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DAS MARCAS

1. Noção:
A marca é o sinal gráfico, figurativo ou de qualquer natureza, isolado ou combinado e que se destina à apresentação do produto e/ou do serviço ao mercado.
Marca é o sinal distintivo visualmente perceptível usado para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa, bem como para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificação técnicas e, ainda, para identificar produtos ou serviços provindos de membros de determinada entidade.
A marca, ao designar um produto, mercadorias ou serviço, serve em princípio para identificar a sua origem; mas, usada como propaganda, além de poder também identificar a origem, deve primordialmente incitar ao consumo ou valorizar a atividade empresarial do titular.
	Art. 122. “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis não compreendidos nas proibições legais” (Lei nº 9279/96).


2. Natureza Jurídica:

a) Direito sobre bens imateriais: qualificado como um direito sui generis, uma nova categoria que, pretendendo ser uma alternativa ao direito de propriedade, conserva deste a idéia de um poder jurídico sobre um bem (embora imaterial) autônomo e independente do sujeito.
b) Direito intelectual: o objeto, de origem intelectual, determinaria a criação de uma nova categoria, a dos bens intelectuais.
c) Direito de clientela: nesse caso a marca é, como outros institutos assemelhados, tuteladora da clientela.
d) Direito de monopólio: a visão se concentra não no exercício da principal característica do direito de propriedade, que é o de ser exercido erga omnes, mas na forma negativa: “proibição de que outros possam explorar coisa sua”.
3. Requisitos:
Para que uma marca possa ser registrada é indispensável o atendimento dos seguintes requisitos:

a) Novidade relativa — não se exige da marca que represente uma novidade absoluta, isto é, a expressão lingüística ou signo utilizado não precisam ser, necessariamente, criados pelo empresário.
b) Não colidência com marca notória — as marcas notoriamente conhecidas, mesmo não registradas no INPI, merecem tutela do direito industrial. (LPI, art.126, CPI).
c) Não-impedimento — a lei impede o registro, como marca, de determinados signos (art.124, CPI). Exemplos: Não são registráveis:
• Brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação; (Art,124, 1, CPI)

• Expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração; (Art.124, III).
4. Classificações (art. 123)

- Classificação quanto ao bem que fazem referência de origem:
a) Marca de serviço: consiste na marca que designa uma atividade econômica de prestação de serviços patrocinada por profissional liberal ou empresário;

b) Marca de produto: consiste na marca utilizada para distinguir um produto de outro ofertado no mercado;
c) Marca de certificação: diz respeito ao sinal utilizado para distinguir determinado produto ou serviço, asseverando que o mesmo foi analisado, e que se atesta a constatação de uma dada qualidade.
- Classificação quanto à apresentação:

a) Marca nominativa: apresenta sua constituição em letras e números;

b) Marca figurativa: consiste na marca cuja apresentação é formada por uma imagem, e/ou ideogramas lingüísticos (comuns nas línguas orientais);

c) Mistas: é a marca cuja apresentação se utiliza tantos de elementos nominativos (letras e números), como de elementos figurativos (imagens e ideogramas);

d) Tridimensional: é a marca constituída de uma configuração morfológica, representa um contorno físico do produto ou serviço.
- Classificação quanto ao universo de bens que designam:
a) Marca individual: distingue um bem isoladamente, seja um produto, serviço ou mesmo um empresário.

b) Marca coletiva: é aquela marca que é utilizada para identificar bens cuja origem se relaciona com uma organização coletiva. Estas podem ser públicas (pertencentes à Administração Pública) ou privadas (associações de empresários, entidades de classe profissional).

José Carlos Tinoco Soares explica que “as marcas coletivas diferem substancialmente das marcas individuais, posto que, na verdade, podem ser usadas em conjunto. Enquanto as primeiras destinam-se a assinalar e distinguir os produtos de um sem-número de produtores ou industriais, com o fim precípuo de indicar a origem, a excelência, qualidade e autenticidade de produtos; as outras (individuais) restringem-se à marcação de produtos de uma indústria ou ainda, em alguns casos, de um grupo de industriais, sob égide de pessoa jurídica de natureza privada” (Marcas vs. Nome Comercial: Conflitos. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2000, p.44).

• Outras espécies de marcas:
a)
Marca notória: é aquela marca que é utilizada para identificar bens cuja origem se relaciona com uma organização coletiva. Estas podem ser públicas ou privadas.

b)
Marca de alto renome: é a marca que possui registro no INPI e que por sua grande reputação recebe proteção especial, em todos os ramos da atividade econômica. (Art.125, CPI).
c) Marca notoriamente conhecida: é a marca consagrada em um dado ramo de atividade econômica, que independentemente de registro no INPI, detém proteção especial em seu segmento (Art.126, CPI).

Observação: Som, aroma e sabor (art. 124, XII). Por opção do legislador, excluem-se do registro as marcas sonoras, as aromáticas e gustativas. Até agora, nunca foram admitidas à proteção no Brasil, embora sejam admitidas em outros sistemas jurídicos.
4. Prioridade (art. 127)

	“Art. 127. Ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.
§ 1° A reivindicação da prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias, por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil. 
§ 2° A reivindicação da prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo o número, a data e a reprodução do pedido ou do registro, acompanhado de tradução simples, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante. 
§ 3° Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 4 (quatro) meses, contados do depósito, sob pena de perda da prioridade.

§4º Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado junto com o próprio documento de prioridade”.


5. Requerentes do registro (art. 128)

• pessoas físicas;

• pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado: só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei (Art.128, §10º).
Observação¹: O registro de marca coletiva só poderá ser requerido pela pessoa jurídica representativa de coletividade a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros. (Art.128, § 2º).
Observação²: O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado (Art. 128, §3º).
6. Especialidade das Marcas:
Um dos princípios básicos do sistema marcário é o da especialidade da proteção: a exclusividade de um signo se esgota nas fronteiras do gênero de atividades que ele designa. Assim se radica a marca registrada na concorrência: é nos seus limites que a propriedade se constrói.
7. Direitos sobre a marca (art.129 a 141):
Decorrem do registro de marca alguns direitos:
a) exclusividade de uso em todo o território nacional;

b) o direito de cessão do registro ou mesmo do pedido de registro;

c) o direito de licenciamento de seu uso, por autorizações de uso a terceiros;

d) o direito de exercer ações visando à integridade material e a reputação da marca depositada.
7.1. Da aquisição:
A propriedade da marca adquire-se por ato formal, qual seja o registro validamente expedido, ao qual corresponde um certificado, concedido após deferido o pedido correspondente, assegurando-se ao titular o uso exclusivo do signo em todo a território nacional.

	Se, contudo, houver pessoa no país que usava de boa fé, há pelo menos seis meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço, semelhante ou afim, poderá requerer que lhe seja concedido direito de precedência ao registro ( 129, §1°)


7.2 Da proteção marcaria:
O sistema de proteção marcária do Brasil se caracteriza por ser realizado mediante registro. Toda pessoa que se dedique à atividade econômica lícita tem legitimidade para requerer o registro de marca junto ao INPI. A exclusividade da marca só será concedida ou, em última hipótese, a concessão só será válida, se houver a sua efetiva utilização nos produtos ou serviços ofertados pelo interessado. O interessado em se tornar titular de direito marcário deve requerer o registro de marca.
7.3. Do pedido de registro:
• O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá: a) requerimento; b) etiquetas, quando for o caso; e, c) comprovante de pagamento da retribuição relativa ao depósito.
• Apresentado o pedido de registro de marca, o INPI realiza um exame formal preliminar, pertinente à instrução. Se convenientemente instruído, na forma que a lei determina, o pedido é depositado.
• Se a instrução estiver incompleta, mas individuar suficientemente o requerente, o sinal e a classe da marca, então o INPI expede um recibo e fixa as exigências a serem atendidas pelo requerente.
• Caso se dê o atendimento, no prazo de 5 dias, o depósito considera-se realizado na data do recibo.
• Em seguida ao depósito, é feita a publicação do pedido de registro de marca, podendo qualquer interessado, nos 60 dias seguintes, apresentar oposição.

• O depositante será intimado das oposições ofertadas para, nos 60 dias seguintes, defender sua pretensão ao registro.

• Na seqüência o INPI realiza o exame das condições da registrabilidade (novidade relativa, não-colidência com marca notória e desimpedimento) podendo, se for o caso, impor exigências ao depositante.
• Concluída a fase do exame, decide-se o pedido, concedendo ou não o registro da marca.

8. Proibições ao titular da marca:
Ao titular, no entanto, não será permitido:
• impedir que comerciantes utilizem suas marcas, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização,

• impedir que eventuais fabricantes de produtos acessórios utilizem a marca para se referir à destinação do produto, desde que seja obedecido o princípio da lealdade concorrencial;

• impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento;

• impedir que a marca seja citada em discurso, obra ou qualquer outra publicação, desde que a referência seja feita sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.
9. Da vigência, cessão, anotações e licença de uso:
9.1 Vigência:
• O registro de marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data de sua concessão.

• Prazo prorrogável: por igual período e sucessivos. O pedido de prorrogação deverá ser realizado durante o último ano de vigência do registro, instruído, inclusive, com o comprovante do pagamento respectiva retribuição.
9.2 Cessão de uso:
• Pelo art. 134 da Lei 9.279/96, tanto o pedido de registro quanto o próprio registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro. A condição para o negócio jurídico é que a cessão compreenda todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamentos dos pedidos não cedidos.
9.3 Anotações
“Art. 136. O INPI fará as seguintes anotações:

I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;

II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou registro; e

III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular”.
9.4 Licença de uso (art. 139 e seguintes):
Segundo o art. 139 do CPI/96, o titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.
10. Da perda dos direitos (art. 142 e seguintes):
O registro da marca extingue-se:
• pela expiração do prazo de vigência;

• pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;

• pela caducidade; ou

• pela inobservância do disposto no art. 217,

“Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações”.

10.1 Caducidade (art. 143):
O registro de marca caduca, salvo força maior, se a sua exploração econômica não tiver início no Brasil em 5 anos, a partir de sua concessão, na hipótese de interrupção desta exploração, por período de 5 anos consecutivos, ou na de alteração substancial da marca. A sanção é evitada, porém, se o titular justificar o desuso da marca por razões legitimas, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso. 

Para o requerimento da caducidade, a exige-se o interesse processual. José Carlos Tinoco Soares diz que se torna necessário que o interessado, ao requerer o pedido de caducidade do registro de uma marca, tenha a obrigação de comprovar o seu legítimo interesse. Este poderá ser alicerçado pelo requerimento de pedido de registro de marca igual ou semelhante, para os mesmos produtos, mercadorias ou serviços e bem assim para os pertencentes a gênero de atividade afim. Em assim procedendo e objetivando a caducidade do registro que lhe é anterior e conflitante, terá a possibilidade de obter o de sua pretendida marca.

11. Nulidade do registro (art.165 e seguintes):
A nulidade do registro poderá ser total ou parcial, sendo condição para a nulidade parcial que a parte subsistente possa ser considerada registrável; total ou parcial, os seus efeitos serão ex tunc. Administrativamente, a nulidade será declarável (inclusive ex officio) em 180 dias da concessão do registro.
• Judicialmente, prescreve a ação em 5 anos da mesma data Para evitar as dúvidas freqüentes até agora, a Lei 9.279/96 precisa que a ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito; o prazo para resposta do réu titular do registro será de 60 (sessenta) dias.
12. Ação de nulidade (art. 173 e seguintes)

• A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.
• O prazo para resposta do réu titular do registro será de 60 (sessenta) dias.
• Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros.
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