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RESUMO

ALBUQUERQUE, Vitor Pereira. Personagens e Mascotes — A marca tridimensional como
estratégia de protecdo. 2022. 139 f. Dissertacdo (Mestrado em Propriedade Intelectual e
Inovacdo) — Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2022.

Os personagens visuais sdo elementos que fazem parte do imaginario de toda a sociedade, em
particular ao se voltar para os componentes da cultura pop, e por isso sao criaces presentes em
nossas vidas desde muito cedo. As mascotes s&o um tipo especial de personagem, usualmente
associadas a uma marca e criadas a partir dela, que podem atuar como elementos marcarios
exercendo a funcdo das marcas no mercado. Como criagdes oriundas do intelecto humano, os
personagens e mascotes estdo sujeitos as protecdes conferidas pelos direitos da propriedade
intelectual. Compdem esse campo do direito, o direito do autor, os desenhos industriais e 0
direito marcario, e todos eles podem ser outorgados pelo Estado como garantias de protecédo
para aqueles elementos, guardadas as peculiaridades de cada um destes direitos. A marca
tridimensional é um dos tipos disponiveis de apresentacdo para 0s sinais marcarios, que visa
proteger a forma pléstica distintiva que identifica e diferencia determinado produto ou servigo
de outros idénticos, semelhantes ou afins. O objetivo desse trabalho € avaliar o uso da marca
tridimensional como protecdo de sinais marcarios contendo a representacéo de personagens ou
mascotes, através de reflexdes tidas a partir de conceitos doutrinarios e aplicadas a casos obtidos
a partir da busca de marcas tridimensionais registradas do INPI do Brasil. A pesquisa dos casos
sera feita a partir de acesso a base de dados TM View da EUIPO, e ao Busca Web do INPI. Os
resultados desta pesquisa indicam que as marcas tridimensionais sdo uma alternativa
interessante para a protecdo das mascotes, tendo em vista estes elementos conseguirem
desempenhar a funcdo distintiva das marcas. Com relag@o aos personagens, a presente pesquisa
ndo identificou casos suficientes de seu uso como marca tridimensional que caracterizem esta
como uma estratégia de protecdo daqueles elementos por seus titulares.

Palavras-chave: Propriedade Intelectual. Marcas. Marcas tridimensionais. Personagens.
Mascotes.



ABSTRACT

ALBUQUERQUE, Vitor Pereira. Characters and Mascots — The three-dimensional
trademark as a protection strategy. 2022. 139 f. Dissertacdo (Mestrado em Propriedade
Intelectual e Inovacgéo) — Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2022.

Visual characters are elements that inhabit part of the imagination of the whole society,
especially when facing the pop culture, and therefore they are creations present in our lives
from a very early age. Mascots are a special type of character, usually associated with a brand
and created from it, they can act as brand elements that perform the functions of a trademark in
the market. As creations originating from the human intellect, characters and mascots are under
the protections afforded by intellectual property rights. This branch of law comprises author’s
right, industrial design and trademark law, all of which can be granted by the State as guarantees
of protection for these elements, although there are peculiarities of each of these rights. The
three-dimensional trademark is one of the presentations available for trademark signs, which
aims to protect the distinctive shape that identifies and differentiates a particular product or
service from others that are identical or similar. The objective of this work consists to evaluate
the use of the three-dimensional trademark as protection of trademark signs containing the
representation of characters or mascots, through reflections taken from doctrinal concepts and
applied to cases obtained from the search for three-dimensional trademarks registered by the
INPI of Brazil. The search for the cases will be done by accessing EUIPO’s TM View database,
and Busca Web from the INPI of Brazil. The results of this research indicate that three-
dimensional marks are an interesting alternative for the protection of mascots, since these
elements are able to perform the distinctive function of a trademark. Regarding the characters,
the present research did not identify enough cases of their use as a three-dimensional mark that
indicates this as a strategy for the protection of those elements by their owners.

Keywords: Intellectual Property. Trademarks. Three-dimensional trademarks. Characters.
Mascots.
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INTRODUCAO

Os personagens visuais fazem parte do imaginario de todos, principalmente se olharmos
para os elementos da cultura pop. Criangas, adultos ou idosos, todos estdo expostos a influéncia
desses elementos, que capturam nossa atencdo de maneira intensa, seja pelas historias que eles
vivenciam em suas obras, ou simplesmente pelo seu apelo visual. Muitos personagens séo
figuras presentes no dia a dia da sociedade em que vivemos, através dos diversos veiculos e
midias de consumo, como em filmes, séries de televisdo e jogos de videogame. E além disso,
diversos produtos que consumimos, como roupas e cal¢ados, podem trazer algum personagem
como atrativo para o publico consumidor.

O apelo dos personagens é tdo forte em determinados itens de consumo, que é capaz de
criar um nicho especifico dentro de um determino segmento de mercado, como € o caso dos
produtos voltados para o segmento consumidor dos nerds ou geeks. Artigos de vestuario, ou
itens diversos de decoragédo para casa ou utensilios domésticos com referéncia a determinados
personagens ou obras da cultura pop, sdo amplamente licenciados e comercializados, fazendo
com que esses produtos voltados para o publico geek se tornem cada vez mais presentes na
rotina de consumo. (CASTRO, 2022).

Muitas vezes também 0s personagens e suas historias possuem uma relacdo tao forte
com seus fas, que acabam por criar novas tendéncias e influenciar nos rumos para a propria
obra. Alguns fés de determinadas obras, por sua vez, se envolvem de maneira tdo intensa na
historia e no universo criado pelo autor, que muitas vezes criam historias paralelas, ou criacfes
préprias derivadas da obra principal, ampliando o universo incialmente proposto pelo criador
da obra em que sdo inspiradas, em trabalhos que conhecemos como fanfic. Esse fendmeno é tdo
poderoso, que alguns fds se tornam escritores de obras proprias que, inicialmente seriam
consideradas fanfic, mas que apds alguns ajustes em seu contelido, passaram a se tornar obras
independentes, que se tornaram blockbusters por si s6. (BURT, 2017).

Em alguns casos especificos, determinado personagem € capaz de atravessar geragoes,
permanecendo em evidéncia por diversos anos, o que faz com que geraces da mesma familia
tenham contato com a mesma figura. E claro que nem todo personagem é capaz de permanecer
forte, e com relevancia, com o passar dos anos, mas 0S personagens que conseguem tal feito
sdo lembrados e reverenciados por muitos anos, e acabam por entrar no imaginario social de tal
maneira que se tornam icones de um estilo, ou até referéncias para outras obras e autores. Um

bom exemplo disso é o personagem Pica-pau, criado pelo desenhista americano Walter Lantz
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em 1940. O divertido passaro esteve presente ao longo de varias décadas em desenhos animados

e curtas-metragens de animacéo, com suas aventuras inesperadas. (BATTAGLIA, 2020).

,57 1972 1999

Figura 1 — O personagem Pica-pau e suas representagdes graficas ao longo de varias décadas: o pica-pau é
um exemplo de como um personagem consegue permanecer vivo ao longo de varias geracdes.
Fonte: https://riclan.com.br/wp-content/uploads/2019/10/pasted-image-0-1.png. Acesso em 19 jul. 2022.

Como ja se imagina, esses elementos sdo percebidos por n6s desde muito cedo, como
lembrado por Philip Kotler & Kevin Lane Keller, “quando chegam a idade aproximada de dois
anos, normalmente as criangas conseguem reconhecer personagens, logotipos e marcas
especificas”. (KOTLER & KELLER, 2019, p. 171). Assim, temos que, desde a primeira
infancia os personagens e as marcas ja estdo presentes em nossa vida.

Quando falamos sobre o termo personagens, nos vem uma variedade de significados e
referéncias. Uma possibilidade é falarmos sobre um personagem historico, ou seja, uma pessoa

gue realmente existiu, e esta de alguma forma sendo representada em alguma obra artistica, seja
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ela visual ou audiovisual. Outra possibilidade é a de se fazer referéncia aos personagens
ficticios, que serdo o tema central da presente dissertacdo. Os personagens ficticios, conforme
definido por Mathilde Charriére, sdo “qualquer criagdo com forma humanizada, animal ou
puramente fantasiosa”! (CHARRIERE, 2018, p. 6).

Figura 2 — Personagens da Turma da Mdnica, de Mauricio de Sousa: 0s personagens da Turma da Ménica

sdo classicos da literatura infantil brasileira, e sdo 6timos exemplos dos elementos previstos no direito autoral.

Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/pt/5/5e/Personagens_da_Turma_da_M®dnica.jpg. Acesso em 24
mar. 2022.

Tendo em vista a forga desses elementos, e a capacidade de serem lembrados pelo
publico, e associados as suas respectivas obras, podemos imaginar o efeito que os personagens
podem ter quando associados a um produto ou servigo. Com isso, os titulares de marcas néo se
furtam em criar seus proprios personagens para abusar dessa capacidade tdo peculiar e intensa
de relacionamento com o consumidor. Assim, podemos perceber a existéncia dos personagens
de marca, ou as mascotes, que sdo personagens ficticios que ndo tem sua origem a partir de uma
obra artistica. Eles sdo criados para desempenhar uma fungdo junto a uma marca de algum
produto ou servico, identificando e diferenciando este daquele dos seus concorrentes.

! Tradugdo livre a partir do original: “Nous entendons par I’appellation ‘personnage fictif® ou ‘personnage de
fiction’ toute création revétant une forme humgnisée, animale ou purement fantaisiste, a 1’exclusion des
individus ayant réellement existé.” (CHARRIERE, 2018, p. 6).
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E com isso, é inegavel a forca e a capacidade de chamar a atencdo dos consumidores
que esses elementos tém, seja pelo apelo visual que os mesmos podem exercer ou pela sua
capacidade de interagdo com o seu publico-alvo. E essa interacdo € um ponto crucial para a
permanéncia desses personagens como entidades vivas em nosso imaginario, como colocado

por Philip Kotler & Kevin Lane Keller:

Os personagens de marca representam um tipo especial de simbolo de marca — aquele
com caracteristicas humanas que, por sua vez, aumenta a simpatia e identifica a marca
como interessante e divertida. Os consumidores podem formar relacionamentos mais
facilmente com uma marca quando ela tem a presenca de um ser humano ou de outro
personagem. Os personagens de marca costumam ser apresentados por meio de
propaganda e podem desempenhar um papel central em campanhas de propaganda e
projetos de embalagem. (KOTLER & KELLER, 2019, p. 339).

Figura 3 — A mascote Lu, da rede de lojas Magazine Luiza: Apesar de ter um aspecto de humano, que pode
ser confundido com um personagem, a Lu da Magalu atua como uma mascote da marca.
Fonte: https://i0.wp.com/blog.m2br.com/wp-content/uploads/2020/11/magalu2.png. Acesso em 24 mar. 2022

Entretanto, nem todo elemento composto pela representacdo visual de um personagem
atua da mesma maneira. Existem diferentes formas para que esses elementos sejam
compreendidos, e essa atuacdo é determinante na maneira com a qual eles séo percebidos pelo
seu publico consumidor. Assim, podemos entender alguns personagens como figuras vivas, e
que interagem com o seu publico-alvo de maneira Unica, sendo capazes de extrapolarem a sua
midia de criagdo original. Como mencionado por Marina Machado da Silva, em sua tese de
doutorado:

O personagem visual é uma obra fluida porque transita facilmente entre diferentes
midias, diferentes setores de mercado e diferentes paises. Por ser uma obra fluida, o
personagem visual é frequentemente utilizado como meio de intensificar a relacao
entre o produto e o consumidor. Esta relacdo, geralmente estabelecida de forma
interativa, gera o aumento do valor econdmico do personagem, tornando sua protecao

juridica interessante e, muitas vezes, necessaria. (MACHADO DA SILVA, 2020, p.
23).
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De outra maneira, existem os elementos chamados de mascotes, que se tratam de
representacdes visuais de personagens que exercem um papel especifico, o de atuarem como
um tipo de atragdo para algum produto ou servico especifico. Dessa maneira, uma mascote atua
como um personagem que ird exercer uma certa funcdo de chamar a atencdo do publico
consumidor. Essa funcdo é exercida seja pela sua peculiaridade visual, ou pela capacidade
distintiva que 0 mesmo adquiriu com o passar do tempo, assim como atraves dos crescentes
incentivos e investimentos financeiros que venha a receber. Podemos entender as mascotes,
conforme definido por Clotilde Perez, como uma entidade, seja ela “uma pessoa, animal ou
objeto que se considera capaz de proporcionar sorte, felicidade e fortuna” (PEREZ, 2010, p.
41). E como sdo personagens de uma certa maneira, possuem as mesmas caracteristicas, de

transitarem entre o real e o imaginario. (SANTOS, 2019).

i

W
Figura 4 — Lek Trek, a mascote da marca Sadia.

Fonte: https://www.sadia.com.br/assets/images/institucional/lektrek.webp. Acesso em 24 mar. 2022.

Assim, podemos perceber que a relacdo entre as marcas e seus personagens € de extrema
importancia para a sua sobrevivéncia e perpetuacdo com o passar dos anos. Nao é a toa que o
investimento e faturamento envolvendo o licenciamento de personagens atingem cifras bastante
altas. Como lembrado por Marina Machado da Silva, o licenciamento de personagens esta em
crescimento no Brasil, de acordo com dados da Associacdo Brasileira de Licenciamento —
ABRAL, gue apontou uma projecao de faturamento para as 600 empresas que licenciaram seus
produtos em 2019, na casa dos R$ 18 bilhdes no Brasil. (MACHADO DA SILVA, 2020, p.
33). Cabe mencionar que, na referida época as empresas com 0s maiores faturamentos nesse
mercado eram a Disney, a Marvel (empresa que faz parte do grupo Disney) e a DC Comics (que
pertence a Warner). (BASILIO, 2019).
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Ao se deparar com essas cifras de faturamento, € esperado que o interesse das empresas
em investimentos em seus personagens cresca cada vez mais. Mas € preciso existir alguma
regulamentacdo dessa protecdo, para que ndo ocorram abusos por parte da empresa detentora
do direito sobre o elemento, e também para que a mesma tenha alguma protecéo sobre a sua
criacdo, de maneira que possa coibir terceiros, mal-intencionados, de utilizarem seu patriménio
imaterial sem a devida autorizacdo. Como comentado por Michele Copetti:

O crescente interesse pela propriedade intelectual por parte das empresas deriva
essencialmente das vantagens econdmicas auferidas. Um dos desafios para o direito
autoral no século XXI é corresponder aos interesses das empresas, titulares de direito,
sem, no entanto, lhes conceder uma exclusividade excessiva de modo a restringir a
liberdade de comércio. Muitas sdo as restricdes impostas pelas leis, sendo

imprescindivel analisar os interesses dos titulares de forma a Ihes garantir uma tutela
juridica mais eficaz, porém equilibrada. (COPETTI, 2008, p. 2).

Fonte:
https://s2.glbimg.com/kdcyOAarToRP3IRzGQtzJ_jn3ks=/e.glbimg.com/og/ed/f/original/2019/05/06/2.jpg.
Acesso em 24 mar. 2022,

E assim, espera-se que, de alguma maneira, 0s esforcos financeiros por parte das
empresas na criacdo de seus personagens e mascotes estejam protegidos e resguardados. Com
isso, entende-se que esses elementos sdo caracterizados como passiveis de protecdo pela
propriedade intelectual, por serem criagdes do intelecto humano. Os direitos da propriedade
intelectual “tém por objeto a protecdo de um bem espiritual que emana de uma das
caracteristicas mais fundamentais do ser humano, a criatividade” (CHAVES, 1995, p. 29). E
essa criatividade estd presente na concepcdo dos personagens, haja vista, no caso dos
personagens oriundos de obras artisticas, o esforco do autor para a sua elaboracdo, e

desenvolvimento ao longo de sua obra. E também, no caso das mascotes, um certo esfor¢o em
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se criar uma entidade que seja capaz de transmitir informacdes para 0 consumidor, e estabelecer
uma relacdo com a marca que faz referéncia, atuando na identificacdo de seus produtos ou
servigos e em sua diferenciacdo em relagéo aos demais.

Tendo que se manter vivas, as marcas e 0S personagens precisam estar em constante
evolucdo, se adaptando as novas formas de interacéo e relacionamento com o publico-alvo que
vao surgindo com o avanco das tecnologias e das sociedades. Com isso, as estratégias de
protecdo e controle desses elementos através dos direitos da propriedade intelectual s&o
excelentes aliadas dos criadores para que seja possivel um melhor aproveitamento econémico
de suas criagdes. E 0 uso desse sistema com o foco na protecdo desses elementos é mencionado
por Daniel Downes:

O sistema de direitos autorais permite que os detentores desses direitos tomem
medidas legais contra usos ndo autorizados de suas obras (tradicionalmente por
empresas que fizeram copias ndo autorizadas ou ndo licenciadas de livros, gravagdes
de som ou filmes para distribuicdo comercial); transfiram seus direitos a outras partes;
e reciclem o seu estoque existente de propriedades em obras derivadas como fonte de
royalties. Essas atividades permitem que os titulares de direitos autorais recuperem 0s

custos da producéo inicial, gerem receita ao longo do tempo e monetizem de maneiras
novas e inovadoras as obras que controlam.? (DOWNES, 2014, p. 254).

Considerando que os personagens e mascotes sdo elementos oriundos da criatividade
humana, e tendo como base que os direitos de propriedade intelectual cuidam e protegem todas
as criacOes do intelecto humano, a relacdo entre essas duas partes fica evidente. Sobre os
personagens e mascotes podem incidir alguns dos direitos de propriedade intelectual, dentre
eles as marcas, os desenhos industriais e a protecdo conferida pelo direito autoral. O foco desta
dissertacdo € entender como o sistema de marcas pode e vem sendo utilizado na protecdo dessas
criagdes, tendo como recorte o uso da marca tridimensional.

Tendo em vista o exposto, chega-se a questdo de pesquisa da presente dissertacdo. Tal
questdo consiste em uma reflexdo sobre a registrabilidade, como marca tridimensional, da
forma plastica contendo a representacdo de um personagem ou de uma mascote. Como se dé e
quais sdo as especificidades da protecdo por marcas tridimensionais sobre mascotes e

personagens?

2 Traducdo livre a partir do original: “The copyright system allows copyright holders to take legal action against
unauthorized users of their works (traditionally companies that made unauthorized or unlicensed copies of
books, sound recordings, or films for commercial distribution); to transfer rights to other parties; and to recycle
their existing stock of properties in derivative works in new mediated forms as a source of royalties. These
activities allow copyright owners to recover the costs of initial production, to generate revenue over time, and to
monetize in new and innovative ways those works they control.” (DOWNES, 2014, p. 254).
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JUSTIFICATIVA

A motivagdo para elaboragdo da presente dissertagdo nasceu a partir de inquietagdes
tedricas com relacdo ao tema, haja vista a intersecdo de diferentes direitos de propriedade
intelectual quando observamos 0s personagens e mascotes. Foi levado em conta as demandas
de estudo sobre o assunto por parte da Comissdo de Exames de Marcas Tridimensionais,
comisséo esta criada no &mbito da Diretoria de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI), autarquia federal responsavel pelo exame e concessdo dos titulos de
propriedade industrial. O autor desta dissertacdo atua como servidor puablico do INPI, desde
2014, e como membro da referida comisséo deste 2017.

No ambito dos debates dentro do INPI sobre o tema das Marcas Tridimensionais, a
discussdo relacionada com a concessdao como marca tridimensional de uma forma pléstica
representando um personagem ou uma mascote se mostrou recorrente. E com a continuidade
dos debates em torno do assunto, somado aos casos praticos de exame de pedidos de registro
de marcas tridimensionais, foi percebido que a questdo levantava ddvidas e dividia opiniGes.

Com a permanéncia das duvidas sobre as consequéncias da protecdo como marca
tridimensional sobre a forma de um personagem, foi cogitada a possibilidade de
aprofundamento do estudo sobre o tema. N&o tendo sido encontrada literatura especifica sobre
a tematica, tal assunto permaneceu aguardando a oportunidade para um melhor estudo.

Assim, a principal motivacdo para o desenvolvimento do presente trabalho se da no
sentido de preencher esse vacuo identificado. E da mesma maneira, contribuir para o
aperfeicoamento das préaticas de exame de marcas tridimensionais, assim como o seu melhor
entendimento por parte da Comissao de Exames de Marcas Tridimensionais.

Com isso, o presente trabalho ficard como base para futuros e melhores entendimentos
sobre o universo das marcas tridimensionais, perpetuando o conhecimento obtido, de maneira

que tal informacéo ndo fique restrita a individuos que atuam como servidores do INPI.
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HIPOTESE

A partir da questdo de pesquisa, e com base na justificativa apresentada para a
elaboracdo da presente dissertacdo, tendo em vista a experiéncia do pesquisador como membro
da Comissédo de Exames de Marcas Tridimensionais, pode-se extrair uma hipétese. Tal hipotese
reflete um entendimento obtido a partir de experiéncias praticas do exame de marcas, assim
como reflexdes extraidas apds os debates apresentados nas reunides da citada Comisséo.

Com isso, observou-se que ha uma diferenca de percep¢do entre 0s personagens e as
mascotes, uma vez que se tratam de entidades diferentes, com objetivos e atuacGes diferentes.
Os personagens sdo elementos oriundos de um ato criativo estando 0os mesmos ao abrigo do
direito autoral, e 0s mesmos nascem a partir da obra na qual foram concebidos. Ja as mascotes
sdo elementos que nascem a partir das estratégias de gerenciamento dos gestores de marcas,
sendo associados a estas, e com isso ndo é possivel dissociar a sua existéncia da existéncia dessa
marca.

Tendo isso em mente, se cogita como hipo6tese para a presente dissertacdo de que a
protecdo como marca tridimensional da forma pléastica de uma mascote ndo acarreta em prejuizo
para a sociedade, uma vez que esses elementos fazem parte, muitas vezes, de campanhas
publicitarias e atividades de divulgacdo das marcas relacionadas. E assim, seriam de fato
percebidos pelos consumidores como elementos de marca, utilizando terminologia proposta por
Philip Kotler & Kevin Lane Keller (2006) e Marina Machado da Silva (2020), e caso estejam
apresentados como uma forma plastica tridimensional, os mesmos estariam exercendo seu
papel de marca com essa referida apresentacao.

Por outro lado, os personagens possuem uma percepcao diferente, uma vez que sao
apresentados ao consumidor com base em uma obra autoral. Ainda que muitos deles
transcendam a obra a qual foram originalmente concebidos, e se tornem objetos de
licenciamentos, passando a figurar em diversos bens de consumo, tende-se a pensar que a
percepcdo do consumidor sobre esses elementos se mantém condicionada com a sua obra
original. E mesmo que a protecdo conferida pelo campo autoral ndo seja a melhor que possa se
ter, os personagens ndo deveriam invadir a protecdo de marcas, salvo se, efetivamente,

passarem a desempenhar o papel de mascotes.
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OBJETIVOS

A seqguir, serdo apresentados o objetivo geral e os objetivos especificos da presente

dissertacéo.

OBJETIVO GERAL

O objetivo geral da dissertacdo é avaliar e entender a prote¢do dos personagens e das

mascotes como marca tridimensional, tendo em vista a peculiaridade desses elementos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Tendo em vista o alcance do objetivo geral, serdo apresentados a seguir 0s objetivos
especificos.

e Estabelecer diferencas entre os dois elementos centrais da presente dissertacdo: 0S
personagens e as mascotes

e Discutir sobre a incidéncia de outras protecdes de propriedade intelectual, como direito
autoral e desenho industrial, diante da possibilidade de cumulatividade dessas protecdes
e perante o interesse publico sobre 0s mesmos;

e Auvaliar a registrabilidade como marca tridimensional destes elementos.

e Realizar levantamento em algumas bases de dados sobre 0 uso da protecdo de marcas
tridimensionais para personagens e mascotes

e Analisar os dados encontrados no levantamento acerca do uso da protecdo da marca
tridimensional para alguns personagens e mascotes, a partir daquilo que a literatura

entende por marca tridimensional.
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METODOLOGIA

O presente trabalho realizou pesquisas bibliograficas e documentais, e efetuou um
levantamento dos personagens e mascotes j& protegidos como marca tridimensional no Brasil.
Através de uma pesquisa pela base de dados contida no sistema TM View, uma plataforma
coordenada e mantida pelo European Union Intellectual Property Office® (EUIPO), que contém
informacdes sobre processos de marcas dentro e fora da Unido Europeia, buscando-se marcas
tridimensionais que consistam da representacdo de personagens ou mascotes.

A busca na base de dados do TM View se deu pelo acesso ao portal disponivel livremente
na internet (https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview). Ao entrar na ferramenta, foi selecionado
o recurso “pesquisa avangada”, para que seja disponibilizado o campo “Tipo de marca” um
pouco mais abaixo na pagina, o qual foi preenchido com “Forma tridimensional”. No campo da
busca pelo territdrio, foi selecionada a aba “Organismos de registro de marcas”, ¢ 0 campo
preenchido com a informagao referente ao “Brasil-INPI”.

Apos a identificacdo dos casos relevantes para a presente dissertagdo, mais informacoes
com relacéo a cada um deles foi obtida através de consulta feito no sistema Busca Web do INPI,
disponivel na internet (https://busca.inpi.gov.br/) para verificacdo de mais detalhes que constam
nos autos de cada processo. A busca foi realizada pala aba de busca basica de marcas, sendo
pesquisado diretamente pelo nimero de cada processo identificado pelo TM View.

A razéo pela escolha do TM View e do Busca Web como bases de dados para a presente
pesquisa se deu pelo fato desta serem bases disponiveis publicamente e de livre acesso,
disponibilizadas pela internet, de maneira que a pesquisa dos casos e informacdes abordadas

pode ser efetuada por outros pesquisadores que tiverem interesse pelo tema.

3 O European Union Intellectual Property Office (EUIPO) equivale, em nivel regional dentro da Unido Europeia,
ao INPI no ambito nacional.
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ESTRUTURA DO TRABALHO

A presente dissertacdo pretende avaliar e entender a protecdo dos personagens e das
mascotes como marca tridimensional, tendo em vista a peculiaridade desses elementos. Para
compor a sua estrutura, sera feita a organizacdo em capitulos. A parte introdutéria da presente
dissertacdo situou o objeto da pesquisa, € abordou também os elementos essenciais para a
elaboracdo da dissertacéo.

O primeiro capitulo pretende trazer algumas reflexdes sobre as outras formas de
protecdes, relacionadas a propriedade intelectual, que podem incidir sobre os personagens e
mascotes, bem como a contextualizacdo e definicdo destes. E assim, sera discutido de maneira
ndo exaustiva, a protecdo desses elementos pelo direito de autor e também pelo registro de
desenho industrial. Cabe ressaltar aqui, que a presente dissertacdo tem como objetivo analisar
a protecdo dos personagens e mascotes como marca tridimensional, mas como essas outras
formas de protecdes também podem estar presentes, se faz necessaria uma discussao prévia,
para que seja dada a devida contextualizagdo da real complexidade do tema. Entretanto, o
presente trabalho ndo visa avaliar essas outras protecGes com a profundidade que merecem,
apenas serd feita uma breve explanacdo sobre a existéncia das mesmas, com o intuito de
contextualizagéo para o enriquecimento do debate a ser realizado.

O segundo capitulo serd dedicado as marcas e a sua relagdo com o0s personagens e
mascotes, trazendo uma divisdo em subcapitulos para melhor abordar os diferentes temas
relacionados aos sinais marcarios. Deste modo serdo dispostos subcapitulos que versardo sobre
as funcbes da marca, o principio da especialidade, o principio da territorialidade e os requisitos
para registrabilidade de um sinal marcario.

Ja o terceiro capitulo deste trabalho serd dedicado as marcas tridimensionais, e suas
caracteristicas principais. Apresentando um subcapitulo que ird abordar a distintividade das
formas tridimensionais, com a separacdo de sessdes terciarias para um melhor entendimento
sobre essa apresentacdo dos sinais marcarios. E serdo abordados aspectos relacionados a forma
necessaria, a forma comum ou vulgar, a forma relacionada ao efeito técnico e, por fim, a forma
distintiva passivel de registro como marca tridimensional.

No quarto capitulo, serdo apresentados 0s casos de mascotes e personagens protegidos
como marcas tridimensionais no Brasil. Sera feita uma discusséo de cada caso tendo em mente
dos apontamentos trazidos pela literatura apresentados nos capitulos anteriores.

Ao final do trabalho, serdo debatidas as consideragdes finais, trazendo a confirmagéo

ou ndo da hipotese proposta.



25

1. OS PERSONAGENS E MASCOTES E OS DIREITOS DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL QUE PODEM INCINDIR SOBRE OS MESMOS

Como sé&o obras de criagdo do intelecto humano, os personagens podem vir a ser objetos
de protecdo por algum direito da propriedade intelectual. Cabe ressaltar que, sabidamente, cada
direito da propriedade intelectual possui um objetivo de protecdo distinto, e cada um desses
direitos atua como uma estratégia desenvolvida pelo titular para a prote¢do da sua criag&o.
Ainda assim, podemos observar a mesma cria¢do sendo passivel de protecdo por mais de um
direito de propriedade intelectual.

No caso dos personagens e mascotes, essas prote¢des podem eventualmente se sobrepor,
e até mesmo coexistir. Estes elementos tdo importantes e presentes no nosso dia a dia podem
constar nos registros de marca e de desenhos industriais, mas de alguma maneira, sempre
poderdo vir a ser contemplados pela protecao conferida pelo direito de autor.

O presente capitulo ira abordar, de maneira ndo exaustiva, a incidéncia da protecédo
sobre personagens e mascotes do direito de autor e do direito de propriedade industrial
tipificado como registro de desenho industrial. As possibilidades da protecéo relacionada ao
registro de marcas sobre personagens e mascotes sera objeto do préximo capitulo. Assim, nesse
trecho introdutério do presente capitulo, sera feita uma breve discussao sobre a cumulagéo
dessas protecOes. E da maneira semelhante, com um carater introdutorio e sem o objetivo de
exaustdo da discussao, serdo abordados topicos e conceitos sobre o interesse publico e sua
relacdo com a protecdo conferida pelos direitos de propriedade intelectual.

Retornando a atencdo para a questdo da protecdo juridica de personagens e mascotes, é
possivel observar uma multiplicidade dessas protecdes, tendo em vista os direitos de
propriedade intelectual que podem recair sobre estes elementos. Tendo como exemplo um
determinado personagem, é evidente que este pode ser objeto de protecédo pela Lei de Direitos
Autorais — LDA (Lei n°® 9.610, de 19 de fevereiro de 1998), tendo em vista a sua natureza de
criacdo artistica. De maneira semelhante, esse mesmo personagem, caso atenda aos requisitos
legais e ndo incorra em nenhuma proibigdo, também pode vir a ser protegido como marca e
desenho industrial pela Lei da Propriedade Industrial — LPI (Lei n° 9.279, de 14 de maio de
1996).

Com isso, observa-se um ponto a se ter com atencéo, tendo em vista que essas protecdes
possuem duracdes distintas. Por um lado, os direitos patrimoniais sobre uma obra abrigada no

direito autoral entram em dominio publico ap6s os 70 anos do falecimento do autor, conforme
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o0 artigo 41 da LDA (BRASIL, 1998). E de maneira semelhante por possuir uma finitude em
sua protecdo, o desenho industrial conta com uma validade de até 25 anos, conforme encontra-
se disposto no artigo 108 da LPI (BRASIL, 1996). Por outro lado, o registro de uma marca pode
ser renovado indefinidamente, a cada 10 anos, enquanto houver interesse do titular, consoante
o0 contido no artigo 133 da LPI (BRASIL, 1996).

Tendo isso em mente, ao buscar referéncias na literatura sobre o tema da cumulatividade
de protecg0es, verificou-se que diversos pesquisadores tém estudado o fenémeno da cumulagéo
de direitos de propriedade intelectual e as suas razdes e consequéncias®. Um dos principais
fendmenos identificados, e que se busca compreender melhor, é o fato de que algumas
cumulacdes desses direitos ndo trazerem consequéncias negativas para o sistema de propriedade
intelectual ou para o interesse publico, enquanto que outros casos proporcionam certos danos
aos interesses principais do sistema de propriedade intelectual. (PORTO, 2017).

Como o presente capitulo visa a abordar, de maneira introdutoria, a tematica da
cumulacdo de direitos de propriedade intelectual e outros topicos considerados introdutdrios
sobre os direitos de propriedade intelectual, seréo trazidos conceitos que pretendem sedimentar
a problematica de maneira ndo exaustiva, uma vez que o foco da presente dissertacdo sera a
incidéncia da protecdo por marca tridimensional sobre os personagens e mascotes. Cabe
ressaltar também a necessidade de maiores estudos e reflexdes sobre o tema da cumulatividade
desses direitos, em particular analisando a legislag@o brasileira, uma vez que existem certos
aspectos peculiares do cenario brasileiro de propriedade intelectual que necessitam de maiores
debates.

Tendo em mente os direitos de propriedade intelectual de uma maneira geral, pode-se
pensar que a sua criagdo foi tida por razdes exclusivamente econémicas, com foco nas relagdes
comerciais e concorrenciais. Haja vista que tais direitos atuam como mantenedores de interesses
de seus titulares na exploracdo de determinado bem. Entretanto, os direitos de propriedade
intelectual ndo foram criados para atender a interesses exclusivamente privados, pelo menos
em teoria. Ha sempre por trés deles uma racionalidade que visa a protecao do interesse publico.
Se observarmos os impactos desses direitos de uma maneira mais ampla, observa-se que a

implementac&o deles causa grandes limitacdes a liberdade de terceiros. (ASCENSAOQ, 2006).

4 BARROS, 2012; CALBOLI, 2013 e 2014; DERCLAYE & LEISTNER, 2011; DINWOODIE, 2001; KUR,
2001, 2008 e 2009; MOFFAT, 2004; MORO, 2009; QUAEDVLIEG, 2005 e 2009; SANTOS & JABUR, 2014,
TOMKOWICZ, 2011.
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A construcdo desse sistema de direitos teve como justificativa, para o impedimento de
acesso da sociedade a um determinado bem protegido, o estimulo e fomento do conhecimento
por trds daquele bem, para o crescimento econdmico e industrial da sociedade, como um
interesse publico maior, assim como a justa retribuicdo do autor da obra pela sua criagéo.
(PORTO, 2017). Esse aspecto do interesse publico por trds dos direitos de propriedade
intelectual, desde muito cedo da criacdo desse sistema regulatorio € mencionado por Brad

Sherman & Lionel Bentley:

Isso pode ser visto na segunda metade do século XIX, quando se passou a acreditar
que, embora as patentes e os direitos autorais contribuissem a sua maneira para o bem
comum, para o0 que era tido como o0 bem-estar e 0 avanco da sociedade, eles se
distinguiam umas das outras em termos do peso relativo que tinham no interesse
publico. Mais especificamente, enquanto os direitos autorais serviam para promover
0 aprendizado e o conhecimento, as patentes eram Uteis, importantes e necessarias
para o crescimento da indUstria.> (SHERMAN & BENTLY, 1999, p. 197).

Nesse sentido, é possivel entender que o sistema de propriedade intelectual atualmente
é um reflexo de uma estrutura juridica que promove as condi¢c6es para que se criem politicas de
pesquisa, desenvolvimento e inovacdo baseadas nas regras de economia do livre mercado.
(GHIDINI, 2010). Esse contexto histérico do inicio da implementacdo dessas politicas de
protecdes, que hoje fazem parte do sistema de propriedade intelectual, é lembrado por Gustavo
Ghidini:

Nos séculos anteriores, desde a era das guildas até o sistema mercantil, essa politica
baseava-se basicamente em privilégios, concessdes e acessos limitados, corporativos
e/ou individuais, tipicos de uma economia de comando. Uma consideracdo cuidadosa
dessa estrutura, moldada por seu pano de fundo revolucionério, é essencial para uma
reconstrugdo sistemicamente recompensadora das caracteristicas basicas dos direitos
de propriedade intelectual, bem como da maneira como sdo entrelacados e ligados
pelas regras que regem a concorréncia, nomeadamente o direito da concorréncia e de
concorréncia desleal. Em particular, tal consideragdo destacard como todos os varios
paradigmas da propriedade intelectual, além de suas diferentes caracteristicas
normativas, se baseiam em uma relacdo dialética entre a propriedade (direitos
individuais exclusivos) e a liberdade (de cada individuo acessar o mercado e operar
em condicGes de igualdade de tratamento perante a lei, promovendo também
indiretamente a liberdade de escolha dos consumidores).® (GHIDINI, 2010, p. 1 e 2).

% Tradugdo livre a partir do original: “This can be seen in the second half of the nineteenth century when it came
to be believed that while patents and copyright both contributed in their own way to the common good, to what
was taken to be the welfare and advancement of society, they were distinguished from each other in terms of the
relative bearing they had on the public interest. More specifically, while copy-right served to promote learning
and knowledge, patents were useful, important and necessary for the growth of industry.” (SHERMAN &
BENTLY, 1999, p. 197).

® Traducdo livre a partir do original: “In previous centuries — from the age of the guilds through to the mercantile
system — this policy was basically grounded on corporative and/or individual privileges, concessions and limited
access, typical of a command economy. A careful consideration of that framework, shaped by its revolutionary
background, is essential to a systemically rewardingly reconstruction of the basic features of intellectual property
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E por fim, para entender a relacdo desses fendbmenos dos direitos de propriedade
intelectual com o interesse publico, no caso das garantias conferidas pelo direito de autor, que
é uma modalidade de protecdo que pode incidir sobre os personagens e mascotes’, é preciso
perceber o carter de exce¢do dentro do sistema de propriedade intelectual. No qual a
contrapartida que justifica a existéncia de um direito de exclusdo é a promocao do progresso
cultural e técnico da sociedade. Dessa forma, tal premissa norteia a construcdo de normas e
regras que unem todas as partes envolvidas, desde os autores das obras e os titulares dos direitos,
passando por outros interessados na criacdo protegida, até chegar a sociedade de uma maneira
geral. (PORTO, 2017). E dessa maneira, pode-se entender, conforme nos ensina José de

Oliveira Ascensao sobre a criacdo dos direitos de autor, que:

O direito de autor plasmou-se prevalentemente, desde o inicio, na forma de outorga
de direitos exclusivos ao titular, em relacdo a obra; em paralelo como o que ocorreu
com os Direitos Industriais, em relacdo aos bens que deste sdo objeto. Houve uma
consciéncia muito nitida que a atribuicdo de direitos exclusivos implicava em uma
restricdo de liberdade dos outros. O fundamento foi encontrado em uma razéo de
interesse publico: as restricbes deviam ser temporérias. E justificavam-se pela
atribuicdo dos direitos: recompensar o autor, para em contrapartida estimular a
criatividade, passando-se o periodo normal de protecdo, dar-se-ia a queda no dominio
publico. Isso implicava em um predominio do interesse publico em relagdo aos
interesses privados. A extensdo da prote¢do (e aqui, entendemos, também, a
possibilidade de se existir tal prote¢do) ndo era ditada por estes, mas pelo beneficio
plblico decorrente da outorga temporaria do exclusivo. (ASCENSAO, 2006, p. 20)

De maneira a somar a toda essa problematica com relagédo ao interesse publico e o direito
de protecdo de uma determinada criagdo intelectual, tem-se o fato de que sobre uma eventual
criacdo podem incidir mais de um desses direitos de propriedade. E com isso, é preciso delimitar
0 espaco de cada um desses direitos, ainda que possam coincidir e coexistir. A conceituacdo

trazida por José Manuel Otero Lastres (2008) sobre a cumulacdo de direitos de propriedade

rights (hence, IPRs), as well as of the ways the latter are intertwined with and ‘alloyed’ by the rules governing
competition, namely antitrust and unfair competition law. In particular, such consideration will highlight how all
the various IP paradigms, beyond their different normative features, are based on a dialectic relationship between
‘property’ (exclusive individual rights) and ‘freedom’ (of each individual to access the market and to operate
there under conditions of equal treatment under law — thereby also indirectly promoting the freedom of choice of
consumers).” (GHIDINI, 2010, p. 1 e 2).

" Uma reflexdo interessante sobre a protecdo conferida pelo direito autoral aos personagens e mascotes é no
sentido de que ndo ha diferenca, para essa modalidade de protecdo da propriedade intelectual, entre esses dois
elementos. Ambos sdo criados a partir de atos criativos de autores, e dessa forma, merecem a prote¢do conferida
pela LDA. E por isso, o criador de qualquer desses elementos, seja um personagem ou uma mascote, deve
autorizar o seu uso seja esse uso para qualquer finalidade. Logo, um designer ou desenhista contratado para o
desenvolvimento de uma mascote para determinada marca, deve ceder os direitos de sua criacdo para que seja
usada pela parte contratante. Lembrando sempre das ressalvas impostas pela LDA, com relacdo aos direitos do
autor que sao intransferiveis.
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intelectual € a que ira nortear as discussdes preliminares. Uma vez que a cumulacdo desses
direitos possui diferentes consequéncias, e também podem existir diferentes direitos incidindo
sobre 0 mesmo elemento, por exemplo um determinado personagem, como ja mencionado. De
maneira que essas protecdes podem incidir, ou ndo, sobre o elemento inteiro, ou apenas parte
dele. E ainda, cabe ressaltar, que cada um dos direitos da propriedade intelectual possui a sua
peculiaridade, no que diz respeito ao objeto de sua protecdo e aos requisitos para sua
registrabilidade, e assim apresentam objetivos distintos em sua existéncia.
Temos entdo, que a definicdo apresentada por José Manuel Otero Lastres aborda essas
ideias, e se estabelece como um ponto inicial para reflexdes futuras.
Diz-se que ha ‘acumulac¢do’ quando elementos estéticos idénticos de uma criagdo da
forma, considerada um conjunto insepardvel, sdo protegidos simultaneamente por
varias leis. Porque se na mesma cria¢do alguns elementos séo protegidos por uma lei
e outros por outra, ndo ha prote¢do acumulada, mas prote¢do concorrente. Da mesma
forma, se o dono da criacéo ndo pode invocar as leis que a protegem ao mesmo tempo,

mas primeiro uma e depois outra, a protecdo também ndo é cumulativa, mas
sucessiva.? (OTERO LASTRES, 2008, p. 229).

A partir disso, podemos entender o termo cumulagdo como um fenémeno que tem como
ponto de partida um determinado elemento, material ou intangivel, a partir do qual incidem
diversos direitos de propriedade intelectual. Nesse sentido, o referido termo possui seu
significado expandido, sendo aplicado de uma maneira a se apresentar como o resultado da
sobreposicao ou da colisdo dos direitos de propriedade intelectual. (PORTO, 2017).

O fendbmeno da sobreposi¢do de direitos de propriedade intelectual se da quando dois
ou mais direitos incidem em um mesmo elemento de criacdo. Assim, temos uma definicéo,
conforme disposta por Estelle Derclaye & Matthias Leistner (2011), de que essa sobreposicédo
se trata “da situacdo em que dois ou mais direitos de propriedade intelectual se aplicam ao
mesmo objeto fisico, quando eles tém parcial ou totalmente o mesmo objeto juridico™®
(DERCLAYE & LEISTNER, 2011, p. 3).

Por sua vez, a colisdo de direitos de propriedade intelectual se trata de um conflito entre

dois ou mais direitos que podem incidir sobre diferentes ativos intangiveis em um mesmo

8 Tradugdo livre a partir do original: “Se dice que hay “acumulacién” cuando idénticos elementos estéticos de
una creacion de forma, considerada como conjunto inseparable, son protegidos simultaneamente por varias
legislaciones. Porque si en una misma creacion unos elementos son protegidos por una ley y otros por otra, no
hay proteccién acumulada, sino proteccion concurrente. De la misma manera, si el titular de la creacion no puede
invocar las leyes que la protegen al mismo tiempo, sino primero una y después otra, la proteccion tampoco es
cumulativa, sino sucesiva” (OTERO LASTRES, 2008, p. 229).

® Traducdo livre a partir do original: “the situation where two or more IPRs apply to the same physical object,
where they have partially or fully the same legal subject matter” (DERCLAYE & LEISTNER, 2011, p. 3).
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suporte fisico. Cabe ressaltar, como apresentado por Robert Tomkowicz (2011), que quando
ndo se pode separar 0s bens imateriais, sem que se perca a natureza do objeto suporte, as
consequéncias do fendmeno de colisdo sdo as mesmas da sobreposicdo dos direitos de
propriedade intelectual.

As sobreposi¢des ‘de fato” sdo menos dificeis de lidar e, muitas vezes, mas nem
sempre, seus efeitos adversos podem ser facilmente resolvidos. Embora muitas
criacBes intelectuais possam se materializar em um objeto tangivel, muitas vezes elas
podem ser separadas fisicamente, pois cada criacdo pode desempenhar suas funcdes
independentemente das outras, refletindo diferentes aspectos do objeto tangivel. Por
exemplo, a iconica sopa de tomate em lata resumida nas pinturas de Andy Warhol néo
é apenas comida popular, mas também um n6 de direitos de propriedade intelectual.
Sua embalagem pode ser uma inveng¢do patenteada. Seu nome exibido com destaque
na embalagem é uma marca registrada. Uma amostra de receita de jantar impressa na
embalagem da lata é uma obra protegida por direitos autorais. E a receita real da sopa
pode ser protegida por segredos comerciais. Essas criagdes intelectuais estao sujeitas
a direitos de propriedade intelectual, mas néo é dificil distinguir entre a lata de aco, a
embalagem de papel e a propria sopa. Em muitos casos, é possivel resolver problemas
resultantes de sobreposicdes ‘de fato’ pela simples separagdo fisica de elementos
tangiveis. Por exemplo, a remocdo da embalagem de papel com texto protegido por
direitos autorais de sopa de tomate enlatada ou cobrir suas partes com um adesivo
pode resolver problemas com sobreposicdo de direitos autorais, direitos de marca
comercial e direitos de patente. Por outro lado, inserir genes protegidos por patente
em uma variedade de planta j& protegida pelos direitos dos criadores de plantas ou
colocar um software protegido por direitos autorais em um chip de memdria somente
leitura (ROM) protegido por monopolio de patente ou direitos de topografia de
circuito criard sobreposicdo de fato que ndo pode ser resolvida através da separacéo
fisica. Na verdade, a medida em que novas invences ou meios para transportar outra
propriedade intelectual tornam-se reduzidos a escala nano, a possibilidade de
separacdo fisica torna-se ilusoria e a distingdo entre sobreposi¢des ‘de fato’ e
sobreposi¢des ‘legais’ torna-se menos relevantes.'* (TOMKOWICZ, 2011, p. 8-9).

10 Tradugio livre a partir do original: “The overlaps ‘in fact’ are less difficult to deal with and often, but not
always, their adverse effects can easily be resolved. While many intellectual creations can materialize in one
tangible object, they can often be separated physically, as each creation can perform its functions independently
from the others, reflecting different aspects of the tangible object. For example, the iconic canned tomato soup
epitomized in Andy Warhol’s paintings is not only popular food but also a knot of intellectual property rights. Its
package may be a patented invention. Its name prominently displayed on the package is a trademark. A sample
dinner recipe printed on the can’s wrapper is a copyrighted work. And the soup’s actual recipe can be protected
by trade secrets. These intellectual creations are subject to intellectual property rights but it is not difficult to
distinguish between the steel can, the paper wrap, and the soup itself. In many instances, it is possible to address
problems resulting from overlaps “in fact” by simple physical separation of tangible elements. For example,
removal of the paper wrap with copyrighted text from canned tomato soup or covering its parts with a sticker can
resolve problems with overlaps of copyrights, trademark rights, and patent rights. On the other hand, inserting
patent protected genes into a plant variety already protected by plant breeders’ rights or placing copyright
protected software in Read Only Memory (ROM) chip protected by patent monopoly or circuit topography rights
will create overlap in fact that cannot be resolved through physical separation. Indeed, as new inventions or
means for carrying other intellectual property become reduced to nano-scale, the possibility of physical
separation becomes illusory and the distinction between overlaps ‘in fact” and overlaps ‘in law’ less relevant.”
(TOMKOWICZ, 2011, p. 8¢ 9).
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Dessa maneira, para fins da discussdo proposta pela presente pesquisa, temos que as
consequéncias da existéncia de um ou mais direitos de propriedade intelectual em um mesmo
elemento podem ser as mesmas. Nao obstante a necessidade de maiores abordagens sobre o
presente tema, a sua conceituacdo e introducdo se faz necesséria para uma melhor anélise de
cada caso no qual pode acontecer algum desses fenémenos. E também, é preciso ter em mente
a natureza do bem intangivel a ser analisado, assim como o objeto suporte das referidas
protecdes.

Para isso, é preciso lembrar que os direitos autorais, como nos apresentam Brad
Sherman & Lionel Bentley, “servem para promover a aprendizagem e o conhecimento”
(SHERMAN & BENTLY, 1999 p. 196). E esse objetivo ¢é alcancado quando qualquer obra da
expressao intelectual é tornada acessivel a sociedade. Ressalta-se também que o direito de autor,
da mesma maneira que os demais direitos de propriedade intelectual, atuam com base na
concorréncia mercadoldgica. E com isso, o exercicio desse direito deve levar em consideracao
o0s interesses dos titulares do mesmo, assim como do seu criador, e também o interesse da
sociedade. Tendo sempre como foco prioritario o interesse pablico sobre o objeto de protecéo.
(PORTO, 2017).

Dispostas estas palavras sobre o interesse publico e a cumulatividade de direitos de
propriedade intelectual, passemos a algumas nocdes acerca do direito autoral, protecdo que
pode ser reivindicada para personagens e mascotes, fazendo-se oportuno conhecer um pouco

sobre a mesma.

1.1. ODIREITO DE AUTOR

O presente subcapitulo pretende abordar, de maneira introdutéria e preliminar, a seara
do direito de autor, comentando as suas principais caracteristicas e seus pontos relevantes.
Entende-se como direito de autor, uma série de normas juridicas que caracterizam as criacdes
intelectuais, e conferem protegOes e garantias para os seus criadores. Assim, nos apresenta uma

definicdo sobre o direito autoral, conforme De Placido e Silva:

E o direito que assegura ao autor de obra literéria, artistica ou cientifica a propriedade
exclusiva sobre ela, para que somente ele possa fruir e gozar todos os beneficios e
vantagens que dela possam decorrer, segundo 0s principios que se inscrevem na lei
civil.

O direito de propriedade autoral, no entanto, entende-se o direito de exploracdo
comercial da dita obra, em virtude do que pode dispor e gozar dela como melhor Ihe
aprouver, dentro do periodo prefixado em lei.

Fora do prazo que a lei estabelece, o autor passa a ter simplesmente a paternidade da
obra, perdendo o dominio sobre ela, que passa a ser publico. E, desta maneira, ndo
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podem seus herdeiros impedir que outros a explorem comercialmente. (SILVA, 2014,
p. 721).

A partir dessa definicéo, observa-se algumas caracteristicas do direito de autor que seréo
abordadas ao longo deste subcapitulo, como os direitos morais e patrimoniais, assim como o
periodo de duragdo da protecdo conferida por essa modalidade de protecdo juridica sobre uma
determinada obra. Cabe destacar, conforme nos ensina José de Oliveira Ascensdo, que o direito
de autor “¢ justificado pela tutela da criacdo e ndo pela repressdo da imitagio” (ASCENSAO,
1997, p. 3). Da mesma forma, ele também coloca que:

Porque corresponde a uma atividade particularmente nobre, a tutela conferida pelo
Direito de Autor é a mais extensa e a mais apetecida de todas as tutelas, dentro dos

direitos intelectuais.

()

Mas a tutela extensa do direito de autor so se justifica pela criatividade, pelo que, se
nao houver uma base de criatividade, nenhuma producdo pode franquear os umbrais
do Direito de Autor. (ASCENSAO, 1997, p. 3).

Para entender a natureza juridica do direito de autor, € preciso perceber que se trata de
um direito subjetivo do autor com relacdo a sua obra. E para isso pode-se adotar a visdo trazida
por Newton Silveira, com relacdo aos trés tipos de direitos subjetivos:

a) Direitos Reais — O mais caracteristico é a propriedade (uso, gozo e disposi¢éo).
Direito absoluto, erga onmes'?, e disponivel.

b) Direitos de Personalidade — S&o atributos da pessoa, como 0 home, a imagem, 0s
titulos, a privacidade, a intimidade e os direitos sobre o corpo. Séo direitos absolutos
e indisponiveis, ou seja, inalienaveis e irrenunciaveis.

c) Direitos de Crédito ou Obrigacionais — Decorrem dos contratos ou dos atos ilicitos.

Sédo direitos relativos que sé obrigam o devedor. (SILVEIRA, 2011, p. 83 apud
PAESANI, 2012, p. 10).

Pode-se observar, que de certa forma, os direitos de propriedade intelectual possuem
caracteristicas destas trés categorias de direitos subjetivos mencionadas acima, os direitos reais,
os direitos de personalidade e os direitos obrigacionais.

Para entender a sistematica de protecdo do direito autoral pela legislacdo brasileira, se
faz necessario um breve apanhado historico, para melhor compreendermos o contexto no qual
se chegou a atual legislacdo. E possivel rastrear a semente para esses direitos na Inglaterra do
século XVII1, mais precisamente no ano de 1710 com a publicacao do estatuto da Rainha Anna
(Copyright Act 1710 ou An act for encouragement of learning). Nesse estatuto constava como

sendo uma garantia atribuida para os autores o direito sobre a copia de sua obra, com a inten¢éo

11 Expresséo juridica em latim que significa que uma norma ou lei vale para todos os individuos.
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da protecéo sobre os investimentos dos editores da época, e a finalidade de proibicao de copias
ndo autorizadas de determinada obra. (ASCENSAO, 2007). Foi somente mais tarde, ainda no
século XVIII com a Revolugdo Francesa, que 0s autores conquistaram autonomia como
responsaveis pelo controle e decisdo, ndo somente, sobre a publicacdo de suas obras, mas
também pela sua modificacdo e traducdo. Tornando-os assim, figuras independentes dos
editores da época, que controlavam a publicacdo das obras por serem detentores dos
estabelecimentos que forneciam o material impresso. (PAESANI, 2012).

Com isso, € possivel observar dois sistemas de protecdes distintos. Um que tem o foco
voltado para a criatividade do autor e da sua obra, reconhecendo seus esforcos criativos,
protegendo sua criacdo e garantindo com essa protecdo o estabelecimento dos direitos morais
do autor. E outro sistema protetivo que possui o foco na eventualidade capacidade de
reproducdo e copia da obra, voltando seus esforgos protetivos para o ente reprodutor da obra.
(PORTO, 2017). O Brasil teve como escolha de modalidade protetiva o sistema adotado no
regime francés de protecdo, que garante os direitos morais dos autores sobra a obra, conforme
mencionado por Branco & Paranagué:

O Brasil se filia ao sistema continental de direitos autorais. Este se diferencia do
sistema anglo-americano porque o copyright foi construido a partir da possibilidade
de reproducdo de copias, sendo este o principal direito a ser protegido. J& o sistema
continental se preocupa com outras questdes, como a criatividade da obra a ser

copiada e os direitos morais do autor da obra. (BRANCO & PARANAGUA, 2009, p.
21).

A adocdo do modelo protetivo, com base no regime desenvolvido na Franca, torna
possivel a existéncia de dois tipos de direitos diferentes com relacdo a protecdo conferida pelo
direito autoral, um com carater moral e outro com carater patrimonial. E esse sistema dualista
de direitos autorais implica em caracteriza¢des diferentes, assim como regulagdes distintas para
cada um deles, por possuirem aspectos e caracteristicas distintas. (PAESANI, 2012). Com
relacdo aos direitos morais e os direitos patrimoniais do autor, os mesmos serdo abordados mais
adiante no presente subcapitulo.

Em referéncia as prote¢des internacionais, conferidas por tradados e acordos, no campo
do direito autoral, deve-se destacar a Convencédo da Unido de Berna para a Protecdo das Obras
Literarias e Artisticas (ou Convencgdo da Unido de Berna — CUB), que disciplinou sobre o

reconhecimento dos direitos autorais entre os paises signatarios, e o Acordo sobre Aspectos dos
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Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio — ADPIC (Acordo TRIPS?),
gue menciona a protecao autoral apenas no campo dos direitos patrimoniais. O texto da CUB
foi assinado inicialmente em 9 de setembro de 1886, e teve sua revisdo mais atualizada em Paris
em 24 de julho de 1971, tendo sido promulgada em territério nacional pelo Decreto n° 75.699,
de 6 de maio de 1975. (RAMOS, 2009). Em seu trecho sobre a protecdo de uma determinada
obra, a CUB estabelece que a referida protecdo nédo necessita de qualquer formalidade e deve
ser reconhecida em todos 0s paises signatarios do tratado, e também que o autor ndo nacional
de determinado pais membro do acordo ter4d os mesmos direitos que os autores nacionais

daquele pais, submetendo-os a legislacdo nacional. Conforme pode-se ler no artigo 5 da CUB:

ARTIGO 5

()

2) O gozo e o exercicio desses direitos ndo estdo subordinados a qualquer formalidade;
esse gozo e esse exercicio independentes da existéncia da prote¢éo no pais de origem
das obras. Por conseguinte, afora as estipulagGes da presente Convencdo, a extenséo
da protecdo e 0s meios processuais garantidos ao autor para salvaguardar os seus
direitos regulam-se exclusivamente pela legislagdo do Pais onde a protegdo €
reclamada.

3) A protegdo no pais de origem é regulada pela legislagdo nacional. Entretanto,
quando o autor ndo pertence ao pais de origem da obra quanto a qual é protegido pela
presente Convencao ele terd, nesse pais, 0s mesmos direitos que 0s autores nacionais.
(BRASIL, 1975)

O Acordo TRIPS foi assinado em 1994 ao final da Rodada Uruguai do antigo General
Agreement on Tariffs and Trade'® (GATT), e foi responséavel pela criacdo da World Trade
Organization** (WTO). Nele estabeleceram-se limites minimos de protecdo & propriedade
intelectual, que devem ser observados por todos os Estados-membro da WTO, e em seu texto,
é ratificado em seu artigo 9, os artigos de 1 a 21 da CUB, com exce¢do do artigo 6 bis que
menciona os direitos morais do autor (RAMOQOS, 2009). E com rela¢do a duracdo da protecao, o
Acordo TRIPS estabelece que ndo deve ser inferior a 50 anos, nos casos em que essa duragédo
ndo é calculada com relagdo a vida de uma pessoa fisica.

Artigo 9: Relacdo com a Convencéo de Berna
1. Os Membros cumprirdo o disposto nos Artigos 1 a 21 e no Apéndice da Convencéo
de Berna (1971). N&o obstante, os Membros ndo terdo direitos nem obrigaces, neste

Acordo, com relacdo aos direitos conferidos pelo Artigo 6bis da citada Convencéo,
ou com relacdo aos direitos dela derivados.

()
Artigo 12: Duragdo da Protecao

2 Do inglés: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.
13 Em portugués: Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio.
14 Em portugués: Organizacdo Mundial do Comércio (OMC).
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Quando a duracéo da prote¢do de uma obra, que ndo fotogréafica ou de arte aplicada,
for calculada em base diferente a da vida de uma pessoa fisica, esta duracdo ndo sera
inferior a 50 anos, contados a partir do fim do ano civil da publicacdo autorizada da
obra ou, na auséncia dessa publicacdo autorizada nos 50 anos subsequentes a realiza-
¢éo da obra, a 50 anos, contados a partir do fim do ano civil de sua realizacdo.*> (WTO,
1994).

Diante desse breve exposto sobre alguns conceitos e origem histérica do direito autoral,
assim como os tratados e acordos internacionais que abordam o tema, retorna-se a atencédo para
a legislacao nacional, em particular a Lei de Direitos Autorais (Lei n® 9.610, de 19 de fevereiro
de 1998), e com destaque para a relacdo deste ordenamento juridico com a protecdo de
personagens e mascotes, que sdo o foco da presente dissertacéo.

A LDA prevé a protecdo de desenhos, que podem ser compostos pela representacéo
figurativa de personagens, conforme encontra-se disposto no inciso VIII do seu artigo 7°, que
diz que sdo obras intelectuais protegidas as criagcdes como ‘“as obras de desenho, pintura,
gravura, escultura, litografia e arte cinética.” (BRASIL, 1998).

Para entender melhor a protecdo conferida pelo direito de autor, é preciso saber
diferenciar a obra como bem imaterial e quando a mesma se materializa em algum objeto. Maité
Cecilia Fabbri Moro ressalta a diferenca entre a obra, como bem imaterial (corpus misticum), e
0 objeto material na qual a obra se materializa (corpus mechanicum). E aponta que essa
dualidade “esta presente ndo s6 no direito autoral, mas em todos os bens que compdem a
propriedade intelectual, tendo em vista a sua imaterialidade” (MORO, 2009, p. 180).

A protecdo pelo direito de autor constitui uma exclusividade na exploracdo econémica
da obra, conferida ao seu criador. E dessa maneira “visa a compensar o autor pelo contributo
criativo trazido a sociedade” (ASCENSAOQ, 1997, p. 3). Na legislagdo brasileira é reconhecido
que pertence ao autor da obra os direitos morais e patrimoniais, conforme disposto pelo artigo
22 da LDA (BRASIL, 1998). Fabio Maria de Mattia coloca os direitos morais como protetores
da relacdo entre a personalidade do autor e a sua obra (MATTIA, 1975, p. 287), sendo 0s
mesmos caracterizados por serem inaliendveis e irrenunciaveis, conforme consta no artigo 27
da LDA (BRASIL, 1998).

15 Traducéo do original: Article 9: Relation to the Berne Convention. 1. Members shall comply with Articles 1
through 21 of the Berne Convention (1971) and the Appendix thereto. However, Members shall not have rights
or obligations under this Agreement in respect of the rights conferred under Article 6bis of that Convention or of
the rights derived therefrom. (...) Article 12: Term of Protection. Whenever the term of protection of a work,
other than a photographic work or a work of applied art, is calculated on a basis other than the life of a natural
person, such term shall be no less than 50 years from the end of the calendar year of authorized publication, or,
failing such authorized publication within 50 years from the making of the work, 50 years from the end of the
calendar year of making. (WTO, 1994).
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Os direitos morais sobre uma obra se caracterizam como 0s que vinculam o autor a sua
criacdo. E esses vinculos que unem criador e obra, nascem com a sua criacdo e ndo sao desfeitos
pela acdo do tempo, através de contratos ou até mesmo pela vontade do préprio autor, uma vez
que se pode entender a obra como uma extensédo da personalidade do autor. E com isso pode
emanar dessa relacdo criador-criacéo diversos direitos com caracteristicas morais, dentre eles o
direito ao reconhecimento de autoria de sua obra. (PAESANI, 2012). Na legislacéo brasileira
0s direitos morais constam no artigo 24 da LDA:

Art. 24. Sdo direitos morais do autor:

I — o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra;

Il — o de ter seu nome, pseuddnimo ou sinal convencional indicado ou anunciado,
como sendo o do autor, na utilizagdo de sua obra;

Il — o de conservar a obra inédita;

IV — o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modifica¢bes ou a
pratica de atos que, de qualquer forma, possam prejudicé-la ou atingi-lo, como autor,
em sua reputacao ou honra;

V — o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada;

VI — o de retirar de circulagdo a obra ou de suspender qualquer forma de utilizagdo ja
autorizada, quando a circulacdo ou utilizagdo implicarem afronta a sua reputagdo e
imagem;

VIl — o de ter acesso a exemplar Unico e raro da obra, quando se encontre
legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio de processo fotografico
ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua memdria, de forma que cause o menor

inconveniente possivel a seu detentor, que, em todo caso, sera indenizado de qualquer
dano ou prejuizo que lhe seja causado. (BRASIL, 1998).

O reconhecimento dos direitos morais como direitos perpétuos e inegociaveis, sendo de
titularidade exclusiva do autor, sdo um ponto de inovacdo tido a partir da doutrina francesa de
protecdo. Esse aspecto causa discordancia com o entendimento de outras doutrinas de protecao,
0 que gera um afastamento desse conceito em determinados paises. Como por exemplo nos
EUA, que ndo reconhecem os direitos morais com essas caracteristicas, e por isso aderiram
tardiamente a CUB. E essa adesdo veio com algumas restricfes aos direitos morais, € 0 ndo
reconhecimento desses direitos em sua lei interna. (PAESANI, 2012). Cabe ressaltar, que esse
aspecto divergente das doutrinas sobre os direitos morais do autor ndo sera objeto de discussao
da presente dissertagdo, por ser um assunto que necessita de maior detalhamento e
profundidade.

Ainda sobre os direitos morais do autor, conforme reconhecidos pela LDA, no evento
de sua morte séo transmitidos para 0s seus herdeiros e sucessores, 0 que se encontra descrito

nos incisos 1 a IV, que s&o, a reivindicacdo de autoria®®, a inclusio do nome do autor na obra e

16 A reivindicacdo de autoria que se faz referéncia aqui, é o direito que o herdeiro mantém sobre a reivindicagéo
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o direito de proibir a publicacéo da obra, assim como o de assegurar a integridade da mesma. E
na falta de sucessores, ou em obras que caiam em dominio publico, compete ao Estado a
garantia da integridade e da autoria da obra. (BRASIL, 1998).

Os direitos morais de um autor devem ser encarados como fazendo parte de uma
concepcao maior, uma vez que a partir de seu reconhecimento esta se garantindo a protecéo do
patrimonio cultural da humanidade, através do acervo cultural de um determinado pais, e ndo
apenas a garantia de um patriménio privado de uma determinada pessoa e de seus herdeiros.
Com isso, se fecha a explanag&o sobre os direitos morais do autor com o que € mencionado por
Helenara Braga Avancini, com relacdo a competéncia do Estado em preservar o seu patrimonio
cultural:

O patrimdnio cultural de um pais é formado pelo acervo das obras literarias e artisticas
de seus autores. Compete ao Estado, tutelar estas criacdes intelectuais durante a vida
do autor e ap6s a sua morte. Esta postura demonstra um comportamento de respeito a

cultura nacional e a preservacao do patriménio cultural da humanidade. (AVANCINI,
2003, p. 16).

Com relacéo aos direitos patrimoniais, pode-se destacar 0 que esta em vigor e, de acordo
com a LDA, que nos indica que a protecdo conferida pelo direito de autor possui uma validade
que inclui toda vida do autor mais 70 anos a contar de 1° de janeiro do ano seguinte da sua
morte. De acordo com o disposto no artigo 41 da LDA: “Os direitos patrimoniais do autor
perduram por setenta anos contados de 1° de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento,
obedecida a ordem sucessoria da lei civil.” (BRASIL, 1998). E destaca-se, que o legislador
categoriza que a validade se aplica aos direitos patrimoniais, que diferem dos direitos morais,
que ja foram debatidos previamente.

Pode-se entender os direitos patrimoniais sobre uma obra como decorrentes da
utilizacdo econémica da mesma. E como nos ensina Carlos Alberto Bittar, “toda utilizagdo
publica da obra, que objetive o retorno pecuniario, direto ou indireto (receita ou promocao) esta
sujeita a incidéncia do direito patrimonial” (BITTAR, 2008, p. 59). E assim, os direitos
patrimoniais sobre uma obra sdo uma garantia de que seu autor ird usufruir dos proventos
econdmicos derivados de exploracdo social de sua criacdo. E cabe ressaltar que a publicagdo da
obra, e sua consequente insercdo na economia, € ato a ser realizado pelo proprio autor, de

maneira que somente ele pode decidir pela sua publicacdo e futura exploracdo econdmica.

da autoria da obra no nome de seu criador, garantindo assim a permanéncia do vincule entre o autor e sua
criacdo.
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(BITTAR, 2004). Como mencionado por Eduardo Carlos Bianca Bittar:

Visto que toda criacéo favorece o desenvolvimento intelectual humano, e isto
interessa a sociedade, a destinacédo e o aproveitamento econdémico também séo
possiveis. Aqui, portanto, esta-se diante de principiologia outra norteadora da
atividade do criador. Este agora deseja inseri-la na conjuntura da circulacdo
econdmica. (BITTAR, 2004, p. 142)

Tendo em vista essa caracteristica, de exploragdo econdémica da obra, aplica-se ent&o,

aos direitos patrimoniais algumas propriedades, como a alienabilidade, a transmissibilidade e a
penhorabilidade da obra. Além disso, os direitos patrimoniais do autor sobre uma obra possuem
uma data limite para exploracdo, possuindo também ent&o, a caracteristica da prescritibilidade,
conforme j& mencionado no artigo 41 da LDA. Existindo assim, da mesma forma, a
possibilidade de transferéncia de titularidade desses direitos patrimoniais. Entretanto existem
algumas regulamentacdes expressas da LDA, em seu artigo 49, que compdem as transferéncias
desses direitos:

Art. 49. Os direitos de autor poderao ser total ou parcialmente transferidos a terceiros,

por ele ou por seus sucessores, a titulo universal ou singular, pessoalmente ou por

meio de representantes com poderes especiais, por meio de licenciamento, concessao,

cessdo ou por outros meios admitidos em Direito, obedecidas as seguintes limitagdes:

| — a transmissdo total compreende todos os direitos de autor, salvo os de natureza

moral e 0s expressamente excluidos por lei;

Il — somente se admitird transmisséo total e definitiva dos direitos mediante

estipulacdo contratual escrita;

Il — na hipotese de ndo haver estipulagdo contratual escrita, 0 prazo maximo seré de

cinco anos;

IV — a cessdo sera valida unicamente para o pais em que se firmou o contrato, salvo

estipulagdo em contrario;

V — a cessdo sO se operara para modalidades de utilizagdo ja existentes & data do

contrato;

VI — ndo havendo especificacdes quanto & modalidade de utilizacdo, o contrato serd

interpretado restritivamente, entendendo-se como limitada apenas a uma que seja
aquela indispenséavel ao cumprimento da finalidade do contrato. (BRASIL, 1998).

Cabe ressaltar, ainda, que a protecdo conferida pelo direito autoral independe do registro
da obra. Como mencionado por Maité Cecilia Fabbri Moro, “a mera exteriorizagdo da obra ja
¢ tributaria de protecdo pelo direito autoral” (MORO, 2009, p. 188). E também, conforme no ja
citado artigo 5.2 da CUB, que indica que “0 gozo e exercicio desses direitos ndo estdo
subordinados a qualquer formalidade” (BRASIL, 1975). Essa auséncia de necessidade de
requerer-se o registro sobre a criacdo, conforme ensinado por José Manuel Otero Lastres
(2009), é uma das diferencas principais entre o direito de autor e os direitos de propriedade
industrial (marcas, patentes e desenhos industriais). Uma vez que ao solicitar o reconhecimento
de determinado direito de propriedade industrial, acaba-se por submeter o objeto do direito as

avaliacGes quanto ao cumprimento de requisitos que garantem que o objeto pleiteado possa
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cumprir sua capacidade de exercer seu papel como o direito desejado, seja ele marca, desenho
industrial ou uma patente (OTERO LASTRES, 2009).

E é dessa maneira, que José Manuel Otero Lastres estabelece que os direitos de autor
possuem caracteristicas de direitos exclusivos, por garantirem ao criador exclusividade de
exploracdo de sua obra. Ao passo que os direitos de propriedade industrial sdo direitos
exclusivos e excludentes, uma vez que alem de garantirem a exclusividade de exploracédo de
determinado bem ou servico, eles excluem o restante do mercado da exploracdo daquele objeto
de protecgéo, salvo com autorizagao do titular do direito. (OTERO LASTRES, 2009). E com
isso, ha de se entender, conforme ensinado pelo mesmo autor, que existe uma consequéncia
para os atos de cria¢do de bens intangiveis intelectuais, conforme o mesmo menciona: “nota-se
claramente, portanto, que cada objeto sobre o qual incide um desses direitos exclusivos € [...]
um bem subtraido do principio da livre iniciativa e, consequentemente, da livre concorréncia.t’
(OTERO LASTRES, 2009, p. 53).

Outro aspecto interessante a se discutir € sobre a hipersuficiencia da protecdo conferida
pelos ativos de propriedade industrial, contraposta com a hipossuficiéncia da protecdo obtida
através dos direitos autorais. Conforme colocado por Pedro Marcos Nunes Barbosa, o foco na
protecdo juridica alinhado com a burocracia por tras do sistema atributivo de direito, que avalia
a capacidade do objeto do registro em atuar como o ativo que se é pretendido, se tornam aliados
da seguranca juridica deste modelo de protecdo. Ao passo que a auséncia dessa burocracia, no
que diz respeito a ndo necessidade de registro para se reconhecer a autoria de uma criagdo, as
obras protegidas pelo direito autoral possuem uma exigéncia menor em sua capacidade
contributiva se comparada a outra modalidade de protecdo. (BARBOSA, 2018). Assim, nas
palavras do mencionado autor:

Tal dicotomia no ambiente econdmico é dotada de uma estratégica causa, eis que a
politica publica na Propriedade Industrial privilegia a seguranca juridica, a
publicidade e o reconhecimento (em geral objeto de empenho pelos hipersuficientes);
e, de outro lado, pondera os interesses da criatividade, da autonomia privada e da
auséncia de burocracia nos Direitos Autorais (frequentemente fruto de criacdes de
hipossuficientes). Portanto, tal como no principio constitucional da capacidade

contributiva, exige-se mais de uns e menos de outros, a depender do contexto e em
observancia a isonomia material concreta. (BARBOSA, 2018, p. 35).

17 Tradugdo livre a partir do original: “Claramente se advierte, por tanto, que cada objeto sobre el que recae uno

de estos derechos de exclusiva es [...] en bien que queda sustraido al principio de la libre empresa y,
consiguientemente, al de la libre competencia.” (OTERO LASTRES, 2009, p. 53).
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Um ultimo ponto a ser discutido no presente subcapitulo sobre os direitos autorais sao
as questdes relacionadas as limitacdes que o titular desse direito possui. Tais limitagdes constam
previstas nos artigos 46, 47 e 48 da LDA, e foram orientadas pelo entendimento obtido pelos
paises na elaboragdo da CUB, e ratificados pelo Acordo TRIPS. Entretanto, esses limites e
excecdes sdo um topico um tanto divergente entre doutrinadores, de maneira que se coloca em
confronto os direitos de um autor sobre a titularidade e exploracdo de sua criacdo, com
prerrogativas individuais mais amplas, como acesso ao ensino, a cultura e a informacéo.
(SOUSA, 2013).

A CUB, de certa maneira, orienta os doutrinadores com relacéo as excecdes e limitagdes
do direito de autor, estabelecendo regras conhecidas como three-step test (regra dos trés
passos), e assim acaba por garantir o direito de reproducéo por terceiros ndo autorizados em
algumas hipdteses. Essas regras na CUB, constam no disposto no seu artigo 9.218, e podem ser

entendidas pela leitura do inciso VIII do artigo 46 da LDA, conforme consta:

Art. 46. N&o constitui ofensa aos direitos autorais:

[-]

VIII —a reprodugéo, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes,
de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plasticas, sempre que a
reproducdo em si ndo seja o objetivo principal da obra nova e que ndo prejudique a
exploragdo normal da obra reproduzida nem cause um prejuizo injustificado aos
legitimos interesses dos autores. (BRASIL, 1998).

Com isso, pode-se entender que existem trés topicos a serem observados, 0s tais trés
passos, para 0s quais se estabelecem os limites para o direito de autor. Se observa quando néo
ha conflito com a exploracdo comercial normal da obra, quando néo héa prejuizo ndo justificado
aos interesses legitimos do autor, e como a CUB coloca, em certos casos especiais®®. (BASSO,
2007). E em sua analise sobre esses requisitos que a CUB nos apresenta para as limitagdes e
restri¢cfes do direito autoral, Marcos Rogério de Sousa menciona o seguinte:

As palavras “certo” e “especial” por si so6 ja limitam as exceg¢do do direito de
reproducdo, elas devem ser claramente definidas pois € impossivel identificar todas
as possiveis situagdes em que a excecdo deve ser aplicada, por isto ela deve ser
interpretada restritivamente em termos quantitativos, bem como no sentido

18 para fins de comparagio, observe o disposto no referido artigo da CUB: “As legislagdes dos paises da Uni&o
reserva-se a faculdade de permitir a reproducdo das referidas obras em certos casos especiais, contanto que tal
reproducdo nao afete a exploracdo normal da obra nem cause prejuizo injustificado aos interesses legitimos do
autor”. (BRASIL, 1975)

19 A expressdo “casos especiais” ndo foi transcrita para a LDA, porém o trecho do art. 46 inc. VIII que menciona
“a reprodugdo de pequenos trechos de obras preexistentes, sempre que a reproducao nao seja o objetivo principal
da obra nova” apresenta esse destaque restritivo, sendo interpretado como o mesmo conceito. (BASSO, 2007, p.
500 e SOUSA, 2013, p. 220).
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qualitativo, devendo ser claramente definida em seu escopo e alcance, considerando
ndo apenas aqueles usuarios que, efetivamente, utilizardo da exce¢do, mas também
todos aqueles que, potencialmente, se aproveitardo da limitacdo legal, que neste caso
ndo constitua a razdo de ser de obra nova. (SOUSA, 2013, p. 221).

E assim, nota-se que a seara das limitagGes aos direitos autorais ndo é um tanto complexa
e seu entendimento pela literatura é pouco explorado. Cabendo, na medida de cada caso, a
atuacdo do poder judiciario para resolucdo de eventuais conflitos entre autores, e terceiros que
estejam, ao entender destes, infringindo em seu direito reconhecido pela LDA. Cabe ressaltar,
também, que a presente dissertacdo ndo possui o0 intuito de abordar esse assunto de maneira
exaustiva, deixando essa tematica para outros pesquisadores se debrucarem. Entretanto, coube
a mencao a existéncia desses mecanismos de controle aos direitos autorais, para que se possa
refletir sobre o fato de que as criacBes autorais também cumprem um papel social, e a sua
utilizacdo por terceiros, mesmo que ndo autorizados expressamente pelos autores, possui um
amparo, ainda que pequeno, na legislacao.

Dessa maneira, fica exposta a utilizacao da regra dos trés passos como uma ferramenta
de entendimento e resolucéo para conflitos que tenham relagio com direito de autor?® e o acesso
a informacdo, sendo que estas questdes devem ser interpretadas de maneira restritiva e em a
favor do autor, conforme o disposto no artigo 4° da LDA?! (SOUSA, 2013). E conforme
concluido por Maristela Basso:

Toda vez que um dos steps da regra dos trés passos for infringido, ndo se dirigindo o
uso da obra para fins de interesse publico, estaremos diante de violacdo aos direitos
fundamentais dos autores de auferirem beneficios a partir de seus trabalhos, consoante

o disposto no art. 5°, incisos XXVI1?2 e XXIX?, da Constituicio Federal, de 1988.
(BASSO, 2007, p. 502-503).

Da mesma forma, encerra-se a insercao sobre os limites do direito autoral com o que

conclui Marcos Rogério de Sousa sobre o assunto:

20 Cabe ressaltar aqui que a aplicagdo desses conceitos com relacdo as limitagdes de direitos de propriedade
intelectual ndo séo exclusividades do campo do direito autoral. Conforme mencionado por Edson Beas
Rodrigues Janior, o Acordo TRIPS, em suas clausulas de excegdo, dispostas nos artigos 13, 17, 26 (2) e 30,
estabelece que ndo sé os direitos de autor, mas também as marcas, os desenhos industriais e as patentes, estdo
sujeitas a limites tacitos. E essas clausulas apontam quais as exigéncias que 0s paises membros da OMC devem
observar para estabelecer excecdes aos direitos de propriedade intelectual. (RODRIGUES JUNIOR, 2016).

2L <Art. 4° Interpretam-se restritivamente os negécios juridicos sobre os direitos autorais.” (BRASIL, 1998).

22 «xX X VII — aos autores pertence o direito exclusivo de utilizagdo, publicagio ou reproducéo de suas obras,
transmissivel aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar” (BRASIL, 1988).

23 <X XIX — a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario para sua utilizacdo, bem
como protecdo as criagdes industriais, & propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos
distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do Pais” (BRASIL,
1988).
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A Regra dos trés passos é a solugdo mais coerente para resolver os de conflitos entre
direito de autor e o acesso a informacdo no ordenamento interno, devendo ser
interpretado, a priori, de forma restritiva e em favor do autor, porém advertimos que
deve ser analisado o caso em concreto, pois no direito ndo ha regra absoluta. Tanto o
direito de autor quanto o direito de acesso ao conhecimento ndo sao direitos absolutos.
Uma compreensdo distorcida da matéria se traduz no esmagamento deste instituto.

A Regra dos trés passos surge para conciliar a legitima protecdo aos autores e as
indmeras oportunidades da convergéncia tecnoldgica favorecendo um sistema
nacional de propriedade intelectual moderno, equilibrado e justo face a enorme
demanda cultural do pais e promover uma sociedade menos desigual no acesso a
cultura e ao conhecimento. (SOUSA, 2013, p. 225-226).

Diante do exposto, 0 presente subcapitulo teve como objetivo mencionar algumas
caracteristicas do direito de autor, protecdo juridica que incide sobre toda obra artistica de
criagéo intelectual. E tendo em vista que 0s personagens e mascotes sdo criagdes intelectuais,
evidentemente artisticas, estes estdo amparados por essa protecio®*. De maneira consequente,
as obras plasticas com formato tridimensional, a saber as esculturas e as obras de arte aplicada?®,
também sdo passiveis desta modalidade de protecdo. E de acordo com Jodo da Gama Cerqueira,
as obras de arte aplicada possuem como objetivo “a producdo artistica de objetos industriais e
ndo a produ¢do industrial de objetos de arte” (CERQUEIRA, 2010).

A partir de todo o exposto, se estabelece que, ndo obstante as divergéncias dos
doutrinadores sobre a protecdo dos personagens pelo direito autoral, ndo se pode negar que eles
fazem parte de obras artisticas e sua criacdo se da a partir de um esforco por parte do seu autor.
E também, em muitos casos, o personagem € o elemento principal de uma obra, e através dele
que se estabelece um vinculo entre o publico e a histdria, e por consequéncia fazendo a
manutencdo do legado criativo do seu autor. E € nesse sentido que este pesquisador aborda um
assunto, a ser deixado como uma reflexd@o pela presente dissertacdo, uma vez que nao se pode

penalizar o criador, por sua criacdo se tornar amplamente conhecida, de maneira a ndo conferir

24 A protegdo dos personagens pelo direito de autor ndo é um ponto harmonizado da doutrina. O autor José de
Oliveira Ascensdo, por sua vez, entende que esses elementos ndo sdo protegidos de maneira isolada. Por ndo
possuirem “em si a individualidade caracteristica da obra literaria e artistica” (ASCENSAO, 1997, p. 53). Nesse
sentido, cabe ressaltar que o referido autor faz referéncia aos personagens como corpus misticum, ou entidades
isoladas. Tal qual um personagem de um livro, que existe na cabeca de cada leitor de uma maneira diferente,
cada leitor tem a sua percepg¢éo e imaginagdo sobre esse personagem. O mesmo parece ndo se aplicar quando
esse personagem se manifesta de alguma maneira visual, como um personagem em uma obra visual ou
audiovisual, na qual ha uma caracterizagdo tangivel do personagem. Nesse caso, entende-se que estaria sujeita a
protecdo do direito de autor a obra artistica do desenho, por exemplo, e seria 0 autor desse desenho o titular deste
direito.

25 Cabe ressaltar que a protecdo das obras de arte aplicada ndo consta como expresso na lei atualmente vigente,
tendo em vista as obras dispostas no Art. 7° da LDA. Entretanto, entende-se que o rol das obras dispostas no
referido artigo é considerado exemplificativo e ndo exaustivo, uma vez que no extinto cédigo de direito autoral
constava a prote¢do desse tipo de obra de arte. Como se pode observar pela leitura do inciso X1 do artigo 6° da
Lei n®5.988/73, lei anterior que regulava os direitos autorais e que foi revogada pela LDA. (BRASIL, 1973).
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sobre essa obra, e consequentemente para o seu autor, as devidas garantias que o direito autoral
confere em outros casos.

N&o obstante a incidéncia da protecdo pelo direito autoral, nada impede a protecéo por
outro ativo da propriedade industrial do mesmo elemento, caso esse atenda aos requisitos de
cada um deles. No préximo subcapitulo sera debatido a incidéncia da protecao conferida pelo
registro de desenho industrial. A protecdo obtida pelo registro de marca sera discutida no
capitulo 2 da presente dissertagdo, conforme ja informado, com um destaque para as marcas

tridimensionais.

1.2. O DESENHO INDUSTRIAL

O desenho industrial é um direito de propriedade intelectual que possui caracteristicas
peculiares. Estando situado no rol dos direitos de propriedade industrial, mas com uma interface
grande com o direito de autor, pode-se inferir, conforme mencionado por José Manuel Otero
Lastres, que o Desenho Industrial € o mais complexo direito de propriedade industrial de todos
em funcéo do objeto protegido e dos sistemas de protecdo. (OTERO LASTRES, 2008, p. 218).

Esse registro é um titulo que protege a forma plastica de um objeto ou um padrao
ornamental, garantindo ao seu titular o direito de exclusividade para exploracdo comercial da
sua criacdo. A LPI traz no seu artigo 95 a seguinte definicdo do que se considera desenho
industrial para fins de registro:

Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plastica ornamental de um objeto ou
0 conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto,

proporcionando resultado visual novo e original na sua configuracdo externa e que
possa servir de tipo de fabricacdo industrial. (BRASIL, 1996).

A partir desta definicdo, Maité Cecilia Fabbri Moro entende os desenhos industriais
como “criagdes de forma aplicadas a objetos de uso pratico” (MORO, 2009, p. 213), e cita sua
finalidade, conforme mencionado por Newton Silveira, como sendo em “conferir um aspecto
novo ao objeto a que se aplicam. E a aparéncia do objeto, o efeito exterior que ele proporciona
que ¢ valorado pela protecdo do desenho industrial” (SILVEIRA, 1982 apud MORO, 2009).

Com isso, Maité Cecilia Fabbri Moro menciona que “a prote¢do de desenho industrial
se dirige as formas ornamentais, tanto aquelas que se constituem de objeto tridimensional
ornamental quanto aquelas que consistem em um conjunto ornamental de linhas e cores que
possa ser aplicado a um produto” (MORO, 2009, p. 231).

A protecgdo conferida pelo registro de um desenho industrial possui uma validade que
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pode atingir no maximo 25 anos. De acordo com o artigo 108 da LPI: “O registro vigorara pelo
prazo de 10 (dez) anos contados da data do depdsito, prorrogavel por 3 (trés) periodos
sucessivos de 5 (cinco) anos cada.” (BRASIL, 1996). E apds o fim desse referido prazo, o objeto
protegido por este instituto “podera ser fabricado ou vendido por qualquer pessoa, sem
necessidade de autorizagdo do antigo titular” (MORO, 2009, p. 230).
E da natureza do desenho industrial a sua funcdo ornamental, e assim ele se diferencia
de outros direitos de propriedade industrial. Quando a protecdo do registro recai sobre o que é
considerado puramente ornamental, essa protecdo se afasta de outras que podem incidir sobre
a funcionalidade do objeto ou sobre o seu efeito técnico. Conforme Felipe Barros Oguendo:
Tudo que ndo for ornamental e supérfluo, tudo o que for essencialmente funcional e

atil, esta excluido da protecdo por desenho industrial, por pertencer ao ramo das
patentes ou por j& estar em dominio publico. (OQUENDO, 2014, p. 20).

Dessa maneira, pode-se entender o desenho industrial como uma concepgdo com um
carater essencialmente ornamental, que visa trazer um carater estético mais agradavel ao objeto.
E conforme colocado por José Roberto d* Affonseca Gusméo em referéncia ao ja indicado por
Jodo da Gama Cerqueira, “os desenhos e modelos industriais constituem invencées de forma,
destinadas a produzir efeito meramente visual”, e ressalta que “estas criagdes visam dar aos
produtos e artigos industriais um aspecto novo que, além de distingui-los de outros semelhantes,
0s torne mais agradaveis a vista, ja pela sua ornamentagdo, ja pela forma que apresentam”.
(CERQUEIRA, 2010 apud GUSMAO, 2015, p. 285). Tendo isso em mente, José Roberto d’
Affonseca Gusmao nos traz uma reflexdo sobre o objeto protegido pelo registro de desenho
industrial:

O objeto protegido pelo registro de desenho industrial é, portanto, fruto da cria¢do do
espirito humano, resultado dessa faculdade estética, da capacidade de embelezar, de

criar arte, as quais, como ja se disse, constituem alguns dos tracos diferenciadores do
género humano. (GUSMAOQ, 2015, p. 285).

Para que um desenho industrial seja registravel no INPI, ele precisa atender os requisitos
de novidade, originalidade e aplicacdo industrial. De acordo com o artigo 96 da LPI, o desenho
industrial é considerado novo quando ndo compreendido no estado da técnica, que por sua vez
é estabelecido como tudo que foi tornado publico antes da data de deposito do pedido, no Brasil
ou no exterior. O requisito da originalidade é abordado pelo artigo 97 da LPI, que aponta que 0
desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuracdo visual
distintiva, em relag&o a outros objetos anteriores. (BRASIL, 1996). Alem disso, o requisito da

aplicabilidade industrial € mencionado no Manual de Desenhos Industriais do INPI, indicando



45

que se trata da capacidade de objetos ou padrdes serem plenamente reprodutiveis, devendo “J...]
ser passiveis de reproducdo em escala industrial com uniformidade predominante, sem desvios
de configuracdo substanciais”. (INPI, 2022).

Além dos requisitos para registrabilidade de um desenho industrial, a LPI indica, no seu
artigo 98, que néo é considerado como desenho industrial qualquer obra de carater puramente
artistico, restringindo o registro de obras de arte como desenho industrial. E também, a LPI
indica no seu artigo 100 o que ndo é registrdvel como desenho industrial:

I — o0 que for contrario a moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem
de pessoas, ou atente contra liberdade de consciéncia, crenca, culto religioso ou ideia
e sentimentos dignos de respeito e veneragéo;

Il — a forma necesséria comum ou vulgar do objeto ou, ainda aquela determinada
essencialmente por considerag@es técnicas ou funcionais. (BRASIL, 1996).

Dessa maneira, o desenho industrial precisa se diferenciar das demais formas anteriores

e ja inclusas no estado da técnica®®, através de sua originalidade. E com o requisito da

originalidade, o desenho industrial mostra, como ja mencionado, a sua caracteristica hibrida

dentro dos direitos de propriedade intelectual. Conforme mencionado por Felipe Barros
Oquendo:

a originalidade do desenho industrial corresponde & atividade inventiva exigida para

concessdo de patente de invencdo e modelo de utilidade e & originalidade minima
necessaria a uma obra para receber a protecdo autoral. (OQUENDO, 2014, p. 13).

Além disso, o requisito da originalidade de um desenho industrial cumpre a fungéo de
distingui-lo dos demais anteriores. Em uma primeira leitura, podemos acreditar que o requisito
da originalidade se assemelha ao da distintividade do direito de marcas. Contudo, enquanto no
caso da marca, esta € concedida com a funcdo de distinguir produtos e servicos de outros
idénticos, similares ou afins de origem diversa, estando o0 escopo deste direito restringido pelo
principio da especialidade, no caso do desenho industrial a referéncia que se tem ao se avaliar
0 requisito da originalidade € a dos objetos anteriores contidos no estado da técnica. A
originalidade de um desenho industrial, entdo, cumpre o papel de diferenciacdo em relacdo aos
anteriores, independentemente de serem de fato concorrentes. Entretanto, tal terminologia
contribui ndo somente para a hibridez do desenho industrial, mas também para certa confusédo

com um conceito que ja é bastante fundamentado no direito marcario. E o uso deste conceito

2% De acordo com o § 1° do art. 96 da LPI, o estado da técnica é constituido por tudo aquilo tornado acessivel ao
publico antes da data de depoésito do pedido de registro de desenho industrial, no Brasil ou no exterior, por uso
ou qualquer outro meio. (BRASIL, 1996)
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se identifica como gerador de certo debate, conforme mencionado por Maité Cecilia Fabbri

Moro:
Essa definigdo confunde originalidade com distintividade, ao dizer que aquela se
constitui de ‘configuracdo visual distintiva, em relacdo a outros objetos’. A
distintividade é um conceito eminentemente marcario e, nesse sentido, ndo pode ser
‘transplantado’ para os desenhos industriais. A distintividade marcéria analisa se,
primeiramente, em relagéo ao prdprio produto ou servigo assinalado, o que ndo é o
intuito da lei para a analise da originalidade do desenho industrial, cuja avaliagao é
feita em relacdo aos objetos existentes. Sé isso ja seria suficiente para ndo recomendar

o uso da expressdo ‘distintiva’ como qualificativa da originalidade do desenho
industrial. (MORO, 2006. p. 236)

Ainda assim, é inegavel a capacidade de um desenho industrial que atende plenamente
0 requisito da originalidade em se distinguir de outros. Conforme conclui Felipe Barros
Oquendo, “essa distinguibilidade do desenho industrial deve ser tanto intrinseca quanto
extrinseca.” (OQUENDO, 2014, p. 106). Sendo o componente intrinseco da distinguibilidade
de um desenho industrial o seu artificio de ndo ser necessario, comum ou vulgar. E a sua
distinguibilidade extrinseca se mostra na sua distin¢do visual entre as demais configuracbes
visuais ja conhecidas. (OQUENDO, 2014).

Com isso em mente, se faz necessaria uma breve mencéo a teoria do contributo minimo,
conforme discutida amplamente por Denis Borges Barbosa em seus artigos e livros. Em sua
construgdo essa caracteristica se refere a uma “margem minima de contribuicao social além do
simples investimento, dificuldade ou esfor¢o.” (BARBOSA, 2009, p3). E de maneira
complementar, ele ainda faz uma comparacao entre 0s desenhos industriais e as patentes de
inveng¢ao, quando menciona que “anog¢ao de originalidade ¢ a modalidade de contributo minimo
prépria dos desenhos industriais, como a atividade inventiva o é das patentes de invengédo.”
(BARBOSA, 2014, p. 6).

Além disso, cabe ressaltar que o registro de um desenho industrial ndo se limita ao
segmento de mercado do objeto, conforme ocorre com o registro de uma marca, em que o objeto
de protecdo deve indicar produtos e servi¢os que acabam por compor um segmento no qual o
titular pretende usar o sinal. Somando isso com o requisito da originalidade, mencionado no
artigo 97 da LPI, e observando-se que ndo é mencionado no referido artigo o risco de confusdo
ou associagdo com objetos anteriores, pode-se avaliar que a protecdo do desenho industrial,
apesar de ter um prazo para terminar, se mostra mais robusta que a obtida por um registro de
marca, tendo em vista que tal protegdo ndo se vé limitada ao risco de confusdo, mas engloba o
direito garantido ao titular de impedir terceiros de produzirem, venderem, importarem,

exportarem objeto que incorpore desenho industrial registrado.
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Dessa maneira, diante do exposto sobre os desenhos industriais, pode-se imaginar que
uma concepcao contendo a representacao de um personagem, possa ser protegida por este ativo
de propriedade industrial. Haja vista o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela LPI, ndo
se observa Obice para que determinada representacdo de um personagem ou mascote possa
compor o carater ornamental de determinado produto. Ainda que a protecdo conferida pelo
registro de um desenho industrial tenha uma data para terminar, essa modalidade de protecao é
relativamente utilizada no mercado para a protecdo de alguns elementos que compde 0 aspecto
ornamental de alguns itens. Nesse sentido, 0 mesmo pode ser verificado pela leitura do Manual
de Desenhos Industriais do INPI, em especial o seu item 5.6.9 Mascotes e personagens, que

apresenta o descrito abaixo seguido de uma figura:

A representacdo grafica de mascotes e personagens pode ser registrada como padrdo
ornamental. A protegdo, nesse caso, ndo incidird sobre 0os mascotes e personagens em
si (0s quais pertencem a esfera dos direitos autorais), mas sobre a representa¢do
gréfica nos desenhos ou fotografias. (INPI, 2022).

Figura 6 — DIs BR 30 2012 002793-4 e BR 30 2012 002798-5, padréo ornamental aplicado a objetos: o
exemplo é composto pela representacdo de uma mascote, no caso o Fuleco, da Copa do Mundo FIFA de 2014.
Fonte: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/attachments/download/2460/5-5-9 BR_30 2012_002793-

4 e BR 30 2012 _002798-5.jpg. Acesso em 18 ago. 2022.

Com isso, a partir desse exemplo trazido pelo Manual de Desenhos Industriais, em

consulta a base de dados do INPI%’, pode-se verificar outra ocorréncia da representa¢io de um

27 Essa consulta a qual se faz referéncia nesse paragrafo fez parte da elaboragdo do trabalho final da disciplina
Desenhos Industriais, cursada em 2021 pelo autor desta dissertacdo, como crédito eletivo para o curso de
Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovagao. O referido trabalho teve como titulo “Registros de
Desenhos Industriais contendo personagens ou mascotes”, e dentre os resultados encontrados e apresentados
pelo trabalho, foi escolhido o exemplo a ser descrito na sequéncia, para ilustrar o presente subcapitulo desta
dissertacéo.
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personagem que foi registrado como desenho industrial. E o caso dos “Cavalinhos do
Fantastico”, que foram objeto de pedido de registro de desenho industrial, conforme ilustrado
na Figura 7. Eles foram criados para um quadro dentro do programa de televisdo “Fantastico”
que vai ao ar nas noites de domingo pela TV Globo, pelo jornalista Tadeu Schmidt em 2008,
durante o Campeonato Brasileiro de Futebol do citado ano, e ao longo dos anos foram ganhando
mais espacgo na cobertura esportiva da emissora. Esses divertidos personagens participavam da
programacao esportiva da TV Globo, e interagiam com os apresentadores. (CAVALINHOS,
2022).

Figura 7 — Composicéo realizada pelo pesquisador, a partir das varia¢des apresentadas pelo titular do DI
BR 302019000431-3, configuracéo aplicada a boneco.
Fonte: https://busca.inpi.gov.br. Acesso em: 28 ago. 2022.

I & | —

ta :I;adeu Schmidt.

Figura 8 — Um dos Cavalinhos do Fantastico e o jornalis
Fonte:
https://s2.glbimg.com/vOOhA2GBEVWAIGOsWJWsCnzdHzE=/0x0:2048x1365/984x0/smart/filters:strip_icc()/
i.53.glbimg.com/VL/AUTH_ee6202d7f3f346a7a5d7affb807d8893/internal_photos/bs/2022/3/7/UCWs2xSLiBFs
EVwOutMg/cavalinhos-do-fantastico.jpg. Acesso em 18 ago. 2022.

E assim, os titulares precisam proteger as suas criagdes para uma melhor exploragéo
econbmica. A protecdo de bens intangiveis através de direitos de propriedade industrial se
mostra uma estratégia necessaria para 0 desenvolvimento e sucesso das empresas,
salvaguardando as suas criagdes no modelo que considerarem mais adequado. Dentre os direitos

de propriedade industrial, o desenho industrial € uma modalidade de prote¢do que comporta a
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exclusividade de seu escopo em torno do aspecto ornamental da criacdo, dentro de um periodo
limitado de tempo, tornando o uso ornamental daquela criacao acessivel depois de decorrida a
sua validade. H& de se refletir, assim, sobre as estratégias de uma empresa em se utilizar da
protecdo pelo desenho industrial, em preferéncia as outras modalidades do direito de
propriedade intelectual. A estratégia adotada, da protecdo por um periodo limitado de tempo
seguida da possibilidade de que o objeto de protecdo possa ser utilizado por terceiros sem
autorizagdo prévia?®, é uma maneira de alimentar o imaginario coletivo, com os elementos
necessarios para a evolucao das relages de consumo, com a contrapartida de entregar para a
sociedade o elemento temporariamente protegido.

Com isso, a partir de todo o exposto, se encerra a discussdo acerca das peculiaridades
dos desenhos industriais. Entretanto, antes de se debrucar sobre o universo do direito marcario,
este pesquisador deixa mais uma questdo, para servir como um ponto de reflexdo, tendo em
vista a finitude de um registro de desenho industrial, e sua eventual entrada do estado da técnica.
No caso das personagens ou mascotes tidas como desenhos industriais, sendo devidamente
utilizadas como padrdes ornamentais ou configuracGes aplicadas a determinados produtos,
terminada a vigéncia desse direito da propriedade industrial, o que resta para estes elementos?
Seriam eles apenas um conjunto ornamental de linhas e cores? Resta claro que eles permanecem
exercendo o0 seu papel de personagem ou mascote, isto €, fazendo com que o publico
consumidor ainda faca referéncia a sua obra original ou ao seu proposito inicial. A percepcao
do publico sobre determinado elemento ndo se altera com a finitude administrativa de um

registro de propriedade industrial.

28 Aqui cabe uma ressalva, de que o verdadeiro ingresso de determinado elemento no dominio pablico pode
depender da existéncia de outros direitos. E assim, a disponibilidade desse elemento previamente protegido para
que possa ser utilizado sem autorizagdo do autor, depende da inexisténcia de outros impedimentos que podem
eventualmente incidir sobre o referido objeto de protecdo, sejam esses impedimentos conferidos pela protecdo
dos direitos autorais ou por outro direito de propriedade industrial, como por exemplo um registro de marca. Em
uma situacao hipotética, em que exista somente a protecdo do registro de desenho industrial, no momento em
que a validade desse registro termina, o elemento protegido entra na esfera do dominio publico, podendo ser
utilizado por terceiros sem a autorizacdo do antigo titular do referido desenho industrial.
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2. AS MARCAS E OS PERSONAGENS E MASCOTES

Todas as criagOes do intelecto humano podem ser protegidas, de alguma maneira, por
direitos da propriedade intelectual. Como ja discutido no capitulo anterior, o direito de autor é
uma das vertentes juridicas na qual esta amparada a protecdo aos autores e as suas criacoes.
Outra vertente da propriedade intelectual, nesse caso quando o objeto da protecdo possui uma
interface com as atividades dos setores da inddstria, do comércio ou da prestacdo de servicos,
é a propriedade industrial, que possui ativos como as patentes, os desenhos industriais e as
marcas. As patentes ndo serdo objetos de discussdo da presente dissertacdo, e 0s desenhos
industriais ja foram previamente discutidos no capitulo anterior. E por sua vez, as marcas serao
discutidas com mais profundidade no presente capitulo.

Oportuno se faz lembrar que a presente dissertacdo possui como objeto os personagens
e mascotes, e a sua relacdo com o direito de marcas, em especial com as marcas tridimensionais.
Esses elementos que parecem impregnar o imaginario dos consumidores sdo figuras
extremamente presentes nos produtos consumidos cotidianamente na sociedade de consumo
em que se vive, e da mesma maneira estdo presentes também em diversos servigos que sao
disponibilizados pelas empresas e entidades da sociedade capitalista. Para se entender melhor
COMO gue 0s personagens e as mascotes podem (ou ndo) atuar como marca para um determinado
produto ou servico, € preciso inicialmente compreender melhor esse direito da propriedade
industrial. E com isso, 0 presente capitulo ird apresentar uma visdo inicial sobre as marcas, com
base no que a doutrina entende como sendo as fun¢des de uma marca, assim como em suas
principais caracteristicas e 0s principios que regem o seu funcionamento.

Preliminarmente € necessario se observar uma caracteristica peculiar das marcas, em
comparagdo com outros direitos da propriedade intelectual. Como se sabe, alguns direitos da
propriedade intelectual possuem, em sua caracteristica fundamental, uma duracdo para a
protecdo conferida, como um aspecto de contrapartida pelo esforco criativo, e também pelo
esforco financeiro, que o criador teve para o desenvolvimento da sua criagdo. Contudo, as
marcas possuem a caracteristica de poderem ser renovadas por periodos sucessivos, tendendo
a perenidade. (MORGADO, 2018).

Assim se da, pois, a marca exerce, no mercado, o papel de evitar o engano do
consumidor, combatendo as assimetrias de informacdo e diminuindo os custos de busca,
consoante ao discutido por Giovanni Battista Ramello (2006). Portanto, a marca utilizada, que

cumpre com a sua fungéo, garante maior transparéncia no mercado, auxiliando na estruturagao
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de uma concorréncia leal. Mais que justo se torna a manutencdo da protecdo, tendo em vista o
cumprimento da funcdo da marca diante do interesse publico que tal funcdo exerce
(ASCENSAO, 2001). Acrescentando-se a essa discussdo, Mdnica Christina Rodrigues
Morgado, em sua tese de doutorado, informa:
Sabidamente, a marca traz em seu bojo aspectos peculiares. Geralmente, os direitos
de propriedade intelectual sdo temporarios, ja o direito a marca tende a perenidade; 0s
primeiros versam sobre novidade e originalidade, conforme a espécie, permitindo um
avanco direto tanto na técnica quanto nas artes, ao passo que a marca, simplesmente

evita a confusdo entre aquilo que assinala, facilita o comércio e, s6 indiretamente
permite o progresso técnico, econdmico e social. (MORGADO, 2018, p. 46).

Com isso, nota-se que as marcas possuem caracteristicas que as tornam elementos de
extremo interesse por parte das empresas, por terem esta capacidade de perdurarem por tantos
anos em vigor. Contudo, uma marca nao é um titulo a ser adquirido pela empresa e ser esquecido
em alguma gaveta, ela precisa ser usada, e desempenhar o seu papel. Destarte, se faz necessario
entender como se percebe 0 uso de uma marca, e qual papel que esse sinal exerce.

Dessa forma, é preciso estabelecer o que a doutrina entende como sendo a definicao
sobre 0 que é uma marca. Voltando-se para o que nos ensina Jodo da Gama Cerqueira, quando
indica que “a marca ¢ todo sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e artigos em
geral para identifica-los e diferencié-los de outros idénticos ou semelhantes de origem diversa”
(CERQUEIRA, 1946), podemos aferir que a marca possui dupla finalidade, a de distinguir um
determinado produto ou servico, e a de diferenciar esse produto ou servigo de outro semelhante
ou afim (CESARIO & MORO, 2012). Entretanto, neste primeiro momento, volta-se a atenco
para as definices sobre o que é a marca, e posteriormente serd debatida a suas funcdes e
finalidades, e os demais aspectos relacionados com a mesma.

As marcas como sinais distintivos possuem sua origem, de acordo com doutrinadores,
em dois momentos histdricos distintos. Em geral, os autores europeus?® consideram que a
origem das marcas remonta ao periodo da Idade Antiga®, ao passo que os demais autores

apontam essa origem como na Idade Média®! (MORO, 2003). Na Antiguidade, o uso de um

29 Maité Cecilia Fabbri Moro faz referéncia aos autores Marie-Angele Pérot-Morel, Albert Chavanne, Jean-
Jacques Burst, Maillard de Marafy, Alexandre Braun, Reynoard e Ramon Pella e Kéhler. Também faz referéncia
ao doutrinador nacional Douglas Gabriel Domingues, indicando o uso das marcas no periodo romano.

30 Entende-se como Idade Antiga, ou Antiguidade, o periodo historico situado aproximadamente entre o ano
4.000 a.C. e 0 ano 476 d.C. com a queda do Império Romano do Ocidente (FERNANDES, 2022).

31 Entende-se como Idade Média o periodo da histéria da Europa situado entre o século V, a partir da queda do
Império Romano do Ocidente no ano de 476 a.C., e o0 século XV, até a conquista de Constantinopla pelos
otomanos no ano de 1453 (SILVA, 2022).
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sinal distintivo aposto em algum objeto ndo tinha o aspecto comercial que se vé nos dias de
hoje, esse uso era meramente para a indicacdo da propriedade do referido objeto, como
mencionado por Maité Cecilia Fabbri Moro: “a essa época, ¢ certo, ndo se podia atribuir a marca
0 sentido comercial, pois [as marcas] ndo visavam & conquista de clientela. Sentido este
atualmente constatavel. Sua funcdo era restrita a indicacdo da propriedade do objeto, a uma
relagdo de pertinéncia” (MORO, 2003, p. 24).

O periodo medieval, trouxe uma evolucdo no uso dos sinais distintivos, levando em
conta o progresso dos sistemas econdmicos da época. As marcas passam a ser usadas com base
na funcdo exercida por elas. (MORO, 2003). Com relacdo a isso, Jodo da Gama Cerqueira
coloca, de maneira enfatica que: “é, pois, na Idade Média que as marcas vao encontrar sua
origem com o carater de propriedade, que ainda hoje conservam e com finalidade mais
aproximada da funcdo econdmica que as caracteriza na época contemporanea” (CERQUEIRA,
1930, p. 12 apud MORO, 2003, p. 24). Destarte, fica evidente o papel econdémico e comercial
que o sinal marcario passou a desempenhar desde entdo.

Nesse sentido, ressalta-se aspectos relevantes da conjuntura da época, conforme
menciona Maité Cecilia Fabbri Moro:

Surgem, na Idade Média, as corporacdes de oficio®?. Nessas corporacdes mestres
trabalhavam em suas oficinas e identificavam suas mercadorias com a marca
corporativa. Esta pratica ndo s6 garantia que quem havia feito o produto era um mestre
ligado aquela corporagdo, que ele exercia sua atividade de forma legitima, mas
também que respeitava as regras e especificagdes técnicas daquela corporacdo. Se ndo

respeitadas as normas, o mestre era responsabilizado e punido severamente. (MORO,
2003, p. 25).

Faz-se possivel observar uma preocupacao em assegurar a origem de determinado bem,
atribuindo ao mesmo um selo que cumpria o papel de informar a quem adquiria o referido item,
de que o mesmo tinha sido fabricado por pessoa ou entidade qualificada e capacitada para tal.
Assim, ja é possivel estabelecer uma relacdo com o que se observa hoje com relacéo ao papel
de uma marca, como destaca sobre o periodo medieval Clotilde Perez:

O expediente de marcar produtos facilitava ainda a identificagdo de produtos de

qualidade inferior, que poderiam prejudicar outros produtos da guilda, permitindo a
aplicacdo de puni¢des ao produtor responsavel.

[.-]
As marcas tornam-se, desde esse momento, uma prote¢do ao consumidor, que podia
facilmente identificar a origem da mercadoria comprada. (PEREZ, 2004, p. 8).

32 Também conhecidas como “guildas”.
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Nota-se, entdo, que o sinal marcario, aposto em determinado item, comunica ao seu
consumidor a informacdo sobre a procedéncia do mesmo. Entretanto, cabe a esse consumidor
o reconhecimento daquele sinal, e somente apds essa identificacdo é que se estabelece a relacdo
entre o item e 0 seu produtor, conferindo assim as qualidades e propriedades que se deseja
quando se procura determinada origem em detrimento de outra. (BARBOSA, 2006). Conforme

colocado por Dénis Borges Barbosa:

Os direitos sobre os signos distintivos sdo direitos de clientela em sua forma mais
flagrante. A situacdo perante o mercado conseguida pela empresa depende da
producdo de coisas e servigos capazes de satisfazer necessidades econdmicas, como
também depende de que o publico seja capaz de identificar a coisa e 0 servico como
tendo as qualidades atribuiveis a uma origem.

As marcas, assim, sdo sinais distintivos apostos a produtos fabricados, a mercadorias
comercializadas, ou a servicos prestados, para a identificacdo do objeto no mercado.
Tal assinalamento resulta em favor de um determinado titular de direitos, de tal forma
que lhe permita, simultaneamente, fazer distinguir sua posicdo no mercado entre
ofertas comparaveis. A marca permite assinalar e distinguir. (BARBOSA, 2006, p. 7)

A partir disso, estabelece-se a fungdo de uma marca, que é de assinalar produtos ou
servicos, e diferencia-los de seus semelhantes. Entretanto, s6 é capaz de exercer as suas
finalidades o sinal marcario que esta em uso. Conforme mencionado por Ménica Christina
Rodrigues Morgado, s6 ha sentido na existéncia da protecdo pelo registro de marca para um
sinal que se pretende usar, pois € 0 uso da marca no mercado que permite o exercicio de sua

funcéo social. Nas palavras da referida autora:

A marca tem o papel indiscutivel de distinguir produtos ou servicos de outros
analogos. Distinguindo, informa o publico. Ora, isso s6 pode ocorrer se a marca for
usada. Nao foi em véo que a propria LPI estabeleceu a extin¢do do direito em fungéo
do néo uso.

E, no caso, a relevincia da sancdo pelo ndo uso da marca repousa na exigéncia
econbmica e social de que o bem que foi apropriado (e, portanto, retirado do
patrimdnio comum) seja socialmente aproveitado. Ndo faria sentido que um direito
que confere exclusividade de uso e exploragdo econdmica de um sinal, para distinguir
produtos ou servigos em determinado segmento de mercado, ndo fosse usado no curso
daquelas atividades, cerceando a liberdade dos concorrentes e, em Ultima andlise, a
liberdade em geral. O sinal objeto do direito de propriedade, enquanto bem imaterial,
depende do uso para se concretizar, para se consolidar no mercado. Sem o uso, a marca
seria um fim em si mesma, impondo-se por si s0. Ela ha que ser resultado de um
processo que se concretiza com o uso, através da disponibilizacdo dos produtos ou
servigos para o publico. (MORGADO, 2018, p. 50).

Das palavras até aqui tecidas, afere-se a relevancia da discusséo sobre fun¢des de marca,

0 que seré objeto do préximo subcapitulo.



54

2.1. FUNCOES DA MARCA

Mas o que de fato se entende quando se diz que a funcdo de uma marca é assinalar e
distinguir? De onde advém a capacidade de um sinal marcério de exercer essa finalidade? Pode-
se dispor, que essa capacidade € uma consequéncia do potencial do referido sinal de identificar
0 produto ou servigo de interesse do consumidor, diminuindo o tempo de busca e combatendo
as assimetrias de informacdo (RAMELLO, 2006), ou seja, sua capacidade de ser distintivo.
Cabe ressaltar que a distintividade de um sinal marcério € um dos requisitos para a
registrabilidade do mesmo, entretanto as questfes relacionadas a distintividade como um
requisito serdo debatidas mais adiante neste mesmo capitulo. Por enquanto, esta se falando da
func&o distintiva da marca.

Assim, se vislumbra que a distintividade de um sinal advém dessa capacidade do mesmo
em ser reconhecido, e logo de se distinguir dos outros, assinalando um determinado produto ou
servico. E de uma maneira que ampara essas duas caracteristicas, Luis Manuel Couto Gongalves
(1999) nos esclarece que se esta falando da funcgdo distintiva do sinal, ressaltando que néo se
trata apenas do ponto de vista econdmico e comercial. Como colocado pelo autor:

Ao atribuir ao produtor um direito de uso exclusivo de uma marca a lei visou, acima
de tudo, assegurar a identificacdo do produto como proveniente de determinada fonte
produtiva, a0 mesmo tempo que prevenia a susceptibilidade de confusdo com

produtos congéneres de outros concorrentes e estabelecia uma relagdo nova com os
consumidores permitindo a estes a repeticdo da mesma escolha.

[-]

Nesta fase, a funcéo distintiva desempenhava um papel claro: distinguia a diferente
origem dos produtos e garantia a constancia dessa mesma origem. (GONGCALVES,
1999, p. 26).

A funcdo distintiva de uma marca, logo, desempenha papel crucial em sua existéncia.
No mesmo sentido, e como colocado pelo autor espanhol Carlos Fernandez-Ndvoa, “a marca
propriamente dita surge quando a unido entre o signo e o produto é captada pelos
consumidores”*® (FERNANDEZ-NOVOA, 1977, p. 16). E com essa uniéo, se estabelece uma
relacdo na mente dos consumidores que sdo capazes de associar o conjunto que lhes é
apresentado [sinal + produto] com a empresa em particular que providenciou o referido produto.
(FERNANDEZ-NOVOA, 1977).

Nesse sentido, Maité Cecilia Fabbri Moro reconhece o estabelecido pelo mesmo autor

3 Tradugdo livre a partir do original: “La marca en sentido propio surge cuando la unién entre el signo y la
mercancia es captada por los consumidores.” (FERNANDEZ-NOVOA, 1977, p. 16).
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supracitado, o qual considera que uma marca € composta por trés elementos, a saber, o sinal, 0
produto e o carater subjetivo. O sinal, tido como o elemento intangivel que precisa ser aposto
em algum item, neste caso, no produto, que por sua vez trata-se do item tangivel no qual se fixa
o referido sinal. E o caréater subjetivo se trata da percep¢do dos consumidores resultado da uniédo
desses dois elementos [sinal + produto]. (FERNANDEZ-NOVOA, 1984 apud MORO, 2003).
E assim, conclui ela, sobre o carater psicologico envolvido:
o0 elemento psicolégico, que deve ser reconhecido para a efetividade de uma marca, é
a resultante de um trabalho do empresario buscando que a associacdo do signo ao
produto se estabeleca na mente do publico-consumidor, com o proposito de que estes
facam a associacdo signo-produto e de toda a gama de elementos que advém desta

relacdo, que geram a atratividade do produto e perpetuam sua clientela. (MORO,
2003, p. 33).

Além da funcéo distintiva, ja bem discutida acima, um sinal marcério possui algumas
outras funcBGes, mesmo que sejam consideradas secundarias, ou decorrentes de sua funcéo
principal. Sdo elas, a funcdo de indicacdo de origem de determinado produto ou servico, a
funcdo publicitaria de uma marca, a funcao de indicacdo de qualidade de determinado produto
ou servico, e por fim o seu papel econdémico na sociedade.

A funcdo de indicacdo de origem de uma marca ja foi a funcéo essencial de um sinal
marcario, conforme apontado por Jodo da Gama Cerqueira, desde a Idade Média até o inicio do
século XX (CERQUEIRA, 1946). Cabe ressaltar, que essa funcdo das marcas vem perdendo
forca com o aumento das praticas globais de comercializacdo de produtos. E também com a
possibilidade de que uma marca possa ser negociada e vendida para outra empresa interessada,
transferindo essa marca para terceiros, sem a obrigatoriedade de que seja vendido o
estabelecimento original de sua elaboracédo, tornando-a distante do seu produtor e elaborador
inicial. (CESARIO & MORO, 2012). Ademais, com as novas praticas de organizacio
empresarial, como as fusdes entre empresas ou aquisicbes de empresas menores por outras
maiores, a identificacdo da origem de uma marca ja ndo seria mais possivel (PORTO, 2017).

E observado, entdo, que a funcdo de indicacdo da origem de um sinal marcario veio
perdendo a sua forga, com o progresso dos modelos empresariais e econdmicos. Cabe ainda
destacar a possibilidade de cessdo da marca de forma isolada, sem que seja necessaria a venda
do estabelecimento comercial, ou seja, da capacidade para producdo de determinado produto
ou de prestacdo de determinado servico. Isso ocorre a partir da década de 1990, no final do
século XX, por conta do Acordo TRIPS em 1994, o qual proporcionou mudancas nas regras
para a cessdo de direitos marcarios. Com isso, passou a ser possivel a transmissdo autbnoma da

marca, e assim, conforme indicado por Luis Manuel Couto Gongalves “a marca ¢ negociada
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enquanto sinal distintivo no mercado da concorréncia” (GONCALVES, 1999, p. 182).

Outro fator relevante é a possibilidade de licenciamento de uma determinada marca, na
qual se admite que o titular da marca autorize uma ou Vvarias entidades a utilizarem a sua marca,
e essas partes licenciadas possuem condicdes diversas de exploragdo. Assim, conforme
colocado por José¢ de Oliveira Ascensao, “sob a mesma marca circulam produtos bons e
produtos maus” (ASCENSAQ, 2002, p. 102). Nesse sentido, o referido autor também comenta
sobre o enfraquecimento da fungdo de indicacao de origem de um sinal marcario quando ocorre
0 agrupamento de mais de uma empresa para se utilizar de um determinado sinal marcério,
conforme ele menciona:

Também nada salva a funcdo de determinagdo da origem dizer que a marca pode
provir de um conjunto de empresas que se associam para a usar em comunhéo. Pode
ndo haver nenhuma comunidade entre empresas diferentes que usam a mesma marca,
mesmo quando ha vinculos juridicos entre elas; e até pode nem haver vinculos

juridicos, como entre varios licenciados para o uso da mesma marca. (ASCENSAO,
2002, p. 103, nota de rodapé n° 5).

Entretanto, para parte da doutrina europeia, esta fungéo de indicacdo de procedéncia de
determinado produto ou servigo permanece como uma das fungdes ditas como pertinentes dos
sinais marcarios. E o que nos ensina o autor portugués Carlos Olavo (2005), quando menciona
gue essa caracteristica € um dos aspectos inerentes do sinal marcario, e ndo necessariamente
significa a designacdo de um ente especifico. Conforme abaixo, nas palavras do referido autor:

A indicacdo da origem empresarial do produto ou servigo ndo significa identificar-se
a firma ou denominacdo da entidade que o fornece, o que alids, muitas vezes, sera
indiferente para o consumidor. Mais do que a atribuicdo de um produto ou servico a
uma dada pessoa nominalmente designada, a marca visa estabelecer uma relagéo entre

um produto ou servi¢o e um determinado agente econdmico, independentemente da
individualizagdo concreta deste. (OLAVO, 2005, p. 73)

Quando se fala sobre a funcdo de uma marca de chamar a atencéo do consumidor, esta-
se fazendo referéncia a sua funcdo publicitaria. E essa funcdo esta intimamente ligada as
estratégias, adotadas pelos profissionais do marketing, relacionadas com a divulgacdo do
produto ou servico assinalado por uma marca. Uma dessas taticas de mercado visa interferir em
como o consumidor reconhece e percebe determinada marca, € o chamado posicionamento de
mercado, que é capaz de transmitir alguns valores pré-estabelecidos sobre determinada marca
para os seus compradores, atraves de praticas de publicidade direcionadas diretamente a eles.
(CESARIO & MORO, 2012). Como ensinado por Carlos Olavo (2005), a funcéo publicitéaria
de uma marca ndo advém de sua capacidade distintiva, e ndo tem relacdo com sua capacidade
de assinalar e identificar determinado produto ou servico. Essa funcdo é consequéncia do

esforco financeiro do empresario, e da sua estratégia para divulgacdo da sua marca para 0s
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consumidores. Conforme mencionado pelo referido autor:

O poder atrativo da marca representa indubitavelmente a sua principal fungdo de um
ponto de vista econdmico.

Enquanto forma de indicacéo da origem empresarial do produto ou servico, a marca
representa um conjunto de referéncias que concretiza a reputacdo do empresario, pelo
que constitui elemento de atraccdo de clientela, que encerra um valor autbnomo, pela
reducdo dos custos de identificacdo que permite.

Esse poder atrativo, acrescido e veiculado pela publicidade, ndo se radica, porém, na
maior ou menor qualidade inventiva ou criadora que o sinal implica, mas sim na
atividade desenvolvida pelo respectivo empresario e na reputacdo que granjeou.
(OLAVO, 2005, p. 75).

Segue também esse entendimento o autor Luis Manuel Couto Gongalves (1999), em sua
citacdo destacada na sequéncia, que indica que a marca atua também como uma das qualidades
do produto, agindo como uma ferramenta que auxilia nas vendas, de maneira que atribui a esse
produto determinados valores subjetivos que sdo levados em consideracéo pelo consumidor no
momento de sua decisdo de compra. E assim, as marcas se tornam mais valiosas que os itens
que assinalam.

A funcéo publicitaria traduz a influéncia que a marca, por si mesma e/ou por forca de
técnicas publicitarias, exerce sobre os consumidores fazendo com que os produtos ou
servicos por ela assinalados sejam escolhidos mais em fungdo de uma imagem de
mercado subjetivamente construida do que em funcdo de critérios racionais de
apreciacdo. A marca nao é s6 um sinal distintivo do produto ou servi¢o, mas € um
sinal com uma especial forca de venda (selling power). A marca é uma verdadeira

qualidade do produto, a ponto de poder ser mais valiosa que o proprio bem que
distingue. (GONCALVES, 1999, p. 115).

Ainda sobre a funcéo publicitaria da marca, mister se faz ressaltar que esse atributo de
uma marca ndo diz respeito as qualidades intrinsecas de seus produtos ou servigos assinalados.
Mas sim pelo seu poder atrativo sobre o seu publico alvo, ou seja, a “influéncia exercida pela
marca na mente dos consumidores” (SILVA, 2009, p. 96). Convém ponderar que, essa
influéncia que a marca pode ter sobre as decisdes de consumo, conforme mencionado por Hugo
Daniel Lanca Silva (2009), ocorre como consequéncia da evolucdo das atividades dos
profissionais de marketing®. Tendo em vista o que o referido autor coloca, sobre o poder

atrativo das marcas, e como essa caracteristica pode decorrer da associagdo com outro elemento:

34 Nesse sentido, é indicado pelo mesmo autor aqui citado que as atividades publicitarias atualmente ndo séo
como um dia j& foram, as quais apenas enalteciam as caracteristicas dos produtos ou servi¢os as quais se
relacionavam. (SILV A, 2009). Nas palavras do mesmo autor: “a publicidade perdeu a sua original ‘pureza’
informativa, para se tornar num veiculo de sugestao, criando no imaginario coletivo uma heterogeneidade de
sensagdes e imagens” (SILVA, 2009, p. 95).
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Algumas vezes 0 magnetismo da marca baseia-se na exceléncia dos produtos ou
servigos que assinala; outras vezes, assenta no sinal distintivo em si mesmo, na sua
especial potencialidade para atrair o consumidor; outras vezes, a capacidade atrativa
encontra sustentacdo na associacdo da marca a pessoas, personagens, simbolos
famosos ou outras marcas de excepcional reputacdo, pretendendo canalizar-se para 0s
produtos ou servicos nos quais a marca € aposta, o prestigio social daqueles.
Finalmente, urge salientar a proeminéncia do fendmeno da publicidade na expansédo
do contetido da marca. (SILVA, 2009, p. 95).

Com relacédo a outra das funcdes consideradas secundarias de uma marca, aponta-se a
de indicacdo de qualidade, destacando-se que esse ndo é papel das marcas de produtos ou
servigos. Cabe ressaltar a existéncia das marcas de certificacdo, descritas no inciso Il do artigo
123 da LPI®, que sdo um tipo diferenciado de marca que possui justamente esta funcio de
garantir que determinado produto ou servigo atende a certas regras de qualidade ou determinada
especificacdo de materiais, por exemplo. Entretanto, as discussdes sobre as marcas de
certificacdo ndo fardo parte da presente dissertacdo, tendo em vista as mesmas néo serem objeto
desta pesquisa em funcao de suas especificidades.

N&o obstante, as marcas de produtos ou servi¢cos também acabam por transmitir
caracteristicas desejadas pelos consumidores, e, portanto, podem transferir alguns valores de
qualidade para os itens assinalados. E ainda que determinado produto seja considerado por um
consumidor como tendo uma qualidade ruim, outro comprador daquele bem pode entender
aqueles atributos como positivos. Em vista disso, fica no campo da subjetividade a capacidade
de atribuicdo de qualidade de uma marca de produto ou servico (MORO, 2003). O que a
doutrina estabelece é que ndo se trata de uma obrigacdo legal que uma marca de produto ou
servico atenda a atribuicdo de dada qualidade para o bem assinalado, essa percepc¢éo fica por
conta dos consumidores. Como colocado por José de Oliveira Ascensdo, “a marca ndo da
nenhuma garantia juridica de qualidade” (ASCENSAO, 2002, p. 104). Esse entendimento é
ratificado por Luis Manuel Couto Gongalves, indicando que ndo compete as marcas de produto
ou servico a atribuicdo de qualidade para o que assinalam:

Dizer que a marca ndo desempenha diretamente uma fungéo de garantia de qualidade
ndo significa que se pretenda desvalorizar, ignorar ou censurar as preocupacdes cada
vez mais sentidas de um mercado de produtos e servicos regulado segundo padrdes
de qualidade. Mas este conceito de qualidade ndo €é coincidente com o conceito de
qualidade no &mbito do direito de marcas. O conceito de qualidade no primeiro caso

significa que os produtos e servigos possuem um certo padrdo genérico de qualidade
por respeitarem determinados processos. E normas pré-definidas. O conceito de

35 «Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se: [...] Il — marca de certificagdo: aquela usada para atestar a
conformidade de um produto ou servigo com determinadas normas ou especificacdes técnicas, notadamente
quanto a qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada.” (BRASIL, 1996).
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qualidade no segundo caso significa a manutencdo de um nivel especifico de
qualidade (boa, suficiente ou ma) do produto ou servico marcado. No atual estado das
coisas ndo cabe ao direito de marcas garantir nem o primeiro nem o segundo conceito
de qualidade. (GONCALVES, 1999, p. 109).

Por fim, cabe destacar brevemente a fun¢do econdmica de um sinal marcario. Esse papel
pode ser percebido pelo aumento de valorizacdo de algumas marcas, mesmo em um cenario de
crise econémica, uma vez que 0s consumidores se voltam para as empresas ja consolidadas e
conhecidas de determinado segmento. Isso reflete diretamente no patrimonio global de uma
empresa, tornando os seus bens protegidos por direitos de propriedade industrial, em especial
as marcas, algo a ser negociado a precos extremamente elevados. Como consequéncia desse
elevado valor de mercado, algumas marcas sdo alvos de contrafacdo com mais frequéncia do
gue outras. Assim, como se pode concluir, é de extrema importancia para uma empresa a
protecdo de sua marca, através do registro no INPI, e posterior uso desse sinal com enfoque no
combate a contrafagio e ao aproveitamento parasitario® por parte de terceiros. Como conclui
Kone Prieto Furtunato Cesario & Maité Cecilia Fabbri Moro:

A funcéo econbmica da marca é importante para mensurar seu impacto na economia
em geral e na vida mercantil da empresa. Porém, de nada adianta uma marca ter alto
valor econdmico se essa ndo for protegida, obviamente pelo registro, mas também
contra 0 uso indevido que provoca a depreciacdo de seu valor. Nesse aspecto, o
aproveitamento indevido e parasitario por terceiros pode, sem dlvida, gerar a dilui¢do
do poder distintivo da marca e, consequentemente, afetar seu valor econdémico.

A grande atratividade e valor das marcas famosas fazem com que elas sejam alvos
mais vulneraveis a pirataria (contrafacdo de marcas). Assim, a pirataria atinge
diretamente a funcdo econdmica das marcas, ou seja, marcas de grande poder atrativo

e econdmico perdem essa sua condi¢do quando sdo alvo em escala da pirataria.
(CESARIO & MORO, 2012, p. 13-14).

Por conseguinte, tendo em vista o discorrido sobre as funcdes de uma marca, pode-se
refletir sobre quais destas funcGes sdo de fato protegidas juridicamente pelo seu registro. Ha de
se lembrar que a funcdo principal da marca, conforme a doutrina apresenta, é a funcéo distintiva,
qual seja, a de identificar determinado produto ou servico e diferencia-lo dos demais. Tao logo,
sendo sua funcéo principal, é a que encontra protecéo juridica através do registro, haja vista o
que é mencionado por José de Oliveira Ascensdo de que “a tinica fungdo da marca ¢ a fungéo

distintiva” (ASSENSAO, 2002, p. 105). E cabe ressaltar também, o que ¢ apontado por Mdnica

% Cabe ressaltar aqui, que temas como aproveitamento parasitario e concorréncia desleal, assim como assuntos
relacionados a pirataria dentro do escopo do direito marcario ndo serdo topicos a serem discutidos pela presente
dissertacdo de mestrado. Apesar de serem assuntos que se relacionam transversalmente com todo o universo das
marcas, e sem ddvida o universo dos personagens e mascotes também sofre com esses fatos, esses pontos
precisam de uma abordagem mais ampla e detalhada. E ndo coube a presente dissertacéo a discussdo desses
temas.
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Christina Rodrigues Morgado, no sentido de que ““as fungdes diferenciadora, individualizadora
e indicadora de origem nada mais sdo do que a fun¢do distintiva. Sdo facetas da mesma fung¢ao.”
(MORGADQO, 2018, p. 75).

Logo, as demais fungdes que uma marca pode exercer decorrem de sua fungéo principal,
qual seja a distintiva e todas as suas facetas. Portanto, essas fun¢des tidas como secundarias de
um sinal marcario sé seriam amparadas juridicamente quando o0 seu uso indevido por terceiros
comprometesse a fungio principal do sinal em cotejo. E o que conclui Pedro Sousa e Silva,
conforme suas palavras:

Ou seja, das diversas fungdes econdmicas desempenhadas pela marca, apenas
algumas poderéo considerar-se objeto de protecéo juridica auténoma. E, a parte aquela
excepcdo®, parece claro que apenas as fungdes distintiva e indicativa — que sdo como
que duas faces da mesma moeda — beneficiardo de tutela especifica no ambito do
direito das marcas. As demais utilidades decorrentes do uso das marcas apenas
poderdo gozar de uma protecéo reflexa, quando a lesdo que as atingir decorra de um

facto que comprometa, concomitantemente, a distin¢do dos produtos ou servigos entre
si em ordem & indicacdo da respectiva proveniéncia. (SILVA, 1998, p. 392).

Dispostas as colocagdes anteriores, considera-se discutidos e expostos 0s papeis e
funcBes de uma marca. Destarte, ha que se tecer algumas palavras sobre a elaboragdo acerca
dos principios gerais do direito marcério para voltar a reflexdo para o objeto da presente
dissertagdo, 0s personagens e mascotes. Os personagens e mascotes, de uma maneira ampla,
sdo elementos que também cumprem o seu papel, seja dentro da histéria ou da obra da qual
fazem parte, atuando como um vinculo entre o autor e o consumidor da historia®. E nfo se pode
negar que, quando um personagem cumpre o seu papel dentro da histdria, quando ele
eficientemente estabelece um vinculo com o seu consumidor, isso acontece pelo fato de aquele
personagem possuir a capacidade de ser lembrado pelo publico.

Nota-se, entdo, alguma similaridade entre a funcdo de uma marca em identificar o
produto ou servico que assinala, podendo indicar ainda a sua origem e procedéncia, com o papel

de personagens, quando, em alguns casos, estabelecem vinculos entre 0s seus criadores com 0

37 A excecdo que Pedro Sousa e Silva (1998) faz referéncia aqui seria o que a legislacéo brasileira entende como
sendo as marcas de alto renome, chamadas no ambito do direito marcario portugués de marcas de grande
prestigio. Segundo ele, ao se reconhecer a prote¢do a essas marcas, fora de seu segmento de mercado, estaria se
protegendo a funcgéo publicitaria. Nas palavras dele: sendo assim — no que respeita ao restritivo universo das
marcas de grande prestigio — pode hoje afirmar-se que, além da fungdo indicativa, também a funcdo publicitéria
ou reclamistica goza de tutela juridica autbnoma na nossa ordem juridica” (SILVA, 1998, p. 391).

38 Seja esse consumidor leitor, espectador ouvinte, ou qualquer outro interlocutor da midia a qual determinada
historia se apresenta. Entretanto, para os fins da presente dissertacao, ira se considerar 0s personagens visuais
como esses elementos consumidores de vinculos, sem necessariamente julgamento de valor sobre as demais
apresentagdes que um personagem possa Vvir a ter.
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seu publico alvo. E esses vinculos acabam por remeter o pablico a obra na qual aquele
personagem esta inserido, e em alguns casos, até ao seu criador.

Além de desempenhar diferentes fungdes, a protecao conferida por um registro de marca
possui algumas limitagGes. Tais limitagdes podem ser caracterizadas por dois principios que
existem dentro do direito marcario, o principio da especialidade e o principio da territorialidade.
A seguir serdo tracadas algumas colocag6es acerca do principio da especialidade, e na sequéncia

sera comentado o principio da territorialidade.

2.2. PRINCIPIO DA ESPECIALIDADE

O principio da especialidade diz respeito aos produtos ou servicos que determinado sinal
marcario assinala. Dessa maneira, tem-se conforme colocado por Maité Cecilia Fabbri Moro,
que “a protecdo do signo se vincula diretamente ao produto ou servico assinalado pelo titular”
(MORO, 2003, p. 67). Da mesma maneira, a autora ensina que: “um signo X registrado para
determinado produto ou servigo ndo mais podera ser utilizado por outrem que queira explorar
produto ou servico do mesmo género. Trata-se do principio da especialidade, base do instituto
de marcas.” (MORO, 2003, p. 67). Esse principio tambeém é descrito por Denis Borges Barbosa,
que menciona que “a exclusividade de um signo se esgota nas fronteiras do género de atividades
que ele designa.” (BARBOSA, 2003, p. 728). Dando seguimento, o referido autor exemplifica
o principio da especialidade com uma situacao hipotética, conforme ele menciona:

“Stradivarius, para avides, ndo infringe a mesma marca, para clarinetes: ndo ha
possibilidade de engano do consumidor, ao ver anunciado um avido, associa-lo ao
instrumento musical.

Se atividade de vender avides é distinta da de comercializar clarinetes, a de vender
camisas (numa boutique) ndo o é da de vender sapatos (nos padrGes de
comercializagdo da década de 90). A marca M ndo poderia, a partir de tal critério, ser

usada simultaneamente para distinguir camisas e sapatos, salvo se o quiser registrar
um mesmo titular para ambas as categorias de bens” (BARBOSA, 2003, p. 728).

Logo, percebe-se que o registro de uma determinada marca possui essa limitagdo no que
diz respeito a sua atuacdo para impedir terceiros de utilizarem o mesmo sinal. De forma que, 0
sinal utilizado pela outra parte precisa ser usado no mesmo segmento de mercado que o sinal
registrado inicialmente encontra-se inserido, de maneira que essa utilizacdo indevida causaria
confusdo ou associagdo nos consumidores. Sintetiza Maité Cecilia Fabbri Moro, estabelecendo
uma relagdo entre o principio da especialidade e a distintividade das marcas: “pode-se deduzir,
pois, que o principio da especialidade na protecdo conferida as marcas é um corolario da

esséncia caracterizadora das marcas, qual seja a distintividade. De fato, s6 se procura distinguir
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o que ¢ semelhante, aquilo que apresenta afinidades”. (MORO, 2003, p. 69).

Sobre a especialidade das marcas, Moénica Christina Rodrigues Morgado (2018)
estabelece que esse principio possui duas vertentes a serem consideradas, a da disponibilidade
do sinal e outra que considera a sua distintividade. Indicando que um sinal marcério deve ser
sempre levado em consideracdo com relacdo ao que ele assinala, de maneira que a sua
percepcéo pelo consumidor, e logo a sua capacidade em exercer a sua funcao, sera relacionada
com a sua proximidade com os produtos ou servicos que ele assinala. Conforme a referida
autora indica:

o principio da especialidade contempla dois vieses, quais sejam, a disponibilidade do
sinal, ainda que ndo absolutamente limitado ao primeiro, e sua distintividade. O sinal
ndo pode ser considerado em abstrato, mas deve ser analisado em relacdo aquilo que
assinala ou pretende assinalar e, portanto, conforme o principio da especialidade das
marcas. Para merecer protecdo como marca, o sinal pode ser arbitrario ou fantasioso,
ainda que evocativo ou sugestivo, em relagdo aquilo que assinala ou visa a assinalar.
Dé-se assim porque o sinal ndo pode ter relacdo direta com os produtos ou servigos
assinalados, sob pena de retirar do dominio comum 0s sinais necessarios ou comuns
aos concorrentes. A capacidade de um sinal distinguir, individualizar, esta circunscrita

aos objetos da mesma espécie e, portanto, conforme o principio da especialidade.
(MORGADO, 2018, p. 60).

Nesse sentido, a partir da citacdo acima, pode-se notar uma relagdo entre o principio da
especialidade e a funcdo distintiva das marcas, sendo esta a de identificar produtos ou servicos
e diferencia-los dos demais. Ou seja, um determinado sinal marcario atua como elemento
diferenciador de um determinado produto ou servigo, em relacdo aos que lhe s&o concorrentes
dentro de um segmento de mercado. E para que se torne possivel a realizacdo desta funcéo
marcaria, conforme colocado por Pedro Sousa e Silva, “sdo universalmente reprimidos os atos
de terceiros que possam comprometer a unicidade daquela indicacdo de procedéncia, usando
marcas iguais ou confundiveis” (SILVA, 1998, p. 393). Tendo em vista o colocado, 0 mesmo
autor conclui que “o exclusivo de uso de uma marca apenas ¢ reconhecido ao respectivo titular
no que respeita aqueles produtos ou servi¢os que estejam numa maior ou menor relacdo de
concorréncia com 0s produtos ou servigos a que a marca registada se destina” (SILVA, 1998,
p. 393). Isto posto, percebe-se que a relacdo estabelecida entre a funcéo distintiva das marcas e
0 principio da especialidade é de que o mencionado principio é tido como consequéncia do
exercicio daquela funcdo principal dos sinais marcérios. (SILVA, 1998).

O mesmo entendimento € apresentado por Anténio Corte-Real Cruz (2001), que
esclarece que o direito de exclusividade sobre determinado sinal marcario ndo se estende a
todos os segmentos de mercado, afirmando que “nédo ha direito de proibi¢cdo quando ndo exista

uma possibilidade de confusdo do publico” (CRUZ, 2001, p. 102). Tal direito é limitado apenas
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aquelas atividades sobre as quais pode existir um risco de confusdo, e essa limitacdo € o que
consiste no chamado principio da especialidade. E como ele menciona, acerca deste
entendimento, “o risco de confusdo estabelece, em principio, os limites materiais fundamentais
da reserva do titular da marca” (CRUZ, 2001, p. 100). Consequentemente se tem entdo que, a
auséncia do risco de confusdo no consumidor € 0 que permitiria a coexisténcia de dois sinais
marcarios idénticos, em segmentos distintos, conforme mencionado por ele:

Em consequéncia desse principio, sobre um mesmo sinal distintivo podem recair dois

ou mais direitos de marca pertencentes a titulares distintos desde que cada uma das

marcas se destine a produtos ou servicos diferentes, ou seja, desde que esteja afastado
qualquer risco de confusdo (CRUZ, 2001, p. 99).

Entretanto, pode existir uma situacdo em que determinada marca é explorada por seu
titular de maneira tdo intensa, e com recursos publicitarios tdo grandes, que o0 seu
reconhecimento pelo consumidor extrapola o segmento de mercado inicialmente proposto para
seu escopo de protecdo. Por conseguinte, se estabelece entdo uma excecdo ao principio da
especialidade das marcas, tida como o que a legislacéo brasileira entende como sendo as marcas
de alto renome, que possuem sua protecdo amparada no artigo 125 da LPI%°, e sobre as quais
esta sujeita a protecdo em todos os segmentos de mercado. E importante ressaltar, como
indicado por Antdnio Corte-Real Cruz (2001), que ndo somente o tempo de permanéncia de
uma marca no mercado, mas também a exploracdo deste sinal por meios e recursos intensos de
propaganda, acabam por interferir no grau de notoriedade que o sinal possui. Conforme
ressalvado por ele, em nota, no sentido de que:

A notoriedade pode ser conquistada, ao longo dos anos, pela exploracdo normal da
marca, mas, nas sociedades mediatizadas de hoje, também pode resultar, em pouco
tempo, de outros fatores, como o investimento publicitdrio macico, ou mais

simplesmente, as proprias caracteristicas inovadoras do produto em causa®. (CRUZ,
2001, p. 103).

O mesmo ¢ entendido também por Pedro Sousa e Silva (1998), que de uma maneira a
justificar a protecdo garantida em todos os segmentos de marcado, indica que o aproveitamento
por terceiro de uma marca de alto renome configura uma maneira deste terceiro em se usar do
prestigio e do investimento publicitario do titular do sinal. E ainda indica que, a solucdo para

esse tipo de situagdo “foi o de estender o exclusivo do titular da marca aos proprios produtos

39 «Art. 125. A marca registrada no Brasil considerada de alto renome ser4 assegurada protegdo especial, em
todos os ramos de atividade.” (BRASIL, 1996).

40 Aqui, o citado autor exemplifica o caso da marca VIAGRA, como tendo notoriedade além de seu segmento de
mercado, por conta das caracteristicas inovadoras do produto ao qual esta associada. (CRUZ, 2001).
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ou servigos ndo semelhantes, sujeitando-se o uso do sinal em causa a uma espécie de monopolio
horizontal, cobrindo todo e qualquer ramo da atividade econémica” (SILVA, 1998, p. 410).
Conforme ele menciona, sobre o aproveitamento por terceiros da notoriedade de determinados
sinais:
Ora, esse selling power podera ser consideravelmente enfraquecido (ou diluido) pela
utilizacdo dessa marca (ou de marcas confundiveis) por terceiros, ainda que em
produtos completamente diferentes. E o recurso a esse expediente é tentador. Para
obter, parasitariamente, uma promogéo gratis dos seus produtos, um terceiro adopta
uma marca de renome e passa automaticamente a beneficiar da especial acreditacéo

desta junto do publico, valendo-se do investimento publicitario alheio ou da elevada
qualidade dos produtos de outrem. (SILVA, 1998, p. 410).

Destarte, fica estabelecida a marca de alto renome como uma exce¢do ao principio da
especialidade, haja vista que esse sinal possui protecdo em todos os segmentos de mercado.
Entretanto, a legislagéo brasileira estabelece que esse referido sinal ao qual se assegura protecéo
em todos os ramos de atividade, precisa estar registrado no territdrio brasileiro. Nesse sentido,
Maonica Christina Rodrigues Morgado comenta sobre o reconhecimento dessas marcas, e sobre
o fato LPI estabelecer que elas precisam estar registradas no Brasil, como colocado por ela:

Trata-se de um reconhecimento que faz com que a marca seja conferida protecéo para
além do principio da especialidade. A legislacdo brasileira optou por uma
hierarquizagdo da notoriedade: s6 a marca registrada no Pais e extremamente famosa,

dotada de grande magnetismo merece a protecdo ultra mercadoldgica (MORGADO,
2018, p. 62).

Do texto acima citado, encontra-se base para discutir outro principio do direito marcario,

qual seja, o principio da territorialidade.

2.3. PRINCIPIO DA TERRITORIALIDADE

Este principio indica que marca so é protegida no territério em que a mesma € requerida
ou utilizada, dependendo do sistema de protecdo adotado pelo pais ou regido. No caso do Brasil,
que adota o sistema atributivo, faz-se necessario que seja solicitado o registro do sinal,
conforme a LPI indica no seu artigo 129%'. Através do registro de seu sinal marcéario, é que o
titular do mesmo pode se garantir de alguns dos direitos e prerrogativas que a LPI Ihe concede.

Denis Borges Barbosa indica que o registro de uma marca “assegura um direito oponivel contra

4L “Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposicdes
desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o territorio nacional” (BRASIL, 1996).
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toda e qualquer pessoa que, no territorio nacional, pretenda fazer uso da mesma marca para
assinalar produtos ou servigos iguais, semelhantes ou afins” (BARBOSA, 2003, p. 742-743).
O principio da territorialidade das marcas indica que a protecdo conferida ao sinal so
tera seus efeitos garantidos no territério do pais que tenha sido feita a solicitacdo de registro,
nos casos de paises que adotam o sistema atributivo de direito*?. Nesse sentido, Maité Cecilia
Fabbri Moro coloca que:
a propriedade de uma marca, conferida pelo registro da mesma, em um determinado
pais, produz efeitos somente em seu territdrio. Sendo assim, os direitos do titular da
marca registrada no Brasil so serdo exercidos no territorio nacional, ndo ultrapassam
fronteiras. Aqueles que possuem uma marca registrada em outro pais, e que tenham

interesse em protegé-la no Brasil, deverdo proceder ao registro no territério brasileiro.
(MORO, 2003, p. 64).

Ha de se ressaltar, entretanto, que ao se falar de um sistema atributivo de direito, esta se
fazendo referéncia ao fato de que o registro do sinal antecede o uso daquele mesmo sinal. Ao
passo que o titular deve primeiro procurar o INPI para que sejam tomados 0s procedimentos
administrativos para o obter a titularidade do referido sinal que pretende utilizar como marca.

A mesma autora supracitada menciona o que José Roberto d' Affonseca Gusméo
reforca, no sentido de que “o principio da territorialidade inerente ao direito de propriedade
industrial, em geral, deriva do principio maior da territorialidade das leis, segundo o qual as leis
de determinado Estado sdo aplicaveis unica e exclusivamente no territério daquele Estado”
(GUSMAO, 1996 apud MORO, 2003, p. 64). A partir disso, entende-se o principio da
territorialidade como um limitador para o exercicio da garantia de exclusividade conferida pelo
registro de marca, que fica atrelada ao territrio em que o sinal em questdo se encontra
registrado ou em uso. E é ao encontro disso que Anténio Corte-Real Cruz ressalta que esse
principio do direito marcério “resulta do principio da independéncia ou da territorialidade que
cabe a cada Estado definir o seu proprio regime de tutela da marca” (CRUZ, 2001, p. 93).

Da mesma maneira que o outro principio ja mencionado do direito marcario, o principio
da territorialidade também comporta exce¢des. Uma delas, encontra-se disposta pela

Convencédo da Unido de Paris — CUP, em seu artigo 6 Quinquies®, que prevé a garantia de

42 Nos paises que adotam o sistema declarativo de direito, como por exemplo os Estados Unidos, determinado
sinal marcario s sera protegido se estiver em uso, uma vez que nessa modalidade de sistema de prote¢éo, 0 uso
antecede o registro. E assim, o principio da territorialidade, no caso do sistema declarativo de direito, disp8e que
para o sinal ser protegido em determinado territdrio, este sinal precisa estar em uso naquele territorio.

4 OMPI. Convengéo da Unido de Paris. Art. 6 Quinquies (A)(1), CUP — “Qualquer marca de fabrica ou de
comércio regularmente registrada no pais de origem seré admitida para registro e protegida na sua forma original
nos outros paises da Unido, com as restri¢bes indicadas no presente artigo. Estes paises poderdo, antes de
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tratamento telle quelle, tal dispositivo confere “a proteg¢do do sinal ja registrado em outro pais
membro da Unido, ainda que a legislacdo do pais unionista onde se busca a prote¢édo disponha
em sentido contrario, no que tange a registrabilidade do sinal.” (MORGADO, 2018, p. 64).
Cabe ressaltar que ndo consta como previsto na legislacéo brasileira o tratamento telle quelle,
conforme mencionado acima. Destarte, cabe continuar o entendimento indicado por Ménica
Christina Rodrigues Morgado que, no sentido de trazer uma légica para o estabelecido pela
CUP, uma vez que o referido dispositivo ndo deve violar a soberania das leis de determinado
pais, coloca da seguinte maneira:
Reputa-se que este dispositivo convencional tenha sido constituido para mitigar as
diferencas existentes entre as diversas legislaces nacionais, permitindo, ainda assim,
que a protecdo seja recusada se o sinal a ser protegido for desprovido de carater
distintivo, for suscetivel de prejudicar direitos adquiridos de terceiros ou for contrario

a moral e & ordem publica, no pais em que se busca a protecdo. (MORGADO, 2018,
p. 64).

Com relacdo as excecdes ao principio da territorialidade, esta prevista na legislacao
brasileira a protecdo as marcas notoriamente conhecidas, conforme consta do artigo 126 da
LP1*4, Esse tipo de reconhecimento, cabe as marcas que sdo amplamente conhecidas em seu
segmento mercadologico especifico, ainda que ndo sejam registradas ou exploradas no Brasil.
De maneira que um empresario que atue em determinado segmento de mercado ndo possa
deixar de conhecer tal sinal marcério, por este possuir um grau de notoriedade muito elevado
em seu nicho de atuacdo em outro pais. (MORGADO, 2018). Observa-se entdo, que 0
reconhecimento desse tipo de marca no Brasil, permite que o titular de uma marca registrada
em outro pais possa garantir o direito de precedéncia para protecao de seu sinal em territdrio
brasileiro, caso seja comprovado se tratar de uma marca notoriamente conhecida, afim de evitar
0 comportamento oportunista de terceiros que tentem tomar para si um sinal com conhecida
notoriedade em seu segmento de mercado.

Como é ressaltado por Maité Cecilia Fabbri Moro, a protecdo das marcas notoriamente
conhecidas deve se dar “como se houvesse registro ou deposito feito por seu titular de direito”

(MORO, 2003, p. 103). E é por conta disso que ela indica que o reconhecimento desses sinais

procederem ao registro definitivo, exigir a apresentacdo de um certificado de registro no pais de origem, passado
pela autoridade competente. N&o sera exigida qualquer legalizacdo para este certificado”.

4 “Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6° bis (I), da
Convencéo da Unido de Paris para Protecdo da Propriedade Industrial, goza de protecdo especial,
independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. § 1° A protecdo de que trata este
artigo aplica-se também as marcas de servico. 8 2° O INPI podera indeferir de oficio pedido de registro de marca
que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.” (BRASIL, 1996).
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marcarios se da, pois, “o territorio onde se verifica a notoriedade de uma marca ¢ justamente
onde se queira registra-la” (MORO, 2003, p. 107). O que indica que o reconhecimento de uma
marca como sendo notoriamente conhecida esta diretamente ligada ao territorio no qual se deu
este reconhecimento, e, portanto, estabelecendo que esse tipo de marca constitui uma ao
principio da territorialidade. Com a intencdo de melhor elucidar o exposto, a referida autora

apresenta uma situacao hipotética, em que:

Suponha-se que a marca Waterman ndo estivesse registrada no Brasil, para assinalar
canetas, e um brasileiro quisesse registra-la no territdrio nacional para assinalar lapis,
borrachas ou até mesmo canetas. Ndo poderia fazé-lo. Isso porque, além de muito
conhecida a marca Waterman na Franga, é ela também conhecida no Brasil como
distintiva de canetas. No caso, a notoriedade da marca deverd ser aferida no Brasil,
porque é no Brasil que se deseja registra-la. Nao importa ser ela notdria ou ndo no
pais de origem, a Franga no caso®®. Uma vez considerada notéria no Brasil, o cidad&o
que pretendia registra-la (sem autorizagdo do titular francés) ndo poderia fazé-lo por
tratar-se de marca estrangeira notoriamente conhecida no pais. (MORO, 2003, p. 107-
108).

Tendo em vista tudo que foi mencionado acima sobre o principio da especialidade e o
principio da territorialidade do direito marcério, juntamente com suas respectivas excecoes — a
marca de alto renome e a marca notoriamente conhecida — é de se notar que o carater do sinal
que configura 0 mesmo como uma excec¢do a um destes principios é a sua notoriedade. Contudo,
ao se comparar esses dois tipos de excecdo dos principios fundamentais, ndo se pode valorar
uma como melhor ou mais importante do que a outra. Uma vez que esse fendbmeno da
notoriedade de um sinal marcario ndo pode ser valorado como um atributo guantitativo, pois
como ja mencionado, € um reflexo de acontecimentos que decorrem da realidade do segmento
de mercado que atua o referido sinal (MORO, 2003). Com isso, a notoriedade de determinado
sinal ¢ um ponto em comum desses dois fendmenos de excecédo, conforme esclarecido por Maité
Cecilia Fabbri Moro:

Também ndo se pode querer colocar a notoriedade como este parametro, pois ndo se
considera a marca notoriamente conhecida como uma marca de menor grau de
notoriedade que a marca de alto renome, ou vice-versa. Se fossem institutos iguais em
varios pontos e diferissem somente no grau — de conhecimento do publico,
considerando 0 mesmo territdrio e o(s) mesmo(s) ramo(s) de atividade(s) de protecéo,
poder-se-ia considerar uma gradacéo de notoriedade. Mas néo € o caso.

Pois ndo ¢ essencial na diferenciagdo de marca notoriamente conhecida e marca de

alto renome o maior ou menor grau de notoriedade que ambas possuam. [...]
Portanto, ndo se pode dizer que se trata de uma diferenca de graus, mas, sim, de

45 Aqui, a autora citada apresenta uma nota para fins ilustrativos, que este autor considerou interessante a
mengdo. Ela indica que “a marca Waterman obteve em julgado na Frang¢a protecdo além do principio da
especialidade. N&o se permitiu a utilizagdo de marca para laminas de barbear.” (MORO, 2003, p. 108, nota de
rodapé n° 65).
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institutos diversos, que tém na notoriedade um ponto em comum. (MORO, 2003, p.
91).

Ante todo o exposto, fica considerada devidamente esclarecida algumas questdes
fundamentais para serem expostas com relacdo ao direito marcario. segue-se com demais
aspectos que compdem o direito marcario. Em vista disso, serdo tracadas consideragdes acerca

dos requisitos para a registrabilidade de um sinal marcério.

2.4. REQUISITOS PARA REGISTRABILIDADE DE UM SINAL MARCARIO

As marcas, como ja apresentado, sdo direitos de propriedade industrial que, no Brasil,
estdo regulamentados pela LPI, da mesma maneira que os desenhos industriais tratados no
capitulo anterior. Na LPI, tem-se que serdo registrados como marca, de acordo com o contido
no artigo 122, os “sinais distintivos visualmente perceptiveis, ndo compreendidos nas
proibigoes legais” (BRASIL, 1996). Além de dispor o que pode ser marca registrada junto ao
INPI, a LPI, por meio do contido no artigo 123, acresce que uma marca de produto ou servico
¢ “aquela usada para distinguir produto ou servico de outro idéntico, semelhante ou afim, de
origem diversa” (BRASIL, 1996). Tendo como base o contido no artigo 122 da LPI, sobre os
sinais marcarios serem visualmente perceptiveis, observa-se a exclusdo, pela legislacdo
brasileira, de outros tipos de sinais considerados néo tradicionais*® como sdo os sonoros,
olfativos e gustativos.

A distintividade de um sinal marcario é um dos requisitos que esse sinal precisa atender
para que possa ser concedido o registro. O requisito da distintividade pode ser dividido em
absoluta e relativa. De modo que, a distintividade absoluta € caracterizada como a capacidade
gue um sinal tem de se diferenciar, por si s6, daquilo (produto ou servigo) que vem a assinalar
e identificar, destacando-se do significado normalmente conferido pelo seu publico consumidor
ao bem identificado. Ja a distintividade relativa é a capacidade que um sinal possui em se
diferenciar dos demais, dentro de um segmento mercadologico, identificando claramente frente
ao consumidor o seu espaco em relacdo a concorréncia (PORTO, 2017). Denis Borges Barbosa

(2006) apresenta um entendimento sobre a distintividade como requisito para registrabilidade

46 Cabe ressaltar que se convencionou chamar de ‘marcas niio tradicionais’ as apresentacdes dos sinais marcérios
gue ndo sdo usualmente utilizadas no mercado exercendo a fun¢do marcaria. De onde se tira que as marcas em
suas apresentacdes nominativa, mista e figurativa, sdo marcas consideradas como tradicionais. Ressalta-se
também que, dentre as marcas ndo tradicionais no Brasil, atualmente sdo aceitas as marcas tridimensionais e as
marcas de posicao.
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dos sinais marcarios, tracando um paralelo com a funcéo distintiva das marcas, assim como a
funcdo de indicacédo de origem. Nas palavras do referido autor:
Simbolo voltado a um fim, sua existéncia fatica depende da presenca destes dois
requisitos: capacidade de simbolizar (distintividade absoluta), e capacidade de indicar
uma origem especifica em face de outras origens (distintividade relativa), sem

confundir o destinatéario do processo de comunicagdo em que se insere: o consumidor.
(BARBOSA, 2006, p. 281).

Cabe ressaltar que, a distintividade que esta se fazendo referéncia como um requisito
para a registrabilidade dos sinais marcarios, é a capacidade intrinseca do sinal em ser distintivo
por si sO, sem levar em consideragdes fatores que decorrem do seu uso. Destarte, essa
distintividade pode ser elencada, como Denis Borges Barbosa (2006) convencionou estabelecer
em sua tese de doutorado, em cinco graus de distintividade. A saber, 0s sinais genéricos; 0s
descritivos; 0s sugestivos ou evocativos; as marcas arbitrarias; e as marcas de fantasia.

Os sinais genéricos*’ sdo aqueles que, guardam uma relagdo extremamente proxima
com o produto ou servigo que visa assinalar, de forma que se tratam de elementos que, de
maneira geral, sdo utilizados como designacdo do proprio produto ou servi¢o ao qual fazem
referéncia. Um tipo especial de sinal genérico ¢ a “designagdo necessaria, que implica na
auséncia de outra expressdo pela qual se possa designar o produto ou servico” (CERQUEIRA,
1945 apud BARBOSA, 2006, p. 67). E, portanto, o seu registro a titulo de exclusividade ndo
seria possivel, pois incorreria na “apropriacao singular do que pertence ao dominio comum”
(BARBOSA, 2006, p. 67).

Os sinais considerados descritivos*® sdo aqueles que se utilizam de perifrases para a
designagédo de determinado produto ou servico, assim como o uso de termos descritores dos
mesmos. (BARBOSA, 2006). E, por isso, sdo considerados sem potencial distintivo a principio.
Entretanto, alguns desses sinais podem conseguir a aquisi¢do da distintividade com o uso,
fendmeno que sera discutido mais adiante.

Por sua vez, sdo considerados sugestivos*® os sinais que possuem em sua construgao,

47 Aqui, Denis Borges Barbosa (2006) exemplifica como sendo um sinal genérico o caso da marca americana
The Computer Store. “In re Computer Store, Inc., 211 U.S.P.Q. (BNA) 72 (Trademark Trial & Appeal Board
1981)” (BARBOSA, 2006, p. 67, nota de rodapé n° 174). Tal fato é observado pelo termo se tratar da tradugéo
da expressao loja de computadores para o idioma inglés. E logo, trata-se da designacdo do estabelecimento
comercial no qual sdo vendidos computadores, e por isso é considerado genérico para assinalar esses servicos, e
por conseguinte ndo podendo ser registrado como marca.

4 Como exemplo de sinais descritivos, Denis Borges Barbosa (2006) faz mengéo as marcas Casa do Pao de
Queijo e American Airlines.

49 Para esse grau da distintividade, Denis Borges Barbosa (2006) exemplifica com o sinal Spoleto, marca que
visa assinalar restaurante de comida italiana. E ele destaca justamente isso, que o sinal exemplificado faz
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algum elemento que os vincula através de um laco conotativo com os produtos ou servicos
identificados. Outrossim, é presumido que exista alguma “operacao intelectual para se chegar
ao objeto designado, de deslocamento metonimico ou metaférico” (BARBOSA, 2006, p. 68).

Ainda com o intuito de elencar os graus da distintividade de um sinal marcario, Denis
Borges Barbosa (2006) comenta sobre as marcas consideradas arbitrarias®® com relagdo aos
produtos ou servicos que assinalam. E ressalta que esse tipo de sinal transporta um termo do
seu significado usual para que tenha outra abordagem semantica, uma vez que possuem em sua
construcao o “deslocamento de um signo existente a outro campo significativo” (BARBOSA,
2006, p. 69).

E, por fim, o dltimo, e maior, grau de distintividade mencionado por Denis Borges
Barbosa (2006) € o que ele indica se tratar dos sinais considerados fantasiosos, ou as marcas de
fantasia®, formadas por neologismos ou criac@es verbais ou figurativas inéditas. E nesses sinais
marcarios o grau de criatividade que possuem atingiu tal ponto, que sdo considerados téo
inventivos, haja vista “que nunca pertenceram ao universo significativo” (BARBOSA, 2006, p.
170).

Para sintetizar o seu entendimento sobre a construcao dos sinais marcarios, com relagcdo
a sua distintividade absoluta, Denis Borges Barbosa menciona sobre a possibilidade de se
apropriar de maneira exclusiva de sinais contendo os diferentes graus de distintividade:

Em principio, uma marca genérica ndo sera, jamais, apropridvel; as descritivas, o
serdo, quando dotadas de forma distintiva. As demais seréo apropridveis, segundo um
balanceamento entre os niveis de significagdo inicial: uma marca sugestiva induzird o
publico a discernir qual o produto ou servico assinalado, mesmo que ndo o conheca.

As marcas de fantasia terdo de ser criadas na percepcdo do consumidor, pela
apresentacdo, descri¢do ou publicidade. (BARBOSA, 2006, p. 70).

Né&o obstante a concluséo de que um sinal seja desprovido de distintividade, por possuir
uma relacdo direta com 0s produtos ou servicos que assinala, esse mesmo sinal pode adquirir
algum potencial distintivo através do seu uso no mercado. Essa aquisicdo de distintividade,

usualmente, se apresenta com o uso do referido sinal ao longo de certo tempo em seu segmento

referéncia a Italia e sua culinaria, uma vez que “evoca um charme singular de uma cidade fora de rota de grande
publico, mas preciosa em sua beleza, coziness e umas trufas negras locais, memoraveis. O publico, ou parte dele,
construira mais facilmente a correlagdao.” (BARBOSA, 2006, p. 69).

50 Neste ponto, Denis Borges Barbosa (2006) apresente como exemplo de sinal marcario considerado arbitrério a
marca Apple para computadores. Tratando-se da designacdo de uma fruta, no caso a maca, que em nada tem
relagcdo com os itens que assinala.

51 Para exemplificar esses sinais marcarios considerados fantasiosos, Denis Borges Barbosa (2006) menciona as
marcas Kodak e Exxon.
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mercadologico, o que acarreta modificagdes em seu sentido original, uma vez que o consumidor
passa a se acostumar a perceber aquele elemento como uma marca associada a determinado
produto ou servico (BARBOSA, 2003). A esse fendmeno, da-se o nome de distintividade
adquirida® (ou secondary meaning), conforme nos define Luis Manuel Couto Gongalves:
“Pode definir-se secondary meaning como a conversao de sinal originariamente
privado de capacidade distintiva num sinal distintivo de produtos ou servigos,
reconhecido como tal, no trafico econémico, através do significado secundario, por

consequéncia do uso e de mutagdes semanticas ou simbolicas” (GONCALVES, 1999,
p. 85).

Carlos Olavo (2005) também admite que um sinal inicialmente desprovido de carater
distintivo possa ter a sua distintividade “adquirida por for¢a de varias circunstancias,
nomeadamente pelo uso” (OLAVO, 2005, p. 89). E assim ratifica, de maneira sintética, o ja
exposto previamente:

Determinado sinal, que ndo possua originalmente capacidade distintiva para servir
como marca dos produtos ou servigos a que se destina, pode vir a adquirir essa eficacia
pelo uso que dele ¢ feito, passando assim a ser idénea para constituir uma marca.
Sendo o caréter distintivo a aptiddo de um sinal para indicar a origem empresarial do
objeto que designa, é possivel que, devido as circunstancias e ao uso que dele € feito,
0 publico se habitue a entender essa origem do objeto pelo sinal que lhe aplica: neste
caso, o sinal torna-se distintivo, mesmo que o0 ndo fosse originalmente.

Deste modo, sinais que ndo séo distintivos, por serem descritivos ou por terem uma

banalidade que os impede de exercer uma funcéo identificadora, podem adquirir pelo
uso um valor distintivo. (OLAVO, 2005, p. 89-90).

Resta discutida a caracteristica da distintividade dos sinais marcarios, como um
requisito para sua registrabilidade, passa-se adiante para as demais caracteristicas que um sinal
tem de atender para ser dado como titulo de exclusividade. Deste modo, além de ser distintivo
e visualmente perceptivel, e distinguir produtos ou servigos de outros semelhantes ou afins, um
sinal marcario precisa ndo estar compreendido nas proibicoes legais trazidas pela LPl. Com a
intencdo de ser bastante direta, a legislacdo aponta, em seu artigo 124, o que ndo é registravel
como marca, apresentando uma lista bastante extensa de incisos sobre as proibi¢fes que nédo
podem incidir no sinal pleiteado para que este, ainda que distintivo e visualmente perceptivel,

seja registravel como marca. Para melhor entendimento, conforme colocado no Manual de

52 A distintividade adquirida pelo uso ndo é aferida pelo Brasil, uma vez que ndo esta amparada de maneira
expressa na LPI, tdo logo ndo ha como ser mensurada a aquisi¢do de distintividade no &mbito das decisbes
administrativas do INPI. Entretanto, ndo ha impedimentos para que esse fendmeno possa ser reconhecido na
esfera judicial. Cabe ressaltar que esse assunto ndo serd discutido de maneira ampla pelo presente trabalho. Outra
ressalva importante sobre esse tema, como colocado por Ménica Christina Rodrigues Morgado (2008) é de que o
secondary meaning encontra protecdo na legislacdo norte-americana, assim como na Europa.
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Marcas do INPI, pode-se utilizar a divisdo das proibi¢bes nos requisitos da liceidade, da
distintividade, da veracidade e da disponibilidade. (INPI, 2022).

A liceidade de um sinal marcério esta abordada pelo art. 124 da LPI, em seus incisos I,
I11, X1 e XIV. Por meio destes, encontra-se estabelecida a proibi¢ao do registro como marca de
sinais por motivos de ordem publica ou por razdo da moral e dos bons costumes. (INPI, 2022).

A condicdo da distintividade para o registro de um sinal marcario se relaciona com
propria funcdo da marca, que deve distinguir um objeto por ela assinalado, de forma que seja
possivel a sua diferenciacdo em relagdo a outros de mesmo género, natureza ou espécie. (INPI,
2022). Ao longo ao artigo 124, podemos identificar que essa condicdo estd mencionada nos
incisos 11, VI, VII, VI, XVIII® e XXI, que fazem referéncia a proibicdo do registro como
marca de sinais que contenham elementos como letras, algarismos e datas isolados, assim como
cores e suas denominacgdes, sem carater suficientemente distintivo aplicados a eles. Também,
encontra-se proibicdes a concessdo de sinais de cunho genérico ou que sdo necessarios para
identificar o produto ou servico assinalado, além dos termos técnicos associados aquilo que o
sinal identifica. Nesses casos, € considerado que 0 termo ou expressao em questdo ndo cumpre
0 requisito da distintividade, e esse entendimento também é aplicado para sinais que sejam
usados apenas como expressdes de propaganda.

O ndo atendimento ao requisito da distintividade também ocorre quando se fala da
“forma necessaria, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que
ndo possa ser dissociada de efeito técnico” (BRASIL, 1996), conforme pode se verificar pelo
que consta no ja indicado inciso XXI do artigo 124 da LPI. E é através do entendimento pela
leitura desse inciso, que se estabelece a aceitacdo do registro das marcas tridimensionais no
Brasil. Essa apresentacdo ndo tradicional das marcas sera abordada como enfoque principal
mais adiante nesta dissertacdo, em seu proximo subcapitulo.

Ja a condicdo de veracidade de um sinal marcario diz respeito a proibic¢do do registro de
um sinal que seja enganoso quanto a origem, procedéncia, natureza, finalidade ou utilidade dos

produtos ou servigos assinalados. (INPI, 2022). Esse principio encontra-se expressamente

53 “Art. 124. Nio sdo registraveis como marca: [...] Il — letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando
revestidos de suficiente forma distintiva; [...] VI — sinal de carater genérico, necessario, comum, vulgar ou
simplesmente descritivo, quando tiver relagdo com o produto ou servigo a distinguir, ou aquele empregado
comumente para designar uma caracteristica do produto ou servi¢o, quanto a natureza, nacionalidade, peso,
valor, qualidade e época de producdo ou de prestacdo do servico, salvo quando revestidos de suficiente forma
distintiva; VII — sinal ou expressao empregada apenas como meio de propaganda; VIII — cores e suas
denominacdes, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo; [...] XVIII — termo técnico usado
na industria, na ciéncia e na arte, que tenha relagdo com o produto ou servico a distinguir” (BRASIL, 1996).
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disposto no inciso X do artigo 124 da LPI®4,

Por fim, a disponibilidade de um sinal marcario € uma condi¢cdo que possui relacdo com
a existéncia de direitos anteriores de terceiros. De forma que o sinal deve estar livre para ser
registrado como marca, ndo somente pela ndo existéncia de registro marcario anterior, como
também pela ndo existéncia de impedimentos por outro sinal distintivo protegido a qualquer
titulo. E isso vale para direitos garantidos ndo apenas pela LPI. (INPI, 2022). A condicdo da
disponibilidade de um sinal marcéario pode ser identificada na LPI, no seu artigo 124, pelo
entendimento do que consta nos incisos 1V, V, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XIX e XX>. Essa
extensa lista de proibicdes versa sobre ndo ser passivel de registro como marca elementos como sigla
de o6rgdos publicos, nome empresarial de terceiros, termos que sejam indicacbes geogréaficas
reconhecidas, nomes de prémios ou eventos oficiais ou oficialmente reconhecidos, e também marcas
coletivas ou de certificagdo com menos de cinco anos de sua extin¢do. Também infringem o requisito
da disponibilidade, os sinais que contenham, sem a devida autorizacao de seus titulares, nome civil ou
nome artistico e também obras protegidas pelo direito autoral. O caso mais comum de sinais que ndo
atendem o requisito da disponibilidade é daqueles que sdo considerados como reproducdo ou imitacdo
de outro sinal ja registrado que visa assinalar produtos ou servigos semelhantes ou afins, o que pode
causar confusdo no consumidor.

Cabe ressaltar, sobre os impedimentos que dizem respeito ao requisito da disponibilidade dos
sinais marcarios, o que consta no inciso XXII do artigo 124 da LPI, que ndo considera registravel como
marca o “objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro” (BRASIL, 1996).

A partir desse dispositivo se tem uma interface entre dois direitos de propriedade industrial, impedindo

54 “Art. 124. Nio sdo registraveis como marca: [...]X — sinal que induza a falsa indicagéo quanto a origem,
procedéncia, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou servigo a que a marca se destina” (BRASIL, 1996).
55 «Art. 124. Nio sdo registraveis como marca: [...] IV —designac&o ou sigla de entidade ou 6rgéo publico, quando
ndo requerido o registro pela prépria entidade ou 6rgdo publico; V — reproducdo ou imitacdo de elemento
caracteristico ou diferenciador de titulo de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetivel de causar
confusdo ou associagdo com estes sinais distintivos; [...] IX — indicagdo geografica, sua imitagdo suscetivel de
causar confusdo ou sinal que possa falsamente induzir indicagdo geografica; [...] X1l — reproducdo ou imitacdo de
sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificacdo por terceiro, observado o disposto no art.
154; X111 —nome, prémio ou simbolo de evento esportivo, artistico, cultural, social, politico, econdmico ou técnico,
oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitagdo suscetivel de criar confusdo, salvo quando autorizados
pela autoridade competente ou entidade promotora do evento; [...] XV — nome civil ou sua assinatura, nome de
familia ou patronimico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVI
— pseuddnimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artistico singular ou coletivo, salvo com consentimento
do titular, herdeiros ou sucessores; XVII — obra literéria, artistica ou cientifica, assim como os titulos que estejam
protegidos pelo direito autoral e sejam suscetiveis de causar confusdo ou associacao, salvo com consentimento do
autor ou titular; [...] XIX —reprodugdo ou imitagdo, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia
registrada, para distinguir ou certificar produto ou servigo idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de causar
confusdo ou associa¢do com marca alheia; XX — dualidade de marcas de um sé titular para 0 mesmo produto ou
servico, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva”
(BRASIL, 1996).
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0 registro de um deles como 0 outro por terceiros.

A infringéncia de impedimento por motivo da existéncia de um sinal anterior que seja composto
por marca que tenha sido reconhecida como de alto renome ou notoriamente conhecida, artigos 125 e
126 da LPI, respectivamente, também é um caso do ndo atendimento do requisito da disponibilidade,
pois esses sinais pertencem a terceiros.

Com relacdo a duracdo da protecdo de um registro de marca, temos que esse registro
sera valido pelo prazo de 10 anos, e ao final desse tempo 0 mesmo pode ser renovado para mais
10 anos de protecéo e assim consecutivamente. Conforme nos indica a LPI, em seu artigo 133,
“o registro da marca vigorara pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessdo do
registro, prorrogavel por periodos iguais e sucessivos” (BRASIL, 1996).

O ultimo aspecto a ser discutido acerca da registrabilidade dos sinais marcarios versara
sobre as formas de apresentacdo das marcas. De acordo com o Manual de Marcas do INPI
(2022), no que se refere as formas gréaficas de apresentacdo, as marcas podem ser classificadas
em nominativa, figurativa, mista, tridimensional ou marca de posi¢i0°¢. As marcas nominativas
sdo aquelas composta exclusivamente por palavras “no sentido amplo do alfabeto romano,
compreendendo, também, 0s neologismos e as combinacdes de letras e/ou algarismos romanos
e/ou arabicos” (INPI, 2022).

<

»

Figura 9 — Exemplos de marcas na apresentacéo figurativa.
Fonte: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/attachments/download/1744/figurativa.jpg. Acesso em 31 ago. 2022

%6 Aqui cabe uma nota para ressalva. No ano de 2021, o INPI publicou uma portaria que dispde sobre a
registrabilidade das marcas de posi¢do, como uma nova forma de apresentagdo disponivel para os sinais
marcarios serem avaliados no territorio brasileiro. Trata-se da Portaria INPI/PR n° 37, de 13 de setembro de 2021
(que foi unificada com demais atos normativos daquele ano, relacionados as marcas, pelo ato consolidado da
Portaria INPI/PR n° 08, de 17 de janeiro de 2022). Entretanto, tais marcas ainda tém seu exame em estagio
embrionério, pois até o presente momento o INPI esta aguardando a adequacédo de seus sistemas informaticos
para que o processamento dessa nova apresentacdo seja dado da maneira adequada. Conforme consta nos artigos
95 e 96 da Portaria INPI/PR n° 08, de 17 de janeiro de 2022 (antigos artigos 3° e 4° da Portaria INPI/PR n° 37, de
13 de setembro de 2021). Portanto, mais detalhes sobre essa forma de apresentacdo nédo fardo parte da presente
dissertacdo, deixando o seu estudo para trabalhos futuros.
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Como marca figurativa, se entende o sinal que seja constituido por algum desenho,
imagem ou simbolo (Figura 9). A marca mista é a combinacao de elementos figurativos com
termos nominativos, ou apenas elementos nominativos nos quais sua grafia esteja representada

de maneira fantasiosa ou estilizada (Figura 10).

SONY
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Figura 10 — Exemplos de marcas na apresentacdo mista.
Fonte: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/attachments/download/1746/mista.jpg. Acesso em: 31 ago. 2022.

E por sua vez, as marcas tridimensionais devem ser constituidas por uma forma pléstica
distintiva em si associada a algum produto ou seu acondicionamento, ou também as formas
tridimensionais que visam assinalar servicos (Figura 11). E por Gltimo, as marcas de posi¢édo
sdo aquelas formadas pela aplicacdo de um determinado sinal marcario em uma posicdo

singular e especifica de um suporte, resultando em um conjunto distintivo. (INPI, 2022).

Figura 11 — Exemplos de marcas na apresentacao tridimensional.
Fonte: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/attachments/download/1749/tridimensional.jpg. Acesso em: 31 ago.
2022

Mediante o exposto, encontra-se evidenciadas as diferentes formas de apresentacéo que
um sinal marcario pode ser apresentado ao INPI para a viabilidade de seu registro como marca.
N&o obstante a existéncia, e importancia, de todas as formas de apresentacdo, a presente
dissertacdo trard um maior enfoque para a apresentacdo tridimensional dos sinais marcarios.
Em vista da questdo de pesquisa previamente apresentada, sendo esta a possibilidade dessa
apresentacdo tridimensional ser composta pela representacdo de um personagem ou mascote.

Portanto, serdo abordadas em seguida, as peculiaridades das marcas tridimensionais.
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3. AMARCA TRIDIMENSIONAL

Tudo que até este ponto foi disposto em relacdo as marcas de uma forma geral incidira
sobre as marcas tridimensionais, ou seja, estas nada mais sdo que um tipo de marca, devendo
estar compreendidas dentro das funcdes, principios, requisitos e proibicdes que recaem sobre
outros sinais como 0s nominativos, mistos e figurativos.

A LPI prevé a protecdo das marcas tridimensionais pelo entendimento do disposto no
inciso XXI do seu artigo 124 que diz que ndo ¢ registravel como marca “a forma necessaria,
comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que ndo possa ser
dissociada de efeito técnico” (BRASIL, 1996). Destarte, torna-se passivel de protecdo como
marca uma forma plastica distintiva que venha assinalar um produto ou servico. Conforme
mencionado por Maité Cecilia Fabbri Moro: “parte-se assim do principio de que, ao ndo proibir
a protecdo de marca constituida por uma forma tridimensional com capacidade distintiva, a Lei
n. 9.276/96 a permite” (MORO, 2009, p. 22).

Ao encontro disso, é destacado também que as marcas tridimensionais precisam atender
aos demais dispositivos da LPI. A sua apresentacdo tridimensional € tida apenas como uma
maneira ndo usual de se requerer sinais marcarios. E como dito anteriormente, a legislacéo
brasileira prevé o seu reconhecimento e protecdo, ao mencionar a proibicdo do registro de
forma, a entender como forma pléstica, que ndo atenda aos requisitos propostos. E neste modo,
conforme Maité Cecilia Fabbri Moro também indica:

As marcas tridimensionais, assim como as nominativas, figurativas e mistas, para
serem registraveis no Brasil, devem ser distintivas, disponiveis e licitas, além de
respeitar os principios da territorialidade e da especialidade, e seus titulares devem

exercer, efetiva e licitamente a atividade para a qual a marca é requerida. (MORO,
2009, p. 107).

Isto posto, entende-se que as formas tridimensionais distintivas sdo passiveis de
protecdo como marca. E o que Maité Cecilia Fabbri Moro menciona:

é da protecdo da forma em trés dimensdes do sinal que se trata, e ndo da protecdo da

aparéncia ou composic¢éo visual que os elementos a ela apostos provoquem. Logo, a

distintividade da marca tridimensional deve provir da forma tridimensional,

independentemente dos elementos, caracteristicos ou ndo, que sobre essa forma se

aponham. A protecdo devera recair sobre a forma do produto ou acondicionamento
que se solicita. (MORO, 2009, p. 39).

A admissdo de que uma forma plastica tridimensional possa ser reconhecida como
marca, cumprindo a sua funcgéo de identificar aquilo que assinala e distinguir dos demais, néo

esta restrita & forma do produto em si. Como bem menciona o inciso XXI do artigo 124 da LPI,
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a forma plastica a ser reconhecida como marca tridimensional também pode se tratar da
embalagem (ou acondicionamento) daqueles itens que assinala. E nesse sentido, Denis Borges
Barbosa (2006), em sua tese de doutorado, acrescenta sobre os produtos e suas embalagens,
indicando que o acondicionamento de determinado produto representa 0 mesmo para 0
consumidor, atuando como um elemento que identifica aquele produto embalado, exercendo

logo, uma das funcdes de uma marca. Nas palavras dele:

Assim é que uma coisa é a marca, e outra o formato do proprio artigo ou sua
embalagem: a marca designa, através de signo de natureza simbdlica (o significante®
é independente do significado; Ledo designa um tipo de mate, e nao o felino); o
formato ou embalagem ‘presentifica’ ou identifica o objeto material, funcionando ao
identificar como um signo de natureza indicial (o significante é parte do significado;
a fumaca indica o fogo). (BARBOSA, 2006, p. 296).

Cabe ressaltar que, a registrabilidade das marcas tridimensionais foi considerada como
uma novidade trazida pela LPI quando da sua promulgacdo. E o que ressaltou José Carlos
Tinoco Soares (1996), em artigo por ele escrito a época da publicacdo da entdo nova, e ainda
vigente, lei da propriedade industrial. Conforme pode-se ler quando ele inicia o seu referido
texto: “agora podemos dizer, sem quaisquer peias de ddvidas, que a marca tridimensional, quer
gueiram uns ou continuem condenando-a outros, tornou-se uma realidade, no Brasil”
(SOARES, 1996, p. 1). O mesmo apontamento é feito por Maité Cecilia Fabbri Moro (2003),
quando ela comenta sobre a proibicdo das marcas tridimensionais na época em que se

encontrava em vigor a legislacdo anterior a LPI:

A Lei 9.279/1996, ndo possui nenhum impedimento expresso as marcas
tridimensionais, tal como o verificado no art. 65, inc. 7, c¢/c o inc. 18 da Lei
5.772/1971, que rezam: “art. 65. Nao ¢é registravel como marca: [...] 7) formato e
envoltério do produto ou mercadoria [...] 18) marca constituida de elemento passivel
de protecao como modelo ou desenho industrial”. Este também ¢ o entendimento do
INPI, o qual ja procedeu a inimeros registros. (MORO, 2003, p. 59, nota de rodapé
n® 21).

Contudo, ainda que aceita desde a promulgacdo da LPIl, como mencionado, a marca

tridimensional € um assunto que precisa de mais estudos por parte de pesquisadores. E a

57 O presente trabalho ndo pretende abordar conceitos semioldgicos como os de ‘significante’ € ‘significado’.
Entretanto, para o melhor entendimento desta citacdo, ha de se esclarecer do que tratam tais conceitos, conforme
0 que foi abordado por Denis Borges Barbosa em sua tese de doutorado. Para ele, uma maneira de se entender
esses conceitos, € a de que um signo seria composto por um modelo formado por duas partes “o significante
sendo o elemento do signo que se manifesta como manifestagdo perceptivel — som da palavra, sinal de trafego,
etc. — e o significado sendo a ideia a que o significante representa.” (BARBOSA, 2006, p. 38). Em sua tese,
apresenta com um exemplo para mais clareza desse conceito, a saber, a partir do signo ‘arvore’. Nesse caso, o
significante seria a palavra ‘arvore’ como um conjunto de sons, € o significado seria o ente botanico a que esse
signo faz referéncia.
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presente dissertacao visa contribuir para o enriquecimento do campo do conhecimento voltado
para essa forma de apresentacdo das marcas. Tendo sido aceito, entdo, o registro de uma forma
plastica tridimensional para assinalar produtos ou servicos, a legislagdo indica que a mesma
precisa ser distintiva, e ndo estar associada a algum efeito técnico. Acerca disso, Maité Cecilia
Fabbri Moro cita o que foi mencionado por Douglas Gabriel Domingues, que indica que “a
condicdo essencial a admissibilidade da marca de forma ou tridimensional é que a mesma
realmente possua uma forma distintiva, diferente e ndo funcional dos produtos iguais
encontrados no mercado” (DOMINGUES, 1984, p. 203 apud MORO, 2009, p. 108).

Neste primeiro momento, o presente trabalho abordara o aspecto distintivo das formas
tridimensionais e, na sequéncia, serdo dispostas consideracGes sobre a relacdo dessa forma

plastica com o seu efeito técnico e essa vedacao quanto ao seu registro como marca.

3.1. DISTINTIVIDADE DAS FORMAS TRIDIMENSIONAIS

Preliminarmente a discussdo sobre a distintividade da forma pléstica, € mister ressaltar
que algumas formas de determinados produtos, podem conferir a0s mesmos um determinado
valor substancial, conforme é entendido pela doutrina europeia. Haja vista que, essa
caracteristica é abordada na legislacdo europeia, conforme o disposto na Diretivas de Marcas
Comunitérias da Unido Europeia, no item iii do seu artigo 4.1 (), que dispde que ndo pode
constituir uma marca, os sinais constituidos por “uma forma ou por outra caracteristica que
confira um valor substancial aos produtos”. A partir do disposto, conforme Maité Cecilia Fabbri
Moro esclarece, esse disposto na legislacdo europeia faz referéncia as formas plasticas que
conferem o chamado valor substancial aos produtos como “aquela em que a ornamentalidade e
a esteticidade sdo determinantes para a compra do produto pelo consumidor” (MORO, 2009, p.
110).

H& de se ressaltar, que € tradicionalmente entendido pela doutrina europeia, que a
protecdo de elementos que estejam caracterizados como sendo atribuidores desse valor
substancial e feita por outros direitos da propriedade intelectual, podendo ser objetos de
protecdes como desenhos industriais, e também pelo direito de autor. Isso é colocado por Marie-
Angele Pérot-Morel quando ela observa que: “tal ressalva decorre da ideia de que € necessario,
sendo impedir, a0 menos limitar a possibilidade de combinar a protecdo como marca e a

protecdo de desenhos e modelos, seja esta assegurada por lei especifica ou pelo direito
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autoral”®® (PEROT-MOREL, 1996, p. 256). A partir disso, pode-se entender que as formas que
visam conferir esse valor substancial aos produtos seriam, como exemplificado por Maité
Cecilia Fabbri Moro (2009), a forma de um vestido desenhado por um estilista, e também a
forma plastica de um jogo de cristal, esta ultima que por sua vez, “pelo valor essencial
representado pela beleza de sua forma, ndo poderia ser protegida como marca na indudstria de
cristais” (BRAUN apud MORO, 2009, p. 111).

Luis Manuel Couto Gongalves (1999) também menciona essa vedagao ao registro como
marca tridimensional da forma que atribui certo valor substancial ao produto associado, e
considera que essa proibicdo é de dificil apreciacdo. Isso decorre, principalmente, em alguns
segmentos mercadologicos especificos, como nos artigos de decoragdo em geral, nos quais “a
forma ou aparéncia estética incide diretamente sobre o valor dos produtos no mercado”
(GONCALVES, 1999, p. 73). E segue, com o intuito de esclarecer a motivacdo deste

dispositivo da legislacdo europeia, conforme indica:

O propésito ¢ afastar do direito de marcas as formas que sejam téo incindivelmente
conexas com o valor dos produtos correspondentes que ndo possam ser concebiveis,
sequer mentalmente, separadamente desses produtos. A forma ndo pode distinguir o
produto porque é parte integrante do préprio produto. A forma apresenta um nivel de
esteticidade decisivo na motivacdo do publico consumidor.>® (GONCALVES, 1999,
p. 73).

Contudo, essa proibicdo expressa pela doutrina europeia ndo é considerada aplicavel
quando se faz referéncia & forma tridimensional das embalagens. Fato que é ressaltado pelo
autor previamente mencionado, quando ele indica que “deve ser permitido o registro da forma

ornamental de uma embalagem desde que essa forma [...] seja original e ndo seja tecnicamente

%8 Traducdo livre a partir do original: “Une telle réserve procéde de 1’idée qu’il faut, sinon empécher, du moins
limiter la possibilité de cumuluer la protection a titre de marque el la protection des dessins et modeéles, que cette
derniére soit assurée par une loi spécifique ou par le droit d’auteur” (PEROT-MOREL, 1996, p. 256).

59 Nesse sentido, cabe ressaltar que essa questdo abordada pelo autor aqui citado s6 se aplica quando esta se
observando o potencial distintivo da forma do proprio produto, ndo sendo relevante essa discussao quando se
tem a forma de uma embalagem. Sobre a admissibilidade das formas plésticas como marcas tridimensionais que
se tratam do proprio produto, Luis Manuel Couto Gongalves (1999) aponta, na extensa nota de rodapé n° 109 (p.
65-71) de seu livro Funcao Distintiva da Marca, um certo imbrdglio entre diversos autores europeus, ao passo
que alguns eram favoraveis a essa apresentacao dos sinais marcarios, enquanto outros se colocavam de maneira
contraria. Ele menciona o entendimento dispar sobre esse assunto em diversos paises (como Portugal, Espanha,
Italia, Alemanha e Franca) e conclui mencionando que a solugdo dos Estados-Benelux para a situagdo, através da
Lei Uniforme Benelux sobre as Marcas de 19/03/1962, “foi verdadeiramente pioneira na rigorosa delimitacao
dos critérios de validade das marcas de forma” (GONCALVES, 1999, p. 65-71, nota de rodapé n° 109).
Ademais, com relagéo ao objeto da presente dissertacdo, qual seja 0s personagens e mascotes como marca
tridimensional, ha de se aventar que, com base no entendimento europeu sobre as formas plésticas que conferem
valor substancial ao produto, esses elementos podem ja ser percebidos pelo consumidor como possuidores de
caracteristicas que agregam esse tal valor substancial. Contudo, tal limitacdo néo existe na legisla¢o brasileira,
como se abordard adiante.
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necessaria” (GONCALVES, 1999, p. 74). Concorda com ele Maité Cecilia Fabbri Moro, que
ilustra esse fato com o exemplo dos frascos utilizados pela industria de perfumes, ressaltando
que “a embalagem ndo ¢é o perfume em si. Compra-se 0 produto pelo perfume e ndo pelo frasco
que o contém.” (MORO, 2009, p. 111). Ela também menciona o indicado por Denis Cohen
(1997), sobre esse ponto, refletindo que o entendimento caberia também para explicar o porqué
de um jogo de cristal em si ndo poder ser registrado na Europa como marca. Nas palavras dele
tiradas da obra da referida autora:

A marca que consiste na forma de uma garrafa para a concepcao de bebidas — e ndo

de produtos de embalagem — pode, desde que esta forma néo seja habitual, constituir

uma marca valida porque ndo é a forma da garrafa que confere ao produto o seu valor

substancial, mas a produto que contém.® (COHEN, 1997, p. 83 apud MORO, 2009,
p. 111).

Ante 0 exposto, pode-se entender que a vedacao proposta a partir daquele dispositivo
aplicado na legislacdo europeia, seria com relacdo as formas que estariam sujeitas a ocasionar
uma escolha de consumo baseada puramente em seu aspecto ornamental e estético. E que,
portanto, a funcdo predominante dessas formas seria a sua funcdo ornamental ou esteética,
tornando a funcdo distintiva uma consequéncia da primeira. Logo, ndo seriam passiveis de
serem registradas como marca tridimensional. Ao lado disso, Maité Cecilia Fabbri Moro
conclui que esse ordenamento legal é alinhado com a tradi¢do europeia lastreada na valorizagao
da funcdo de indicacdo de origem dos sinais marcarios.

Entretanto, ainda que ndo esteja expressamente disposta essa proibicdo no ordenamento
juridico brasileiro®!, considerou-se importante a sua menc&o no presente trabalho. Haja vista a
sua inter-relacdo com o potencial distintivo das formas plasticas. Deste modo, se estabelece um
ponto de inicio para discussfes da distintividade das formas plésticas, e a sua capacidade de
exercerem funcdo de marca, em particular, as marcas tridimensionais.

As marcas tridimensionais, ditas como pertencentes ao que se convencionou chamar de

marcas nao tradicionais, sdo o tipo mais bem estabelecido no mercado e mais bem reconhecido

80 Tradugdo livre a partir da citagdo no original: “La marque constituée par la forme d’une bouteille pous
deisgner des boissons — et non pas des produit de conditionnement — pourra (a condition que cette forme ne soit
pas usuelle) constituer une marque valable car ce n’est pas la forme de la bouteille qui donne au produit sa valeur
substantielle mais le produit qu’il contient.” (COHEN, 1997, p. 83 apud MORO, 2009, p. 111).

61 Sobre isso cabe uma reflex&o, no sentido de se fazer um exercicio com relagdo ao que ocorreria caso na
legislagdo brasileira existisse algum dispositivo similar. Ha de se imaginar que caberia, de algum modo, o
argumento de que a forma pléstica tridimensional com a aparéncia de um personagem ou mascote, seria
amparada por esse entendimento, e que talvez, pudesse ser vista como ndo passivel de exercer a funcao distintiva
de uma marca. Contudo, ndo é o que ocorre, como sera discutido mais adiante no trabalho.
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pelo consumidor, dentre as demais apresentacGes ndo tradicionais. (WIPO, 2008). Tal fato
decorre da capacidade que essa apresentacao dos sinais marcarios possui em desempenhar a sua
funcdo distintiva, ou seja, em identificar determinado produto ou servico e distingui-lo dos seus
concorrentes. E também, “como complementam os partidarios da funcdo de indicacdo de
origem, no meio de outros produtos/servigos de origem diversa” (MORO, 2009, p. 114).
Conforme ja mencionado, ndo obstante a existéncia de certa discordancia da doutrina no que
tange as funcdes de uma marca, a funcéo de indicagcdo de origem de determinado produto ou
servico ainda consta como reconhecida pela World Intellectual Property Organization®
(WIPO) no que diz respeito as fungdes principais dos sinais marcarios, e logo, como uma das
consequentes protecdes juridicas que é garantida as marcas (WIPO, 2007). Tendo em vista 0
disposto no Acordo TRIPS, conforme menciona o entendimento da WIPO:

O Acordo TRIPS refere-se, assim, a uma das func¢des centrais das marcas, a saber,

identificar a origem comercial dos bens e servigos oferecidos no mercado. A esse

respeito, foi decidido®® que ¢ a capacidade do sinal de identificar a sua origem — ndo

seu status ontoldgico como cor, forma, fragréncia, palavra ou sinal — que Ihe permite
servir aos propositos basicos’ de uma marca.®* (WIPO, 2007, p. 3)

Destarte, consideradas interpostas algumas considerac@es iniciais, segue-se para as
considerac@es acerca da distintividade dos sinais marcarios em sua apresentacdo tridimensional.
Conforme ja discutido previamente, a distintividade é um dos requisitos para a registrabilidade
dos sinais marcarios, e as marcas tridimensionais ndo fogem deste requisito. Tendo como
referéncia a sua forma plastica em trés dimens@es, que se trata de algum objeto que esteja
visando a protecdo pelo registro de marca, deve, primeiramente ser capaz de identificar os
produtos ou servigos que assinala, e distingui-los daqueles dos seus concorrentes. Exercendo,
logo, a fungéo distintiva das marcas, e caso ndo incorra em nenhuma das demais proibigdes
legais, ndo haveria Obice para que esse objeto seja protegido como uma marca tridimensional,

obedecendo os principios da especialidade e da territorialidade, aplicados a todos os sinais

62 Em portugués, Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).

83 Aqui cabe uma ressalva, sobre a decisdo que a OMPI faz referéncia nesse momento do seu relatério. Trata-se
de trecho tirado de uma decisdo judicial da suprema corte dos Estados Unidos. A saber, “The United States of
America Supreme Court in Qualitex Co. v Jacobson Products Co., Inc., 514 US. 159, 164, 34 USPQ2d 1161,
1163 (1995)”, conforme indicado na apresentagdo da delegacdo americana da OMPI, a qual consta no relatorio
referenciado.

64 Tradugdo livre a partir do original: “The TRIPS Agreement thus refers to one of the core functions of
trademarks, namely to identify the commercial source of goods and services offered in the market. In this
connection, it has been ruled that ‘it is the source-distinguishing ability of a mark — not its ontological status as a
color, shape, fragrance, word or sign — that permits it to serve basic purposes’ of a trademark.” (WIPQ, 2007, p.
3).
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marcarios. (MORO, 2009).

E tendo como base o inciso XXI do artigo 124 da LPI, conforme ja demonstrado, a
aceitacdo do registro de uma forma plastica distintiva para identificar algum produto ou servico,
acompanha algumas proibicdes. Essas vedacOes especificas, dispostas no normativo legal
indicado, sdo as que orientam a avaliacdo da capacidade distintiva do sinal tridimensional.
(INPI, 2022). Deste modo, o referido normativo pode ter a sua leitura dividida em trés partes,
com relacdo ao que ele aponta, a saber: a forma do produto ou de seu acondicionamento
considerada necessaria; a forma comum ou vulgar; e a forma que ndo pode ser dissociada de
efeito técnico. A seguir, se abordara consideracdes relacionados a esses trés aspectos das
proibicbes, no que diz respeito a avaliacdo da distintividade das formas plasticas

tridimensionais, seguida de uma discussao sobre as formas consideradas distintivas.

3.1.1. A Forma Necessaria

E entendido pelo INPI, no que diz respeito as formas plésticas consideradas necessarias,
aquelas que sdo “inerentes a propria natureza do objeto, sem a qual é impossivel produzi-lo”
(INPI, 2022). Sendo o formato pelo qual, determinado produto ou objeto se encontra na
natureza, logo, ndo seria registravel como marca tridimensional, conforme exemplifica Maité
Cecilia Fabbri Moro (2009), a forma de uma laranja para assinalar a prépria fruta. Luis Manuel
Couto Gongalves entende que “a forma necessaria de um produto ou de sua embalagem nao
revestem capacidade distintiva devendo considerar-se sinais genéricos.” (GONCALVES, 1999,
p. 72). No mesmo sentido, Carlos Olavo aponta que nao considera como marca “os sinais
constituidos, exclusivamente, pela forma imposta pela propria natureza do produto” (OLAVO,
2005, p. 81).

Doravante, entende-se que a forma plastica tridimensional pela qual determinado objeto
é produzido néo se pode registrar a titulo de exclusividade, para assinalar aquele mesmo objeto
ou produto. De modo que, se retiraria dos concorrentes o direito de se fabricar determinado
produto, uma vez que ndo ha outra possibilidade para a existéncia daquele referido produto sem
que seja pela sua forma que € necessaria para sua concepcao. De acordo com o disposto, 0
Manual de Marcas do INPI (2022) apresenta um exemplo de uma forma considerada necessaria

para determinado objeto (Figura 12), a saber, o formato esférico para assinalar bolas de futebol.
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Figura 12 — Exemplo de forma considerada necessaria: a forma esférica é necessaria para bolas de futebol.
Fonte: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/attachments/download/1880/bola.jpg. Acesso em: 06 set. 2022.

3.1.2. A Forma Comum ou Vulgar

A forma plastica considerada pelo INPI como comum ou vulgar é aquela que, mesmo
ndo sendo inerente ao produto assinalado — ou ao seu acondicionamento — j& é habitualmente
usada para a apresentacdo destes produtos, por diversos fabricantes em seu segmento de
mercado (INPI, 2022). Maité Cecilia Fabbri Moro (2009) menciona o entendimento do autor
italiano Eduardo Bonasi Benucci (1963), sobre as formas plasticas consideradas comuns,
guando indica a forma comum como aquela que ndo possui originalidade nem capacidade
distintiva. Conforme o mencionado autor coloca:

isso priva ao mesmo tempo o carater de originalidade — para o qual ndo seria invocada
a protecdo como desenho industrial ou pelo direito de autor — e de capacidade

distintiva — ndo podendo, portanto, ser protegida como sinal distintivo.% (BENUCCI,
1963, p. 33 apud MORO, 2009, p. 130, nota de rodapé n° 527).

E deste modo, a partir deste entendimento, Maité Cecilia Fabbri Moro (2009) conclui
que quando determinada forma plastica € amplamente utilizada, por diferentes produtores, essa
mesma forma tridimensional passa a néo exercer mais a fungéo distintiva das marcas, ou seja,
perde a sua capacidade em identificar determinado produto ou servico, e diferencié-lo de outros
idénticos, semelhantes ou afins. Como por exemplo, de acordo com ela, a forma quadrada dos
sabonetes. (MORO, 2009).

8 Traducdo livre a partir do original: “quella priva ad un tempo del carattere di originalita (per cui non sarebbe
invocabile una tutela di modello od’autore) e della capacita distintiva (non pondendo percio ad una tutela come
segno distintivo)” (BENBUCCI, 1963, p. 33 apud MORO, 2009, p. 130 nota de rodapé n° 527).
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No Manual de Marcas do INPI (2022) é possivel verificar um dos exemplos de uma
forma pléastica considerada comum para determinado produto, como o caso de uma caixa de
leite (Figura 13), em formato de paralelepipedo, o qual ja é amplamente utilizado por diversos
produtores de leite para o seu acondicionamento.

Figura 13 — Exemplo de forma considerada comum: o formato de paralelepipedo ja é comumente utilizado
em embalagens de leite, logo é considerado como sendo uma forma comum para assinalar esses produtos.
Fonte: https://st.depositphotos.com/1561359/5084/v/450/depositphotos_50842665-stock-illustration-blank-
drink-carton-package.jpg. Acesso em: 06 set. 2022.

Cabe ressaltar que o uso da expressdo vulgar, ainda que tal termo possa ter outra
conotacéo quando se refere & sinais marcarios na apresentacdo nominativa ou mista®, quando
da leitura do inciso XXI do artigo 124 da LPI, no que tange a avaliacdo da distintividade das
formas plésticas tridimensionais, tal termo assume o mesmo sentido quando se fala de formas
comuns. Haja vista que a forma comum ¢é tida como tal por conta de seu uso consagrado no
mercado por diversos fabricantes. Maité Cecilia Fabbri Moro ressalta que “no caso da forma de
produto ou envoltério vulgar, entende-se que melhor seria considera-la sinbnimo da forma
comum” (MORO, 2009, p. 139).

% Nesse sentido, 0 Manual de Marcas do INPI, indica que um sinal, em sua apresentacdo nominativa ou mista, é
considerado como sendo de carater vulgar quando ¢ composto por “girias, denominag¢des populares ou familiares
que também identificam um produto ou servigo” (INPI, 2022). E ainda, o referido conjunto de diretrizes do INPI
apresenta alguns exemplos de termos considerados vulgares, dentre eles o termo “rango” ¢ um exemplo de sinal
de caréater vulgar para assinalar alimentos ou servigos de alimentagdo, uma vez que se trata da designagdo
popular de tais elementos, e logo seria indeferido com base no inciso VI do artigo 124 da LPI. Maité Cecilia
Fabbri Moro ratifica esse entendimento quando indica que o sinal verbal considerado é vulgar quando se
consagra pelo uso corrente, e difere dos sinais de uso comum por conta da “conotacdo popular e de certo modo
depreciativa” (MORO, 2009, p. 139). Ela ainda indica, em sua obra aqui citada que o mesmo entendimento é
adotado por outros autores, e menciona José Xavier Carvalho de Mendonga (1955), Francisco Cavalcanti Pontes
de Miranda (1983), José Roberto d' Affonseca Gusméo (1990) e Lélio Denicoli Schmidt (1999) como referéncias
para o referido entendimento.



85

3.1.3. A Forma Relacionada ao Efeito Técnico

No que diz respeito ao seu carater funcional, a forma plastica é considerada néo
registravel pelo INP1 como um sinal marcério na apresentacéo tridimensional, conforme consta
no Manual de Marcas, quando esta possui uma relagdo intrinsecamente ligada ao
funcionamento do objeto, ou de maneira que auxilie no seu desempenho, e ainda quando a
funcdo do referido objeto € ditada diretamente por conta de seu formato. (INPI, 2022).

Ha de se ressaltar que a vedagdo expressa no inciso XXI do artigo 124 da LPI aponta
que ndo é passivel de registro como marca tridimensional a forma pléstica ligada a funcéo
técnica do objeto associado, seja essa funcionalidade técnica obtida por qualquer forma
possivel. A LPI ndo expressa, nesses casos, a necessidade de que a funcdo técnica aqui
mencionada seja obtida por uma Unica forma plastica possivel, e logo, se a referida
funcionalidade do objeto se der a partir de peculiaridades em seu formato, esse formato néo
podera ser registrado como marca tridimensional. De maneira que, se o carater funcional de
determinado objeto possa ser obtido através do uso de mais de uma forma plastica, nenhuma
delas podera ser dada a titulo de exclusividade como registro de sinal marcario na apresentacdo
tridimensional. (MORO, 2009). Dito isso, Maité Cecilia Fabbri Moro conclui que:

a correta interpretacdo da lei é a de que a capacidade distintiva da forma deve estar
ligada a funcdo para que ela tenha seu registro indeferido no Brasil. Afinal,
diversamente, se a parte distintiva da forma puder ser dissociada da fungdo, ha a

possibilidade de obter um registro marcario para proteger essa forma, desde que
distintiva. (MORO, 2009, p. 145).

Acrescenta a isso Luis Manuel Couto Goncalves, quando ressalta que € preciso ter em
mente o discernimento de que podem existir formas que, “apesar de produzirem resultados
técnicos, ndo sejam formas tecnicamente necessarias a obtengdo desses resultados”
(GONCALVES, 1999, p. 72). E destaca, de maneira a esclarecer essa proibi¢do, que
determinada forma plastica pode ser dita como um sinal marcario, apontando uma interface

entre as marcas tridimensionais e as patentes de modelo de utilidade®’, conforme indica:

67 Ha uma clara interface entre a protecdo de formas com determinada funcionalidade e a protecdo conferida por
uma patente de modelo de utilidade. Conforme o disposto no artigo 9° da LPI “é patenteavel como modelo de
utilidade o objeto de uso pratico, ou parte deste, suscetivel de aplicacdo industrial, que apresente nova forma ou
disposicdo, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricacao”
(BRASIL, 1996). Entretanto, tendo em vista o impedimento de que uma forma que esteja relacionada com seu
efeito técnico seja protegida como marca tridimensional, ndo serdo abordados mais apontamentos nesse sentido.
Além disso, pode-se concluir que a forma plastica de um personagem ou mascote, em nada tem relagcdo com
funcionalidades técnicas dos objetos, e por isso tais apontamentos ndo se mostram pertinentes para o presente
trabalho.
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O fundamento da proibicéo esta na necessidade de evitar que uma forma, determinante
na obtencdo de um resultado técnico e socialmente Util, possa beneficiar do regime de
protecdo, potencialmente ilimitado, préprio das marcas, defraudando, assim, o regime
de protecdo temporario previsto normalmente para as patentes de invencdo ou 0s
modelos de utilidade.

E, pois, incompativel que uma mesma forma possa ser protegida, simultaneamente,
como modelo de utilidade, por um lado, e marca, por outro. (GONGCALVES, 1999, p.
73).

Concorda com ele Maité Cecilia Fabbri Moro, quando indica que as formas plasticas
excluidas da protecdo como marca tridimensional sdo aquelas que sdo imprescindiveis ao
alcance da funcionalidade a que se propde. De modo que “ndo se pode afirmar que qualquer
forma que tenha alguma utilidade esteja excluida da protecdo como marca” (MORO, 2009, p.
148). Ela assim indica pois, se fosse o caso, “correr-se-ia 0 risco de excluir todas as formas de
embalagem da protecdo como marca, simplesmente por sua utilidade em abrigar ou envolver
algum produto” (MORO, 2009, p. 148). E assim, conclui a referida autora:

Em sintese, entende-se que nem todas as formas que apresentem algum tipo de
funcionalidade técnica estdo excluidas do registro como marca tridimensional,

valendo a exclusdo somente para aquelas nas quais a distintividade da forma seja
determinante a obtencéo do resultado técnico. (MORO, 2009, p. 148).

Consta, no Manual de Marcas do INP1 (2022), como um exemplo de uma forma plastica
que ndo pode ser dissociada de seu efeito técnico, o caso da forma plastica com o formato de
blocos de montar (Figura 14) para assinalar brinquedos. Nesse caso, a configuracao
tridimensional dos blocos de montar, com as cavidades em baixo e 0s pinos na parte de cima,
caracteriza a sua funcionalidade técnica, pois a referida configuracdo é imprescindivel para a
funcéo que o brinquedo se propde, qual seja de montar figuras maiores a partir da conexao de

uns com 0S outros.

Figura 14 — Exemplo de formas consideradas vinculadas ao seu efeito técnico: a forma plastica dos blocos
de montar, com 0s pinos em cima e as cavidades na parte de baixo, sdo imprescindiveis para a funcdo proposta
para o brinquedo. Logo, ndo pode ser registrada como marca tridimensional.

Fonte: https://media.istockphoto.com/photos/lego-bricks-picture-id458943361. Acesso em: 06 set. 2022.
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Isto posto, cabe ainda destaque para o que € apontado por Carlos Fernandez-Ndvoa
(2013), quando indica que essa proibicdo visa estabelecer um limite entre as protecdes
conferidas pelas marcas e pelas patentes, pois cada um destes sistemas de protecdo da

propriedade industrial possui objetivos proprios. Conforme o referido autor indica:

essa proibicdo tenta delimitar as formas protegidas pelo sistema de marcas, em
oposicdo as formas protegidas pelo sistema de patentes, ja que ambos os sistemas tém
finalidades diferentes. O sistema de marcas visa garantir a transparéncia do mercado,
concedendo um direito temporariamente limitado aos sinais distintivos. Longe de ser
0 caso, 0 sistema de patentes visa a divulgacéo de invengdes, que devem atender aos
requisitos de patenteabilidade correspondentes.®® (FERNANDEZ-NOVOA, 2013, p.
585).

Nesse sentido, a partir da citacdo acima, Carlos Lema Devesa (2014) concorda e ratifica
0 que Carlos Fernandez-No6voa (2013) aponta, e conclui sobre as consequéncias do registro
como marca de uma forma plastica que possui relagdo com seu efeito técnico. Ele destaca que
seriam prejudicados ndo s6 0s concorrestes, mas também os consumidores como um todo, como

se pode observar por suas palavras:

Assim, ndo deveria ser concedida uma marca, que protege de forma necesséria para
obter um resultado técnico, pois ao seu titular seria concedido um monopélio ilimitado
temporalmente; ou seja, um monopdlio perpétuo, prejudicando ndo sé os interesses
dos restantes concorrentes, mas também o interesse dos consumidores e o interesse
geral.®® (DEVESA, 2014, p. 281).

3.1.4. A Forma Distintiva Passivel de Registro como Marca Tridimensional

Destarte demonstrados 0s casos nos quais a forma plastica, candidata a registro como
marca tridimensional, é considerada sem potencial distintivo, seja por ser considerada
necessaria, comum ou ainda relacionada com o seu efeito técnico, volta-se a atencdo para as
formas plasticas que possuem potencial distintivo, e sdo passiveis de protecdo como marca

tridimensional. Deste modo, para se avaliar a capacidade distintiva de determinado objeto

88 Tradugdo livre a partir do original: “esta prohibicion trata de delimitar las formas protegibles por el sistema de
marcas, frente a las formas protegibles por el sistema de patentes, toda vez que ambos sistemas persiguen
finalidades distintas. El sistema de marcas aspira a garantizar la transparencia del mercado, otorgando un
derecho temporalmente limitado sobre signos distintivos. Lejos de ser asi, el sistema de patentes pretende la
divulgacion de las invenciones, que tienen que cumplir los correspondientes requisitos de patentabilidad.”
(FERNANDEZ-NOVOA, 2013, p. 585)

8 Traducdo livre a partir do original: “Asi las cosas, no se debe conceder una marca, que protege una forma
necesaria para obtener un resultado técnico, porque se otorgaria a su titular un monopolio ilimitado
temporalmente; es decir, un monopolio perpetuo, perjudicandose no sélo los intereses de los restantes
competidores, sino también el interés de los consumidores y el interés general.” (DEVESA, 2014, p. 281).
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tridimensional, é preciso avaliar o potencial que o formato em cotejo possui em exercer a funcéo
distintiva. Ou seja, 0 quanto que aquela forma plastica, por si sO, é capaz de identificar
determinado produto ou servigo, e diferenciar o que assinala de seus semelhantes ou afins. Nas
palavras de Maité Cecilia Fabbri Moro, “ha necessidade de avaliar se os diferenciais que a
forma possui sdo passiveis de captacdo pelo publico em geral e, assim, se sdo capacitados para
a identificacao distintiva de determinado produto ou servigo” (MORO, 2009, p. 151).

Cabe ressaltar, nesse momento, que o presente trabalho mantera o foco das discussoes
acerca da distintividade das formas tridimensionais dentro do escopo da distintividade absoluta
dessas formas, ou seja, do potencial distintivo que a referida forma plastica possui por si so.
Como ja apontado, aspectos relacionados a distintividade adquirida pelo uso (ou secondary
meaning) néo estaréo contidos nas reflexdes abordadas por esta dissertacao.

O entendimento de que uma forma plastica pode exercer a fun¢do de marca ndo €
recente, haja vista o contido na obra de Antonio Bento de Faria (1906). O referido autor
reconhece que as embalagens podem atuar como marcas através de sua forma plastica distintiva,
identificando determinado produto e diferenciando-o dos demais. Conforme se verifica em sua
obra:

Para que sejam considerados como marcas & necessario que tenham um carater
suficiente de originalidade, pela forma ou aspecto que apresentarem.

Assim, se a forma de um recipiente for suficientemente caracteristica e se distinguir
das formas geralmente empregadas para 0s mesmaos recipientes, pode constituir marca
e ser objeto de um direito privativo.

No caso contrario, porém, seria absurdo que alguém pudesse confiscar em seu

exclusivo proveito uma forma banal, vulgar ou comum, que nao apresentasse carater
algum de originalidade. (FARIA, 1906, p. 158-159)

Cabe uma ressalva, conforme interposto por Maité Cecilia Fabbri Moro (2009), sobre o
uso da expressdo ‘originalidade’ para se fazer referéncia a distintividade necessaria para as
formas plasticas constituirem uma marca tridimensional. Ela indica que alguns doutrinadores
se utilizam dessa expressao, e faz referéncia ao trecho previamente citado, do autor Antonio
Bento de Faria em sua obra de 1906. E, de pronto, ja conclui que a utilizacdo desse termo para
caracterizar uma forma plastica distintiva “definitivamente, ndo ¢ a mais apropriada,
considerando o contexto mais amplo no qual se inserem as formas tridimensionais” (MORO,
2009, p. 152). Ela continua, e lembra que a originalidade ndo € um dos requisitos para o registro
de um sinal marcério, mas sim a distintividade, mencionando que “dizer que uma forma ¢
distintiva ndo significa ser ela necessariamente uma forma original” (MORO, 2009, p. 152).
Esse entendimento é tido também por José Roberto d' Affonseca Gusmao, quando ele ressalta

que “pode haver casos onde ha no signo o carater de originalidade, mas lhe falta o carater
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distintivo, que é essencial para constituir marca (GUSMAO, 1994, p. 55).

Maité Cecilia Fabbri Moro (2009) esclarece que, por vezes, o termo ‘originalidade’ é
usado para se fazer referéncia ao carater distintivo das marcas, por conta de ser usado como
sindnimo de ‘arbitrariedade’. E alerta para que, dentro no ambito da propriedade intelectual, o
uso de ‘originalidade’ ¢ tido para se fazer referéncia a um dos requisitos para 0s desenhos
industriais, e também, esta relacionado a protecdo conferida pelo direito de autor. Compartilha
do mesmo entendimento a autora francesa Marie-Angele Pérot-Morel (1996), quando menciona
que a originalidade, como requisito para os desenhos industriais, ndo deve influenciar na
verificacdo do potencial distintivo das formas plasticas, quando no caso das marcas
tridimensionais. Conforme ela coloca:

E por isso que a auséncia de validade de um desenho industrial por falta de
originalidade ndo permite dizer ipso facto que esta forma é desprovida de carater
distintivo e ndo pode ser registrada como marca. A avaliacdo da validade das marcas

tri@imensionais deve ser, de fato, bastante distinta da dos desenhos industriais.”™
(PEROT-MOREL, 1996, p. 251).

Deste modo, resta esclarecido que o conceito de originalidade pertence, no campo da
propriedade industrial, aos desenhos industriais. E aos sinais marcarios, cabe cumprir o
requisito da distintividade, que no caso das formas tridimensionais envolve o fato da referida
forma pléastica ndo ser necessaria nem comum, e tambem n&o estar vinculada a algum efeito
técnico. De maneira que a mesma deva possuir caracteristicas proprias que estabelecam com 0s
produtos ou servicos que assinala uma relacdo que faca com que o seu publico consumidor seja
capaz de identifica-los tendo em vista apenas o seu formato tridimensional. De maneira a tracar
um paralelo com os sinais marcarios na apresentacdo nominativa, pode-se entender que um
elemento distintivo é aquele considerado como um que ndo guarda uma relacdo proxima com
0 produto ou servico que assinala, ou seja, ndo se trata de um elemento descritivo ou genérico.
E para os sinais tridimensionais vale 0 mesmo.

Um altimo ponto ressaltado por Maité Cecilia Fabbri Moro (2009), no que tange a
distintividade das formas tridimensionais, é quando se tem uma forma plastica composta por
algum formato geométrico basico, ou seja, ao se refletir para a simplicidade das formas plasticas

a serem apreciadas como sinais marcarios. A autora menciona que “a simplicidade ndo pode

70 Traducdo livre a partir do original: “C’est pourquoi I’absence de validité d’un modele pour défault
d’originalité ne perment pas de dire ‘ipso facto’ que cette forma est dépourvue de caractére distintctif et ne peut
étre déposée a titre de marque. L’ Appreciation de la velidité des marques de forme doit étre, en effet, bien
distincte de celle des modéles.” (PEROT-MOREL, 1996, p. 251).
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ser confundida com a falta de distintividade” (MORO, 2009, p. 157), contudo formas plasticas
extremamente basicas podem ter mais dificuldade em exercer uma funcao distintiva, de maneira
que seria preciso avaliar o uso de tal elemento marcério em seu segmento. Como ela conclui,
“¢ certo que formas excessivamente simples podem tender a constituir uma forma sem
capacidade distintiva. Entretanto, isso ndo significa dizer que elas sejam totalmente desprovidas
ou ndo possam a vir a ter capacidade distintiva adquirida pelo uso” (MORO, 2009, p. 157).
Conforme consta no Manual de Marcas do INPI (2022), uma forma pléastica pode ser
capaz de identificar determinado produto ou servic¢o, atuando como uma marca tridimensional.
A partir disto, observa-se que essa forma plastica pode se tratar do proprio produto ou também
de seu acondicionamento ou embalagem. No caso de uma forma plastica tridimensional,
considerada distintiva, e que se trata do proprio produto que assinala, pode ser trazido o
exemplo apresentado pelo INPI de um sabonete, da marca de cosméticos Dove (Figura 15). O
referido sabonete em barra possui um formato com uma curvatura de um dos lados, afastando

bastante essa forma plastica das ja usualmente utilizadas para sabonetes em barra.

Figura 15 — Exemplo de forma plastica distintiva que consiste no proprio produto que assinala.
Fonte: https://media.istockphoto.com/photos/bars-of-dove-picture-id458990951. Acesso em: 07 set. 2022

Por outro lado, a forma plastica distintiva que exerce o papel de marca tridimensional
pode se tratar da embalagem que acondiciona determinado produto que assinala. Como se pode
observar no exemplo trazido pelo INPI, em seu Manual de Marcas (2022), do chocolate
Toblerone (Figura 16). O citado chocolate é apresentado em uma embalagem que possui 0
formato de um prisma com base triangular, e tal forma plastica € muito diferente das comumente
utilizadas pelos fabricantes de chocolates. Tais produtos normalmente sdo embalados no

formato de um paralelepipedo mais fino, quase planificado.



91

Figura 16 - Exemplo de forma pléstica distintiva que consiste na embalagem do produto que assinala.
Fonte: https://media.istockphoto.com/photos/toblerone-picture-id45806850. Acesso em: 07 set. 2022.

Entretanto, ndo ha essa obrigatoriedade de que uma forma pléastica, para ser considerada
um sinal marcario na apresentacao tridimensional, deva constituir sempre o produto ou a sua
embalagem. Existem entdo, objetos distintivos, passiveis de protecdo como marca
tridimensional, e ndo compreendidos em outras proibigdes legais, que ndo se tratam nem do
produto, nem de sua embalagem ou acondicionamento. Disposto isso, se chega ao exemplo de
uma mascote, conforme o préprio Manual de Marcas do INPI (2022) apresenta. No caso que la
consta, se faz referéncia a mascote da marca Kipling (Figura 17), que é usada para assinalar
diversos de seus produtos, dentre eles 6culos e artigos de vestuario. A mascote em questao, no
caso um gorila, vem fixado nos produtos que assinala como um chaveiro ou um pingente,

podendo ser separado dos produtos e usado como o consumidor bem entender.
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Figura 17 — Exemplo de forma pléstica distintiva que ndo consiste nem no produto e nem embalagem do
produto que assinala: o caso apresentado ilustra como uma mascote pode atuar como marca tridimensional.
Fonte: https://i.pinimg.com/736x/22/32/b1/2232b142d848f77c986c766e74c90b50.jpg. Acesso em: 07 set. 2022

Deste modo, se nota que uma mascote pode exercer a funcdo de marca. Uma vez que se
trata de uma forma pléstica, distintiva, que ndo se trata do produto ou da sua embalagem, a qual
assinala determinados produtos (ou servigcos) e consegue fazer com que o consumidor
reconheca esses produtos (ou servigos) e os diferencie de seus concorrentes. E assim, no
préximo capitulo, serdo apresentados os resultados da busca que a presente pesquisa realizou,
com o intuito de trazer luz para casos de marcas tridimensionais depositadas no INPI do Brasil

que possuem a representacdo de mascotes e de personagens.
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4. MARCAS TRIDIMENISONAIS DEPOSITADAS NO BRASIL CONTENDO A
REPRESENTACAO DE PERSONAGENS OU MASCOTES

A representacdo tridimensional ¢ uma escolha adotada, pelas empresas, para a
apresentacdo de suas mascotes que possui algumas caracteristicas interessantes. Dentre esses
pontos, pode-se notar que quando uma mascote existe enquanto um objeto real, a interacdo dela
com o seu publico alvo é muito mais intensa. Interessante é destacar, que os consumidores,
muitas vezes, ndo precisam se voltar para a logomarca tradicional, seja ela mista ou figurativa,
ou até mesmo a marca nominativa de determinada empresa, quando estdo de frente para uma
mascote, de modo que sdo capazes de identificar o produto ou servico em questéo.

Com o intuito de auxiliar o entendimento da questao de pesquisa proposta pela presente
dissertagdo, foram feitas buscas por marcas tridimensionais conforme indicado na secéo de
metodologia apresentada. Essas buscas visavam obter resultados de processos contendo casos
de marcas tridimensionais registradas no Brasil que consistissem da representacdo de uma
mascote ou um personagem. Dentre as marcas tridimensionais existentes no banco de dados do
INPI Brasil, algumas possuem a representacdo de personagens ou mascotes, e esses elementos
foram os que orientaram 0s olhos do pesquisador para que um determinado processo se
destacasse dos demais.

Isto posto, foram identificados 24 processos de marcas tridimensionais em vigor, que
fazem referéncia a 13 formas plasticas que representam os elementos estudados por este
trabalho. Nota-se que algumas dessas marcas foram depositados em mais de uma classe de
produtos ou servigos.

Preliminarmente a exposi¢cdo dos resultados da pesquisa, cabe uma ressalva, com
relacdo aos processos de marcas tridimensionais depositados ha certo tempo antes do presente
trabalho, e examinados pelo INPI do Brasil sob a luz dos procedimentos vigentes a época.
Tendo em vista a condicao deste pesquisador de examinador de marcas do INPI, atuando como
membro da Comissao de Exames de Marcas Tridimensionais desde 2017, ha de se indicar que
as diretrizes e procedimentos envolvendo o exame de merito de sinais marcarios sob a
apresentacdo tridimensional sofreram constantes atualizacGes desde os primeiros resultados
aqui trazidos pela pesquisa. O maior exemplo dessa atualizagcdo nos procedimentos de exame
pode ser observado pela publicacdo do Manual de Marcas do INPI, que hoje consta como
atualizado e em sua terceira edicdo, publicada em outubro de 2019, que ja esta na quinta reviséo
com data de fevereiro de 2022,
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Portanto, fica evidente a constante atualizacdo e organicidade das diretrizes e
procedimentos do INPI, no que diz respeito ao exame de marcas. E logo, entdo, ndo se pode
comparar decis@es tidas sob entendimentos atualmente ja revistos e atualizados, de maneira que
cada processo avaliado, e aqui trazido como resultado da pesquisa, deve ser considerado de
forma isolada com relacdo aos demais, ndo cabendo ao presente trabalho se ater a
entendimentos anteriores para fazer qualquer julgamento de valor acerca de decisGes mais
recentes.

Cabe lembrar, conforme consta na se¢do de metodologia do presente trabalho, que as
buscas pelos casos a serem apresentados foram realizadas através de acesso a plataforma TM
View’, mantida pela EUIPO, durante a etapa de pesquisa desta dissertacéo, que foi realizada
ao longo do més de margo de 2022. Apds a identificagdo dos casos relevantes para a presente
dissertacdo, mais informacGes com relacdo a cada um deles foi obtida através de consulta feita
no sistema Busca Web do INPI7?, para verificacio de mais detalhes que constam nos autos de
cada processo.

Sem mais ressalvas, seguem os casos observados nas buscas realizadas pela presente

dissertagdo, em sua fase de pesquisa.

41. MASCOTE EM FORMATO DE LIVRINHO

O primeiro caso de mascote aqui apresentado, sera também o que foi verificado com a
data de depdsito mais antiga. Trata-se do registro n® 821100327 na classe nacional”® CN. 9-407*
(Figura 19), com data de deposito de 10 de setembro de 1998, e assinala os produtos CD-ROM
contendo anuncios por meio eletrdnico. O titular do presente pedido, ha época da busca, era a

1O TM View da EUIPO encontra-se disponivel através do endereco https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview.
2.0 Busca Web do INPI encontra-se disponivel através do endereco https://busca.inpi.gov.br/.

8 Aqui cabe uma nota acerca da Classificacdo Nacional de Produtos ou Servigos (CN). Foi instituida pelo Ato
Normativo/INPI/n® 51/81 e era utilizada para a classificagdo de depdsitos de pedidos de registro de marcas
anteriores a adocao no Brasil da sistematica de classificacdo prevista no Acordo de Nice. O referido acordo
estabelecia que seria adotada a Classificacdo Internacional de Produtos e Servigos de Nice (NCL) como nova
sistematica de classificacdo dos pedidos de registro de marca. O INPI determinou a sua adogdo através do Ato
Normativo n° 150, publicado na RPI 1502, de 19 de outubro de 1999, que estabelecia que a classificacdo dos
pedidos através da NCL se daria a partir de 03 de novembro de 2000 (MORGADO, 2018, p. 171, nota de rodapé
n° 446). Portanto, pedidos depositados antes desta data, tem em sua classificagdo a sigla CN, referente a classe
nacional a qual estavam assinalando. Apés a data estabelecida pelo Gltimo ato normativo a especificacdo dos
pedidos vinha acompanhada da sigla NCL, seguida da edicdo do Acordo de Nice em vigéncia no ato do depésito
entre parénteses, e da referida classe de produtos ou servicos a qual o pedido assinalava.

"4 Especificagdo completa do processo n° 821100327 na classe CN. 940: “CD-ROM contendo anlincios por meio
eletronico” (Fonte: Base de dados do INPI).
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Editora de Guias LTB S/A, empresa brasileira reconhecida pela publicacdo da lista telefénica
tida como Paginas Amarelas, conhecido catalogo de telefones que continha também o nome do

assinante e seu endereco.

Figura 18 — Marca tridimensional objeto do registro n°® 821100327.
Fonte: TM View. Acesso em: 30 mar. 2022.

A marca tridimensional aqui citada teve a sua concessao em 18 de marco de 2014. Logo,
seu primeiro decénio de vigéncia se encerra em 18 de marco de 2024, ndo tendo sido este sinal
marcario objeto de renovacdo ainda. A empresa que consta como titular do presente pedido ja
ndo existe mais, tendo entrado em processo de faléncia a partir de novembro de 2007. A sua
massa falida é objeto de um processo judicial para a prestacdo de contas de suas dividas
(ANTUNES, 2016).

Este sinal marcério tridimensional, junto com outras marcas de titularidade da Editora
Guias LTB S/A, foi negociada como objeto de acordo judicial entre a referida empresa e a
sociedade Cruz de Malta Administracdo LTDA — sociedade essa criada pelos exequentes da
divida da sua massa falida, devida a pluralidade de credores, com o intuito de melhor
administrar os pagamentos a serem recebidos. Esse tipo de negociagéo, se deu como forma de
liquidacdo de divida oriunda da Escritura Pablica de Confissdo de Divida Garantia por Penhor
de Direitos, conforme consta no acordo judicial que esta presente nos autos do processo do
INPI. A Editora Guias LTB S/A, ofereceu suas marcas como forma de pagamento de suas
dividas, com acordo de uso a ser acertado entre as partes em ato posterior ao processo judicial.
Assim, suas marcas devem ser transferidas para Cruz de Malta Administragdo LTDA. Contudo,
essa transferéncia ainda ndo foi homologada pelo INPI, uma vez que se aguarda a conclusao

dos procedimentos judiciais.
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N&o foram encontradas referéncias sobre o uso dessa mascote pelo seu titular para
assinalar os produtos que constam em seu processo de registro. Deste modo, ndo foi possivel
ser avaliado como se sucede o seu uso como sinal marcario tridimensional, e, portanto, ndo
tendo sido avaliado o seu potencial e capacidade de exercer a funcéo distintiva das marcas. Ha
de ressaltar, que uma marca ndo € um titulo a ser obtido e engavetado pelo seu titular, conforme
jamencionado no presente trabalho. A marca registrada precisa ser usada, para que possa entao
exercer, atraves de seu uso no mercado, dentro do segmento que contém os produtos ou servicos
que assinala, a funcdo distintiva dos sinais marcarios.

Cabe ressaltar, também, o que sera apontado em mais casos adiante, qual seja, a
existéncia da previsdo legal da caducidade de um registro de marca, que consta no disposto no
artigo 143 da LPI™. Esse dispositivo legal, usualmente é acionado quando alguma parte com
legitimo interesse, aciona o INPI para que seja solicitado ao titular de determinado sinal
marcario as provas de seu uso. E caso o titular de um registro de marca que, eventualmente,
esteja sendo objeto de um processo administrativo de caducidade, ndo apresente provas de seu
uso, seu registro caducara, conforme o disposto no inciso 111 do artigo 142 da LP17®,

Sobre o caso em tela, como 0 mesmo é composto pela representacdo de uma mascote,
haja vista ndo se tratar nem do produto e nem de seu acondicionamento, cabe ressaltar que o
entendimento em relacdo a forma pleiteada a época de seu exame, aponta para uma visao mais
ampla do INPI do Brasil com relagdo as marcas tridimensionais. Tal entendimento ndo esta
contemplado pelo que é indicado pela WIPO (2007) em seu relatério sobre novos tipos de
marcas, no qual, normalmente, a marca tridimensional é definida como a forma do produto ou
de sua embalagem. Deste modo, ainda que se trate de um caso relativamente antigo, pode se
observar uma inovacao, por parte do INPI do Brasil, na percep¢do de que um sinal marcério
tridimensional pode representar outro objeto que ndo o prdprio produto ou sua embalagem.

Mas ha de se ter certo cuidado com a avaliacdo da protecdo de formas plasticas — que
ndo sejam o produto ou o seu acondicionamento — pois 0 objetivo das marcas tridimensionais é

proteger essas formas, desde que distintivas por si s6, que assinalam produtos ou servicos e 0s

S «Art. 143 - Caducara o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legitimo interesse se, decorridos 5
(cinco) anos da sua concesséo, na data do requerimento: | — o uso da marca néo tiver sido iniciado no Brasil; ou
Il — 0 uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, N0 Mesmo prazo, a
marca tiver sido usada com modificacdo que implique alteracdo de seu carater distintivo original, tal como
constante do certificado de registro. § 1° N&o ocorrera caducidade se o titular justificar o desuso da marca por
razdes legitimas. § 2° O titular serd intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o
onus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razoes legitimas.” (BRASIL, 1996).

6 “Art. 142. O registro da marca extingue-se: [...] Il — pela caducidade.” (BRASIL, 1996).
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diferenciam de seus concorrentes. Ndo devendo a marca tridimensional registrada ser
confundida com a protecdo conferida pelos desenhos industriais, que visam proteger a
configuracdo visual de determinado objeto, ou o conjunto ornamental de linhas e cores aposto

ao mesmao.

4.2. EMBALAGEM EM FORMATO DE URSO

O caso a seguir, trata-se de uma marca tridimensional que é composta por uma
embalagem, e é objeto dos registros n° 821415964 na classe NCL (8) 3'"; e 821415972 na classe
NCL (8) 2078, ambos com a mesma imagem da marca representada abaixo (Figura 20),
depositado em 08 de junho de 1999. Um dos registros assinala amaciantes de tecidos — dentre
outros produtos da mesma classe — e o outro, embalagens de plastico. A referida marca
tridimensional é composta pela representacdo de uma embalagem para acondicionamento dos
produtos indicados, em formato de urso, e seu titular € a empresa nacional Unilever Brasil
LTDA., sabidamente, produtora de itens em diversas classes, dentre elas a classe de produtos

para o segmento de lavanderia de roupas, como € o caso do presente sinal marcario.

Figura 19 — Marca tridimensional objeto dos registros n® 821415964 e 821415972.
Fonte: TM View. Acesso em: 30 mar. 2022

" Especificagdo completa do processo n° 821415964 na classe NCL (8) 3: “4gua sanitaria [4gua de javel],
alvejantes (produtos-) [lavanderia], amaciantes de tecidos, amaciar (pedras para-), goma de amido [lavanderia],
brilho (produtos para dar-) [lavanderia], corantes para lavanderia, desinfetante (sabdo-), detergente (aménia
usada como-), detergentes exceto os utilizados durante operagéo de fabricacdo e para uso medicinal, enxaguar a
roupa (produtos para-) [lavanderia], lavanderia (ceras para-), lavanderia (corantes para-), lavanderia (produtos
para-), produtos para alvejar roupa, produtos para enxaguar a roupa [lavanderia], produtos para limpeza,
produtos quimicos para avivar as cores na lavagem de roupa [uso doméstico], roupa (produtos para-)
[lavanderia], tecidos (amaciantes de-) [lavanderia], tira-manchas, sabdo desinfetante, sabdes, sabdes em po,
sabdo de avivamento de cores [t€xtil], facilitador de passar a roupa.” (Fonte: Base de dados do INPI).

78 Especificagdo completa do processo n° 821415972 na classe NCL (8) 20: “embalagens (recipientes de plastico
para-), recipientes de plastico para embalagem.” (Fonte: Base de dados do INPI).
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Com relacdo aos processos que contém essa marca tridimensional, foi verificado que
ambos tiveram a sua concessdo em 14 de outubro de 2003, e que ao final da vigéncia do primeiro
decénio de sua validade foram renovados para mais um periodo de dez anos. Logo, encontram-
se em vigor até 14 de outubro de 2023. A partir disso, se nota um interesse do titular na
renovacdo de protecdo conferia ao sinal marcario tridimensional aqui citado, mostrando que a
sua protecdo através de um direito de propriedade industrial € uma estratégia da empresa para
a identificacdo de seus produtos no mercado. Entretanto, ndo foi possivel a identificagdo de
referéncias recentes do uso da referida embalagem como um acondicionamento para 0s
produtos que assinala. O que se notou foi que a citada embalagem com formato de urso tratava-
se do acondicionamento do amaciante Fofo, da marca Unilever (Figura 20). A referida
embalagem era o acondicionamento do produto ao longo das décadas de 1980 e 1990, e
circulava com representacdo em diferentes cores (CALDATTO, 2016).

Figura 20 — Embalagens do amaciante fofo conforme era comercializado nas décadas de 1980 e 1990.
Fonte: https://2.bp.blogspot.com/-
G8I6T_bNF9Q/VxU7BU7VgCI/AAAAAAABOY4/01A62sK8hwsF6HpWnNgNalwib-
xI_RnlugCKgB/s1600/DSC_0246.JPG. Acesso em 08 set. 2022.

Ha& de se ressaltar, quanto ao uso da forma pléastica de um urso, para assinalar
amaciantes, que esse formato é extremamente arbitrario se comparado a esses produtos, de
maneira que ndo ha uma relagdo direta entre o animal urso e o produto amaciante. Cabe ressaltar
que, a correlacdo entre a forma e o produto pode ser estabelecida com a observagao do elemento
figurativo que consta no rétulo dos produtos — conforme visto na Figura 20 disposta acima — 0
qual contém a representacgdo de um ursinho de peldcia, que por sua vez se relaciona com o nome
do amaciante — Fofo. Essa relagéo distante entre a forma plastica da embalagem e os produtos
que ela assinala é o que se mostra como ponto de avaliagdo para a conclusao de que se trata de
um sinal na apresentacdo tridimensional que possui distintividade absoluta, e logo merece a

protecdo como registro de marca tridimensional.
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Ainda cabe uma ultima reflexéo acerca do presente caso, no que tange ao seu Uso como
sinal marcario e o instituto da caducidade, ja comentado no caso anterior. O uso de determinado
sinal marcario para assinalar seus produtos ou servigos deve ser comprovado pelo titular quando
provocado por terceiros com legitimo interesse. E ainda que este caso ndo tenha sido objeto
desse tipo de avaliacdo na esfera administrativa, cabe apontar que ndo foram encontradas
ocorréncias recentes da comercializacdo do amaciante Fofo com a referida embalagem
protegida como marca tridimensional. Faz-se interessante que os titulares de marcas tenham a
vigilancia constante em relacéo ao exercicio do seu direito. Em relacdo as marcas, conforme
Carlos Fernandez-No6voa (1977), essa sé existe quando posta no mercado, fazendo a vinculacao

entre a empresa, 0 produto e o consumidor, exercendo a sua funcéo distintiva.

4.3. O GORILA DA KIPLING

O proximo caso aqui trazido ja foi objeto de exemplificacdo trazido no presente
trabalho, quando foi discutida a distintividade dos sinais marcarios na apresentacdo
tridimensional. Trata-se do gorila da marca Kipling. E é um exemplo interessante de como uma
mascote pode exercer a funcao distintiva das marcas em sua apresentacdo tridimensional. A
presente mascote é objeto de diversos registros — 822174367 na classe NCL (7) 97°; 822174375
na classe NCL (7) 14%°: 822174383 na classe NCL (7) 168; 822174391 na classe NCL (7) 18%;
822174405 na classe NCL (7) 24%3; 822174413 na classe NCL (7) 25%; e 822174421 na classe
NCL (7) 28%; — assinalando diversos itens, de titularidade da Kipling Apparel Corp., uma

79 Especificagido completa do processo n® 822174367 na classe NCL (7) 9: “6culos, armagdes para 6culos,
estojos para oculos.” (Fonte: Base de dados do INPI).

8 Especificagdo completa do processo n® 822174375 na classe NCL (7) 14: “joias, joalheria, bijuteria e
relogios.” (Fonte: Base de dados do INPI).

81 Especificagdo completa do processo n® 822174383 na classe NCL (7) 16: “papel, matéria impressa, papelaria,
artigos para escritorio, exceto mobiliario.” (Fonte: Base de dados do INPI).

82 Especificagdo completa do processo n° 822174391 na classe NCL (7) 18: “couro e imitagdes de couro, malas
de viagem, malas de roupas para viagem, sacolas escolares, sacolas, sacolas de mdo, bolsas de viagem, mochilas,
guarda-chuvas.” (Fonte: Base de dados do INPI).

8 Especificagdo completa do processo n® 822174405 na classe NCL (7) 24: “roupa de cama, roupa de banho, tela
de canhamo, tecido feito de crina ou pele de animal (aniagem), toalhas de matéria téxtil, roupas de casa, chita
(tecido de algodao estampado), jérsei (tecido), tecidos de juta, lonas para a tapecaria ou para bordados, crepe
(tecido), mantas de viagem, sacos de dormir (pano ou tecido para lengéis), matérias plasticas substitutas de
tecidos, tecidos elasticos.” (Fonte: Base de dados do INPI).

8 Especificagdo completa do processo n® 822174413 na classe NCL (7) 25: “vestuario, cal¢ados, vestimenta para
a cabega, incluidos nesta classe.” (Fonte: Base de dados do INPI).

8 Especificagdo completa do processo n® 822174421 na classe NCL (7) 28: “jogos, brinquedos, decoragdes para
arvores de natal.” (Fonte: Base de dados do INPI).
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empresa estrangeira com endereco nos Estados Unidos da América. Todos 0s processos que
contém a representacao dessa mascote possuem a mesma imagem associada a eles (Figura 21),
e assinalam os produtos de diversos segmentos, dentre eles, éculos, relogios, artigos de

papelaria, bolsas, roupas de cama, vestuario e jogos.
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Figura 21 — Marca tridimensional objeto dos registros n® 822174367, 822174375, 822174383, 822174391,
822174405, 822174413 e 822174421.
Fonte: TM View. Acesso em: 30 mar. 2022

Foi verificado, acerca dos processos que fazem referéncia a essa mascote da Kipling,
que foram concedidos — 0 de n® 822174367 com concessdo em 15 de agosto de 2006, e os
demais, em 12 de junho de 2007 — e que ja passaram pelo primeiro decénio de sua vigéncia
como registro de marca. Todos 0s processos aqui citados também solicitaram a renovacédo de
seus registros por mais dez anos. Portanto o registo de n°® 822174367 é um registo com validade
até 15 de agosto de 2026, e os demais sdo validos até 12 de junho de 2027. Foi observado
tambem, que em nenhum desses casos estd anotada a transferéncia de titularidade, logo eles se
mantém em vigor e sdo direitos concedidos ao mesmo titular que os depositou, a empresa
americana que comercializa varios itens, de diferentes segmentos, dentre artigos de vestuario e
acessorios diversos. Ademais, nota-se um interesse do titular em manter ativa a protecao a sua
mascote, como um registro de sinal marcario na apresentacao tridimensional, reafirmando o seu
objetivo em continuar explorando 0s segmentos em questdo com a comercializagdo de seus
produtos, e sua identificacdo para o consumidor também pelo uso de sua mascote como

elemento distintivo.
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Cabe ressaltar, conforme o caso exemplificado no Manual de Marcas do INPI (2022),
que as mascotes, quando usadas como sinais marcarios na apresentacdo tridimensional,
exercem a funcdo de marca sem ser necessariamente o produto ou a sua embalagem. E ainda,
no presente caso em cotejo, é preciso apontar que ndo existe relacdo entre a forma plastica de
um gorila e os produtos assinalados pelos processos apontados, a relacdo entre eles é
completamente arbitraria, evidenciando, portanto, o potencial distintivo que essa mascote
possui por si so.

Com relagéo ao uso da referida mascote em discusséo, a empresa titular faz o seu uso
como um chaveiro ou um pingente, que acompanha cada exemplar de seus diversos produtos
(Figura 22). Cabe uma nota também, para o uso da presente mascote para identificar alguns dos
produtos da marca, como por exemplo éculos (Figura 23), na prateleira do ponto de venda.
Deste modo, o consumidor consegue identificar com certa distancia quais produtos séo da
marca Kipling e quais ndo sdo, sem a necessidade de estar enxergando outra marca na
apresentacdo mista, por exemplo. Isto posto, tendo em vista que foi possivel a identificacdo do
uso da referida marca tridimensional como elemento identificador e diferenciador dos produtos
que compdem seu escopo de protecdo, ndo se vislumbra a possibilidade de o presente sinal

incorrer na extingdo por conta da requisicéo de sua caducidade.

Figura 22 — Diferentes produtos da Kipling, cada um co uma uidade d mascte.
Fonte: https://s7d2.scene7.com/is/image/KiplingBrand/menu-school-summerrefresh-job776?scl=1. Acesso em:
08 set. 2022.
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Figura 23 — Exemplar de éculos da marca Kipling acompanhado da mascote.
Fonte: https://http2.mistatic.com/D_NQ_NP_691248-MLB31463644206_072019-0.jpg. Acesso em: 08 set.
2022.

Destarte, fica evidente que ao ser aposto nos produtos comercializados pela marca
Kipling, a mascote do gorila exerce a funcdo de uma marca, pois ela identifica os produtos e 0s
diferencia de outros idénticos, similares ou afins. Deste modo, mesmo n&o sendo o proprio
produto — nem a sua embalagem — essa mascote atua como um sinal marcario para os produtos
aos quais ela acompanha, fato que ndo é impedido pela sua classificagdo como uma marca ndo
tradicional. Isto posto, o recurso de se utilizar a mascote como um chaveiro ou pingente fixado
em seus produtos faz com que a mesma seja capaz de exercer a funcao distintiva de um sinal
marcario, qual seja de identificar e distinguir. Cabe destaque também para o que pode ser
avaliado como uma estratégia do empresario, em dispor cada unidade de produto seu com um
exemplar da mascote para acompanhar a venda, tornando o consumidor possuidor de um
modelo de sua marca tridimensional, para usar como desejar para seu proveito pessoal, seja

como brinquedo, ou chaveiro ou item de decoragéo.

4.4. PAPAGAIO DA CLARO

A quarta mascote identificada pela busca aqui tratada faz referéncia a uma marca
tridimensional para assinalar servicos. No caso, trata-se do objeto do registro n® 824152794 na
classe NCL (7) 38% (Figura 24) que assinala os servigos de telecomunicacdes, e que teve data
de deposito em 16 de novembro de 2001. A referida mascote é de titularidade da empresa
brasileira Claro S/A, e é composta pela representacdo de um boneco em formato de papagaio.

% Especificagdo completa do processo n° 824152794 na classe NCL (7) 38: “telecomunicagdes.” (Fonte: Base de
dados do INPI).
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Figura 24 - Marca tridimensional objeto do registro n® 824152794,
Fonte: TM View. Acesso em: 30 mar. 2022,

O processo administrativo que faz referéncia a presente mascote teve a sua concessdo
em 13 de janeiro de 2009, tendo sido renovado ao final do primeiro decénio de sua vigéncia, e
consta como valido até 13 de janeiro de 2029. O fato de ter sido renovado ap6s o primeiro
decénio indica um certo interesse do titular na manutencdo de sua marca tridimensional,
entretanto, ndo foi possivel a verificacdo de seu uso no segmento mercadoldgico que assinala.

Com relagéo ao presente caso foi encontrado que o mesmo foi objeto de um estudo de
mercado, para 0 melhor posicionamento da marca Claro, quando da sua recém entrada no
mercado brasileiro de telecomunicacdes. O desenvolvimento da mascote do papagaio foi
realizado para que a marca ganhasse mais simpatia da populacéo na época, e assim conseguisse
conquistar o seu segmento mercadoldgico. O uso da referida mascote como marca da Claro
ocorreu no inicio da década de 2000, primeiramente no Rio Grande do Sul e depois se
expandindo para outros estados da regido Centro-Oeste e Norte do Brasil (SEGMENTO, 2022).
O papagaio de peldcia (Figura 25) era disponibilizado para aquisi¢do dos consumidores nos
diversos pontos de venda da empresa de telecomunicagdes (COLETIVA, 2002). Portanto,
diferente do caso anterior do gorila, 0 papagaio ndo acompanhava produtos eletronicos
necessarios a prestacdo do servico da operadora de telecomunicagdes, como ocorre com
celulares, mas era ofertado como um item a ser comprado sem vinculagdo com 0s possiveis

produtos vendidos.
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Figura 25 - PelGcia da mascote da Claro conforme era disponibilizada a época.
Fonte: https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/573f0813f8baf30b525a892¢/1527099913519-
XX7L7J9K4BG8YBU3I5M3/Pesquisa+Segmento+Claro.jpg. Acesso em: 09 set. 2022.

N&o obstante 0 exposto sobre o caso, ndo foi possivel identificar como que se sucedeu
0 seu uso no segmento mercadologico assinalado, ndo sendo possivel a verificagdo de como
que seria estabelecido o vinculo entre a mascote, 0 servico e o consumidor. O que se verificou,
foi a comercializacdo, na época, de uma pelGcia de papagaio nas lojas da marca, fato que nédo
necessariamente seria indicativo de que a referida mascote estaria atuando como um sinal
marcario para 0s seus servicos. Cabe ressaltar que, ao se avaliar o potencial distintivo de um
sinal marcario, e sua consequente concessao como direito de propriedade industrial, em especial
no sistema atributivo de direito que é o que se adota no Brasil, esta se verificando o capacidade
desse sinal em exercer a fungdo de uma marca, ou seja, de identificar e distinguir. Contudo, se
determinado elemento protegido por um registro de marca ira de fato exercer a sua funcéo
marcaria ou ndo, s6 depende das atitudes de seu titular, em promover a sua insercao
efetivamente como uma marca em seu segmento de mercado. N&do sendo feito esse uso,
determinado sinal corre o risco de ser objeto de um pedido de caducidade, tendo dificuldades
de comprovar seu uso como marca, conforme ja abordado para outros casos, e que pode ser um

risco que o presente sinal da mascote de papagaio esta passando.
45. DOLLYNHO
O caso seguinte encontrado como resultado da pesquisa do presente trabalho é uma

marca tridimensional em vigor, que assinala bebidas ndo alcoolicas. Trata-se da mascote

Dollynho, da marca de refrigerantes Dolly, a qual é objeto do registro n® 828970220 na classe
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NCL (9) 328" (Figura 26), de titularidade da empresa estrangeira, com endere¢o no Uruguai,
Kranks Sociedad Anonima. A marca tridimensional em questdo é composta pela forma de uma
garrafa de refrigerantes com aspecto humanizado, com bragos, pernas e um rosto, tendo sido
depositada em 12 de fevereiro de 2007.

Figura 26 — Marca tridimensional objeto do registro n°® 828970220.
Fonte: TM View. Acesso em: 30 mar. 2022.

O referido processo é composto por uma marca em vigor desde a sua concessao, que
ocorreu em 17 de agosto de 2010, e teve a sua renovacao interposta ao final do primeiro decénio
de sua vigéncia, ampliando a sua validade até 17 de agosto de 2030. Através de consulta a base
de dados do INPI, pode ser verificado que constam duas anotagdes de transferéncias de
titularidade para o presente processo, transferéncias essas decorrentes de cessdo das empresas.
A primeira transferéncia foi anotada em 1° de outubro de 2010, tendo como cedente a empresa
nacional Dettal — part Participacdes, Importacdo, Exportacéo, Industria e Comércio LTDA, e
como cessionaria a empresa estrangeira Lumia Industries LLC, com endereco nos Estados
Unidos da América. A segunda transferéncia teve como cedente a empresa americana, € a
cessionaria foi anotada como a atual titular do processo, a empresa uruguaia Kranks Sociedad
Anonima. Ainda nos autos do processo administrativo aqui citado, foi observada uma anotacgéo
de indisponibilidade da presente marca, que indica que a mesma ndo pode ser objeto de futuras
transferéncias, conforme decisdo judicial® de agosto de 2018 cujo teor ndo pode ser apreciado

integralmente, n&o cabendo, portanto, indagacdes acerca do que motivou a indisponibilidade.

87 Especificagio completa do processo n° 828970220 na classe NCL (9) 32: “bebidas nio alcoolicas.” (Fonte:
Base de dados do INPI).

8 Para fins de referéncia e consultas, consta o seguinte como despacho administrativo feito pelo INPI, com
relacdo a anotacdo de indisponibilidade de marca aqui citada: Anotada a indisponibilidade da presente marca, em
cumprimento & solicitagdo do MM. Juiz Federal da 142 Subsec¢do Judicidria em S&o Paulo - Secretaria da 22 vara
— Processo n°® 0000780-76.2018.403.6114 — Oficio N° 673/2018 — SEI N° 52402.005448/2018-28.
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A mascote Dollynho € um elemento presente no posicionamento da marca no mercado,
e consta como figura presente em diversas pecas publicitarias do seu refrigerante (Figura 27).
Tendo sido criada pelo empresario Laerte Codonho, dono da marca de refrigerantes a qual é
associada, sua criagdo encontrou motivacdo em alavancar as campanhas publicitarias do

refrigerante, melhorando com isso a sua divulgacdo (ROSARIO, 2018).

Figura 27 — Comercial de televisdo do refrigerante Dolly, com a participa¢do da mascote Dollynho.
Fonte: https://newtrade.com.br/wp-content/uploads/2017/05/dolly-19-05.jpg. Acesso em: 09 set. 2022.

Fica, de certa maneira, um tanto claro que a mascote em questéo pode exercer a fungéo
distintiva de uma marca, pois de fato identifica os produtos que assinala e os diferencia de seus
concorrentes. Entretanto, ha de se refletir também, se esse sinal marcario, em sua apresentacdo
tridimensional, também esta exercendo uma das funcBes secundarias da marca, que é a sua
funcdo publicitéria, tendo em vista o discutido na presente dissertacdo acerca das diferentes
funcdes de um sinal marcério. Isto posto, fica uma reflexdo de que, talvez, este seja o caso,
também, de uma marca tridimensional de alto renome. Entretanto, seria necessaria a realizacdo
de uma pesquisa ampla de mercado, contemplando consumidores de todos os segmentos
mercadologicos, para se verificar se o sinal marcario aqui em destaque extrapola o principio da
especialidade das marcas. Fato que foge do escopo do presente trabalho, restando somente esta
indagagéo como reflexao.

Em fechamento as reflexdes trazidas, ndo se pode fugir da questdo de a mascote ter por
forma a embalagem do produto. Cré-se ser uma forma criativa de acionar a embalagem, que
poderia ser tida com banal para fins de protecdo como marca tridimensional, acrescendo a

mesma uma certa originalidade em sua apresentagéo, garantindo a distintividade da forma.
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4.6. MASCOTE DUCOCO

Outro caso encontrado pela busca, também para o segmento de bebidas néo alcoolicas
e cervejas, € 0 da marca tridimensional em vigor de titularidade da empresa nacional Ducoco
Alimentos S/A, objeto do registro n° 900438037 na classe NCL (9) 328 (Figura 28), com data
de deposito de 08 de agosto de 2007. Essa mascote € composta pela representagdo de um
elemento ficcional, que aparenta ser um personagem ficticio com aspecto de animal fantasioso,

com corpo alongado, pernas, quatro bragos e um boné na cabeca.

Figura 28 — Marca tridimensional objeto do registro n® 900438037.
Fonte: TM View. Acesso em: 30 mar. 2022.

O presente sinal marcario aqui discutido, objeto do processo administrativo citado

acima, teve a sua concessdo em 5 de marco de 2013, e logo nédo foi objeto de renovacdo pois

8 Especificagdo completa do processo n® 900438037 na classe NCL (9) 32: “4gua litinada; bebidas efervescentes
(pds para -); bebidas ndo alcodlicas; limonadas; litinada (Agua -); malte [cerveja]; neoalcodlicas (bebidas -);
achocolatado em pé para bebida; cidra bebida néo alcodlica [cf. sidra.] ;Agua clorada para beber; bebida
energética ndo alcoodlica; agua de seltz; bebidas (preparacfes para fabricar -);extratos de fruta ndo alcodlicos;
frutas, verduras e legumes (sucos de -) [bebidas];isotdnicas (bebidas -);mosto de malte; orchata; p6s para bebidas
efervescentes; suco de tomate [bebida];p6 para milk-shake, exceto a base de leite; polpa de fruta e de legume
para bebida; 4gua potavel para beber; agua-de-coco; bebida em xarope; 4gua de soda; aguas [bebidas];cerveja de
gengibre; licores (produtos para fabricar -); seltz (dgua de -);bebida fermentada ndo alcodlica; guarana [bebida
ndo alcodlica];agua gasosa; agua mineral [bebida];améndoas (leite de -) [bebida];cerveja ndo fermentada [mosto
de cerveja];fruta (bebidas ndo alcodlicas a base de suco de -);fruta (néctares de -) [ndo alcodlicos];leite de
amendoim [bebida ndo alcodlica];mosto; pastilhas para bebidas efervescentes; sidra [ndo alcodlica];suco de
fruta; xarope de fruta; xarope para bebida ndo alcodlica; &gua desmineralizada para beber; amendoim (leite de -)
[bebida ndo alcodlica];bebidas a base de soro de leite; leite de améndoas [bebida];suco de fruta (bebidas nao
alcodlicas a base de -);p0 para suco; agua gasosa (produtos para fabricar -);agua mineral (produtos para fabricar -
);bebidas efervescentes (pastilhas para -);cerveja; lipulo (extratos de -) para fabricar cerveja; minerais (aguas -)
engarrafadas; néctares de fruta [ndo alcoolicos];garapa [bebida];coquetéis ndo alcodlicos; fruta (extratos de -),
ndo alcodlicos; mosto de uva [ndo-fermentado];soro de leite (bebidas a base de -);sorvetes (bebidas a base de -
);xaropes para bebidas; substancia para fazer bebida ndo alcodlica ;aguas minerais engarrafadas; aperitivos ndo
alcodlicos; esséncias para fabricar bebidas; frutas (sucos de -);gengibre (cerveja de -);salsaparrilha [bebida ndo
alcodlica];xaropes para limonada; esséncia ndo alcodlica para fabricar bebidas ;refrigerante [bebida];milk
shake.” (Fonte: Base de dados do INPI).
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ainda se encontra dentro do seu primeiro decénio de validade, que se encerrara em 5 de marco
de 2023. Consta também, nos autos do referido processo, conforme indicado na busca feita na
base de dados do INPI, uma anotacdo de limitagdo da marca, conforme o disposto no inciso Il
do artigo 136 da LPI*®. A citada anotacio foi feita em 11 de agosto de 2020, e se motivou por
conta de processo de alienacéo fiduciaria no qual as marcas do titular foram interpostas como
garantias. Destarte, tais marcas ndo podem ser objeto de transferéncia por conta de estarem
alienadas.

N&o foram encontradas mais referéncias com relagdo a mascote aqui citada. Fica entdo
exposta uma reflexdo se de fato o referido elemento ficcional atua como sinal marcéario na
apresentacdo tridimensional. Haja vista a ndo identificacdo, por meios disponiveis a este
pesquisador, de como a referida mascote se apresenta associada aos produtos que assinala no
registro, ndo se mostrou possivel verificar se a mesma exerce a fungéo distintiva caracteristica
dos sinais marcarios. Deste modo, fica aqui exposta uma indagacao sobre se o presente sinal
marcario encontra-se em uso em seu segmento mercadoldgico ou ndo. E caso esteja sendo usado
pelo titular, se conseguiria apresentar as devidas provas de uso do sinal na apresentacéo
tridimensional. Tendo em vista que, também néo foi possivel discernir se a presente mascote é
usada como um objeto em trés dimensdes — 0 que configuraria o seu uso como sinal marcario
na apresentacdo tridimensional — ou se este seria 0 caso de uma figura utilizada apenas como
elemento bidimensional, em pecas publicitarias da marca, por exemplo.

Isto posto, se algum terceiro com legitimo interesse provoque a abertura de um processo
administrativo de caducidade da presente marca, e tdo logo seja requerida a comprovacéo de
seu uso, o sinal em discussao poderia estar correndo o risco de ser extinto. Destaca-se caber ao
seu titular a comprovacao de que utiliza o seu sinal marcério na apresentacdo que consta no
certificado de registro, qual seja a apresentacdo tridimensional, e para assinalar os produtos

indicados no mesmo certificado.

% “Art. 136. O INPI fara as seguintes anotagdes: [...] Il — de qualquer limitagdo ou dnus que recais sobre o
pedido ou registro” (BRASIL, 1996).

% Para fins de referéncia e consultas, consta o seguinte como despacho administrativo feito pelo INPI, com
relagdo a anotagdo de limitacdo da marca aqui citada: Artigo 136 inciso Il da LPI., conforme contrato de
alienacdo fiduciaria de marcas em garantia, por instrumento particular, as partes, Ducoco Alimentos S/A e
Ducoco Produtos Alimenticios S/A, (na qualidade de devedoras fiduciarias), do outro lado Brasil Agroneg6cio —
Fundo de Investimento Em Participacfes — Multiestratégia, (na qualidade de credor fiduciario), Terra Nova
Trading LTDA e Malibu Holding S/A, (na qualidade de interveniéncia anuéncia). Contrato datado de 06 de julho
de 2020.
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4.7. BONECO DE BALAO INFLAVEL

O prdéximo caso encontrado pelo pesquisador, e trazido para compor os resultados do
presente trabalho, trata-se de outro sinal marcério tridimensional que assinala servicos, neste
caso, 0s servicos de publicidade e comercializacdo e intermediacdo de espacos publicitarios. A
marca tridimensional em questdo é objeto do registro n° 829439030 na classe NCL (9) 35%
(Figura 29), tendo como titular a empresa nacional 1G Publicidade e Contelido LTDA,
depositada no INPI do Brasil em 29 de outubro de 2007.

«=

Figura 29 — Marca tridimensional objeto do registro n® 829439030.
Fonte: TM View. Acesso em: 30 mar. 2022.

O citado processo teve a sua concessao como registro de marca em 19 de agosto de
2014, e, portanto, ainda ndo passou pela renovacéo ao final do primeiro decénio de sua validade,
estando em vigor até 19 de agosto de 2024. Em consulta a base de dados do INPI verificou-se
gue o processo aqui em discussao sofreu uma transferéncia em sua titularidade, com data de 01
de junho de 2012, sendo cedida da empresa brasileira Internet Group do Brasil S/A, para a sua
atual titular. Nos autos do processo, também consta com data de 5 de abril de 2022 uma
anotacdo de penhora da marca deste titular, tendo em vista procedimento judicial®® cujo teor

integral ndo foi possivel a identificacéo.

92 Especificagido completa do processo n° 829439030 na classe NCL (9) 35: “servicos de publicidade; servigos de
comercializagdo e intermediacdo de espacos publicitarios; servicos de veiculagdo de publicidade; servigos de
informagao sobre espagos publicitarios para auxiliar sua comercializacdo.” (Fonte: Base de dados do INPI).

% Para fins de referéncia e consultas, consta o seguinte como despacho administrativo feito pelo INPI, com
relacdo a anotacdo de limitagdo ou 6nus da marca aqui citada: Anotada a penhora da presente marca, em
cumprimento ao determinado pelo MM. Juizo da 712 Vara do Trabalho do Rio de Janeiro - TRT 12 Regido.
Processo n° 0101225-36.2016.5.01.0071. Processo SEI n° 52402.002640/2022-49.
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A presente marca tridimensional em consideracdo neste caso &€ composta pela
representacdo de um boneco, o qual aparenta ser uma espécie de baldo inflavel. Contudo, o
mesmo poderia estar incorrendo no mesmo risco de outros casos aqui citados, de ser extinto
pela sua caducidade, caso o0 seu titular ndo conseguisse apresentar provas do uso da forma

tridimensional em sua funcao de marca, conforme consta no certificado de registro.

4.8. BONECO DO LEGO

Outro resultado encontrado pelas buscas efetuadas por este pesquisador foi referente a
forma plastica do boneco da marca LEGO, que é objeto dos registros de marca tridimensional
em vigor, de n°® 913593680 na classe NCL (11) 9%; 913593710 na classe NCL (11) 11%;
913593761 na classe NCL (11) 16%; 913593800 na classe NCL (11) 21%; e 913593869 na
classe NCL (11) 41%. Todos os registros citados possuem a mesma imagem da marca
tridimensional associada a eles, representada abaixo (Figura 30), e assinalam produtos de
segmentos diversos, dentre eles maquinas de calcular, suportes para celular, lampadas e
luminérias, artigos de papelaria e utensilios de cozinha, além também, de assinalar os servicos
de educacao. Os registros aqui citados sdo de titularidade da empresa Lego Juris A/S, e todos
foram depositados em 20 de outubro de 2017. Eles tiveram suas concessdes publicadas em datas

diversas e ainda ndo passaram pela renovagdo ao final do primeiro decénio de sua vigéncia®.

% Especificagdo completa do processo n° 913593680 na classe NCL (11) 9: “suporte de registro magnético no
formato de bonecos de a¢do; maquinas de calcular no formato de bonecos de acao; refletores para vestir para
prevencdo de acidentes de transito [objetos 3d]; imas; telefones celulares no formato de bonecos de agdo.”
(Fonte: Base de dados do INPI).

% Especificagdo completa do processo n° 913593710 na classe NCL (11) 11: “lampadas no formato de bonecos
de acdo; luminarias no formato de bonecos de acdo; lanternas e luzes LED no formato de bonecos de agdo.”
(Fonte: Base de dados do INPI).

% Especificagio completa do processo n° 913593761 na classe NCL (11) 16: “caixas de papelaria; estojos;
ornamentos para lapis [artigos de papelaria] [todos itens no formato de boneco rob6 reivindicado].” (Fonte: Base
de dados do INPI).

%7 Especificagdo completa do processo n° 913593800 na classe NCL (11) 21: “utensilios e recipientes para uso
domeéstico ou de cozinha (ndo feitos de metais preciosos ou revestidos com eles); recipientes para uso domeéstico,
a saber, recipientes de armazenamento de plastico para elementos de brinquedos de construcgdo; recipientes para
alimentos; lancheiras; esponjas; artigos de vidro, porcelana e ceramica ndo incluidos em outras classes; formas
de gelo; cofrinhos [todos itens no formato de boneco roboé reivindicado].” (Fonte: Base de dados do INPI).

% Especificagdo completa do processo n° 913593869 na classe NCL (11) 41: “educacio; fornecimento de
treinamento; entretenimento; atividades culturais; organizacao de clubes de diversao para usuarios de brinquedos
de construcdo (educacéo e entretenimento), usuarios de jogos eletrénicos e/ou usuarios de outros brinquedos,
joguetes e jogos; fornecimento de informacdo educacional e de entretenimento; fornecimento de jogos;
fornecimento de publica¢fes on-line; acampamentos para fins educacionais e de entretenimento.” (Fonte: Base
de dados do INPI).

% Aqui cabe deixar em nota, as diferentes datas de concesséo dos citados registros de marca, assim como a
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Ademais, ndo foram identificadas na consulta realizada a base de dados do INPI anotacdes
relacionadas a transferéncia de titularidade ou também qualquer outra anotacao sobre limitagdes
ou 6nus das marcas desse titular. E ressaltado também que a empresa titular desses registros de
marca ainda existe e atua com mais predomindncia no segmento dos brinquedos, mais
especificamente com seus brinquedos do tipo blocos de montar. Contudo, conforme os
processos aqui listados, hd grande insercdo da empresa em outros segmentos, haja vista a
existéncia de registros da marca nesses segmentos, indicando que ha interesse do titular em

proteger a marca para assinalar diferentes itens de consumo.

Figura 30 — Marca tridimensional objeto dos registros n® 913593680, 913593710, 913593761, 913593800 e
913593869.
Fonte: TM View. Acesso em: 30 mar. 2022.

O presente caso e também um exemplo de como uma forma plastica distintiva € capaz
de assinalar diferentes produtos, sem necessariamente ser o préprio produto ou sua embalagem.
No caso em discussao, o boneco do LEGO pode, assim como o ja discutido em relacdo ao gorila
da Kipling, vir associado aos produtos que assinala sob a forma de um chaveiro ou pingente

(Figura 31), atuando assim como um sinal marcario na apresentacdo tridimensional. Uma vez

vigéncia de seu primeiro decénio. A saber: 1) processo n°® 913593680, concessdo em 08 de janeiro de 2019,
vigéncia até 08 de janeiro de 2029; 2) processo n° 913593710, concessdo em 04 de setembro de 2018, vigéncia
até 04 de setembro de 2028; 3) processo n° 913593761, concessdo em 05 de novembro de 2019, vigéncia até 05
de novembro de 2029; 4) processo n° 913593800, concessdo em 04 de dezembro de 2018, vigéncia até 04 de
dezembro de 2028; e 5) processo n°® 913593869, concessdo em 07 de maio de 2019, vigéncia até 07 de maio de
2029. (Fonte: base de dados do INPI).
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que o consumidor ao se deparar, por exemplo, com um artigo de papelaria, que venha
acompanhado do boneco aqui citado, poderia ser capaz de identificar esse objeto por conta da
presenca desse sinal marcério tridimensional, e logo associa-lo a marca LEGO, distanciando-o

de seus concorrentes do mesmo segmento.

&
=

Figura 31 — Chaveiro contendo a representacdo da forma do boneco do LEGO.
Fonte: https://www.lego.com/en-mx/product/lego-gold-minifigure-key-chain-850807. Acesso em: 12 set. 2022
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Figura 32 — Lapiseira da marca LEGO, acompanhada da marca tridimensional.
Fonte: https://www.lego.com/pt-pt/product/2-0-pen-pal-mechanical-pencil-5006294. Acesso em: 12 set. 2022.

Cabe ressaltar um fato curioso sobre o0 caso aqui citado, que foi identificado pelas buscas
realizadas na fase de pesquisa desta dissertacdo. A mesma forma pléstica do boneco do LEGO

foi solicitada para, além das diversas classes de produtos ja indicadas, assinalar os produtos do
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segmento de brinquedos. Trata-se do processo n° 913593834 na classe NCL (11) 28'%°, Este
processo foi indeferido com base no artigo 122 da LPI e no inciso XXI do artigo 124 da LPI, e
teve seu indeferimento confirmado e mantido em grau de recurso administrativo avaliado pelo
INPI. O caso em discussdo teve seu entendimento amparado no fato de que a forma pléstica em
questdo, no caso o de um boneco para assinalar brinquedos, teria um formato que teria potencial
para ndo ser percebido pelo consumidor como marca tridimensional. Ndo obstante as
caracteristicas particulares do boneco do LEGO especificamente, tais peculiaridades ndo foram
suficientes para 0 mesmo se diferenciar das demais apresentagdes do mesmo produto no seu
segmento. De maneira que a forma plastica do boneco foi considerada como representacdo do
préprio produto que assinala, e mantendo uma diferenca minima em relacdo as demais formas
com as quais ja convivia no mercado.

Outro aspecto levado em consideracdo pelo INPI, quando da avaliagdo do processo n°
913593834 na classe de brinquedos, foram as peculiaridades do segmento mercadoldgico
especifico dos brinquedos. Tendo sido indicado que, pelas caracteristicas proprias desse setor,
ja sdo esperadas algumas variagdes na forma plastica de seus produtos, que possuem ampla
liberdade criativa para que sejam dispostos com diferentes formatos e configuragdes, e que as
formas plasticas semelhantes a forma humana ja seriam esperadas em itens desse segmento.
Fato esse que contribui para que o consumidor ndo seja capaz de associar e reconhecer a forma
plastica dos brinquedos como uma marca tridimensional, identificando-a apenas como o
préprio produto.

Se mostra interessante ainda destacar, com relacdo ao presente caso, o fato de que o
boneco do LEGO é um elemento extremamente versatil no uso feito dele por seu titular, de
forma que é possivel ser constatada diversas apari¢fes suas com roupagens de personagens
conhecidos da cultura pop. Logo, a forma plastica desse boneco atua como uma espécie de
suporte no qual sdo aplicadas diferentes roupagens, com sua inser¢do em varias obras, através
do licenciamento de obras protegidas pelo direito de autor. Deste modo, através dessa interacdo
entre o boneco do LEGO e outros personagens, o consumidor é capaz de associar a forma

plastica do referido boneco com a obra artistica para a qual ele se encontra licenciado sem

100 Especificagdo completa do processo n® 913593834 na classe NCL (11) 28: “brinquedos de construgdo no
formato de bonecos de agdo; jogos de tabuleiro; aparelhos e equipamentos para jogos de computadores incluidos
nesta classe [brinquedos].” (Fonte: Base de dados do INPI).



114

causar confusdo entre a marca LEGO e a obra artistica em questé&o.

Figura 33 — Bonecos do LEGO licenciados representando personagens de Star Wars.
Fonte: https://legobrasil.vteximg.com.br/arquivos/ids/173262-2000-
1200/lego_75302_star_wars_imperial_shuttle_08.jpg. Acesso em: 12 set. 2022

Figura 34 — Bonecos do LEGO licenciados representando personagens da DC Comics.
Fonte: https://legobrasil.vteximg.com.br/arquivos/ids/175372-2000-
1200/lego_76188 super_heroes_dc_serie_de_tv_classica_batman_batmovel_06.jpg. Acesso em: 12 set. 2022

A partir do discutido, se observa no presente caso um exemplo de como uma forma
plastica distintiva pode atuar como mascote de uma marca, exercendo logo a funcéo distintiva
das marcas em sua apresentacdo tridimensional, em diferentes segmentos. Contudo, a mesma
forma plastica ndo pode ser reconhecida como marca tridimensional para assinalar os proprios
produtos que ela representa, por ter uma relagdo direta com 0s mesmos, e também por incorrer
em proibi¢Bes por ser considerada comumente explorada. Além disso, entretanto, ndo ha
impedimentos para que essa mesma forma plastica, nesse segmento o qual ndo é reconhecida
como marca tridimensional, atue como um suporte para o licenciamento de diferentes obras
protegidas pelo direito de autor. De modo que seja apresentada para o consumidor, fazendo
referéncia a diferentes personagens, de diversas obras artisticas, sem causar no consumidor,

aparente confuséo acerca da titularidade de tais obras.
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4.9. BONECOS INFLUX

O caso seguinte a ser abordado na presente secdo dos resultados da pesquisa realizada
faz referéncia a duas mascotes tridimensionais que assinalam servicos, mais especificamente o
servico de curso de idiomas. Nesse caso, serdo expostas as duas marcas tridimensionais
representadas a seguir (Figura 35), que sao objetos dos registros de n® 913805335 e 913805394,
ambos na classe NCL (11) 411°%, depositados em 29 de novembro de 2017, e de titularidade da
empresa brasileira Método Influx Idiomas LTDA.

Figura 35 — Marcas tridimensionais objetos dos registros n® 913805335 e 913805394, respectivamente.
Fonte: TM View. Acesso em: 30 mar. 2022

Ambos 0s processos que fazem referéncia as mascotes acima representadas tiveram suas
concessdes como registros de marca publicadas em 16 de outubro de 2018, e logo néo
cumpriram ainda o primeiro decénio de sua vigéncia como sinal marcario devidamente
registrado. Sua validade se entende até 16 de outubro de 2028. Ademais, apds consulta realizada
na base de dados do INPI, ndo foram identificadas anotacGes quanto a transferéncia de
titularidade ou também qualquer outra anotacdo que tenha relagdo com limitacdes ou 6nus das
marcas desse titular. Como pode ser verificado por este pesquisador, a empresa em questdo
encontra-se ainda ativa, e em funcionamento, tratando-se efetivamente de um curso de idiomas,
com filiais em diversos estados do Brasil.

No caso das mascotes representadas acima, é possivel perceber que suas formas
plasticas tridimensionais podem exercer a funcédo distintiva dos sinais marcarios para servicos,

de modo que sé@o objetos que podem ser usados de diversas maneiras diferentes, para identificar

101 Especificacdo completa dos processos n° 913805335 e 913805394, ambos na classe NCL (11) 41: “servigos
de educagdo; servigos de ensino; curso de idioma.” (Fonte: Base de dados do INPI).
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0S servicos que assinalam, e assim diferencia-los de seus concorrentes, seja através da sua
exibicdo como figuras em escala pequena (Figura 36), que facilmente podem ser exibidas, ou
também como a sua representacdo através de fantasias a serem utilizadas por alguma pessoa,

de modo que seja possivel uma maior interagdo com os consumidores (Figura 37).

01

Figura 36 — Mascotes tridimensionais de curso de idiomas.
Fonte: https://www.influx.com.br/wp-content/uploads/2018/08/IMG_5689.jpg. Acesso em: 12 set. 2022.

L, udl NIRRT
ok (| o e
¢ gt 41\0‘ & inFlux
S ¢
e

S

¢

!
Figura 37 — Mascote tridimensional sendo usada como uma fantasia.
Fonte: https://www.influx.com.br/wp-content/uploads/2018/08/IMG_4970.jpg. Acesso em: 12 set. 2022.

Pelo exposto, nota-se que o0 caso aqui discutido mostra uma caracteristica ainda ndo
apontada nos casos apresentados por este trabalho. Isso seria diferentes maneiras de interacdo
com o consumidor que uma mesma mascote pode exercer. Sendo protegida como registro de
marca para assinalar um determinado servi¢co, a mascote pode ser exposta como um boneco
presente nos estabelecimentos, em seu interior ou exterior, identificando os servigos prestados.

Ou também, com um nivel de interacdo maior com o consumidor, a mesma mascote
pode se apresentar através de uma fantasia a ser utilizada por uma pessoa, se aproximando de
um uso publicitario, considerado um uso atipico para os sinais marcarios. E deste modo,

identificando os servigos de maneira indireta para o consumidor.
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4.10. NARIZ

Outro caso a ser apontado como resultado das buscas do presente trabalho é a marca
tridimensional objeto do registro n® 919371140 na classe NCL (11) 52 (Figura 38), que
assinala os produtos do segmento de medicamentos para uso humano, a saber
descongestionantes nasais. O presente registro é de titularidade da empresa situada no territério
nacional Biolab Sanus Farmacéutica LTDA, e foi depositado em 09 de marco de 2020. A
presente mascote identificada é composta pela representacdo de um nariz humano estilizado
contendo pernas, bracos, cabelo e olhos. E sobre a avaliacdo do potencial distintivo da presente
forma pléastica, pode-se entender que a mesma é composta por um elemento que possui uma
relagcdo que pode ser classificada como evocativa com os produtos que assinala. Haja vista que
a forma de um nariz sugere o local para aplicagdo ou atuacdo dos produtos em questdo — no
caso descongestionantes nasais — de uma maneira que ainda assim possui a sua distintividade

intrinseca preservada.

a
Figura 38 — Marca tridimensional objeto do registro n°® 919371140.
Fonte: TM View. Acesso em: 30 mar. 2022.

A concessao do citado registro de marca tridimensional ocorreu no dia 03 de agosto de
2021, tendo sua validade como esse direito da propriedade industrial com duracéo até 03 de
agosto de 2031. Logo, o referido processo ndo necessitou passar pela renovacao exigida ao final
do primeiro decénio de sua vigéncia. Ndo foram identificadas, nas bases de dados do INPI,
anotagdes quanto a transferéncia de titularidade desse registro, e nem com relagéo a qualquer

limitag&o ou Gnus que incorra sobre 0 mesmo.

102 Especificagio completa do processo n® 919371140 na classe NCL (11) 5: “descongestionante nasal liquido
[medicamento]; medicamento vasoconstritor; medicamento vasodilatador; preparagdes farmacéuticas;
medicamentos para uso humano.” (Fonte: Base de dados do INPI).
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Com relacdo ao presente caso, ainda que ndo tenham sido encontradas mais referéncias
com relacdo a mascote aqui apresentada, e como ela de fato atua como sinal marcéario
tridimensional, fica notada a sua capacidade em exercer a identificacdo dos produtos indicados
pela titular, e como consta nos autos do referido processo de registro de marca. A titular do
registro, esclareceu a época de seu exame de mérito, que a mascote por ela depositada pretende
atuar como marca tridimensional para os produtos assinalados sob a forma de totem a ser
colocado em exibicdo proximo as prateleiras dos pontos de venda de seu produto. Destarte,
ainda que ndo tenha sido possivel a disponibilizacao de exemplos para tal visualizacdo, entende-
se gue 0 uso dessa mascote em algum estabelecimento comercial poderia fazer com que o
consumidor identificasse os produtos relacionados a ela exercendo assim, funcgéo distintiva dos
sinais marcarios. H& de se refletir sobre se essa funcdo estaria sendo exercida direta ou
indiretamente, sendo 0 uso de uma mascote como totem exposta no ponto de venda um uso
tipico ou atipico'® dos sinais marcérios tridimensionais. Pelo que vem sendo discutido pelo
presente trabalho, as mascotes como sinais marcarios tridimensionais para assinalar produtos,
quando ndo sdo o préprio produto ou seu acondicionamento, se tratam de elementos que
acompanham os produtos. Neste caso, a mascote seria um elemento publicitario presente no
ponto de venda dos produtos, e logo o consumidor poderia ser, primeiramente, atraido para os

produtos por conta da presenca da mascote, e em seguida fazer a identificacdo dos mesmos.

4.11. URSO P12 PARADOR

O caso seguinte a ser apontado como resultado das buscas realizadas pela presente
dissertagdo trata-se da marca tridimensional objeto do registro n°® 921399910 na classe NCL
(11) 41%* (Figura 39) que assinala servigos do segmento de entretenimento, a saber 0s servicos
de boates e discotecas. O citado processo € de titularidade da empresa brasileira Novo Brasil
Entretenimento LTDA, que efetuou o seu deposito em 24 de novembro de 2020, e é composto
pela representacdo tridimensional de um boneco em formato de ursinho sobre um tablado

soprando uma corneta.

108 Aqui cabe uma nota, sobre o que José de Oliveira Ascensédo (2002) entende como um uso atipico de uma
marca. Ele indica que 0s usos atipicos das marcas séo “todos aqueles que se fizessem sem ser para caracterizar
produtos ou servigos” (ASCENSAO, 2002, p. 114)

104 Especificagdo completa do processo n® 921399910 na classe NCL (11) 41: “servicos de boates
[entretenimento]; servigos de discoteca; servigos de DJ; servigos de entretenimento.” (Fonte: Base de dados do
INPI).
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Figura 39 — Marca tridimensional objeto do registro n°® 921399910.
Fonte: TM View. Acesso em: 30 mar. 2022.

Mais informacdes acerca deste processo, obtidas na base de dados do INPI, indicam que
a sua concessao como registro de marca se deu em 07 de dezembro de 2021, estando dentro da
vigéncia de seu primeiro decénio de protecdo. Desta forma, ndo foi ainda objeto de renovacéo,
que pode ocorrer ap6s o final da sua vigéncia, apds 07 de dezembro de 2031. Também néo
foram identificadas demais anotacdes com relacéo a transferéncias de titularidades ou quaisquer
limitacGes ou 6nus que fagcam referéncia as marcas desse titular. Conforme verificado por este
pesquisador, essa empresa ainda estd em atuacdo em seu segmento de mercado, conforme
verificado por este pesquisador, qual seja o0s servicos de entretenimento, a saber o
estabelecimento P12 Parador, uma boate do tipo beach club.

Se mostra interessante destacar sobre o presente caso, com base nas informacgdes que
constam nos autos do referido processo administrativo que foi depositado no INPI e disponivel
em sua base de dados, a maneira como o titular do presente objeto tridimensional indicou que
0 mesmo é usado como marca tridimensional para os servicos assinalados. Foi esclarecido pelo
titular do processo gque a sua mascote € usada como uma estatua, que indica a entrada de seus
empreendimentos, exercendo assim uma funcéo que se assemelha a de titulo do estabelecimento
comercial. Outrossim, o titular do processo também indicou que a mesma estatua se encontra
disposta no interior do estabelecimento (Figura 40). A partir disso, ndo se encontra dificuldades
em estabelecer que a presente forma plastica tridimensional exerce a fungéo distintiva das
marcas, uma vez que identifica os servigos assinalados por seu titular, e conforme consta em

seu certificado de registro. De modo que se mostra como um elemento presente no interior e no
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exterior dos estabelecimentos, estando em exibicdo para os consumidores de uma maneira
permanente, podendo o seu publico interagir com a mascote de uma maneira direta, tornando

esta quase como uma parte das atra¢oes do local.

Figura 40 — Mascote ii‘mensional identificando os ervigos gue assinala.
Fonte: http://paradorl2.com.br/wp-content/uploads/2020/06/ADR_9614-1.jpg. Acesso em: 12 set. 2022.

4.12. TOPO GIGIO

O proximo e ultimo caso apontado na busca é o do personagem infantil conhecido como
Topo Gigio, que possui formato de rato humanizado, vestindo roupas. Desta vez, diferente dos
casos anteriores, esta se deparando com a figura de um personagem conhecido, criado para
compor uma obra audiovisual. Trazendo, portanto, a complexa questdo da extensao temporal
de outro direito da propriedade intelectual — finito no tempo, que é o direito de autor — para a
seara de um direito potencialmente infinito, por conta da possibilidade de sucessivas renovacdes
de um registro de marca. A partir disso a avaliagdo sobre esse caso levara em consideracao
algumas consideracdes, ja tecidas previamente na presente dissertacdo, acerca da protecao
conferida pelo direito de autor.

O referido personagem é objeto do registro de marca n® 825499666 na classe NCL (8)

2519 conforme pode ser constatado por meio da imagem da marca anexada nos autos de seu

105 Especificagdo completa do processo n® 825499666 na classe NCL (8) 25: “puldveres, luvas, cardigas, jérseis,
gravatas, echarpes e lencos, suéteres, meias, meias-calgcas, malhas, calcas compridas, fus6, saias, jaquetas,
jalecos, camisas, tunicas, coletes, macacdes, roupas para praticas esportivas, blusas, blusdes, jeans, calcas de
moletom, roupas de ginastica, cal¢des, calcas, shorts, camisetas, camisas de moletom, ternos e vestidos,
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processo (Figura 26). Este é o objeto do registro de marca tridimensional, que se encontra em
vigor, sendo destinado para assinalar produtos do segmento de vestuario, com data de deposito
de 09 de maio de 2003. O referido processo teve sua concessdo, e consequente inicio de vigéncia
como registro de marca, em 10 de novembro de 2015, e logo néo foi objeto de pedido de
renovacao, pois o seu primeiro decénio encerra-se em 10 de novembro de 2025, estando valido

até esta data.

Figura 41 — Marca tridimensional objeto do registro n°® 825499666.
Fonte: TM View. Acesso em: 30 mar. 2022.

Para o presente caso em destaque, se faz necessario ressaltar alguns aspectos com
relacdo ao mesmo. O primeiro deles é a respeito da titularidade do registro, que foi depositado
pela artista, desenhista, roteirista e produtora italiana Maria Perego (Figura 27), pessoa fisica
estrangeira, que vem a ser a criadora desse personagem e logo titular dos direitos autorais sobre
0 mesmo. Acresce-se ndo terem sido identificadas anotac6es de transferéncia de titularidade
para este processo de marcas no INPI. Deste modo, pode-se afastar a proibi¢do disposta no
inciso XVII do artigo 124 da LPI, que versa sobre a proibicdo de registro como marca de obras
artisticas, salvo com consentimento do autor ou titular do direito. Ora, ndo ha o que se discutir
sobre consentimento da autora, se a mesma ¢€ a titular, pessoa fisica, do pedido de registro de
marca. Cabe apontar também, que é de conhecimento publico o falecimento da artista italiana,
em 7 de novembro de 2019, titular do presente processo aqui citado e criadora do personagem
Topo Gigio. (G1, 2019). N&o se tem, até 0 momento, peti¢des de transferéncia da titularidade
da marca, passando, por exemplo, para possiveis herdeiros, o que leva a questdo de quem ira

gerir esse direito de propriedade industrial.

sobretudos, casacos, anoraques, capas de chuva, cintos, suspensorios, roupas de passeio, roupas de baixo, roupas
de praia, roupas de dormir, sapatos, botas, chinelos, chapéus, bonés.” (Fonte: Base de dados do INPI).
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Outro fato curioso sobre o caso aqui citado foi que, inicialmente, no exame de mérito
realizado pelo INPI, o entdo pedido teve o seu registro de marca indeferido com base no inciso
XIX do artigo 124 da LPI, tendo em vista a existéncia de uma anterioridade nominativa de
terceiro, contendo o termo “Topo Gigio” (tratava-se do processo n° 818854260), em vigor a
época do exame, e que assinalava também os mesmos produtos do segmento de vestuario. Logo,
nota-se que uma marca nominativa, contendo a designacdo conhecida de um personagem, foi
objeto de vedagdo para o registro desse mesmo personagem como marca tridimensional.
Contudo, houve, por parte da titular do pedido do sinal tridimensional, a interposigéo de recurso
contra o indeferimento que, quando da instrucéo, teve provida a sua solicitacdo. Deste modo, a
decisdo de indeferimento foi reformada, uma vez que a anterioridade antes tida como
impedimento com base no citado dispositivo legal ja se encontrava extinta, por conta do

disposto no inciso I do artigo 142 da LP1%%,

Figura 42 — Maria Perego e seu personagem Topo Gigio.
Fonte: https://pipocamoderna.com.br/wp-content/uploads/2019/11/Maria-Perego-creatrice-del-pupazzo-di-Topo-
Gigio.jpg. Acesso em 09 set. 2022.

Topo Gigio foi criado como um personagem em 1958 pela italiana Maria Perego e era
figura presente em desenhos e outras obras audiovisuais desde entdo. No Brasil, foi destaque
do programa de televisdo Mister Show, que estreou no ano de 1969 na Rede Globo de televisao,
no qual o humorista Agildo Ribeiro (Figura 28) interagia com o ratinho como um fantoche.
(G1, 2019).

106 «“Art, 142. O registro da marca extingue-se: | — pela expiragio do prazo de vigéncia.” (BRASIL, 1996).
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n

Figura 43 — O humorista Agilo Rlbiro e ' personagem Topﬁo Gigio no programa Mister Show.
Fonte: https://veja.abril.com.br/wp-content/uploads/2018/05/agildo-ribeiro-topo-gigio-1.jpg. Acesso em: 09 set.
2022.

Contudo, ainda que se trate de uma marca tridimensional em vigor, ha de se refletir se
a forma plastica deste personagem atua, de fato, como marca. Deve-se questionar se a sua forma
plastica tridimensional, ainda que carregue em si algum potencial distintivo, exerce a funcao
distintiva das marcas para os produtos que assinala. H& de se lembrar que tais produtos,
conforme solicitado no processo depositado pela titular, s&o os produtos do segmento de
vestuario, que em nada tem a ver com um brinquedo em formato de rato. E mesmo que a sua
forma pléastica seja considerada abstrata com relacdo aos seus produtos, ndo foi possivel a
verificacdo de uma linha de roupas, ou outros artigos de vestudrio, identificados pelo Topo
Gigio. O boneco em questdo é o proprio personagem, e sendo este um produto — de segmento
mercadologico distinto daquele dos produtos de vestuario, qual seja, 0 segmento de brinquedos
— teria 0 seu consumo motivado pelo fato de ser como tal, um personagem, e assim remeter a
sua obra e & sua criadora.

Pensa-se, pelo disposto, ndo ser passivel que a sua forma pléstica exerca a fungdo
distintiva das marcas. Deste modo, o titular do direito poderia ter dificuldades de comprovar
Seu uso como marca para os produtos que assinala, podendo o seu registro estar sujeito a
extin¢cdo pela caducidade, caso provocada por interesse de terceiros. Ha de se lembrar que a
existéncia da marca tridimensional no Brasil ndo visa manter eternas as protecdes finitas
conferidas por outros direitos da propriedade intelectual, neste caso o direito de autor, mas essa
reflexdo também se aplica & protecéo conferida pelo registro de desenho industrial.

Por fim, sobre o caso ora em discussdo, ha que se destacar a auséncia na legislacao
brasileira de dispositivo similar ao contido na legislacéo europeia sobre o valor substancial do
produto. Conforme visto na revisao de literatura, tal disposicéo teria sido pensada, exatamente,
para evitar que se concedesse a protecdo de marcas a formas que — por terem protecdo anterior
de desenhos industriais ou direitos autorais — ndo conseguiriam cumprir, a contento, a fungéo

de marca.
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Com esse caso, encerra-se a exposicao dos resultados encontrados na fase de buscas da
presente dissertacdo. No proximo e ultimo capitulo serdo dispostas as consideracgdes finais deste
trabalho, sobre a atuacdo de mascotes como sinais marcarios em sua apresentagcdo
tridimensional. Entretanto, antes de finalizar o presente capitulo de exposicéo dos casos, cabe
destacar algumas questfes com intuito de sintetizar todos 0s casos aqui expostos e avaliados.

Notou-se que 0 uso da marca tridimensional contendo a representa¢do de uma mascote
é possivel para assinalar tanto produtos como servicgos, de maneira que a mascote atua, direta
ou indiretamente como um sinal marcério que exerce a sua funcéo distintiva.

Dentre as possibilidades de apresentacdo para esses elementos marcarios, pode-se
destacar quando a mascote vem representada de maneira a acompanhar os produtos que
assinala, como um chaveiro ou um pingente, como foi observado nos casos da Kipling e da
LEGO. Nesses casos especificos, a disposicdo das mascotes como sinais marcarios
tridimensionais acompanhando os produtos indica um elemento marcario com uma relacéo
arbitraria com relacdo aos itens que assinala, podendo ser reconhecido como uma marca,
exercendo a funcdo distintiva desta, identificando e distinguindo os produtos ou servicos que
com estes concorrem. Exercendo assim, de uma maneira tipica dos sinais marcérios, a sua
funcdo distintiva de maneira direta, pois acompanham os produtos que assinalam, e indicam
estes para o consumidor de modo claro.

As mascotes como sinais marcarios tridimensionais para assinalar servicos, por sua vez,
possuem uma outra maneira de serem apresentadas para 0 consumidor. Pelos casos expostos,
notou-se que guando assinalam servigos, as mascotes podem constituir diferentes elementos
gue visam exercer a sua funcdo. Seja ele uma estatua, disposta no estabelecimento, que
identifica os servigos assinalados, como ocorre no caso da boate P12 Parador. Ou também,
bonecos a serem exibidos em qualquer local do estabelecimento comercial, como no caso das
mascotes do curso Influx, uso que se mostrou inovador quando foi apresentada a mascote como
uma fantasia, interagindo com clientes e consumidores.

Outro aspecto interessante observado, é que em alguns casos a mascote exerce outras
funcbes secundarias da marca, como a fungé@o publicitaria por exemplo, atuando como um
elemento a chamar a atencdo dos consumidores para 0 produto. Seja como ocorre no caso do
Dollynho, que consta como figura presente em campanhas publicitarias de seu produto na
televisdo. Ou como no caso do Nariz, que assinala descongestionantes nasais como um totem
exibido no ponto de venda de seus produtos, chamando os consumidores para si, € s6 depois

identificando os produtos, e permanecendo no ponto de venda apds a compra ser realizada.
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Também cabe destaque para quando a alternativa pela protecdo atraves do registo de
uma marca na apresentacéo tridimensional é adotada pelos titulares como uma tentativa de fugir
da temporalidade de outro direito da propriedade intelectual. Esse fato ndo é exclusivo da
apresentacéo tridimensional dos sinais marcarios, mas pode ser observado quando da analise
do caso do Topo Gigio, aqui apresentado. Isso se da, especialmente, tendo em vista a
possibilidade de um registro de marca ser renovado indefinidamente, o que o torna
extremamente atrativo para os titulares que visam eternizar as suas criagées. Contudo, a fungéo
das marcas é bastante clara, conforme ja amplamente discutido pela doutrina, sendo a sua
principal funcdo a distintiva, que é a de identificar e distinguir produtos ou servigos de outros
semelhantes. Tal funcdo pode encontrar dificuldades em ser exercida quando o elemento que
compde a marca seja um personagem derivado de uma criacdo autoral, uma vez que a relagao
destes com a sua obra é mais forte, e logo a sua aquisi¢do como objeto de consumo se da levando
em consideracao esse aspecto.

Um outro ponto observado, como ja era de se esperar, € que as marcas sdo negociadas
como ativos e patriménios por seus titulares. Sendo esses direitos de propriedade industrial
parte da composicdo financeira de uma empresa, 0s mesmos podem ser dados a titulo de
garantia fiduciaria ou como pagamento de eventuais dividas de seus titulares. Mais uma vez,
como ja ressaltado, esse aspecto ndo é exclusivo das marcas tridimensionais, trata-se de uma
caracteristica de todas as marcas, e, sendo assim, se identifica também naquela apresentacéo
ndo tradicional.

Outro aspecto, também ndo especifico das marcas tridimensionais, que se mostrou
presente nos resultados apresentados foi o risco que determinado registro de marca corre de ser
extinto pela sua caducidade. Esse dispositivo da LPI pode ser acionado por algum terceiro com
legitimo interesse, e que, de boa-fé, provoca o INPI para que sejam solicitadas provas de uso
de determinada marca. O referido instituto, por sua vez, solicita ao titular de determinado
registro provas do uso do sinal objeto do pedido de caducidade, de maneira que seja
comprovada a sua utilizagdo conforme o mesmo foi solicitado, e como esta em seu certificado
de registro. O uso de um sinal marcario deve respeitar o0 principio a especialidade e da
territorialidade, e logo deve ser apresentada a comprovacgéo de seu uso em territorio nacional e
para os produtos ou servigos que 0 mesmo assinala. Cabe indicar, também, que na comprovagéo
do uso deve constar o sinal marcério na apresentacdo em que foi concedido, seja ela nominativa,
mista, figurativa ou tridimensional. Ora, de que adiantaria um registro de marca tridimensional,

se o titular do registro utiliza no mercado o sinal com a apresentacéo figurativa.
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Ha de se ressaltar que o INPI disponibiliza, em seu Manual de Marcas (2022), diretrizes
e procedimentos sobre as etapas realizadas ao longo do exame da admissibilidade das diferentes
apresentacdes dos sinais marcarios. Portanto, sinais que solicitam o seu registro na apresentacao

tridimensional serdo examinados como tal, e tdo logo, devem ser usados como tal.
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CONSIDERACOES FINAIS

A presente dissertagdo concentrou esforcos em se debrucar sobre o estudo dos
personagens e mascotes, em particular como se da a protecdo destes através de seu registro
como sinal marcario na apresentacdo tridimensional no Brasil. As marcas tridimensionais
consistem na protecdo da forma plastica distintiva por si, que visa assinalar produtos ou
servicos. Sua protecdo encontra amparo pela leitura do que esté contido no inciso XXI do artigo
124 da LPI, que estabelece a proibicdo de que essa forma seja registrada quando ela possui
aspectos necessarios, comuns ou vulgares com relacdo ao produto que assinala ou a sua
embalagem. O mesmo dispositivo legal também proibe o registro da forma que possui relagdo
direta com o efeito técnico produzido por seu objeto. Pode ndo ser comum a ocorréncia, mas
sinais marcarios na apresentacdo tridimensional também podem ser utilizados para assinalar
Servigos.

A protecdo de personagens e mascotes como marca tridimensional ocorre quando o
objeto para o qual é solicitado o registro ndo se trata nem do produto e nem de seu
acondicionamento. Esse entendimento, adotado pelo INPI de maneira inovadora com relagao
ao que dispde a doutrina, permite que elementos tridimensionais que podem acompanhar
determinado produto, por exemplo, possam ser objeto de um registro de marca. E isso abre um
espaco para que os titulares busquem proteger suas marcas de diversas maneiras, adotando um
uso do referido sinal no mercado, que pode ser visto como um uso atipico para um sinal
marcario.

A hipétese inicialmente proposta por esta dissertacdo contempla de maneira diferente a
possibilidade de protecdo como marca tridimensional dos personagens e das mascotes, tendo
em vista a peculiaridade dos mesmos. Como parte dessa hipétese, se cogitou que a protecdo das
mascotes como sinal marcario tridimensional ndo acarretaria em prejuizo para a sociedade, pois
essas criaces sdo percebidas pelos consumidores como elementos marcarios. Por outro lado,
no que diz respeito a protecdo de personagens como marca na citada apresentagdo, se propos
gue 0 mesmo nao seria possivel, tendo em vista que ndo sdo reconhecidos pelo consumidor
como uma marca, e deste modo ndo seriam capazes de desempenhar a funcdo dos sinais
marcarios.

Foi possivel se observar, a partir dos resultados obtidos pelas buscas realizadas na etapa
de pesquisa, que a estratégia de protecdo das mascotes atraves de seu registro como marca

tridimensional é adotada de maneira diversa pelos titulares. Diante dos casos abordados, pode
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se destacar quando o titular coloca a sua mascote fixada em um produto, por exemplo com um
pingente. A marca de vestuarios Kipling se destaca da concorréncia de modo a estabelecer uma
relacdo com seus consumidores em outro nivel, pois a sua mascote de gorila faz com que seus
produtos sejam identificados mais rapidamente, se diferenciando de seus concorrentes de mais
de uma forma. Esse recurso do pingente, ou chaveiro, se entende como uma excelente maneira,
e até mesmo ideal, para que uma mascote tridimensional identifique e diferencie determinado
produto.

Contudo, quando o sinal marcario tridimensional visa assinalar um servico, 0 seu uso
se da& de maneira diferente, pois ndo had um objeto fisico ao qual se possa fixar um pingente por
exemplo. No caso das mascotes como identificadoras de servigos, notou-se que seu uso ideal
pode se dar sob a manifestagdo dessa mascote como um boneco, a ser apresentado ao
consumidor juntamente com o estabelecimento comercial. Esse recurso pode ser observado
guando se avaliou os casos das mascotes do curso de idiomas Influx, e também com o caso da
estatua de urso da boate P12 Parador. Nesses casos, as mascotes ficam expostas de maneira a
identificar os servigos prestados, podendo interagir com o seu publico alvo, gerando uma maior
proximidade entre o elemento marcério e o consumidor.

Com relacdo a protecdo de personagens como marca tridimensional, ndo foram
identificados diversos casos dessa ocorréncia, tendo a busca encontrado apenas o caso do Topo
Gigio, o qual é registrado como marca tridimensional para assinalar itens da classe de vestuario.
Portanto, com a ocorréncia apenas deste caso, mostrou-se que a protecdo desses elementos
através do registro como sinal marcario tridimensional ndo aparenta ser uma escolha primaria
dos seus titulares.

Vale destacar que, 0s sinais registrados como marca — em todas as suas possiveis
apresentacdes — estdo sujeitos a comprovacdo de seu uso, caso seja aberto um processo de
caducidade, por manifestacdo de terceiros interessados. E que cabe ao titular de cada registro
de marca, a apresentacdo de provas que comprovem que o referido sinal objeto do pedido de
caducidade estd sendo usado como uma marca para assinalar seus produtos ou servicos,
exercendo, assim, a funcdo distintiva caracteristica das marcas.

A partir de todas as reflexdes apresentadas neste trabalho, com base na literatura e na
doutrina consultadas, e em vista das avaliagOes e discussdes dos casos apresentados, chega-se
a confirmacéo parcial da hipotese inicialmente proposta. Se por um lado, uma mascote pode,
de fato, desempenhar satisfatoriamente sua funcdo com um sinal marcario na apresentagdo

tridimensional. Por outro lado, no caso dos personagens, ndo foram identificados casos
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suficientes para que seja feita essa avaliacdo. Com a identificacdo de apenas um caso, ha um
indicativo de que o uso da marca tridimensional para a protecdo de personagens nao seja uma
estratégia adotada por seus titulares.

Contudo, em que pese, aparentemente ser dificil que um personagem seja percebido
como marca por seu consumidor, a legislacdo brasileira carece de um dispositivo — similar ao
existente no ordenamento juridico europeu sobre o “valor substancial” — para que seja negado
0 seu registro como marca tridimensional. Estando estes, caso registrados como tal, sujeitos a
comprovagao de seu uso como marca — tal qual todas as marcas registradas — na eventualidade

de um processo de caducidade.
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