo exige que um sinal seja visualmente perceptivel para ser registrado como marca,
mesmo que ele seja distintivo de fato. Como resultado, muitas marcas sonoras distintivas
acabam sendo protegidas apenas pela lei de concorréncia desleal.

Assim sendo, ante a problematica da irregistrabilidade de marcas multissensoriais, a
protecdo contra 0 uso indevido de um sinal distintivo sonoro, olfativo ou gustativo, no direito
brasileiro s6 poderia ser condicionada ao preenchimento desses requisitos especificos da
concorréncia desleal. Isso significa que, para que um som seja protegido, é necessario que ele
seja distintivo, ndo funcional, e que seu uso indevido possa gerar confusdo no mercado. Por
exemplo, se uma emissora de televisao diferente da Rede Globo utilizasse o sinal sonoro "PLIM
PLIM", essa conduta provavelmente seria considerada um ato de concorréncia desleal, desde
que todos os critérios legais fossem atendidos (Cunha, 2023).

No entanto, a andlise da protecdo de sons distintivos em meios como canais do
YouTube ou podcasts requer uma avaliacdo detalhada para determinar se ha concorréncia
desleal, considerando as caracteristicas especificas desses meios e o potencial de confusdo no

mercado. Outro caso, seria 0 uso do sinal olfativo da Melissa por empresas que fabricam outros
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tipos de artefatos que ndo, calgados. Trata-se, de uma dificuldade sobre o critério da

concorréncia, sobre isso aduz, Julia Libmann:

[...] aaquisicdo da propriedade das marcas é consequéncia do registro. Tal ato formal
faz inserir nas marcas faculdades parecidas com as que gozam a propriedade de bens
fisicos. Assim, exercendo direitos de propriedade sobre sua marca, ao titular é
facultado o direito de excluir terceiros, ainda que ndo estejam em concorréncia com
ele, j& que podera “utilizar-se de um titulo emitido pelo Estado, com presuncéo de
validade, para afirmar seus direitos (Libman, 2017, p.21)

E evidente que satisfazer todos os critérios ndo sera uma empreitada simples,
especialmente quando se trata de sinais ndo visuais. Além disso, por outro lado, somente um
sistema de registro assegura a seguranca juridica e a certeza de que um sinal é protegido, razéo
pela qual os especialistas em propriedade intelectual sempre recomendam o registro para sinais
distintivos (Cunha, 2023).

Por mais, a “protecdo” pela concorréncia desleal, s6 ocorre ap6s cometido o ato, o qual
muitas vezes, é de dificil reparacdo. N&o existe protecdo prévia, como no registro de marcas

tradicionais, e € essa problematica que Leandro Barbas levanta:

Admitir-se suficiente a protecdo de marcar ndo tradicionais por esta via parece-nos,
em verdade, insuficientes para a tutela da propriedade privadas daqueles que tanto
investiram na criacdo e desenvolvimento de um sinal ndo tradicional. Isso porque a
protecdo ao sinal, nesse caso, dar-se-a de forma passiva. S6 viria a operar em face de
conduta desviante, seja iminente ou concreta, por terceiros. (Barbas, 2015, p.66)

Ou seja, a suposta protecdo somente se daria mediante procedimento judicial e seria
incumbéncia dos juizes, muitas vezes, com pouco formacdo em uma matéria especifica e
complexa, julgar casos de concorréncia desleal, sistematizando as marcas nao tradicionais.
Dessa forma, a protecdo pela via da concorréncia desleal trata-se de tutela obrigacional, de fazer
ou ndo fazer, pelas vias ressarcitorias ou vias interditorias, apos o dano ja ter ocorrido. Em
reverso, a tutela das marcas registradas se da pelo sistema da propriedade, do direito real
(Libman, 2017).

A tarefa de refletir e compreender a situacdo das marcas multissensoriais é uma logica
que cabe aos examinadores de marcas, institucionalmente e ndo, a uma jurisdicdo pouco
especializado na funcdo (Barbas, 2015). Ou seja, reconhecer a existéncia e protecdo ou ndo de
uma marca seria da competéncia de examinadores do INPI e, quando em causa estdo marcas
ndo-tradicionais, essa especialidade torna-se mais importante, na medida em que muitas vezes

se adiciona mais requisitos. (Cunha, 2023).
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Convém salientar também, a morosidade de um processo judicial e as “multiplas saidas”
que se tem em um processo criminal, é o caso da jurisprudéncia recente do Tribunal de Justica
da Paraiba, no qual fora rejeitado um agravo de instrumento sob alegacdo de que a ofensa a
identidade visual s6 pode ser configurada mediante pericia técnica.

Por fim, menciona-se, por terceiro, um argumento juridico baseado na Constituicéo
Federal, conforme abordado por Denis Barbosa. Ele destaca o principio da "especificidade de
protecbes”, que se refere a ideia de que a legislagdo oferece solugdes especificas para cada
problema ou lacuna no mercado. Isso significa que cada ramo da propriedade intelectual
concede protecdo de acordo com o que esta disposto na Constituicdo e com o equilibrio dos
interesses envolvidos. Assim, se existe um recurso especifico para proteger sinais distintivos,
ndo parece adequado nem em conformidade com a Constituicdo substituir esse recurso por
outro instituto que, mesmo sendo semelhante, ndo se confunde com ele. (Barbosa, 2010).

Leandro Barbas vai compreender que ninguém se beneficia pela adogdo do argumento
da concorréncia desleal diante da problematica da irregistrabilidade das marcas nao
tradicionais. De modo que todo aquele que tiver investido tempo e dinheiro na criagdo de uma
identidade marcéaria ndo tradicional, via de regra, ndo tera motivos para se sentir bem amparado
por outros institutos, vez que estes tém funcdes distintas das marcarias (Barbas, 2015). 1sso
posto, por derradeiro, Barbas defende que somente o registro é apto a conferir seguranca

juridica:

Ou seja, a protecdo do publico consumidor depende, de fato, de um sistema de
registro, que defina, ai sim, com o apoio suplementar das cortes judiciais e
administrativas (que atuardo onde houver grande controvérsias quanto a viabilidade
de determinado sinal) os critérios especificos minimos para o reconhecimento dos
mais variados tipos de marca ndo tradicionais. (Barbas, 2015, p. 67)

Assim sendo, a argumentacdo em favor da necessidade de verdadeiro sistema de registro
para estas marcas também encontra guarida no cenario juridico institucional visto no Brasil.
(Barbas, 2015). Os profissionais do ramo marcario, sempre recomendam aos clientes que
procedam com o registro como forma Unica de protecdo, tal recomendacao tem a finalidade de
Unica de obter um titulo que outorgue certeza quanto a propriedade daquele sinal e por
conseguinte, a protecdo contra qualquer modo de usurpacao.

Ante o0 exposto, entende-se que a protecdo conferida pelo registro de marca confere
maior garantia ao seu titular, a um menor custo, uma vez que as custas judiciarias sdo mais

caras que as custas administrativas (Libman, 2017). O registro &, de fato, quem fornece maior
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seguranga juridica ao titular, bem como aos consumidores e aos terceiros, que terdo

conhecimento da existéncia da marca. O que nédo ocorre no instituto da concorréncia desleal.

4.2 ALTERNATIVAS PARA A PROTECAO JURIDICA DE MARCAS SONORAS

As empresas e industrias ndo podem ignorar as potencialidades do sentido auditivo, e
ndo s6 ndo ignoram, como procuram, de todas as formas, se valer as potencialidades desse
sentido para fazer com que o publico alvo associe sinais sonoros aos produtos e servigos
(Viagem, 2017). Como mostrado, o registro de marcas, Unico meio eficaz de protecdo juridica
desses ativos no Brasil, se da pelo sentido figurativo ou nominativo, assim sendo, apenas por
meio do registro € que o requerente do procedimento tera sua titularidade da marca reconhecida,
conferindo-lhe o direito de contestar a utilizacdo indevida por parte de terceiros e,
simultaneamente, a prerrogativa de explora-la economicamente. Em situacbes em que o
conteudo se deteriora ao longo do tempo, a auséncia de registro impede a protecéo legal do
direito em questéo.

Sobre o tema, a World Intellectual Property Organization — WIPO, antecipa alguns

critérios ndo vinculativos, mas de orientagdo aos paises:

No que diz respeito a um pedido de registo de uma marca sonora, os Escritorios podem
exigir que a representacéo de tais marcas consista em uma notacdo musical em uma
pauta, ou uma descri¢do do som que constitui a marca, ou uma gravagdo analdgica ou
digital desse som, ou qualquer combinagdo deles. Nos locais onde o arquivamento
eletronico estiver disponivel, um arquivo eletrénico pode ser enviado juntamente com
o requerimento. No entanto, para algumas jurisdi¢des, apenas uma nota¢do musical
em uma pauta pode ser considerada como uma representacdo adequada da marca.
(WIPO, 2009, p.4)

Seguindo a linha de registro adotada pelo Brasil, qual seja, marcas nominativas,
figurativas ou mistas, o sinal sonoro, para que seja apto a registro deve ser passivel de
representacdo grafico, para que seja abarcado pelo sistema atributivo brasileiro. (Bandeira,
2017). Um exemplo de como se daria tal registro, de acordo, seria por meio da reducéo de sons
inerentes as musicas a partituras, pois dessa forma, seria possivel realizar uma decodificacao
do som, e a partitura daria as condi¢@es do sinal sonoro ser registravel, por meio de palavras,
conferindo ao mesmo, a protecdo sonora (Bandeira, 2017). Desse modo, qualquer um que
tentasse usurpar tal sinal, teria que reproduzir a mesma partitura, infringindo a propriedade
industrial devidamente registrada e por conseguinte, reproduzindo, por tabela, sinal sonoro de

propriedade alheia.
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Embora o registro pela partitura, transpareca ser um método eficaz para representar
marcas sonoras, ela enfrenta criticas devido a sua complexidade. Sua interpretacdo requer
habilidades especializadas em mdusica, tornando o contetdo expresso em notas musicais dificil
de compreender para pessoas leigas no assunto. (Bandeira, 2017). Bandeira faz essa critica pelo
fato do registro de marca ser um documento publico e por ter essa caracteristica, as informacdes
nele presentes, devem ser de facil compreensdo para qualquer pessoa que deseje consulta-lo ou
aquele que for o proprietario da marca. Nesse sentido, o registro pela partitura, referendada por
um perito, pode se tornar um bloqueio para que os proprietarios e terceiros, compreendam o
seu conteudo.

De outra banda, uma segunda hip6tese de registro, seria a descricao verbal detalhada do
sinal sonoro, para que possa ser enquadrado, também, no quesito de marca nominativa. Seria
uma forma de registro em linguagem simples e acessivel ao publico, em geral, pode se retratar
o sinal da forma como ele se manifesta no mundo fisico e pela percepcao das pessoas (Bandeira,
2017). No entanto, a despeito da primeira hipotese, esta também ndo € imune a critica, nesse

viés, sustenta Alexandre Bandeira:

A despeito disso, a descricdo detalhada do signo sonoro também ndo se isenta de
criticas, pois carece do minimo de objetividade exigivel de um registro de marcas,
uma vez que tal descricdo varia entre culturas distintas. Assim, o reconhecimento de
um direito por meio de um documento publico, principalmente perante duas ou mais
jurisdigdes diferentes, somente se perfaz quando o seu conteldo é escrito em
linguagem universal. (Bandeira, 2017, p. 123).

O que se compreende € que, de ambas as maneiras, 0 registro de marcas sonoras, pelo
aspecto nominativo, teria suas barreiras, uma pelo alto teor tecnicidade, que impediria um leigo
de compreender seu conteldo, ja o outro, pelo teor de informalismo, o qual a aspecto descritivo
do som esta condicionado. Imagine-se, se a empresa globo, registrando seu sinal sonoro mais
conhecido como “som de plim plim”, como que daria essa prote¢ao na pratica, como que seria
enquadrado uma possivel usurpacdo do sinal por terceiros?

Na experiencia internacional, pode-se visualizar as duas formas de registro. Nos Estados
Unidos, adota-se a segunda hipotese, a da descri¢do detalhada do sinal sonoro, devidamente
pavimentado no 8 2.52 do US Trademark Law — Rules Of Practice & Federal Statues, e sua

Gltima atualizacdo, aos termos:

Desenho de caracteres padrdo (digitado). Os candidatos que buscam registrar
palavras, letras, nimeros, ou qualquer combinacdo deles, sem reivindicacdo de
qualquer estilo, tamanho ou cor de fonte especifico, deve enviar um desenho de
personagem padrdo que mostre a marca em preto sobre fundo branco. O requerente
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ndo é obrigado a apresentar um desenho se 0 marca consiste apenas em um som, um
cheiro ou outra matéria completamente ndo visual. Para esses tipos de marcas, 0
requerente deve apresentar uma descri¢do detalhada da marca (Estados Unidos, 2023,
p. 39).

No contexto do registro de marcas sonoras, 0 requerente ndo precisa fornecer um
desenho ou reproducdo visual do sinal a ser registrado, como é exigido para marcas graficas.
Em vez disso, € necesséario incluir uma descricdo escrita detalhada do som no pedido,
juntamente com uma gravacado, se a marca sonora for uma masica, o requerente também pode
representar o sinal por meio de uma partitura musical (Marques, 2008).

Um grande exemplo de registro de marca sonora registrado no Estados Unidos, é
justamente o “plim plim” da rede globo. Como anteriormente adiantado, o registro detalhado
do sinal “plim plim” poderia ser informal e pouco objetivo, pois bem, a marca é registrada pela
Rede Globo de Televisdo, sob o n® 3016937 com a descricdo verbal “Consiste em duas
badaladas musicais que se aproxima do som plim plim”. Outro exemplo também muito
importante, € o primeiro sinal sonoro a ser registrado, concedido a Nacional Broadcast
Company Inc — NBC, em 4 de abril de 1950, sob o n® 523616, cuja descri¢ao “Trés toques de
sSinos”.

De fomar contraria, a Unido Europeia, se prende ao Instituto de Harmonizacdo do
Mercado Interno — OHIM, o qual preceitua pela representacao grafica do sinal sonoro, atraves
de notas musicais inscritas em forma de partitura, acompanhada de uma gravacdo do som

contida em um arquivo eletrdnico. Aos termos:

Rules 3, (6): Quando for pedido o registo de uma marca de som, a
representacdo da marca consistira numa representacdo grafica representacéo
do som, em particular uma notacdo musical; sempre que o pedido for
apresentado por via electronica, poderd ser acompanhado de arquivo
eletrénico contendo o som. O Presidente do Escritério determinara os
formatos e tamanho méaximo do arquivo eletrénico. (UE, 1995, p.7)

Impera destacar que os critérios sdo cumulativos, ou seja, é necessario tanto ser apto a
ser codificado em notacdo musical, quanto acompanhado por um arquivo de midia eletronica
com o referido sinal sonoro. Um exemplo dessa condicao, é o famoso rugido do ledo da Warner.
De acordo com Alexandre Bandeira, houve uma Recusa pela OHIM do registro desse sinal
sonoro, pelo fato do mesmo néo ser representavel graficamente por notagfes musicais segundo
os padrdes regulamentares da Unido Europeia (Bandeira, 2017).

Por mais, apesar de distintos, as duas formas de registros podem trabalhar juntas, de

acordo com Alexandre Bandeira:
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Comparando ambas as formas de registro, apesar das divergéncias, depreende-se que
elas ndo seriam excludentes entre si, mas sim complementares. Deveras, é possivel a
adocdo do registro pela notacdo inscrita em partitura, a qual estabelece maior
objetividade ao signo sonoro, e, simultaneamente, pela descri¢do verbal detalhada, a
qual torna o contetdo mais inteligivel. Conjugando-se ambos os métodos, torna-se
mais eficaz identificar a possibilidade de violacdo de direitos sobre a marca por meio
de confuséo ou de associagdo (Bandeira, 2017, p. 125)

E nesse critério que trabalha a Argentina, a qual desde 1981, prescreve em sua “Lei de
Marcas” no art. 1°, que podem ser registrados como marcas, quaisquer sinais que tenham
capacidade distintiva, e nos artigos posteriores, nao ha proibicGes a registros sonoros (Marques,
2008). Sobre 0 assunto, ensina, Ricardo Luiz Pereira Marques:

Para permitir a comparacéo entre diferentes marcas sonoras, 0 6rgdo administrativo
incumbido do registro de sinais marcarios na Argentina estipulou exigéncias para
apresentacdo de requerimento semelhantes as da Unido Européia. Assim, o som, para
ser registrado, precisa ser graficamente representavel, e o solicitante deve apresentar
junto ao seu pedido uma pauta musical, ou pentagrama que represente o objeto da
solicitacdo de registro. Onomatopéias ndo sdo aceitas, por serem consideradas
“absolutamente subjetivas” (Marques, 2008, p. 79)

O pais vizinho adota uma posicdo intermediaria, apesar de se alinhar com a Unido
Europeia, solicita também, uma descricdo escrita do sinal sonoro, acompanhado da pauta
musical. Tanto é, que veda as onomatopeias, j& prevendo a possivel subjetividade desse tipo de
descricao.

A questdo da onomatopeia merece uma reflexdo especifica e um voto de aplauso ao pais
vizinho. Ocorre que, segundo Ricardo Luiz Pereira Marques, o Tribunal Europeu de Justica
decidiu no caso Shield Mark vs Joos Kist, por indeferir o pedido de registro para a onomatopeia
do canto de um galo “kukelekuuuuum?”, pois a expressdo, apesar de descrever, ndo é distintiva

suficiente para ser considerada como marca. Veja-se, trecho da decisao:

Aproximagdo das legislacdes — Marcas — Directiva 89/104 — Sinais susceptiveis
de constituir uma marca — Sinais ndo susceptiveis de ser visualmente perceptiveis —
Inclusdo — Condi¢do — Sinais que podem ser objecto de representagdo grafica —
Sinais sonoros

2. O artigo 2.° da Primeira Directiva 89/104, que harmoniza as legisla¢gdes dos
Estados-Membros em matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que pode
constituir uma marca um sinal que néo é, em si mesmo, susceptivel de ser visualmente
perceptivel, desde que possa ser objecto de representacdo 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 ndo sdo satisfeitas se o sinal for representado graficamente
através de uma descricao que recorre a linguagem escrita, tal como a indicacdo de que
o sinal é constituido por notas que compfem uma obra musical conhecida ou a
indicacdo de que é o grito de um animal, ou através de uma simples onomatopéia sem
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outra precisdo, ou através de uma sucessdo de notas musicais sem outra precisdo. Em
contrapartida, sdo 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. (UE, Processo C-283/01, 2003,)

Dessa forma, compreende-se 0 bom exemplo do sistema Argentino, atuante ha mais de
40 anos, que permite o registro de marcas sonoras se utilizando das duas principais hipéteses,
se livrando de possiveis subjetividades. Ressalta-se, a Argentina, ndo impde que o registro seja
acompanhado de um arquivo de audio que represente o sinal, 0 que, possivelmente, ocorre pela
falta de capacidade técnica de armazenamento. Quase da mesma forma, o Uruguai, por ndo
restringir o conceito de marca ao sentido da visdo, em 03 de maio de 2001, regulou a matéria
das marcas sonoras impondo que o registro de marca sonora se daria por meio de um cédigo de
signos que que fagam factivel sua compreensdo e comparacgéo, suscitando um suporte material
que permita a reproducdo do som (Marques, 2008). Ou seja, nosso outro vizinho vai para além
da Argentina, ao exigir também, além da representacdo grafica e a descricdo verbal, o suporte
técnico deferente ao sinal sonoro.

Ao contemplar a mateéria, José Roberto de Almeida Junior aduz que dos paises que
aceitam sinais sonoros, a notagdo musical € quase sempre unanime, podendo estar acompanhada
da descricdo (Almeida Junior, 2009). Tal fato se da pelo fato de as notas musicais serem
mundialmente conhecidas e quase sempre as mesmas e, a luz de uma marca nominativa, pode

ser descrita de forma gréafica.

4.3 ALTERNATIVAS PARA A PROTECAO JURIDICA DE MARCAS OLFATIVAS

O aroma é comumente apontado como sendo uma caracterisitca de um produto ou como
um elemento capax de o tornar mais apelativa e segundo Catarina Fernandes, nada obsta que
um aroma possa ser registrado como marca. Essa afirmacéo, por todo exposto até agora nesse
trabalho, ndo levanta grandes duvidas no plano teérico, porém, no plano pratico, temos algumas
dificuldades de identificacdo desses sinais de forma clara e especifica que vao complicar a
possibilidade de protecdo juridica desses ativos.

Aos moldes das marcas sonoras, que precisam ser representadas graficamente, seja por
meio de partitura ou descricdo escrita, as marcas olfativas também vao esbarrar no mesmo
critério. No entanto, in casu, a representacdo grafica de um aroma pode ser ainda mais

desafiador que a representagdo grafica de um sinal sonoro, de modo que 0s sinais olfativos
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estariam sujeitos a recusa do registro, pelo, aparente, ndo preenchimento desse requisito (Viana,
2018). Nesse sentido, Alexandre Bandeira reflete:

Apesar da disposicdo desses meios, admitir o registro de sinais olfativos ndo é uma
ideia pacificamente aceita. Pondere-se, muitos aplicadores do Direito especializados
em propriedade industrial permanecem receosos ou até relutantes quanto a isso, o que
se verifica em demandas pelas quais empresarios pretendem registrar um odor
enquanto marca. Embora existam marcas olfativas, por vezes, algumas pretensées
nesse sentido ndo procedem ou a procedéncia é obtida mediante apreciacdo em
segunda instancia (Bandeira, 2017, p. 131)

Nesse viés, de acordo com 0s conceitos introdutérios, € amplamente aceito que a
principal dificuldade das marcas olfativas (se ndo a maior) esta relacionada a falta de uma regra
universalmente reconhecida para representar visualmente o sinal de um aroma. (Viana, 2018).
Apesar do aludido, Alexandre Bandeira vai firmar que os sinais olfativos, para serem passiveis
de registro, antes de tudo, precisam cumprir dois requisitos, quais sejam: serem passiveis de
representacdo grafica, a despeito das complicacdes, e que 0 aroma possa ser confrontado com
outros parecidos se eventualmente existir concorréncia (Bandeira, 2017)

Nesse sentido, José Miguel Pimenta Viana, vai sedimentar algumas hipdteses de
representacdo grafica ou visual de aromas, tais como: avaliagdo sensorial, cromatografia liquida
de alto rendimento, ou até o aromograma. Tais formas podem até conseguir reproduzir o aroma,
no entanto, sdo demasiadamente complexos para os consumidores médios interpretarem,
esbarrando no critério de um documento publico que precisa se entendivel por pessoas leigas.
Além disso, tais métodos mais avancados, apesar de dotarem de alto teor de especificidade, ndo
conseguem descrever a sensacdo que determinado odor pode despertar quando captado por
alguma pessoa (Bandeira, 2017). Além disso, € cedigo que utilizar meios altamente tecnicistas
para o registro dessas marcas, exigiria um formalismo cientifico e eventuais custos agravados
que poderiam funcionar como um fato dissuasor do requerente. Esse cenario evidencia uma
complicacdo para o registro de marcas olfativas maior que as marcas sonoras

Essa dificuldade vai persistir ainda na hipotese de descricao verbal que, aos moldes das
marcas sonoras, pode cair nos mesmos paradigmas, seja a alta subjetividade e falhar no critério
distintivo ou até mesmo, ser demasiadamente descritivo e acabar por sendo restritivo demais.
(Viana, 2018). A titulo exemplificativo, os Estado Unidos, com um regime mais liberal em
comparacdo a Europa, foram pioneiros na tentativa de registro de marcas olfativas, ao registrar
uma marca de fragrancia floral fresca em linhas de costura, j& mencionada aqui, com a descricao

de “fragrancia floral fresca, de alto impacto, que recorda rebentos de plumérias”.
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Por 6bvio, técnicas mais avangadas como o0 aromograma ndo existiam a época, ja que o
registro se deu em 1990, por isso a opcao pela descrigdo verbal fora escolhida. Nesse sentido
muitos doutrinadores como Catarina Fernandes vdo questionar a real forga distintiva dessa
descricdo, ou seja, de que modo essa descri¢do consegue ser levada em conta para distinguir o
aroma registrado de outros aromas que, por ventura, viriam a ser contestado como infringentes
a este.

A situacdo vem sendo debatida por especialistas, que tentam, por diversos métodos criar
um sistema de armazenamento de aroma, no entanto, sempre incorre nos mesmos dilemas, de
um lado, um tecnicismo altamente tecnoldgico e pouco usual, de outro, um sistema simples que
ndo garante a distintividade necessaria. Por isso, uma atual pergunta se volta ao principio do

registro, a necessidade de representacéo grafica:

Ultrapassada que esta a necessidade de a representacdo ser por meios graficos, tem
sido apontada a hipo6tese destes sinais serem percecionados num ambiente de realidade
virtual multi-sensorial que comporta o chamado e-mail aromatico, i.e., a utilizacdo de
um dispositivo acessorio que se liga ao computador e que armazena um conjunto de
aromas que se vao misturando ou separando de acordo com as ordens de um software
desenvolvido para o efeito (Fernandes, 2019, p. 41)

Mais uma vez, mesmo retirando a ideia da representacédo gréafica, se volta para um meio
altamente tecnicista, esse método, seria um dispositivo que liberaria os aromas de acordo com
as instrucdes digitais que lhe sdo dadas. Porém, como que um aroma seria percebido em uma
realidade virtual e de que forma isso seria democratizado, principalmente em um pais como o
Brasil, sdo perguntas que frustram a ideia. Mesmo assim, o cenario mundial caminha para
superar para que progressivamente, a representacdo deixe de ser a “pedra no sapato” das marcas
olfativas (Fernandes, 2019).

Outrora, o ordenamento juridico australiano, conforme Catarina Costa, aos métodos que
tem, conseguiu uma saida que ignora as criticas até entdo levantadas e que, por hora, ainda ndo

foram alvos de judicializacdo (Costa, 2021).

Ora, tanto a Austrdlia como o Canada, j& mencionados anteriormente, por permitirem
0 registo como marca de sinais sensoriais nas suas legislagcdes, preveem
expressamente a possibilidade de um odor constituir um sinal. Em termos de
apresentacdo, instrucdo e analise do pedido, a seccdo 7 do Manual de Marcas de
Préticas e Procedimentows disponibilizado pelo Instituto australiano dispde que “o
pedido deve incluir uma representacéo grafica da marca olfativa. Este pode ser feito
através de uma descri¢do verbal [...]. A representacdo grafica deve ser feita de forma
a que qualquer pessoa identifique a marca [...]. Uma amostra do odor no é necessaria
no momento do pedido, mas pode ser solicitada durante o procedimento de exame. O
requerente deve incluir uma descricdo clara e precisa do odor que sera objeto do
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pedido. A descri¢do deve incluir em que consiste o odor, e como € usado relativamente
aos produtos ou servigos para os quais é pedido o registo (Costa, 2021, p. 60)
Da mesma forma, o México, pais que economicamente e estruturalmente mais se

assemelha ao Brasil, a luz dos métodos australianos, também admite o registro de marcas
olfativas, aos moldes que possui e suscita em sua Lei de Propriedade Industrial, no art. 171 e
172, VI

Artigo 171.- Entende-se por marca todo sinal perceptivel pelos sentidos e suscetivel
de ser representado de forma que permita determinar de forma clara e precisa o objeto
da protecdo, o que distingue produtos ou servicos de terceiros da mesma espécie ou
classe no mercado.

Artigo 172.- Podem constituir marca 0s seguintes sinais:

VI.- Os cheiros;

Esta previsdo foi eficaz ao ponto de proporcionar o primeiro registro de marca olfativa
no pais, apresentada pela Hasbro Inc, em 2018, tombado sob o n° 2088148, que consiste em um
brinquedo com um odor especial (Costa, 2021). A descricdo do aroma ¢ “um aroma
inconfundivel formado por uma combinacdo doce de musgosa de uma fragrancia com notas de
baunilha, com pequenos toques de cereja e o cheiro natural de uma massa salga a base de trigo”.

Por outro lado, apesar de todas as iniciativas e dos métodos mais avangados, a Unido
Europeia, a titulo de hoje, ndo possui marcas olfativas registradas, muito menos, se tem
jurisprudéncia atual que verse sobre tentativa de registro frustrada. Segundo José Roberto de
Almeida Junior, ao consultar o site do Office For Harmonization in the Internacional Market
(OHIM), existem sete pedidos de registro de marcas olfativas e de todos esses, apenas um
conseguiu o aval, no entanto ja esta extinto. (José Junior, 2009). Leandro Barbas vai firmar que
a Europa trilhou o caminho de, na pratica, negar a possibilidade de reconhecimento juridica de
marcas olfativas, porque nunca sera possivel saber com exatidao de cheiro se trata— nem mesmo
através do fornecimento do cheiro especifico, o que, por si sO, ndo € pratico (Barbas, 2015).

Desta feita, Alguns paises europeus, para contornar o problema de registro da marca
olfativa, vém buscando a protecao por meio do direito autoral, o que ndo parece ser uma solucao
satisfatoria, uma vez que, findo o prazo de protecdo legal, o aroma, em dominio pablico, poderia
ser usado por terceiros sem necessidade de autorizacdo (José Junior, 2009). Apesar de cenario
ndo parecer positivo, Catarina Costa entende que o futuro das marcas olfativas, se revela

favoravel:

Posto isto, 0 panorama internacional tem-se mostrado positivo e otimista em relacéo
a aceitacdo dos sinais sensoriais, evoluindo gradualmente na adog¢do dos mesmos, de
forma expressa, nas suas legislagdes nacionais; tal podera dever-se quer ao
desenvolvimento das praticas comerciais e incremento de tecnologia, como a
necessidade de estreitar relagbes comerciais com Estados que tenham previsdes
menos conservadoras em matéria de direitos industriais e, também, & necessidade de
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homogeneizagdo desta matéria para efeitos de inclusio em tratados e acordos
internacionais. Dir-se-4, assim, que internacionalmente o futuro das marcas olfativas
se revela favoravel. (Costa, 2021, p.61)

A positividade da autora, é fundamentada pela critica levantada por Leandro Barbas, na
medida que, os empecilhos ao registro de marcas olfativas, parecem ser uma desculpa, para que

ndo se levante o debate e se revelam ser uma saida “covarde”:

Nossa sensacdo € que a de negar a possibilidade de protecdo as marcas olfativas pelo
simples fato de ndo se ter certeza absoluta, com pormenorizacao exaustiva, do cheiro
a se tratar, é abordagem desnecessariamente rigida. Isso porque, em sendo o marketing
olfativo uma realidade incontestavel, é de se afirmar que ha aromas plenamente
distintivos e que ndo recaiam em quaisquer problematicas juridicas tais como a
funcionalidade. Considera-los como impassiveis de reconhecimento sé porque nao ha
meios de representa-los de modo inequivoco e pormenorizado pare ser saida mais
covarde do que efetivamente protetiva do mercado e da livre concorréncia. (Barbas,
2015, p. 308)

Por fim, é de extrema importancia pontuar a opinido de Saloméo Viagem, que critica a
posicao de doutrinadores que se referem ao critério da representacdo grafica como ultrapassado

ou comodismo das autoridades publicas:

As criticas dos autores, que se opdem ao requisito da representacdo grafica embora
pertinentes e oportunas, pecam pela forma, o “tom” com que a fazem, usando
expressdes como “old law 212, é como se o “velho direito” fosse mau. O direito é
criado em fungdo das situacbes (sécio econdmicas e culturais). Neste sentido, o
requisito da representacdo grafica foi elaborado a luz da conjuntura do momento em
que so estavam em voga as marcas “tradicionais”, o legislador limitou-se a situacéo
do momento, e possivelmente ndo esperava que emergissem marcas tdo problematicas
como as “novas” (Viagem, 2015, p. 75)

Por todo exposto, vé-se, principalmente na Ultima citacdo, que o conceito das marcas
multissensoriais, por ser uma problematica atual, inequivocamente ira gerar desconforto
naqueles que militam na area da propriedade industrial. A marca olfativa, definitivamente, é
um ponto de ruptura no direito internacional, de modo que alguns paises, buscam na forma que
tem, realizar os registros, ainda que possam ter pontos a serem aperfeicoados em detrimento de
outros que esbarram no preciosismo. (Viagem, 2015). De fato, a marca olfativa é aquela que
gera mais debate, a avaliar pelo nivel de discussdo no ambito doutrinario e legislativo em torno
da sua aceitacdo ou ndo como marca ou, na forma como deva ser efetuado o registro desses

ativos.
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4.4 ALTERNATIVAS PARA A PROTECAO JURIDICA DE MARCAS GUSTATIVAS

Em dltima andlise, as empresas e industrias, sabedoras da relevancia do paladar,
enriquecem a gama de sabores dos produtos no mercado, buscando atrair mais consumidores e
elevar seus ganhos. No entanto, para obter registro, isso ndo é suficiente; o empresario deve
verificar se a jurisdicdo na qual deseja proteger o sinal gustativo como marca permite essa
salvaguarda juridica e esse é o grande problema.

A “ovelha negra” das marcas multissensoriais, como apelida Leandro Barbas, nao detém
nenhum registro do tipo no planeta, e a sua receptividade tanto pela doutrina quanto pela
jurisprudéncia consegue ser menor que as demais marcas. Todas problematicas juridicas e
técnicas citadas para as marcas sonoras e olfativas, valem, também, para as marcas gustativas,
alem de terem uma dificuldade ainda maior quanto a representacdo e a pormenorizagao.
(Barbas, 2015).

As marcas gustativas, ao contrario das demais ndo visuais, tem sua funcionalidade
discutida, aos moldes que, enquanto nas demais se discute a forma de registro e o processo, nas
marcas gustativas discutisse a possibilidade desses sinais serem considerados como marca.
Leandro Barbas aduz que nunca sera possivel o registro de marca gustativa para alimento, pois
qualquer gosto sera genérico ou funcional em relacdo ao alimento, tanto pela utilidade que
garante ao alimento quanto pela estética, de modo que o registro de um gosto, inviabilizaria o
resto da concorréncia de atuar com o mesmo produto.

A titulo de exemplo, no Estados Unidos, em um caso envolvendo duas redes de fast
food, a New York Pizzeria inc e a Syal, julgado em outubro de 2014 pela corte do Estado do
Texas, na qual, a primeira ajuizou contra segunda uma acdo propria alegando violacao de marca
gustativa, alegando cdpia do gosto de um de seus produtos. A decisdo fora no sentido de que o
gosto nao poderia ser reconhecido judicialmente como marca, pois faz parte da funcionalidade

do produto, é o que se denota de trecho da deciséo:

Se 0 obstaculo é grande para as marcas registradas no que diz respeito ao sabor dos
remédios, é muito maior — e possivelmente intransponivel — no caso dos alimentos.
As pessoas comem, de claro, para prevenir a fome. Mas o outro atributo principal dos
alimentos é o seu sabor, especialmente comida de restaurante pela qual os clientes
estdo pagando um prémio além do que seria necessario simplesmente satisfazer as
suas necessidades basicas de fome. O sabor da comida afeta sem ddvida a sua
qualidade e é, portanto, um elemento funcional do produto. (Texas Court, 2014, p. 13)

Desse modo, ao que parece, a unica aparente necessidade de registrar marcas gustativas

seria sua aplicagdo nos alimentos — unica forma de sentir gosto — porém, com a problematica
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do gosto ser uma caracteristica funcional e inerente ao alimento, ndo haveria necessidade e nem
0 por qué de se falar em registro de marcas gustativas. A situacdo ndo é caracteristica apenas
da realidade americana, mas também, se espalha pelo.

Na Europa, ndo existe relato de registro de marcas gustativas, o que se tem, na verdade,
sdo algumas tentativas pelas vias judiciais que restaram infrutiferas, esbarrando nas mesmas

difculdades ja citadas. E o que relata Leandro Barbas:

Na Europa, o cenario ndo é diferente. No principal precedente da OHIM sobre a
matéria, a farmaceutica Eli Lilly buscava registrar o “gosto artifical de morangos”
para “preparagdes farmaceuticas” (Case R120/2001-2). Ao contrario do que se possa
pensar, a Board Of Appeals sequer ofereceu como base central a questdo da
representatividade grafica da marca gustativa para recusar o pleito. Adiantou, apenas,
gue nos termos do acoérddo sieckmann uma descri¢do verbal seria insuficiente para
delimitar o contetido da marca gustativa. (Barbas, 2015, p. 317)

A decis&o se baseia na premissa que de o gosto de morando precisa estar disponivel no
mercado em virtude da necessidade competitiva e pelo fato do gosto ser comumento utilizado
naquele meio. Ou seja, recusou a marca gustativa por ser funcional e pela falta de distintividade.

A unica luz no fim do tunel para as marcas gustativas, conforme suscita Barbas, seria 0
preenchimento de alguns requisitos de forma cumulativa, quais sejam: o produto ndo pode ter
qualquer tipo de gosto comum ou caracteristico e ndo deve ser destinado a ser percebido pelo
paladar; o gosto ndo pode ser usado para tornar o produto mais desejavel ou util; o produto deve
ser capaz de cumprir suas funcdes mesmo que nao tenha gosto; o gosto deve ser peculiar e
incomom para o produto.

Ou seja, 0 cenario das marcas gustativas se tornou demasiadamente restritivo, de modo
que, inviabiliza uma reunido de estruturas e gastos para que o registro possa ser efetuado,
parecendo ser uma espécie a qual é inaplicavel na realidade. No entando, Leandro Barbas ainda

leciona com positividade:

Assim, parece-nos que as marcas gustativas ndo sdo uma realidade distante ou
impossivel. O que acontece é que s6 sdo possiveis, de fato, em casos bastantes
peculiares, especificos e infrequentes. Os exemplos apontados pelos autores parecem
razoaveis e, portanto, possiveis. 1sso é, desde que ficasse provado o verdadeira
secondary meaning dos sinais, a ilustrar que o puablico utiliza efetivamente o sabor
como mecanismo para identificar o fornecedor dos produtos. O mérito essencial dos
exemplos apontados é a identificacdo de casos onde o gosto ndo é funcional. (Barbas,
2015, p. 320)

A positividade mostrada pode residir no fato de que a representacdo grafica parece ser

um pouco mais facil do que as das marcas olfativas, da mesma foram, a descricéo escrita de um
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sabor pode ser mais precisa ou até mesmo acompanhada de amostras (Viagem, 2017). De
acordo com Bandeira, ao se optar por um método mais técnico, pode-se utilizar dois individuos,
em condi¢cOes psicologicas semelhantes, expondo-os a0 mesmo gosto, e posteriormente,
emitindo um relatorio através de nimeros para verificar quais impressdes tiveram (Bandeira,
2017). Apesar das hipotese, ainda pode ser considerado dificil o desafio da representacéo
gréfica, seja pelo ordenamento juridico norte americano, seja pela cultura europeia (Bandeira,
2017).

Para a realidade brasileira, Alexandre Bandeira traz uma reflexdo de grande valia
quando coloca lado a lado as indicacBes geogréficas e as marcas gustativas. As ja citadas
indicacBes geogréficas, quando relacionadas a alimentos, denotam um carater impar, néo visto
nos demais, dai que se vem o reconhecimento. Esse reconhcecimento poderia vir através da
marca gustativa.

Por exemplo, o Brasil tem uma indicacdo geogréafica para os vinhos do Vale do S&o
Francisco, regido de divida entre os Estados de Pernambuco e Bahia, 0s quais, ndo possuem
clima e temperatura caracteristicos do cultivo da uva, mas mesmo assim, se destacam na
producédo de vinhos e derivados, tendo uma indicagédo geografica especifica para esses produtos,

gue possuem um gosto caracteristico. Dessa forma, deduz Alexandre Bandeira:

Feito esse exame, cogita-se a hipbtese de registro de marca gustativa de produtos que
tenham um gosto peculiar, estimulo esse decorrente de atributos exclusivos. Embora
seja uma forma de excepcionar o significado secundario, também nao haveria maiores
riscos para a concorréncia, uma vez que os produtos concorrentes jamais terdo a
especificidade que o torna impar (Bandeira, 2017, p. 142)

Evidentemente, a identificacdo do produto pode ser feita por endlogos dotados de
imparcialidade, podendo emitir seu parecer em linguagem acessivel ao publico em geral
expressando suas conclusfes acerca do produto objeto de analise (Bandeira, 2017). No entanto,
a possibilidade, apesar de respeitar o cunho distintivo, esbarra na teoria de Leandro Barbas de
que os alimentos ndo podem ser registrados como marcas gustativas, assim, vé-se que a propria
doutrina ndo possui uma direcdo Unica sobre o assunto. A matéria parece estar longe de uma
unicidade. Porquanto, o Brasil segue sem admitir registro ndo perceptiveis por outros sentidos,
INPI até 0 momento, nunca se pronunciou pela tematica, fato que faz parecer que o cenario sera

mantido in totum.
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45 A ALTERNATIVA BRASILEIRA: ENTRE A ALTERACAO LEGISLATIVA E A
ALTERACAO NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

Como demonstrado, o Brasil, através da sua Lei de Propriedade Industrial e o manual
de marcas do INPI, reafirmam a literalidade conceito visual para o registro de marcas e até o
momento, ndo abriram m&o. H& quem entenda que, como demonstrado, outras areas do direito
podem salvaguardar as marcas multissensoriais, como o instituto da concorrencia desleal, por
exemplo, porém, como exaustivamente demonstrado, a melhor e a unica via juridica de
seguranga € o registro de marca como titulo de propriedade.

Segundo Paulo Cunha, para além de formas mais abruptas de ruptura ou mudanca do
status a quo, a alteracdo da interpretacdo da lei vigente poderia ser uma saida, na medida em
que ndo dependeria de grandes esforgos de iniciativa legislativa ou administrativa. Essa via
interpretativa se fica no sentido de que, ao analisar uma norma, a interpretacdo desla nao de
pode bastar por sua letra feia, devendo haver lugar para uma interpretacéo juridica mais ampla
como critério orientador para solucdo de casos concretos. Para tanto, invoca-se 0 texto
constitucional, que suscita como primordial o desenvolvimento tecnologico e interesse

economico como os fins que as marcas devam atingir, aos termos:

Em primeiro lugar, importa analisar o argumento constitucional, atendendo a unidade
e a coeréncia do sistema normativo, que corresponde uma l6gica constitucional. O art.
59, inc. XXIX CF assegura protecdo & propriedade de marcas, de acordo com o
interesse social e desenvolvimento do paisl65. Portanto, ficam protegidas aquelas
marcas com interesse social e que promovam o desenvolvimento tecnolégico e
econdmico do Brasil. Ou seja, uma lei sobre o direito marcario devera atender a estes
requisitos para ser constitucional. Tera o sinal sonoro relevo neste desenvolvimento?
E, nesta medida, ndo seria inconstitucional uma legislagdo ou uma interpretagéo
legislativa que negue protecdo as marcas sonoras? (Cunha, 2023, p. 33)

Dessa forma, vide a importancia das marcas multissensoriais e de todos os exemplos
aqui citados, os quais representam um desenvolvimento e um interesse economico, a
interpretacdo, em casos concretos, a luz do controle concentrado, poderia ser uma via para a
superacdo dessa situacao, conforme Paulo Cunha (2023). O Argumento também poderia parti
dos artigos 4° e 5° da Lei de Introducdo as Normas do Direito Brasileiro, Lei n° 4.657/42, os

quais preconizam:

Art. 4° Quando a lei for omissa, o juiz decidird o caso de acordo com a analogia, 0s
costumes e os principios gerais de direito.
Art. 52 Na aplicacdo da lei, o juiz atendera aos fins sociais a que ela se dirige e as
exigéncias do bem comum. (Brasil, 1942)
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De fato, 0 a interpretacdo deve ser feita ndo so através da leitura fria da lei, mas também,
segundo uma série de elementos em conjunto, tais como os preconizados no art. 4° da LINDB,
de forma que seja possivel interpretar o art. 122 da LPI de forma extensiva aos sinais nao visuais
(Cunha, 2023). De outro lado, Bandeira traz uma reflexdo de que, numa visao teleoldgica, deve-
se entender que a expressao “sinais distintivos visualmente perceptiveis” como “possibilidade
de representagdo visual” o que, de alguma forma, poderia viabilizar o registro (Bandeira, 2015).

Noutro norte, Julia Libmann sustenta que a realidade atual é bastante diferente de
quando a LPI fora publicada, e imposi¢éo de que o registro se der apenas para 0s sinais visuais
ndo mais se justifica (Libamnn, 2017). Nesse sentido, se anteriormente, a autarquia pode alegar
que o registro e manutencdo de marcas multissensoriais era impraticavel, hoje, a realidade
tecnoldgica ndo mais permite tal argumento. A exemplo, cita-se a possibilidade de ampliar o
site para acolher e veicular pequenos arquivos com gravagdes sonoras ou até mesmo, adotar o

regime de descricao verbal que podem ser adotados pelo INPI. Sobre isso:

A conduta da autarquia tolhe o titular de direitos constitucionalmente assegurados,
que também sdo regulamentados pela legislacdo federal. Afinal, o artigo 2° da LPI
afirma justamente que a protecdo dos direitos relativos a propriedade industrial, de
modo a efetivar o interesse social e 0 desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do
Pais, se da por meio da concessdo de registro. Ou seja, a atuacdo do INPI vai de
encontro aos proprios interesses legitimos do legislador constituinte. (Libmann, 2017,
p. 39)

Assim sendo, segundo a autora, ndo haveria motivos para se aguardar uma alteracao
legislativa para que os sinais sensoriais pudessem ser registrados. Bastaria que a autarquia
modificasse seu entendimento e se adequasse internamente para viabilizar, por exemplo, o
registro de sons como marca, acompanhando a evolucdo tecnoldgica e social e garantir a
protecdo constitucionalmente prevista a propriedade intelectual, a quem, de forma justa,
merece. Com efeito, ndo ha real impedimento na atual norma brasileira sobre propriedade
industrial para o registro sonoros, por exemplo, demandado tal ato apenas uma atencéo
adequada e precisa do 6rgdo administrativo a hermenéutica juridica (Marques, 2008). Dessa
forma, entende-se pelo exposto dos autores, que o Unico obstaculo para a superacdo dessa
realidade, em verdade, é a opcdo do INPI em compreender literalmente o texto normativo, a
despeito de serem conhecidos 0s enganos e perigos a que as interpretacdes literais no direito
podem levar.

No entanto, o entendimento progressista da alteracdo interpretativa perde espaco,

segundo o préprio Bandeira, na medida em que o legislador nacional, dedicou a tutela juridica
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apenas aos sinais visualmente perceptiveis e por isso, a alteracdo legislativa se faz necessaria
ao invés de uma mera adaptacdo. N&o se compreende que a alteragdo administrativa ndo seria
0 meio viavel, mesmo porque, se ndo houver uma superacao das limitacdes impostas no INPI,
ndo se conseguird registrar as marcas sensoriais, em que pese uma possivel alteracdo legislativa.

O que se depreende da necessidade de alteracdo legislativa, é o devido respaldo legal,
incontestavel que essa medida traria, principalmente, devido ao fato do Brasil ter relagdes

comerciais com paises que ja aceitam esses tipos de marca, é o que leciona Paulo Cunha:

Mais, ha uma tendéncia mundial de aceitacdo destas marcas, inclusive e
especialmente em paises com os quais o0 Brasil tem alguma especial relagdo
comercial. No caso do BRICS: a Russia ha muito protege marcas sonoras; a
China promoveu em 2014 a retirada da exigéncia de representacdo visual,
passando a abarcar também as marcas sonoras no seu ordenamento juridico; a
India teve a sua primeira marca sonora registada em 20004; a Africa do Sul
protege marcas sonoras. Portanto, apenas o Brasil ndo as protege. (Marques,
2008, p. 33)

No ambito da mercosul, como ja mostrado, paises como a Argentina e o Uruguai ja
aceitam as marcas multissensoriais, inclusive, respaldados legislativamente, da mesa forma o
México. Por isso, ndo seria crivel, segundo Marques, que o Brasil apenas alterasse a
interpretacdo legislativa e passasse a registrar as marcas por algum protocolo interno do INPI,
sem que isso fosse acompanhando de uma alteracéo legislativa pertinente, seria ir de encontro

com a coletividade internacional.



68

5 CONSIDERACOES FINAIS

A protecdo das marcas multissensoriais € um tema complexo e desafiador, que envolve
ndo apenas questdes legais e técnicas, mas também aspectos culturais, sociais e econémicos.
No ambito da Propriedade Industrial, as marcas desempenham um papel fundamental na
diferenciacéo de produtos e servicos, na fidelizacdo do cliente e na construcéo de valor para as
empresas. Nesse sentido, as marcas multissensoriais representam uma evolucdo natural do
conceito de marca, incorporando elementos sensoriais que ampliam a experiéncia do
consumidor e fortalecem o posicionamento das empresas no mercado.

A protecdo desses ativos inovadores é essencial para estimular a criatividade, a inovacéo
e 0 empreendedorismo no pais, contribuindo para o desenvolvimento sustentavel da economia
e para a geracdo de empregos e riqueza. No entanto, a atual legislacdo brasileira apresenta
lacunas e limitagbes no que diz respeito a protecdo das marcas multissensoriais. A Lei de
Propriedade Industrial n® 9.279/96, embora estabeleca as bases para a protecdo das marcas, nao
contempla de forma especifica os requisitos e procedimentos para o0 registro de marcas
multissensoriais.

A complexidade das relagcBes comerciais e a crescente importancia da propriedade
intelectual no ambiente de negdcios contemporaneo exigem uma abordagem mais abrangente
e atualizada em relacdo a concorréncia desleal. A protecéo efetiva das marcas multissensoriais
requer ndo apenas a revisao da legislacédo vigente, mas também a promocéo de uma cultura de
respeito a propriedade intelectual e de valorizacdo da inovacéo e da criatividade.

Diante desse cenario, torna-se necessario uma mudanca na legislacdo para incluir
dispositivos que permitam o registro e a protecdo efetiva desses ativos intangiveis. A proposta
de uma mudanca na legislacdo brasileira para abranger as marcas multissensoriais ndo se trata
apenas de uma questao técnica, mas também de uma questdo estratégica e econémica.

A incompletude do instituto da concorréncia desleal no contexto da protecdo juridica
das marcas multissensoriais revela uma lacuna significativa no sistema de Propriedade
Industrial no Brasil. A falta de uma definicdo precisa e abrangente de concorréncia desleal na
legislacdo representa um desafio para garantir a protecdo efetiva contra préaticas antiéticas no
mercado e para assegurar a valorizacdo dos ativos intangiveis, como as marcas sonoras e
olfativas.

Além disso, ndo € crivel que o Brasil adote um caminho que segue na contramao das
praticas internacionais mais conceituadas. A Concorréncia Desleal, ndo faz jus a cultura de

protecdo marcaria, que se alicerca em uma protecdo prévia a partir de um titulo publico erga
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omnes, o qual o Brasil e a grande maioria dos paises ja esta habituado. A ideia de protecdo pos
pratica contraria a ética concorrencial ndo oferta aos agentes econdmicos a real seguranga pra
que os investimentos em ativos multissensoriais sejam desenvolvidos. Por mais, ndo razoavel
que se exclua os verdadeiros profissionais da area, capacitados e treinados no tema, para dar
espaco a uma atuacdo do Judiciario, a qual, muitas vezes, revela ndo estar apto para lidar com
a devida pertinéncia e esperteza que essa area demanda E preciso mais do que isso.

Ao longo deste Trabalho de Conclusdo de Curso, foi explorada a importancia da
protecdo das marcas multissensoriais no contexto da Propriedade Industrial, destacando a
relevancia desses ativos empresariais inovadores para a diferenciagao de produtos e servigos no
mercado. Diante das discussdes apresentadas, é possivel concluir que o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI) possui condicdes técnicas e juridicas para viabilizar o registro de
marcas multissensoriais por meio de representacdo grafica, acompanhada de uma mudanca na
legislacdo que ofereca respaldo legal para evolucéo administrativa.

O exemplo do avan¢o pelas marcas visuais ndo tradicionais representa um marco na
evolucdo do sistema de Propriedade Industrial, refletindo a necessidade de adaptacdo as novas
realidades do mercado global. A inclusdo de categorias como marcas tridimensionais e marcas
de posicdo no escopo de protecdo legal demonstra um reconhecimento da diversidade e da
inovacdo presentes no universo das marcas, indo além dos limites das marcas tradicionais
baseadas apenas em elementos visuais. A ampliacdo do leque de possibilidades de registro e
protecdo de marcas visuais ndo tradicionais reflete a busca por um sistema de Propriedade
Industrial mais inclusivo e adaptado as demandas de um mercado cada vez mais dindmico e
competitivo. Essa evolugdo precisa continuar para agora, abranger as marcas multissensoriais.

Diante do cenario internacional, onde paises como a Russia, China, India e Africa do
Sul j& aceitam e protegem marcas multissensoriais, € fundamental que o Brasil acompanhe essa
tendéncia e promova uma atualizacdo legislativa que permita o registro e a protecao efetiva
desses ativos no ambito nacional. A harmonizacdo da legislacdo brasileira com as préaticas
internacionais ndo apenas fortalecera a competitividade das empresas no mercado global, mas
também contribuira para o desenvolvimento tecnoldgico e econémico do pais.

Nesse sentido, a atuacdo do INPI desempenha um papel fundamental na implementacéo
dessa mudanca, uma vez que o 6rgdo € responsavel pelo registro e protecdo das marcas no
Brasil. Por meio de uma interpretacdo ampla e atualizada da legislacdo vigente, o INPI tem o
potencial de aceitar e processar pedidos de registro de marcas multissensoriais, utilizando

representacOes graficas que permitam a identificacdo e distingdo desses sinais distintivos.
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A capacidade do INPI de registrar e proteger marcas multissensoriais por meio de
representacdo gréafica € um ponto crucial neste debate. A representacéo grafica dessas marcas,
que pode incluir elementos visuais, descritivos e sonoros, & essencial para garantir a
identificacdo e a distincdo desses sinais distintivos no mercado. Através de um processo de
andlise técnica e juridica, o INPI pode avaliar a registrabilidade das marcas multissensoriais,
considerando sua distintividade, originalidade e capacidade de identificagdo no mercado.

Merece destaque a discussdo sobre as possibilidades de protecdo juridica de marcas
gustativas que revela um cenario complexo e desafiador no campo da Propriedade Industrial,
especialmente no que diz respeito a inovacao e a diferenciacdo de produtos e servi¢os no
mercado. Diferentemente dos sinais sonoros e olfativos, as marcas gustativas ainda demandam
uma maior discussdo principalmente no campo da viabilidade técnica de seu registro. A
possibilidade dessas marcas serem analisadas junto as indicagdes geograficas pode ser uma
saida que conceitue o Brasil como um pais inovador nesse campo. No entanto, ndo se pode
escusar-se da possibilidade de confusdo entre o conceito de marca gustativas e indicacdes
geograficas os quais sdo semelhantes e que por isso, merecem uma atencdo em especial para
que os dois conceitos nédo se conflitem,

Além disso, a colaboracdo entre o INPI, o poder legislativo e a sociedade civil é
essencial para promover um debate construtivo sobre a necessidade de uma alteracao legislativa
que viabilize a protecdo das marcas multissensoriais no Brasil. A criagdo de um ambiente
juridico favoravel a inovacdo e a criatividade é fundamental para o desenvolvimento sustentavel
do pais e para a promocdo de um mercado justo e competitivo.

Em suma, a protecdo das marcas multissensoriais representa um desafio e uma
oportunidade para o sistema de Propriedade Industrial no Brasil. Com a atuacdo proativa do
INPI, aliada a uma mudanca na legislacdo que reconheca e valorize a diversidade de formas de
expressdo das marcas, sera possivel garantir a seguranca juridica necessaria para estimular a
inovacdo e o empreendedorismo no pais. A protecdo das marcas multissensoriais ndo apenas
fortalecerd a competitividade das empresas brasileiras, mas também contribuird para a
construcao de uma sociedade mais criativa, inclusiva e prospera.

Por essa ocasido, repita-se que o Brasil tem uma oportunidade impar, de a partir da
observacdo internacional, promover um debate racional e efetivo, englobando o que os paises
gue ja aceitam as marcas ndo visuais tém de melhor, tracando um paralelo entre as melhores
praticas legislativas, as melhores jurisprudéncias e as melhores préaticas para que possamos ao
fim, ter uma legislacdo moderna, eficiente e segura e que der o devido suporte a atividade do

INPI, para que possamos seguir o que o mundo ja tem aceito.
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O que esse trabalho, defende, na prética, € uma alteracdo legislativa, aos moldes das
legislagBes Uruguaia, Argentina e Mexicana, para que a limitacdo visual seja excluida do texto
normativo, bem como, seja incluido a possibilidade de sinais percebidos por outros sentidos
humanos a partir uma representacdo grafica, descricdo verbal ou acolhimento de arquivo
representativo para que, ao fim, as novas marcas tenham seu espaco reconhecido na Lei
Propriedade Industrial.

Tal passo € de extrema importancia e deve ser compreendido como o primeiro impulso
para superacdo dessa realidade, no entanto, ndo deve o Unico. Como bem explicitado, a
necessidade de mudanga nos critérios de registro do INPI precisa ser o ponto final para
verdadeiro deslinde. E preciso uma valorizacio da autarquia de modo a propiciar que avangos
técnicos sejam feitos por seus responsaveis, no intuito de possibilitar o armazenamento dessas
marcas novas marcas. E preciso, portanto, de uma unido entre legislagdo federal e normativa
administrativa.

Por fim, reitera-se a importancia de continuar aprofundando o debate e a pesquisa sobre
a protecdo das marcas multissensoriais, buscando solucdes inovadoras e sustentaveis que
promovam o desenvolvimento econémico e social do Brasil. Acredita-se que, com 0
engajamento de todos os atores envolvidos, serd possivel construir um ambiente propicio a
inovacdo e a protecdo efetiva dos ativos intangiveis que impulsionam 0 progresso e a

competitividade no mercado global.
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