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“Contudo, as “sensibilidades judiciais’ se baseiam em certezas preconcebidas
historicamente quanto a natureza e funcédo de uma marca registrada e quanto a
necessidade de sua protecdo” (tradugdo nossa)

Those “judicial sensibilities”, however, are themselves predicated upon certain
historical preconceptions as to the nature and function of a trademark and as to the
necessities for its protection

(SCHECHTER, Frank)



Resumo

PATRIARCA, Paula Gobbis. Marcas Flutuantes: desafios a racionalidade do sistema
de protecdo as marcas. 2018. Dissertacdo. Mestrado em Propriedade Intelectual e
Inovacao — Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2018.

Trata, o presente trabalho, do fendmeno das marcas flutuantes e dos desafios que ele traz
a racionalidade do sistema de protecdo as marcas. As marcas flutuantes sdo marcas de
representacdo estrutural semidtica reduzida (monadica) que, descoladas de seu referente,
pela monetizagdo do sinal marcério, flutuam seu significante ao sabor das campanhas
publicitarias e dos significados adicionados pelo publico, incentivado pela personificacao
das marcas através das redes sociais e do marketing existencial. Tais marcas desafiam a
racionalidade do sistema, na medida em que sua protecdo torna a exclusividade excessiva,
invadindo a seara de terceiros e divorciada das razGes que outrora justificaram o sistema:
adiminuicéo da assimetria da informacéo e a economia no tempo de busca. E um trabalho
de reflexdo que aponta apenas questionamentos.

Palavras-Chave: Marca, Semidtica, Signos Flutuantes, Sistema de Protecdo Marcéria



Abstract

PATRIARCA, Paula Gobbis. Floating signs: challenges to the rationality of the
trademark protection system. 2018. Dissertation. Masters degree in Intellectual
Property and Innovation — Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro,
2018.

This paper deals with the phenomenon of floating brands and the challenges that it brings
for the rationality of the trademark protection system. Floating brands are brands with
semiotic structural representation reduced (monadic), detached from their referent, by
monetization of the marked signal, floating their signifier to the taste of advertising
campaigns and the meanings added by the public, encouraged by the personification of
the brands through social networks and by existential marketing. Such marks defy the
rationality of the system, insofar as its extension becomes excessive exclusivity, invading
a third-party crop and divorced from the reasons that once justified the system: a decrease
in the asymmetry of information and an economy in search time. It is a work of reflection
that points only to questions.

Key Words: Trademark, Semiotic, Floating Signs, trademark protection system
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Introducéo

O presente trabalho partiu da observacdo profissional de marcas de
médio renome que projetam sua influéncia em mercados fora de sua especialidade,
buscando assim, protecdo que vai além de seu registro original. Sdo marcas que ndo
possuem 0s requisitos minimos para serem consideradas de alto renome, mas que
lancam o desafio de operar em varios setores, transportando seu simbolo a outros
segmentos, independentemente do produto ou servico a que se destinavam
originalmente.

Esses signos se afastam de seu referente (produto ou servigo) e ganham
significado proprio, flutuando de acordo com o publico, o tempo e o lugar. Mas sera
gue a marca flutuante merece a protecdo de exclusiva dada as marcas tradicionais,
segundo a racionalidade do sistema de protecdo as marcas e a partir de uma visdo
econdmica do Direito? Essa € a pergunta que norteia a pesquisa.

A marca que adquire multiplos significados pela criacdo coletiva do
publico desprende- se ndo sO de seu referente, mas também de seu préprio
significado original, aquele impresso pela campanha de marketing que a lancou. E,
sem ddvida, uma marca. Mas serd que cumpre fungdo de marca?

O trabalho parte de dois pressupostos: o Direito de Marca é um direito
de exclusiva e a marca flutuante passa necessariamente por um processo de cria¢éo
coletiva.

Os direitos intelectuais, dentre eles o direito de marca, s&o
frequentemente considerados direitos de propriedade, uma classificagdo que nasceu

no final do Séc. XVIII com a funcéo ideoldgica de cobrir a caracteristica essencial
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de direitos de exclusivo ou de monopélio (ASCENSAOQ, 2001, p. 1196), afinal,
todos os direitos sobre bens imateriais nasceram de privilégios de exploracao
concedidos pela Lei, em razdo do beneficio que o criador do bem deixa para a
comunidade.

A marca flutuante, no entanto, passa pelo processo de criacdo coletiva
dos consumidores. Nesse sentido, transmuda- se em uma obra autoral, estética ou
constitui uma marca de valor econémico exacerbado pela monetizacao de seu signo,
indicando um corte epistemoldgico na protecdo das marcas? Interessa ao direito
proteger a marca flutuante?

Partimos da observacdo de um fenbmeno pratico atual para um
questionamento do esteio da protecdo marcaria. No capitulo 2, visitamos o conceito
de marca, seus principios, evolucdo e funcles, através de uma breve revisdo
bibliografica. Utilizamos a Semiotica como ferramenta para a observacdo do
fendmeno que chamamos de “marcas flutuantes”.

No capitulo 3, exploramos a racionalidade do sistema de protecéo as
marcas e no capitulo 4, as teorias que forcam a expansao dos limites desta protecéo.

Por fim, apoiamo-nos em exemplos corriqueiros para fundamentar
nossa Vvisdo e concluimos, destacando as incoeréncias da protecdo as marcas
flutuantes com a racionalidade do sistema atual, apontando a necessidade de

estudos mais aprofundados.
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1. Marcas

1.1. O que é marca?

Marcas sdo sinais visuais perceptiveis, que servem para distinguir algo
ou alguém. Para o presente estudo, as marcas que interessam sdo as marcas de
produto ou servigo, marcas reconhecidas e protegidas pelo Direito para fins
econdmicos e concorrenciais.

Assim, a lei nacional define como marcas os sinais distintivos
visualmente perceptiveis, ndo compreendidos nas proibicGes legais. As marcas
podem ser de produtos, servigos, de certificacdo ou coletivas (BRASIL, 1996).

O Brasil ndo acolhe as marcas ditas como n&o tradicionais, tais como
as olfativas, tateis, de movimento etc..

Otero Lastres perquire sobre os principais sistemas legais de definicéo
de marca. Para ele, cinco pressupostos seriam necessarios: conceber a marca como
bem imaterial, referir- se a sua aptidao diferenciadora, determinar os objetos e
prestacOes que podem ser diferenciados pelas marcas, acolher a conhecida regra da
especialidade e finalmente, atribuir o @mbito de atuacdo da marca (OTERO
LASTRES, 1979-80, p. 16). Neste sentido, a defini¢do legal nacional € vaga e deixa
a margem do dispositivo os principios da especialidade e da territorialidade, bem
como a atribuicdo da caracteristica de bem imaterial.

As marcas de produtos ou servigos, segundo a defini¢do do artigo 123
da Lei da Propriedade Industrial (LPI), séo aquelas usadas para distinguir produto
ou servico de outro idéntico, semelhante ou afim, de origem diversa (BRASIL,

1996).
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Decorre dai que a distintividade € a principal caracteristica dos sinais
marcarios. A marca serve para distinguir. E distinguir entre afins, ou seja, em um
espaco concorrencial.

A distingdo é de origem, segundo a Lei. Mas essa ja ndo é a pratica do
mercado. O sentido literal das palavras vem sendo alargado, de forma que, hoje, a
distingdo em si mesma é considerada, isto é, um produto ou servico distingue- se
de outro, pela marca, ainda que provenham de uma mesma origem. Segundo
Mauricio Lopes de Oliveira, a marca € a assinatura de um produto ou servico,
distinguindo-os, ainda que provenham de origem ndo diversa (OLIVEIRA, 2004,
p.1-2).

Maité Moro (MORO, 2003, p. 29-32) destaca diferentes definicdes de
marca, segundo as quais, uma ou outra caracteristica é destacada como mais
importante e lhe confere maior precisdo. A primeira definicdo ressalta a
distintividade, considerando a indicacdo de procedéncia do produto/servico
marcado. A segunda, a par de também considerar a distintividade, aponta seu
caréater identificador. A terceira definicdo, uma conceituacdo mista, conjuga as duas
primeiras e reconhece que a marca tanto indica a procedéncia quanto individualiza
0 produto marcado e, finalmente, a Ultima definicdo, considera também a
atratividade do sinal marcario e sua capacidade de atrair e fidelizar a clientela.

Na verdade, as definicdes de marca expostas acima, néo
coincidentemente, foram assim elaboradas ao longo dos anos, de acordo com o uso
das marcas no mercado e nas sociedades. As sociedades evoluem.

A marca evolui com a sociedade. E as fungfes que ela cumpre

extrapolaram o espaco concorrencial hd muito. A protecdo das marcas deve ser
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entendida de um ponto de vista sistémico, incluindo a analise de seus principios e

razdes de existéncia, bem como a piramide hierarquica das leis.

1.2. Sistema de Prote¢do as Marcas

1.2.1. Evolucdo das Marcas

A literatura juridica tergiversa sobre o surgimento das marcas. H& quem
aponte o surgimento das marcas na Antiguidade pré-classica (CARVALHO, 2009,
p. 470). J& o Codigo de Hamurabi, de 1750 a.C., dispunha sobre a protecdo dos
sinais identificadores dos artesdos e dos escravos a venda. Esses sinais
identificadores, no entanto, cumpriam diferentes fung¢fes: um indicava a
propriedade dos escravos, outro, a origem (de fabricacéo) dos artefatos. A marca de
propriedade talvez seja a primeira a figurar nos registros historicos, porém,
conceitualmente, ¢ a mais distante das marcas que viemos a conhecer, na

Modernidade, como marcas de comércio.

Assim, na Antiguidade pré-classica a funcdo da marca (nos artefatos)
era a de indicacdo de origem. Através da marca, os adquirentes de um produto
podiam saber quem o havia produzido, ou, em alguns casos, quem o havia vendido.
A identificacdo dos vendedores trazia um significado maior & marca. A marca
aposta ao produto nao significava apenas quem o produziu, mas identificava quem
esteve presente nos contratos de origem da circulagdo desta mercadoria. Era uma
marca, um pequeno sinal que carregava uma carga semantica bem mais complexa:
“fulano esteve aqui quando este contrato foi celebrado e pode fornecer explicacoes,
se necessarias” (CARVALHO, 2009, p. 473). A mensagem era complexa, mas a

funcéo ainda era indicar a origem.
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A Antiguidade Classica foi marcada pela expansdo dos mercados. Na
medida em que os centros de comércio “viajavam” e distanciavam os produtores

dos consumidores, a identificacdo de origem tornava- se cada vez mais importante.

Ja na Idade Média, o comeércio entre os feudos passou a utilizar espacos
de feiras de comércio, multiplicando- se o numero de ofertantes de mercadorias e
dificultando a escolha dos compradores. A indicacao de origem traduzia o controle
de qualidade e certificacdo, pela indicacdo da Corporacdo de Oficio da qual

provinha o produto (MORO, 2003, p. 25).

Foi a heraldica que iniciou, na Idade Média, os principios que ainda
hoje regem o sistema de marcas (CARVALHO, 2009, p. 517). Os cavaleiros
precisavam distinguir- se atras das pesadas armaduras de aco, e para tanto, usavam
brasGes e cores. Os dois principios fundamentais do direito de marcas nasceram dai:
a distinguibilidade e a veracidade.

Da época da Idade Média, também, o nascimento das expressdes de
propaganda, que ressaltando as caracteristicas de determinado produto marcado,
tentavam destacar- se no mercado e chamar a ateng¢ao dos compradores, “aderindo”
as marcas certificadoras e tornando-as mais conhecidas (CARVALHO, 2009, p.
495).

Na medida em que os mercados se firmavam pelas qualidades de seus
produtos, as regides tornavam- se conhecidas pela producéo de determinado bem,
sendo assim criadas marcas que eram verdadeiras indicagGes geograficas, na

acepcao que hoje conhecemos (CARVALHO, 2009, p. 559).

A Modernidade viria trazer uma fungdo mais ampla a marca: pela

marca, 0s consumidores identificavam, mais facilmente, o produtor que Ihe aprazia.
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As experiéncias anteriores com o0s produtos de determinada marca deixavam
suficiente seguranca para um novo consumo. A marca, pois, trazia a informacéo de
experiéncias anteriores com aquele mesmo produto, uma funcdo informativa a
justificar o sistema juridico de protecao as marcas: a economia no tempo de busca.

Lembrando Landes e Posner (LANDES e POSNER, 2003, p. 174), a
informacao de origem poupa o consumidor de testar todos os produtos existentes,
através da memoria de experiéncias passadas, ou da indicacdo de outros
consumidores.

A partir da Revolugcdo Comercial (anos 1000 a 1400) o acirramento
concorrencial provocou os primeiros sinais de regulacdo do uso das marcas, nos
estatutos das corporacbes de oficio (CARVALHO, 2009, p. 512). Nesses

regulamentos, era nitida a funcéo distintiva, indicativa de procedéncia e origem.

Vale lembrar que até esse momento historico, a maioria esmagadora das
pessoas era analfabeta, obrigando que os sinais distintivos fossem simbolos,
desenhos, sinais que comunicassem, através da distintividade, as caracteristicas do

produto que as corporagdes queriam transmitir para a venda.

No século XV, nasceu a percepcdo de que a boa reputacdo de um artigo

transformava- se em um diferencial de preco (CARVALHO, 2009, p. 564).

Durante os séculos XVII e XVIII, as marcas adquiriram a natureza de
ativos intangiveis e passaram a circular, com certa regularidade. Nesta época
também, nasceram o0s sistemas de registro das marcas e cresceram os litigios

envolvendo violagOes de marca.
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1.2.2. Surgimento do Direito de Marcas

Até onde se sabe, 0 mais antigo documento de marcas é a Carta Real de
1386, que ordenava aos tecelGes de Aragén, Valencia, Mallorca, Cerdefia e Cérsega

a aposicdo da marca da cidade em pecas de tecido (MORO, 2003, p. 26-27).

Nesse inicio do comércio, algumas normas esparsas fizeram conviver
direitos subjetivos em favor de usuarios de marcas com as j& existentes marcas de
corporacdo, que seguiam os regulamentos das CorporacGes de Oficio, em geral,
com privilégios reais de exploracdo do mercado, em determinados seguimentos

(CERQUEIRA, 1982, p.344).

Apbs uma lacuna legislativa, deixada pela extincdo do sistema
corporativo, a primeira regulamentacédo de que se tem noticia é de abril de 1803, na
Franca (MORO, 2003, p. 27). A lei que viria a se tornar paradigma para a maior

parte das legislacBes modernas também é francesa, e veio logo depois, em 1857.

No Brasil, a vinda da Coroa Portuguesa, em 1808, inaugurou a fase de
concessdes de privilégios, através da Real Junta de Comércio (BARBOSA, 2010,
p.19-20). A Constituicdo de 1824 garantiu aos inventores a propriedade de suas
descobertas. Mas, foi em 1875, apds o famoso caso de disputa da marca “Rapé
Areia Preta”, com o patrocinio de Rui Barbosa, que foi promulgada a Lei 2.682 de
23 de outubro de 1875, primeira lei especifica sobre propriedade industrial

(BARBOSA, 2010, p.22).

O Congresso Internacional para protecdo da Propriedade Industrial
aconteceu em Paris, em 1883 e reuniu Brasil, Bélgica, Espanha, Franca, Guatemala,

Itdlia, Holanda, Portugal, Sdo Salvador, Sérvia e Suica. Dele resultou uma
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Convencao que, assinada pelo Brasil, demandou uma nova lei, o Decreto n°® 3.346,
promulgado em 14 de outubro de 1887. A esséncia desse decreto se mantém até
nossos dias, embora ele tenha vigorado por apenas 17 anos (BARBOSA, 2010, p.

24).

A Constituicdo de 1889 acresceu a garantia da propriedade dos
inventores, a propriedade das marcas de fabrica. Os registros de marca passaram
por diversas modificacfes até chegarem ao Cddigo da Propriedade Industrial de
1969 (Decreto Lei n.° 1005, de 21 de outubro de 1969), que foi revogado por outro

Codigo, a Lei n.°5.772/1971 (DI BLASI, 2010, p. 6).

Entre 1975 e 1994, alguns decretos promulgaram a adesdo do pais a
Tratados e Acordos internacionais que influenciariam diretamente nossa atual
legislagdo: Decreto n.° 75.572/75 - Convencéo da Unido de Paris para a Prote¢do da
Propriedade Industrial; Decreto n.° 76.472/75 — Acordo sobre a Classificacéo
Internacional de Patentes; Decreto n.° 81.742/78 — Tratado de Cooperacdo em
Matéria de Patentes — PCT; Decreto n.° 635/92 — Revisdo de Estocolmo da
Convencdo de Paris; Decreto n.° 1.355/94 — Rodada Uruguai de negociacdes
multilaterais do Acordo Geral de Tarifas e Comércio/ GATT (DI BLASI, 2010, p.

6).

1.2.3. Principios que regem o Direito de Marcas

O sistema de protecdo as marcas possui principios decorrentes da

legislagdo que lhe é prépria. Principios sdo a base da lei e dos institutos juridicos,
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moldam a razdo de ser destes, seu alcance e sua aplicacdo (SCHMIDT, 2007, p.
33).

Os principios constitucionais da livre concorréncia, da defesa do
consumidor e da funcdo social da propriedade regem a atividade econémica e

aplicam- se a Propriedade Industrial (SCHIMIDT, 2007, p. 360).

O principio da livre concorréncia foi reafirmado no artigo 2°, inciso V
da LPI, que estabelece que a protecdo dos direitos relativos a propriedade industrial
efetua- se mediante repressdao a concorréncia desleal. Ha concorréncia desleal
sempre que se busca registrar como marca sinal distintivo ndo disponivel para
registro, por ja estar registrado, como marca ou home empresarial, ser notorio ou
estar em uso por concorrente.

Lélio Denicoli Schmidt entende o principio da disponibilidade ou da
novidade como o reconhecimento de que as marcas estdo sujeitas a um direito de
ocupacdo por aqueles que a escolhem com precedéncia (SCHIMIDT, 2007, p. 41).

Denis Borges Barbosa (BARBOSA, 2009, p. 325-326) ressalta a
especificidade dos signos distintivos na aplicacdo do principio da novidade, ou a
novidade relativa. Segundo ele, as exclusivas sobre signos distintivos s6 podem ser
concedidas de maneira a ndo invadir as liberdades da sociedade tanto quanto o
direito de terceiros. Assim, a marca deve ser nova em seu campo de exploracéo,
mas também ndo podera ser descritiva, invadindo o uso publico e comum daquelas
expressdes, no contexto que lhe é proprio. A limitagdo da linguagem por um direito
de exclusiva fere a funcdo social da propriedade. Trata- se de aspecto néo

concorrencial oriundo do desenho constitucional das marcas.

21



Também é Lélio Denicoli Schmidt (SCHMIDT, 2007, p. 42-45) quem
aponta a existéncia do principio da interdependéncia. Segundo este principio,
muito embora a marca, 0 nome empresarial, o titulo do estabelecimento e o nome
de dominio possam ser diferentes entre si, ha uma interdependéncia entre eles,
impedindo que os concorrentes invadam qualquer dos elementos distintivos de um
comerciante, em ramo de atividade afim, ainda que em funcédo diferente. Normas
de repressdo a concorréncia desleal e alguns dos dispositivos de lei, como o inciso
V do art. 124 da LPI, corroboram este entendimento.

Outro principio é o principio da territorialidade. Uma vez que o
registro de marca € um ato de soberania do pais concedente, a validade e eficacia
do registro esta restrita ao seu territorio.

Uma excecdo bastante conhecida deste principio é a das marcas
notoriamente conhecidas. Marcas notorias, como eram denominadas no antigo
Caodigo da Propriedade Industrial, cuja notoriedade possa ser comprovada ndo s
no pais de origem, mas também no pais no qual se reivindica a protecao, conforme
artigo 6, bis, da Convencdo da Unido de Paris, extrapolam os limites do Estado
concedente, impedindo seu uso por outrem além do territério nacional. Contudo,
para que a protecdo seja efetiva, o registro da marca deve ser requerido também no
pais concedente da protecdo, o que faz nascer o questionamento de ndo ser esta uma
excecdo ao principio da territorialidade, mas um complemento do principio da
novidade.

O principio da especialidade talvez seja 0 mais difundido entre os
profissionais da area. A especialidade de que ele trata € a afetagdo exclusiva para a
classe de servigo ou produto para o qual seu registro foi concedido. Dele decorre

gue a novidade buscada para o registro de marcas ndo é uma novidade absoluta,
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mas uma novidade relativa, avaliada dentro do segmento de mercado visado por
aquele produto ou servico (OLIVEIRA, 2004, p. 62).

E o principio da especialidade trouxe um corolario seu: o principio da
afinidade (de mercados). Eis que, para garantia de uma concorréncia justa, nao
basta que a marca seja protegida em sua classe de servigos e produtos, mas que seja
protegida em todo o segmento de mercado afim. Assim é que, por exemplo, fraldas
e chupetas ndo estdo na mesma classe, mas confundem- se 0s seus mercados,
merecendo a marca de fraldas uma protecdo extensivel ao mercado de chupetas e
demais artigos voltados a primeira infancia (SCHMIDT, 2007, p. 51).

Excecdo ao principio da especialidade € a marca de alto renome,
prevista no artigo 125 da Lei da Propriedade Industrial. A marca reconhecida como
de alto renome €é garantida a protecdo em todos os ramos de atividade (BRASIL,
1996).

A distinguibilidade, requisito ou principio da distintividade, ainda
hoje, € o norte do direito de marcas. Os motivos que outrora exigiam a
caracterizacdo exata do cavaleiro atrds da armadura, atualmente, exigem a
identificacdo exata do produto ou servico marcado ou ainda, sua origem. A marca
serve para distinguir entre iguais e semelhantes.

A distintividade da marca tem assento na prote¢do a concorréncia
desleal e também na defesa ao consumidor, ambos principios constitucionais
decorrentes da clausula finalistica da propriedade industrial, insculpida no art. 5°,
inciso XXIX da Constituigdo Federal.

A veracidade, ou principio da veracidade, decorreria da dimensdo
ética das batalhas. Os brasdes contavam ndo s6 a identidade de quem estava em

batalha, mas a historia daquela familia, a honra e a linhagem nobre. Hoje, as marcas
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preenchem a funcao identificadora, garantindo a veracidade do produto ou servico
em relacdo as experiéncias anteriores com aquela marca. A veracidade ¢ um
impositivo da lei e vem expressamente disposta, como principio, na Lei de Registro

das Empresas Mercantis (Lei n.° 8.934/94).

1.2.4. Fungdes de Marca

Mas para gque serve uma marca de produto ou servigo?

A marca, nascida nas praticas comerciais, sociais e econdmicas e como
um produto do Direito, desempenha uma funcéo na organizacao da sociedade. Esta
funcdo, de maneira imediata, remete ao fomento a livre concorréncia, mas também,
ao conforto e protecdo do consumidor. Cada uma dessas funcbes da marca foi
explorada através dos tempos, e juntamente com os principios acima elencados,

formam o lastro da racionalidade do sistema de protec¢do juridica as marcas.

1.2.4.1.Fung&o de Origem ou Procedéncia

A funcdo de origem nasceu da necessidade de identificacdo do artesdo
ou corporacdo responsavel pelo produto que, entdo, atingia mercados mais distantes
do local de sua producdo. O consumidor foi a razdo do desenvolvimento desta
funcdo, que nasceu em tempos remotos e sobreviveu até os dias atuais, com algumas
mudangas.

Atualmente, a marca deixou de indicar a origem ou procedéncia do
produto e passou a indicar o produto em si, confundindo- se com a funcao distintiva,

na medida em que serve para identificar, apenas.
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Mais de uma marca pode provir da mesma origem. Além disso, a
possibilidade de licenciamento de uso da marca, prevista no artigo 139 da Lei
nacional retirou do consumidor médio a capacidade de distinguir a procedéncia de
um produto através da marca.

Maité Fabbri Moro, citando Newton Silveira, lembra, no entanto, que a
funcdo de origem permanece ativa, na medida em que a marca pode néo identificar
o local de fabricacdo do produto, mas identifica que o titular daquela marca € o
responsavel pela fabricacdo do produto, por quem e como o farda (MORO, 2003, p.
40).

Por outro lado, a Diretiva de Marcas da Unido Europeia® aceita e
estabelece a funcdo de origem como requisito da protecdo juridica. Ademais, o0
principio da verdade concede a marca uma fungdo de origem “negativa”, isto &, de
acordo com Luis M. Couto Gongalves (GONCALVES, 2008, p. 191), a marca nao
precisa indicar a procedéncia do produto, mas ndo pode indicar uma falsa ou

enganosa procedéncia.

1.2.4.2.Fungédo Distintiva

A marca opera como um mecanismo de diferenciacdo no mercado
concorrencial da producdo em série, dai ser a funcdo distintiva um atributo

intrinseco & marca.

! Directiva 2008/95/CE: “(11) A proteccdo conferida pela marca registada, cujo objectivo consiste
nomeadamente em garantir a funcdo de origem da marca, deverd ser absoluta em caso de identidade entre
a marca e o sinal e entre os produtos ou servicos. A proteccdo devera ser igualmente valida em caso de
semelhanca entre a marca e o sinal e entre os produtos ou servicos. E indispensavel interpretar a nogéo
de semelhanca em relacdo com o risco de confusdo. O risco de confusdo, cuja avaliacdo depende de
numerosos factores e nomeadamente do conhecimento da marca no mercado, da associacdo que pode ser
feita com o sinal utilizado ou registado, do grau de semelhanca entre a marca e o sinal e entre os produtos
ou servigos designados, devera constituir a condigdo especifica da prote¢édo”.
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Remo Franceschelli, doutrinador italiano, concede a funcéo distintiva
apenas como atributo, ou seja, como a permissédo de distinguir um produto em si,
independentemente de qualquer informacéo, indicacdo ou identificacdo de sua
origem (Goncalves, 1999, p.29).

Ja Fernandez-Novoa, na Espanha, e José Couto Goncalves, em
Portugal, tém a distintividade como uma funcdo, que, indicando a origem e
identificando o produto, carrega informacdes que servem a sua funcdo econémica
de reducdo do preco de busca (GONCALVES, 2003, p. 20).

Couto Goncalves (GONCALVES, 1999, p.33) desdobra a funcao
distintiva em funcdo meio, funcdo de identificar e funcéo fim, distinguir origem.
Assim, a funcdo distintiva estaria subordinada a funcdo indicativa de origem, o que
nao nos parece real.

Barton Beebe (BEEBE, 2005) classifica as marcas em um contexto de
distintividade, que leva em conta o fato de a transferéncia de titularidade da marca
ndo atingir sua distintividade objetiva.

Beebe é conhecido pela sua analise semittica da Lei de Marcas
estadunidense (The Semiotic Analysis of Trademark Law). De acordo com seu
estudo, no século XX, a distintividade que interessava a Lei era a distintividade de
origem, objetiva ou absoluta, aquela segundo a qual as marcas sdo compostas de
signos indiciais, iconicos ou simbolos, conforme a motivagdo que guardam em
relacdo a seus referentes. J& no final do século, as marcas passaram a reclamar uma
protecdo de sua distintividade relativa, diferencial. A distintividade diferencial é
observada mediante relacdo entre signos, no exercicio de uma determinada
estrutura, isto €, na relacdo entre marcas concorrentes ou no mesmo segmento

mercadologico (BEEBE, 2004, p. 669-682).
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A funcdo distintiva, na verdade, constitui um requisito expresso da
definicdo legal de marca, sendo, portanto, inquestionavel a funcéo de distinguir, a

despeito das variacdes de importancia das demais fungdes, ao longo dos tempos.

1.2.4.3.Funcgéo Econdmica

Uma vez que a abordagem das marcas se da no contexto juridico
econdmico, alicercada pelos institutos da concorréncia e das praticas comerciais, a
funcdo econémica assume ares classicos, levando- se em conta dever-se a ela toda
a racionalidade do sistema vigente. A marca, como objeto concorrencial, atua no
mercado da livre iniciativa, cuja direcdo esta a cargo da Economia.

J& no inicio do século XX, Frank Schechter situava a racionalidade do
sistema de protecdo as marcas em sua posicdo econdmica, no mercado
concorrencial, ndo em razdo da indicacdo de origem, como apontava a historia, mas
em razdo de seu poder de venda, decorrente da distintividade do sinal.
(SCHECHTER, 1927)

Landes? e Posner? sdo os autores da teoria econémica como funcdo de
marca. Primeiramente, eles estabeleceram que a propriedade industrial, no caso das
marcas, estaria mais préxima do direito da concorréncia do que da propriedade em
si (LANDES e POSNER, 2003, p. 166).

Por esta premissa, a defesa dos interesses de marca teria uma
perspectiva de prote¢do maior ao mercado concorrencial e aos consumidores do que

propriamente a seu titular. Estabeleceram, com a funcdo econémica das marcas,

2 William M. Landes. Economista americano, Ph.D. e Economia pela Columbia University, professor da
Stanfords University, University of New York, University of Chicago e University of Chicago Law School.
3 Richard A. Posner. Jurista, formado em Harvard, trabalhou na Suprema Corte dos Estados Unidos, na

Comissdo Federal de Comércio e com o procurador geral dos EUA. E professor em Stanford e Universidade
de Chicago, além de juiz do tribunal de apelagdo da 72 regiao.
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uma base de protecdo contida nos limites do mercado, da funcéo social de protecéo
ao léxico e de protecdo ao consumidor.

O principal esteio da funcdo de marca seria a diminuicéo do esforco de
busca do consumidor e o incentivo para a manutencdo da qualidade do produto ou
servico (BARBOSA, 2008, p. 16).

O consumidor identifica, pela marca, o produto ou servico que adquiriu
por experiéncias anteriores e poupa a si mesmo o trabalho de procurar, num grande
mercado, o produto que atenda a suas expectativas. Tal funcdo tornou- se
importante com o distanciamento entre o produtor e o consumidor.

Para o produtor, embora ndo haja obrigacdo legal de manutencdo da
qualidade do produto ou servico, a marca, uma vez que identifica e fideliza o
consumidor, € 0 incentivo necessario a manutencdo de sua coeréncia com 0S
atributos do item marcado.

A funcdo econdmica da marca também abriga a busca pela fidelidade
do cliente. A manutencdo dos atributos do produto e a distintividade da marca
trazem uma fidelizacdo que pode e deve ser cooptada pelas estratégias publicitarias.
E, inclusive, pela publicidade de seducdo, ha o incentivo ao consumo conspicuo,
atribuindo a marca prestigio e status que extrapolam o produto em si.

E é deste consumo conspicuo, incentivado pela funcdo publicitaria da
marca, que nasce o alargamento do escopo de prote¢do, que em nossos dias, pode
estar extrapolando o sistema construido e indicando a necessidade de repensar o

lastro juridico de defesa da marca.
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1.2.4.4.Funcdo Indicativa de Qualidade

Para muitos autores, a funcdo indicativa de qualidade ndo existe, porém,
ndo podemos ignorar que o artigo 139 da LPI expressamente resguarda o direito de
o titular de uma marca licenciada zelar pelas especificacGes, natureza e qualidade
dos respectivos produtos e servigos.

Ao se fidelizar a uma marca, o consumidor espera repetir suas
experiéncias anteriores com aquela marca, a0 mesmo tempo que o titular da marca
espera manter estaveis o produto ou o servico prestado sob aquele signo, a fim de
ndo frustrar seu consumidor. O que acontece, no entanto, é que essas experiéncias
anteriores ndo sdo, necessariamente, experiéncias de boa qualidade, mas de
qualidade estavel e consistente com as que a antecedem.

Para Newton Silveira, “a marca ndo é, portanto, um sinal de qualidade,
sendo na medida em que o empresario deseje manter o padrao de qualidade dos
produtos por ela assinalados, a fim de que ndo caiam em descrédito” (SILVEIRA,
1996, p. 24).

H&, pois, uma funcdo indicativa de qualidade que busca manter a
coeréncia da marca com o produto ou servico que identifica. Trata- se de uma
qualidade percebida pelo publico consumidor e consistente no tempo.

E ha, também, a funcdo indicativa de qualidade especificamente
conferida as marcas de certificagdo. Para essas marcas, definidas no artigo 123,
inciso Il da LPI, a indicacdo de qualidade ¢é de carater intrinseco, sobrepde- se a
funcdo distintiva, na medida em que ndo distingue o produto, mas atesta sua
qualidade, mediante afericdo de requisitos estabelecidos no documento apresentado

junto com o pedido de registro da marca.
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1.2.4.5.Funcdo Publicitaria

A funcdo publicitéria nasceu da necessidade de informar. A marca
distingue, mas ndo informa ao consumidor, sozinha, sobre o produto ou servigo
disponibilizado no mercado por dado empresario, suas qualidades em confronto
com os demais, fabricados por outro empreendedor (ASCARELLI, 1957, p. 304).

Com o tempo, o apelo publicitario extrapolou o limite da informacao,
sendo utilizado para impulsionar as vendas. A publicidade depositou na marca um
apelo a valores emocionais ou a pessoas e personagens famosos. A marca tornou-
se, segundo Hugo Langa Silva, “um veiculo de sugestdo, criando no imaginario
colectivo uma heterogeneidade de sensacgdes e imagens” (SILVA, 2009, p.95).

Essas sensa¢des coladas a marca sdo responsaveis pelo magnetismo da
marca, pela menor ou nenhuma racionalidade da compra e pela inversdo da escolha
de compra do consumidor: o consumidor deixa de comprar um produto distintivo
pela marca e passa a comprar a marca aposta ao produto.

Mais recentemente, inclusive, a publicidade de internet, o marketing de
redes sociais, considerou emprestar a marca caracteristicas “quase” humanas. A
marca € alguém que ouve o consumidor e responde a seus apelos, através de
postagens nas redes sociais.

Conforme Don Schultz e Beth Barnes (SCHULTZ e BARNES, 2001,
p. 64), o planejamento do marketing, no séc. XXI, passou das transagdes aos
relacionamentos, do mondlogo ao dialogo.

N&o se pode desconsiderar que a fungdo publicitaria da marca existe,
demanda alto investimento e requer uma protecdo juridica diferenciada, que tem
sido pensada a partir da protecdo conferida as marcas de alto renome, que ja ndo

responde ao clamor de um grande nimero de marcas famosas.
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A Resolucdo INPI/PR n.° 107/2013, com as alteracOes trazidas pela
INPI/PR n.° 172/2016 estabelece os critérios para o reconhecimento do alto renome
de uma marca: eficacia simbolica que extrapola seu escopo primitivo, em funcéo
de sua distintividade, de seu reconhecimento por ampla parcela do puablico, da
qualidade, reputacdo e prestigio a ela associados (art. 1°). A referida normativa
recomenda a comprovacdo dos requisitos através de pesquisa de mercado com
abrangéncia nacional, cobrando provas de extensdo temporal do uso, perfil do
publico usuario ou potencial, investimento em marketing, valoracdo da marca
retratada no ativo patrimonial da empresa, pesquisa de impacto publicitario,
indicios de diluicdo da distintividade ou aproveitamento parasitario, informagoes
sobre a identificacdo do publico com os valores da marca e sobre o grau de
confianca do publico na marca.

Evidentemente, volta- se para marcas gigantes, com altos investimentos
em marketing de massa, desconsiderando o movimento atual de pequenas marcas
gue nascem e crescem nas redes sociais, a custa de marketing de relacionamento ou

marketing viral.

1.2.4.6. Funcdo Reputacional

Na esteira da funcdo publicitaria nasce a funcao reputacional. A era do
“politicamente correto” marca o nascimento da responsabilidade social e da
preferéncia do consumidor por empreendedores que preservam 0 meio ambiente,
promovem a igualdade racial e de géneros, incentivam o bem e contribuem para as

causas sociais.
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A marca, adesivo dos valores inculcados pela publicidade, abriga
também o valor reputacional da empresa, indicando ndo apenas a clientela, mas a
fidelidade desta, ao longo do tempo.

Ocorre que, muitas vezes, a saturacdo do mercado impulsiona a busca
por melhores precos, estagnando ou restringindo o mercado de uma marca outrora

bem posicionada. Para o marketing, essa € a hora da inovacao. David Aaker ensina:

“ha realmente duas maneiras de vencer: fazer algo melhor ou fazer
algo extra ou diferente. Com um produto maduro, frequentemente é
mais viavel fazer algo extra ou diferente do que melhor. (...) A
necessidade é encontrar aumentos para 0s quais o consumidor dé
realmente valor” (AAKER, 1998, p. 268-269).

A reputacdo da empresa (ou do produto ou servigo) alia- se a uma

responsabilidade social, criando uma imagem positiva da marca e adicionando valor

ao produto/servigo marcado.

1.2.4.7.Fungdo Comunicacional

Se, a principio, a marca deveria comunicar a origem do produto ou
servico marcado, e passou a comunicar as qualidades e caracteristicas deste produto
ou servico, com o tempo, sofreu uma ampliacdo de escopo e passou a comunicar 0s
valores da empresa, e ndo demorou muito para que fosse impregnada pelos valores
e vontades de seu publico, e passasse a comunicar a mensagem que o coletivo de
usuarios e espectadores lhe emprestou.

A marca € um objeto simbdlico, e como tal, adquire significados e

movimenta- se na estrutura semiologica da linguagem. Ferdinand de Saussure
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(BARBOSA, 2008, p. 56) ensinava que uma das caracteristicas da langue? é a
autopoiesis, ou seja, a autocomposicao, o sistema constrdi a si mesmo.

Ao marketing e a publicidade, o potencial comunicador da marca ndo
passou despercebido e tem sido cuidadosamente explorado, conguanto, na
realidade, a marca desprenda- se do conteido que Ihe foi imposto pela publicidade
e adquira, espontaneamente, os significados que o coletivo lhe empresta.

A marca comunica. E essa comunicacdo assegura o que hoje chamamos
razdes de protecdo no pos-venda, pois quem compra e usa determinada marca,
especialmente se famosa, pretende, com ela, passar uma imagem de sua
personalidade, inserida e comunicada pelo uso da marca em seus pertences. E um
fendmeno bastante explorado nas marcas de alto renome, mas que atinge, em
diversas proporcdes, muitas outras marcas, famosas em seu territério, sua cidade,
seu bairro ou até globalmente, sem que tenham sido formalmente declaradas de alto

renome.

1.2.4.8.Fungéo Referencial

Deriva da funcdo comunicacional, a fungéo referencial. Na medida em
gue a marca abriga ndo apenas os atributos do produto ou servico marcado, mas o
poder comunicacional a ela atribuido pelas campanhas publicitarias e pela adesao
do publico consumidor, a marca, muitas vezes, passa a ser um referencial de
determinado valor ou estilo de vida.

Assim, passa- Se a usar as marcas em expressoes referenciais, como por

exemplo, “este carro ndo € assim uma Ferrari”. O linguista russo Roman Jacobson

4 A separaco entre langue e parole constitui o essencial para a analise linguistica semiolégica. A parole é
a concepcdo individual dos signos retirada de um sistema coletivo e de carater inconsciente que é a langue.
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é o responsavel pela classificagédo das funcdes linguisticas e pelo conceito de funcédo
referencial, na fundamentagcéo teérica da Escola de Praga (NOTH, 2005, p. 98-107).
Segundo ele, a funcdo referencial ¢ a funcdo da informacdo. A mensagem é
transmitida de maneira direta e objetiva, por referéncia, evitando o discurso
literario.

Desta maneira, em “Ferrari”, referenciamos a alta qualidade e¢ o
prestigio de uma marca conhecida por seus valores de qualidade, tradicdo e
consumo conspicuo.

O uso de uma marca de maneira referencial pode ndo sujeitar- se a
protecao do uso indevido, dada a funcdo puramente linguistica deste uso. Contudo,
0 uso referencial em propagandas comparativas pode estar sujeito a entendimento
diverso, normalmente sujeito as normas de auto-regulamentacdo publicitéria,

através do CONAR — Conselho Nacional de Auto-Regulamentacédo Publicitaria.

1.2.4.9.Funcéo Social

Prevista no artigo 5°, inciso XXIX da Constituicdo Federal Brasileira, a
funcdo social da marca pode ser interpretada ndo como uma finalidade, mas como
um limite da protecdo juridica e da exclusividade de uso.

A marca, como um simbolo comercial de natureza juridica possui uma
funcdo legal precipuamente econémica, estabelecendo, inicialmente, na economia,
seu limite juridico de protecdo. Sua primeira funcéo social €, pois, a veracidade
econémica (LANDES e POSNER, 2003, p.166 ss.).

Contudo, ao assumir um potencial de comunicagdo, ja em final do
século XX, integra a linguagem de um povo e demanda uma funcao social negativa,

de constricdo minima do Iéxico nacional e do poder de comunicagéo das pessoas.
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O uso legal da marca constrange o uso comunicativo daquele sinal,
lesando as pretensdes de livre expressao e circulagdo cultural (BARBOSA, 2008,
p. 52). Tais direitos conflitam e merecem o prudente equilibrio de valores.

Assim, o instituto da caducidade de marcas, previsto no artigo 142,
inciso 11l da Lei da Propriedade Industrial exemplifica este limite: ndo se pode
manter a exclusividade de uma marca (ou de um sinal) sem que seu uso seja efetivo.
Também as vedacgdes do artigo 124, incisos Il, VI, VIII, XVII e XXI, todas
preservando 0 uso comum de sinais.

Mas ndo é sé. Os Tribunais efetivamente restringem a exclusividade de
uso de palavras quando em cotejo com 0 uso publico das mesmas palavras ou

expressdes. Por exemplo:

“Marca “Cegonheiro” registrada pela autora no ramo de revistas e
afins. Ré que se utilizava desta marca mediante o pagamento de
comissao e posteriormente parou de pagar, mas sem se abster de usar
a marca. Alegacdo de uso indevido e pedido de indenizacdo. Funcao
social da marca exercida pelo sindicato. Marca de denominacgéo
notéria de atividade profissional representada pela ré. Afastada a
pretensdo de apropriacdo para fins de ressarcimento de danos
materiais e morais. Sentenca mantida. Recurso ndo provido. (TJ-SP —
Apelacdo  APL  00003737120128260564 SP  0000373-71-
2012.8.26.0564, de 22/05/2013)”. (grifo nosso)

Fica claro, no entendimento do Tribunal paulista, que 0 uso exclusivo
da marca ndo chega a constranger o legitimo uso comunicacional da expressao
“cegonheiro”, ainda que o uso popular da palavra possa refletir algum dano na

unicidade da marca.
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1.2.4.10. Funcéo Cultural

Douglas B. Holt é dos mais conhecidos defensores do branding
cultural. Segundo ele, as pessoas se identificam com icones culturais (idolos
musicais, atrizes, politicos) e esses icones culturais embasam a sociedade, na
medida em que os adotantes se expressam por meio deles e de seus simbolos: “0
ponto crucial da iconicidade € que a pessoa ou coisa seja amplamente considerada
o simbolo mais envolvente de um conjunto de ideias ou valores preceituado por
uma sociedade” (HOLT, 2005, p. 17).

Marcas icones, ou com funcdo cultural, trazem em si ndo apenas as
mensagens e valores do produto ou servi¢co ou da empresa origem, mas possuem
valor de identidade para seus consumidores. Elas respondem as contradi¢fes da
sociedade, isto é, respondem as mudancas historicas que influenciam a nagéo
inteira. Respondem a desejos e ansiedades, fazendo as vezes de mitos de identidade
que os consumidores vivenciam e compartilham. Marcas icones atuam como
ativistas culturais, defendendo a vanguarda das mudancas culturais de uma
sociedade. S&o marcas voltadas para a adi¢ao coletiva de significados, uma vez que
pressupdem sua adocdo a identidade dos consumidores.

A criacdo cultural do branding aproxima a marca de uma criagdo
literaria, em seu discurso publicitario. A marca cultural possui enredo e personagens
e desenvolve uma cultura popular imaginéria, incentivando uma dilatacdo das
fronteiras de seu discurso pelo usuario. O branding da marca cultural é o
desenvolvimento de uma narrativa, com a qual o consumidor se identifica (HOLT,

2004, p.76).
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1.3. Dimensdo Semiotica: a marca como signo semioético

A significacdo da marca no cumprimento de suas diversas funcdes
comunicacionais, portanto, desprende- se da publicidade e ganha vida entre os
consumidores, alcando dimensdo simbolica que pode ser melhor explicada pela
andlise semiotica, preconizada no Direito, inicialmente por Miguel Reale, em sua
Teoria Tridimensional do Direito (1981) e no Direito de Marcas, por Barton Beebe
(2004). Denis Borges Barbosa pontuou a fungdo semioldgica da marca entre nos

(BARBOSA, 2008, p. 56).

A marca passou a comunicar as preferéncias de seu publico, assumindo
uma funcdo pds-venda, que garantisse o status da classe abastada, evidenciada pela
literatura de Veblen, no final do século XIX (VEBLEN, 1994, p. 71). A marca
passou a falar ndo apenas do produto ou seu produtor e tampouco dos valores da
firma, mas especialmente, do comportamento, do carater, das escolhas de seu
consumidor. Transmuda- se a funcdo da marca em comunicacional e em alguns

casos, a marca incorpora- se ao léxico, assumindo uma funcéo referencial.

A funcdo referencial, como visto no capitulo anterior, surge a partir da
incorporacdo da marca a linguagem corrente, na medida em que determinados
significados aderem aquele signo visual ou linguistico. O publico expressa- se
usando a marca como referencial e evitando, assim, o discurso rebuscado (p. ex.,

“este carro ndo ¢ assim uma Ferrari”).

A existéncia de uma funcéo referencial néo €, hoje, um balizador para
a concessdo dos privilégios do alto renome, mas é uma realidade para algumas

marcas de médio renome.
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Numa estrutura de signo semidtico, a marca consta de significante,
significado e referente (ou simbolo, brand e produto) e teve uma expansao imensa
do brand. Primeiro, pela publicidade e, depois, pelo apoderamento e uso de seus
significados pelo publico. A marca passou a comunicar nao so sobre seu referente,
mas sobre si mesma, em seus significados, num processo denominado monetizagio®
da marca, em que ela, antes um simbolo referenciado a uma mercadoria, passou a

ser a propria mercadoria e a valer em si mesma.

O uso comunicacional da marca, em massa, pode traduzir a cultura de
toda uma geracdo, indicando uma funcdo cultural, ainda ndo propriamente
explorada pelos estudiosos do tema. O uso que dela se passou a fazer comunica seu
significado e muitas vezes, estabelece uma referéncia para determinados status,

modos de agir e de ser (HOLT, 2004, p. 213).

Recentemente, ha autores (SCHMIDT, 2013, p. 48-49) que falam, no
desenvolvimento de uma funcdo social. A funcdo social da marca viria da
delimitacdo do préprio direito de propriedade, nas Constituicdes modernas e de
clausulas finalisticas que buscam justificar o sistema de protecdo. Tal funcdo esta
bem explicada no Cédigo de Propriedade Industrial de Portugal®, com redagdo
divergente da por nos abragada na Constituicdo Federal como funcdo social da
propriedade, estatuindo que a propriedade industrial desempenha a funcéo social de

garantir a lealdade da concorréncia.

> O fendmeno da monetizagdo da marca foi identificado por Barton Beebe em sua obra “Semiotic Analysis
of Trademark Law”, p. 657: The Monetization of Sign-Value: The merger of signified and referent (2004).
& Decreto-Lei n. 16/95, artigo 1°.
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O uso comunicacional da marca nos traz a sua dimensao semiética ou

semiologica, que merece um preambulo proprio.

A Semiologia nasceu na area da Linguistica, a partir dos escritos de
Ferdinand de Saussure, em 1916 (SAUSSURE, 2006). Saussure postulava a
existéncia de uma ciéncia geral dos signos, que tem por objeto qualquer sistema de
signos que, se nao sdo linguagens, sdo, pelo menos, sistemas de significacdo. A
ciéncia nascente foi colocada como parte da Psicologia Social e a Linguistica

passava a ser apenas uma parte dessa ciéncia geral.

Paralelamente, do outro lado do oceano, Charles Sanders Pierce
formulava seu préprio modelo de estudo dos sinais, a Semidtica (PIERCE, 1958).
Basicamente, a diferenca tedrica entre os dois autores estava no modelo de
representacdo formulado, no campo de aplicagéo e na dindmica que tais modelos

forneciam para a analise de sistema.

Para Saussure, 0 signo possui uma estrutura diadica, composta de
significante e significado, cuja relacéo se estabelece arbitrariamente. Sua concep¢éo
é estrutural e relacional, ou seja, nenhum signo significa sendo em relacdo aos

demais signos do sistema. O campo de aplicacéo € a linguistica.

Para Pierce, a estrutura € triadica, ligando- se o significante e o
significado a um referente, existente no mundo real. Pierce, com a introdugéo do
referente, conseguiu dar ao sistema de Saussure uma dinamica estrutural, cuja

convencionalidade resultante da atribuicdo arbitraria de significados ndo permitia.

Desde idos dos anos 70, foi estabelecida uma equivaléncia

terminologica entre Semiologia e Semiotica, muito embora alguns prefiram a
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denominagio Semiologia para designar uma Semiética a la Saussure (NOTH, 2005,

p. 17).

O projeto semioldgico de Saussure tem como primeiro principio a
natureza arbitraria do laco que une o significante a um significado. A arbitrariedade,
no entanto, fica sujeita a imutabilidade desenhada pela convencao no uso do signo
dentro de um sistema de valores. Assim, significante e significado séo duas faces
indissociadveis de uma concepcao mentalista, separada do mundo real e de criacao

coletiva (pela convencionalidade).

Dissociado do mundo real, um significado s6 adquire valor em relagdo
ao seu diferencial com o todo do sistema, isto é, por se tratar de analise de forma (e
ndo de contetdo), o conteddo seméntico de um sinal s6 pode ser avaliado em

0posicdo aos demais sinais existentes dentro de um mesmo sistema’.

E isso é exatamente o que nos leva a imposicdo estrutural da Ciéncia
Semiotica, que foi estendida aos demais ramos da Ciéncia, especialmente das
Ciéncias Humanas, dando nascimento ao movimento Estruturalista, nos idos dos

anos 60.

A marca, no mundo comercial, integra o conjunto formado pelos signos
distintivos, ao qual também pertencem 0s nomes empresariais, 0s titulos de
estabelecimento e 0s nomes de dominio. Precipuamente, a marca é 0 signo

distintivo que identifica um produto ou servi¢o (JABUR, 2007, p. 282).

7 Usamos aqui os conceitos de significagdo e valor da teoria linguistica de Saussure: “O valor ndo é entéo

a significagdo” (...) “o que ha de ideia ou de matéria fdnica em um signo importa menos do que h4 a seu
redor nos outros signos”. (BARTHES, 2012, p. 69)
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Signos sdo sinais que se relacionam com significados. Nas palavras de
Umberto Eco, sdo expressdes que se relacionam com o contelldo em um processo

de comunicacgédo (ECO, 2002, p. 39).

A faceta semiologica da marca ndo é desconhecida. Para cumprir sua
funcdo distintiva, a marca, essencialmente um signo, deve individualizar seu objeto
sem se confundir com ele (SCHMIDT, 2013, p. 24-25). Assim, inegavel a
construcdo de uma marca através da existéncia de um significante (sinal
perceptivel), um referente (produto ou servico) e um significado (origem ou
identificacdo do produto ou servico). Trata- se do modelo semioldgico triddico,

devido a Peirce, conforme percebido por Beebe (BEEBE, 2004, p. 645).

A particularidade do sistema vem de que a arbitrariedade do signo é
substituida por um vinculo necessério de Direito, o registro, que acaba por
caracterizar a propriedade do sinal e a possibilidade de exclusdo de seu uso por

terceiros.

A protecdo legal das marcas também circunscreve- se nos principios

semiolodgicos de significacdo e valor. Como nos ensina Denis Borges Barbosa:

“Significagdo ¢é a relagdo interna ao signo entre significante e
significado, num evento especifico (parole), como for determinado pelo
sistema simbolico.

Valor ¢ a relacdo entre signos, significantes e significados, no exercicio
da estrutura, em delimitacfes reciprocas e articulagcdes, no que se
constitui a langue.

Significacdo é exercicio positivo de sentido, valor é a diferenca
negativa entre signos.” (BARBOSA, 2008, p. 46)
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Assim, o reconhecimento da distintividade de uma marca e a analise
dos fenbmenos marcarios, tais como confronto de similaridades (Gestalt)?,
significacdo secundaria, generificacdo, afinidade de mercado, dilui¢do etc. passam
necessariamente por uma andlise estrutural semioldgica, a fim de determinar o

escopo da protecdo marcaria.

O curso semiolégico do signo ndo é obstado pela fungdo econémica ou
pelo lastro juridico das marcas. O processo linguistico é dindmico e responde a uma

autoria coletiva, desprendida de seu criador original.

A principio, ao assumir uma importancia linguistica, a marca destaca-
se de seu criador e passa a ocupar espago na comunicacdo de determinada

sociedade, o que lhe garante um incremento de seu valor econémico.

O trabalho da publicidade exerce fundamental influéncia nesse ganho
de significado. A marca deixa de significar apenas a identidade daquele produto ou
servico e passa a significar uma imagem de marca (ou branding), ou seja, todo um

agregado de valores e significacdes que Ihe sdo adicionados.

Nesse movimento semantico, a marca desprende- se de seus criadores
e adquire significados outros que lhe sdo atribuidos pela coletividade, pelo seu
publico ou pelos publicos alheios a seu consumo. O signo movimenta- se na

estrutura semioldgica que lhe é propria.

8 Gestalt: teoria emprestada da Psicologia. Impde analise conjunta de todos os elementos perceptiveis, em
unicidade.
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A marca moderna amplia seu significado e a par de identificar produtos
e servicos, passa a identificar pessoas e modos de vida. A utilizacdo deste signo,

por grandes grupos, empresta a marca uma inegavel funcgéo cultural.

A partir da semiologia de Roland Barthes (1987), foi tracada a
hegemonia do significante em relago ao significado®. A conotagio passa a ser mais
importante do que a denotacdo simbdlica. O significado é a aparéncia e o
significante, a esséncia, que opera no nivel do inconsciente. A cultura € interpretada
como um conjunto infinito de leituras, um intertexto que é inseparavel da producao

discursiva (BARTHES, 2006 apud RAMOS, 2006, p. 173-184).

Os hébitos comerciais carregam forte influéncia politica e cultural. Tais
habitos estdo refletidos como expressdes culturais, que tém no discurso simbdlico
sua mais pungente expressdo. As marcas sdo o simbolo primordial do comércio.
Passam a ser uma importante expressdao cultural, na medida em que os
administradores de marca, para gerar identidade de valor e dar longevidade ao
signo, devem ajusté-la a exigéncia social, respondendo aos momentos histdricos.

(HOLT, 2004, p.52-53)

Paralelamente, a cultura de massificacdo promove uma necessidade
subjetiva de diferenciagdo e busca de identidade. Ao mesmo tempo que se quer

pertencer, se busca o destaque do individualismo, o consumo emocional,

A nova semiologia — ou a nova mitologia — j& ndo pode, ja ndo sera capaz de separar tdo facilmente o
significante do significado, o ideoldgico do fraseolégico. [...] Uma doxe mitoldgica foi criada: [...] a
desmistificacdo converteu- se no discurso mesmo, em frases ja feitas. [...] J& ndo séo os mitos que tém que
ser desmascarados [...], é o signo mesmo que precisa ser abalado. [...] Primeiramente, o alvo foi a
destruicao do significado (ideoldgico), depois foi aquele da destrui¢do do signo: “mitoclastia” é sucedida
por “semioclastia” (Barthes, 1977: 166-7)”. (NOTH, 2005, p.137)
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caracteristica essencial da cultura ocidental moderna (LIPOVETSKY, 2006, p.32-

33).

O deslocamento da funcdo das marcas para o ambiente emocional,
criado pela publicidade, faz do mito das marcas a metalinguagem da cultura, a

expressao cultural do consumidor.

Aplicado as marcas, pela industria publicitaria, através da utilizacdo de
tropos e retoricas de linguagem, os mitos servem para “tirar da consciéncia do
consumidor que a ficcdo marcaria ndo é, necessariamente, real” (BARBOSA,

2008, p. 57). S&o construidos em um processo de estranhamento.

Samuel Londesborough discorreu que os mitos sdo esculpidos em
sinais, embora proporcionem ao sinal, um significado novo que vai além do
significado original. O total associativo do sinal preexistente é igual ao significante
ou forma do mito, isto €, o significante, ou forma do mito correspondem a soma de
todas as associagOes decorrentes daquele sinal que preexistia. E esse resultado, em
conjunto com seu significado, ou conceito, forma a significacdo°. Se um sinal
existe e significa em si mesmo, passa a significar além, com a soma dos significados

que lhe sdo acrescidos, formando o que se convencionou chamar “significagao”.

O mito das marcas integra a expressdo cultural do consumidor. O

consumidor de determinada marca quer expressar sua identidade através de seu

10 «myths are carved out of signs, although will provide the symbol with new meaning beyond that of the

original sign. As Barthes argues, the associative total of the pre existing sign equals the signifier, or ‘form’
of the myth. This, in conjuntion with its signified, or ‘concept’, forms the signification”
(LONDESBOROUGH, Samuel. Should Colours be protected by trade mark law? What problems may arise
in protecting them? Dissertacdo de mestrado defendida perante a University of Kent, UK. 2008 — traducédo
nossa).
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consumo, numa linguagem prépria das culturas de massa e das sociedades

modernas.

Hé nitida expansao do elemento “significado” da estrutura triddica do
signo. A expansdo do significado pode deixar de ser um produto intencional das
campanhas de marketing. Como objeto semioldgico, a marca sujeita- se a
significacdo da coletividade. A marca, como signo, passa a ser 0 que o consumidor

quiser gue ela seja.

Até aqui, a expansdo do significado obedeceu a estrutura triadica,
guardando a necessaria ligacdo com o significante (simbolo marcério) e o referente

(utilidade tangivel, produto ou servi¢co que a marca identifica).

Significante (Marca)

Significado
(Identificagdo +
Imagem de Marca)

Referente (Produto
ou Servigo)

Fig. 01 — Modelo triddico de Peirce

Ocorre que, ndo raro, o significado da marca “esquece” sua fung¢do

primordial e o consumidor ja ndo percebe o comunicado de identidade de produto
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que a marca se predispunha a fazer. A imagem de marca construida, 0 mito da

marca, se sobrepde, passando a ser o unico significado ligado aquele simbolo.

Em outras palavras, o referente deixa a relacdo semiologica, que assume
a feicdo da estrutura diadica de Saussure. Temos significante e significado.

Independentemente do referente que antes a acompanhava.

Significante (Marca)

Significado
(Imagem de Marca)

Fig. 02 — Modelo diadico de Saussure

Esse é um fendmeno tipico das marcas de consumo conspicuo: “since
the consumption of these more excelente goods is an evidence of wealth, it becomes
honorific” (VEBLEN, 1994). O que o consumidor busca é a honra de usar aquela

marca.

A necessidade especifica de diferenciar- se através da ostentacdo de
poder de compra constitui um espago econdmico proprio, em que a utilidade é o

simbolo. A marca € o produto.

Dissociado do referente, o signo marcario pode ser aplicado a qualquer
suporte, se ligando a qualquer produto ou servigo, o que, inobstante o lucro imediato
que gera, desemboca na erosdo do vinculo juridico que dava prote¢do a marca e

contribui, lentamente, para o desgaste de seu significado.
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Trata- se do que Barton Beebe chamou de monetizacdo da marcalt. A
marca, como elemento de consumo em si mesma, passa a ser aposta divorciada de
sua funcdo marcaria, como elemento de decoragdo, porém, inegavelmente,
emprestando valor ao objeto em que € aposta, num delicado processo de

significacéo cultural.

Essa é uma faceta que denota a aquisi¢do de multiplos significados pela
mesma marca. Ou significado nenhum. Trata- se de uma significacdo flutuante ou

vazia, que pode ocorrer, inclusive pelo amoldamento do significante ao significado.

“Such an ‘empty’ or ‘floating signifier’ may refer to, or at least imply,
a signified, but that signified is so indefinite or contested as to constitute
an ‘empty category”™ (BAUDRILLARD, 1993).

E uma leitura inadmissivel pela teoria de Saussure. Um signo deveria
significar algo além dele proprio. Significante e significado seriam dois lados do

papel, um todo indissociavel.

Mas € um fendmeno atual, existente e impossivel de ignorar. Jacques
Lacan e Jacques Derrida ja enxergavam a existéncia de signos cujo significado era

flutuante e deslizava, conforme o interpretante (CHANDLER, 2007, p.78).

O termo “signo flutuante” foi cunhado por Claude Lévi-Strauss em

1950 e ¢ definido como “um significante com um vago, altamente variavel,

11 BEEBE, Barton. The Semiotic Account of Trademark Doctrine and Trademark Culture. Em:
http://www.bartonbeebe.com/documents/Beebe%20-%20Semiotic%20Account.pdf.  Consultado em
29/06/2015.
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inespecifico ou nédo existente significado” (CHANDLER, 2007, p. 78), como se

fosse um significado diferente para cada pessoa que o interpreta.

O fendmeno representa a emancipacao do signo. O signo torna- se livre
das relagdes de significacdo que Ihe eram inerentes. Trata- se de uma representacao

monadica da estrutura do signo, como valor econémico em si mesmo.

Significante
(Marca)

Fig. 03 — Representacdo monéadica do signo (marca flutuante)

A relacdo da marca com o produto ou com a campanha de marketing
n&o sobrevive e tampouco o significado coletivo do simbolo é univoco. E um sinal
flutuante que significa algo diferente para cada interpretante ou, ao cabo, significa
nada além dele mesmo.

Esta reducdo semioldgica da estrutura signica conflita com todo o
escopo juridico e econémico conferido as marcas até os dias de hoje. Afastada a

racionalidade e a utilidade concorrencial, a marca passa a afrontar o Direito.

2. Racionalidades do Sistema de Protecdo as Marcas

O Direito segue o desenvolvimento da humanidade. Nem sempre as

respostas que o Direito procura estdo nas leis positivadas ou nos precedentes da

48




Common Law. As vezes, é preciso ousar e criar teorias que respondam,
rapidamente, aos anseios da realidade.

Os primeiros principios juridicos referentes as marcas surgiram durante
o feudalismo, revestidos da ciéncia da heraldica, conforme foi visto. Eram 0s
principios da distinguibilidade e da veracidade. Havia uma dimensdo ética que
destacava a veracidade no uso dos brasdes, que, as vezes, traziam marcas alusivas
ao nome de familia e, as vezes, referéncias diretas ao gladiador. Com a heraldica
nasceram as primeiras regras de sinais distintivos e os primeiros Tribunais
(CARVALHO, 2009, p. 516-517).

A Revolucdo Comercial, nos anos 1000 a 1400, promoveu uma
internacionalizacdo do comércio e uma Revolucdo Econdmica, que proporcionou o
acumulo de capital, através dos ganhos de produtividade. Era o desenho da
concorréncia. Os sinais distintivos precisam garantir a especializacao do produtor e
a qualidade do produto. E ndo mais apenas nobres negociavam. A classe dos
comerciantes e as guildas de corporacdo ja estavam constituidas. Neste cenario, as
regras contra a contrafacdo comecavam a surgir, nos proprios regulamentos das
feiras.

A Codificacdo de Normas do Rei Louis XI, da Franca, em 1270, incluiu
um paragrafo para a protecdo dos sinais distintivos e da repressdo a fraude ou
contrafacdo. Em 1266, houve o estatuto dos padeiros, na Inglaterra. Em 1346, a
magistratura municipal de Amiens codificou os requisitos de uma marca de
certificacdo de seus famosos panos. Outras regides conhecidas por seus produtos
seguiram a mesma trilha. Em 1374, encontramos a noticia de um primeiro registro
publico de marcas, também em Amiens. E seguiu- se a era das regulamentacdes de

oficios. O primeiro tratado de marcas de que se tem conhecimento foi escrito em
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Bolonha, em meados de 1200. As marcas coletivas e de certificacdo ja estavam,
pois, devidamente protegidas pelo sistema juridico (CARVALHO, 2009, p. 536-
543).

A expansdo comercial dos seculos XV e XVI trouxe o capitalismo
comercial e com ele a fixacdo da responsabilidade civil do comerciante, fazendo
nascer nova cepa de sinais distintivos, os sinais de comércio. Nesta época,
popularizaram- se 0s registros de marcas, que visavam dar aos cidaddos o mais
amplo conhecimento dos sinais distintivos usados na fabricacdo e comércio. No
século XV a protecdo das marcas ganhou a ideia do enforcement, com um conjunto
de regras processuais relativas a oponibilidade dos direitos de uso exclusivo,
embora a maior parte das regras de direito material ainda fosse relativa ao uso da
marca. Em 1584, houve o julgamento de um caso de uso de marca sem devido
respeito a qualidade do produto, condenando- se o réu pela perda de confianca na
marca. O Tribunal baseou- se na existéncia de danos por trespassing land (invasédo
de terra alheia), suportando o entendimento da marca como uma propriedade
(CARVALHO, 2009, p. 561-573).

A invencdo da prensa, por volta de 1450, causou um grande numero de
disputas judiciais envolvendo as marcas dos editores. Nesta ocasido, comecou a
protecdo ao investimento realizado na compra dos originais e na revisdo e
editoragdo das obras, em detrimento da simples reproducdo perpetrada pelos
contrafatores (CARVALHO, 2009, p. 574-578).

Também foi da ordem dos pretdrios que nasceu a protecdo da marca
como ativo intangivel, reconhecendo o surgimento de interesse econémico nos

sinais, ainda no século XVII (CARVALHO, 2009, p. 575).
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A consolidacdo dos regimes nacionais de marcas parte de 1700, com o
nascimento dos Estados modernos. A Revolugéo Francesa aboliu as corporagdes de
oficio e seus regulamentos e fez surgir a protecdo das marcas individuais, que
deviam garantir a diferenciacdo de produtos e internalizar as vantagens
competitivas, em 1803. Era o0 esbo¢o de uma lei geral de marcas, que, entretanto,
convivia com uma serie de outras leis de marcas especificas, gerando inseguranca
juridica (CARVALHO, 2009, p. 586-587).

A primeira lei geral de marcas também veio da Franca, em 1857. A
adocdo de marcas era facultativa e a defini¢do era moderna, vinculava a funcédo das
marcas a distincdo dos produtos entre concorrentes e ndo a figura do fabricante.
Havia o registro, feito no Tribunal do Comércio, que era valido por 15 anos e a
protecdo de marcas estrangeiras dependia de acordos de reciprocidade. A lei tratava
a contrafacdo como um ilicito penal e civil (CARVALHO, 2009, p. 588-589).

Em 1875 foi a vez da Inglaterra. Os Estados Unidos da América foram
legislando através da common law e s6 em 1881 houve uma legislacao valida para
todo o territorio. A funcdo das marcas para os estadunidenses era identificar a
origem ou a fonte dos produtos, o que a tornava anacrénica em relacdo as demais
leis existentes a época. Somente em 1962, o Lanham Act estabeleceu a funcdo da
marca como uma fungdo de transmissdao de uma variedade de informacdes ao
comprador (CARVALHO, 2009, p. 589-597).

A primeira lei de marcas brasileira data de 18752 e estabeleceu o
registro nacional de marcas, através do Tribunal do Comércio. Sobreveio o decreto
3.346, de 14 de outubro de 1887, seguido pelo Decreto 1.236, de 24 de setembro de

1904, Decreto 16.264, de 19 de dezembro de 1923 (GAMA CERQUEIRA, 2012,

12 Decreto n.° 2.685 de 23 de outubro de 1875.
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p. 71-84), o Codigo da Propriedade Industrial, de 1945 e a atual Lei n.° 9.279, de
14 de maio de 1996. Todas as leis nacionais anteriores a atual ndo trouxeram
grandes novidades, basicamente repetindo as disposicdes da lei francesa. A LPI,
hoje, traz ao Brasil as recomendacdes da CUP e do TRIPs.

Desde a primeira lei geral de marcas francesa que estabelecia a protecéo
de marca estrangeira dependente de reciprocidade, estabeleceram- se indmeros
tratados bilaterais, que, inobstante, ainda impediam a realizacdo de grandes feiras
internacionais, uma vez que para elas eram convidados paises que ndo gozavam da
protecao e recusavam- se, por isso, expor seus inventos.

Em 1878, realizou- se a Conferéncia de Paris, primeira reunido para
executar um projeto de Tratado Internacional de protecdo a tecnologia. A discussao
gerou, em 1883, a Convencao de Paris, ainda vigente, embora ja revista, por sete
vezes. Trata- se de um dos mais antigos atos internacionais de carater econémico
multilateral. O Brasil participou de todas as rodadas, tendo, através do Conde de
Villeneuve, participacdo ativa na redacdo de seus termos, especialmente o artigo
relativo as marcas (BARBOSA, 2010, p. 622-634).

A Convencdo ndo busca uniformizar as leis nacionais, mas garantir
patamares minimos de protecdo, além de tratamento paritario entre os nacionais dos
paises signatarios.

Séo principios da CUP o tratamento nacional, a prioridade unionista, a
independéncia dos direitos e a territorialidade. Em matéria de marcas, protege- se a
prioridade (do depdsito de registro em paises signatarios), a caducidade, a
inexisténcia de formalidade, a prorrogacao para pagamento das taxas, as condi¢oes
de registrabilidade, a independéncia das marcas entre si, a notoriedade das marcas

com efeito extraterritorial, a protecéo dos simbolos oficiais, a transmissdo da marca,
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o telle quelle®3, os efeitos do uso sobre o registro, as marcas de servigos, as normas
contra representante infiel, a independéncia das marcas em face do produto, as
marcas coletivas e a apreensdo nas alfandegas. Todos os dispositivos incorporados
na lei nacional.

A internacionalizacdo da Propriedade Intelectual e os altos graus de
concorréncia e interesses politico e econémico levaram a discussdo da Propriedade
Industrial para o &mbito da Organizacdo Mundial do Comércio, dentro do “Acordo
sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio”
ou TRIPs, que estabeleceu um acordo de protecdo minima entre 0s paises
signatarios, com previsdo de san¢des comerciais para aqueles que desrespeitassem
suas normas.

O acordo TRIPs incrementou o sistema de protecdo a Propriedade
Industrial, no qual se encontram as marcas, prevendo protecdo as marcas tornadas
notdrias a custa de elevados investimentos publicitarios, a teor do disposto em seu
artigo 16.3., entre outras coisas.

Ao longo do tempo, a racionalidade dos sistemas de protecdo sofreu
variacdes, decorrentes da necessidade de criar normas que respondam a realidade.
Da necessidade de indicacdo de procedéncia a economia de busca do consumidor.
Do fomento a livre concorréncia a protecao ao investimento. Essas s&o as principais
teorias que sustentaram e sustentam o sistema de protecdo as marcas, até os dias de

hoje, conforme explorado abaixo.

13 Artigo 6° quinquies. A protecdo das marcas registradas em outros paises da Uni&o obedecera ao registro
original tal e qual ele se apresenta.
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2.1. Diferenciacéo e estimulo a competicdo

A diferenciacéo e o estimulo a competicdo sao um dos pilares da fungéo
econdmica da marca, que estabelece que a marca serve para criar incentivos para
instituir e para manter a qualidade do produto (BARBOSA, 2008, p. 16).

Se por um lado a marca economiza a busca do consumidor,
transmitindo-lhe as informac@es de que necessita, por outro, estimula em seu titular
a coesdo e consisténcia de seu produto ou servigco, a0 mesmo tempo que induz ao
consumo, estimulando a apropriacdo legal de um publico determinado por seu
processo de seducéo.

A identificacdo da marca, através de sua distintividade, possibilita o
trabalho de adicdo de valor, que se reflete em diferencial de preco e vantagem
competitiva.

Ressalte- se que a funcdo econdmica da marca, constructo desta
racionalidade, supde um consumidor racional, a despeito da seducdo das marcas,

acreditando resolver a assimetria de informacdo do mercado.

2.2. Direito de clientela

Paul Roubier (apud BARBOSA, 2008, p. 08) foi o primeiro jurista a
referir- se @ marca como direito de clientela. O direito de clientela seria a natureza
juridica das marcas, que nao sdo propriamente um direito real de propriedade e
tampouco um direito pessoal. Seriam monopdlios legais que garantem, além da

estrutura tangivel, o ponto comercial, 0 goodwill, 0 aviamento, como um todo.
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O fundo de comércio é constituido por elementos corporeos e
incorporeos, constituindo uma universalidade que representa o valor do negocio,
mas sO tem existéncia mediante a atividade empresaria (FERREIRA, 2011).

Entre os elementos incorpdreos do fundo de comércio encontram- se a
marca, 0 dominio na internet, outros elementos passiveis de protecdo pela
Propriedade Intelectual e, especialmente, a clientela. Nao so a carteira de clientes
efetivamente atendida, mas o grau de fidelidade desta clientela e a expectativa de
vendas calculada mediante essa fidelizag&o.

A marca resume esse fundo de comércio, guardando em si todos os
elementos corpdreos e incorporeos que o constituem, na medida em que representa,

perante a concorréncia e aos consumidores o conjunto de direitos de clientela.

2.3. Reducdo do custo de busca

Outro pilar da funcdo econdmica da marca é a reducdo do custo de
busca. Essa é a racionalidade do sistema mais aceita e provém dos autores
americanos Landes e Posner. Pressupfe uma assimetria de mercado entre
fornecedores e consumidores e um consumidor racional.

A marca resume as informacgdes necessarias para que o consumidor
repita suas experiéncias anteriores com determinados produtos e servi¢os. Segundo

0S autores:

“a trademark conveys information that allows the consumer to say to
himself: “I need not investigate the atributes of the brand 1 am about to
purchase because the trademark is a shorthand way of telling me that
the atributes are the same as that of the brand I enjoy earlier””
(LANDES e POSNER, 2003, p. 167).

55



A teoria seria perfeita ndo fosse o poder de seducdo das marcas
ampliado nos ultimos tempos a um descolamento real de seu referente. Ou seja, 0
apelo publicitario afasta a racionalidade do consumidor, que era um pressuposto da
teoria, e retira da marca seu produto ou servi¢co. As marcas valem em si mesmas,
comportando o fenémeno da monetizacdo, o que diverge da economia no custo de

busca.

2.4. Incentivo a diferenciacdo e a qualidade

A par do incentivo a diferenciacdo e o estimulo a concorréncia, esta a
diferenciacéo e o incentivo a qualidade. A ratio de existéncia desta teoria segue na
mesma linha, contudo, prega uma atencdo a qualidade como incentivo dado pela
diferenciacéo da concorréncia.

Embora possa fazer algum sentido em paises onde a transferéncia da
marca ndo pode existir sem a transferéncia do fundo de comércio, para o Brasil, ndo
existe qualquer garantia de qualidade. A marca possui uma circulacdo autdbnoma.

José de Oliveira Ascencdo discorre sobre isso (ASCENCAO, 2002, p.17):

“Daqui resulta ja que ndo ha que confundir a marca com um sinal de

qualidade. A marca ndo da nenhuma garantia juridica de qualidade. A

qualidade do produto ou servi¢o pode aumentar ou diminuir sem que

isso tenha reflexos juridicos; sé tera reflexos mercadoldgicos. Nao ha,

pois, também uma funcéo de garantia”.

Desta maneira, a marca ndo tem o compromisso de manter a qualidade.
A correspondéncia do produto as expectativas do publico, mediante o sinal

marcario € regulada pela resposta de mercado, sendo absolutamente facultativa,

pela Lei.
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2.5. Teoria da protecéo ao investimento

Thorstein Veblen identificou, em 1899, a tendéncia da classe abastada
a pagar mais por produtos e servicos que os diferenciassem da massa de consumo.

A partir dai, foi identificado o mercado do consumo conspicuo (VEBLEN, 1994).

“Why are some consumers willing to pay more for a product simply

because it bears a famous trademark? And second, should the law

protect snobs preferences? (DILBARY, 2007)

Com essas perguntas, a racionalidade econémica do sistema de
protecdo as marcas foi posta em xeque. Os consumidores estdo dispostos a pagar
mais pelos produtos e servicos que ostentam marcas famosas. Em seu trabalho,
Veblen destacou a aquisicdo de prestigio e status social, pela classe abastada,
através das marcas. Mas por que a Lei deveria proteger essa aquisicdo conspicua?

As primeiras justificativas davam conta de que o consumo destas
marcas e da publicidade inserta nelas (o branding) ndo é mal. Os consumidores
pagam por trés aquisicdes: o produto, as informacdes sobre o produto e o valor
intangivel contido na marca. Contudo, as bases do consumo racional ndo se
encaixavam na protecdo majorada a essas marcas.

A teoria da diluicéo se apresentou como uma tentativa de racionalizar a
protecdo as marcas de alto valor econémico. Segundo Bannon, “the preservation of
the uniqueness as a trademark should constitute the only rational basis for its
protection” (BANNON, 1990, p. 64-117).

A distintividade da marca deve ser preservada, pois sem ela, ndo existe
marca e tampouco informacéo e diferenciacdo na concorréncia. Contudo, esta ndo

€ uma base racional para sustentar todo um sistema juridico de protecdo. Proteger
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a concorréncia pode ser um sustentaculo, porém, € um pilar fraco para suportar o
alargamento da protecdo as marcas famosas.

A doutrina internacional (BARNES, 2006 e CARTER, 1990 apud
BARBOSA, 2008, p. 21) pontua todas as ambiguidades do sistema, sem, contudo,
indicar uma solugdo. Encontramos em Denis Borges Barbosa (BARBOSA, 2008,

p. 21) a atencdo a uma particularidade do sistema brasileiro:

“Uma perspectiva mais compativel com o sistema brasileiro seria
considerar a marca primordialmente como uma seguranca legal de
retorno do investimento na criagdo da imagem do bem ou servigo

perante o publico. (...) O titular da marca cria o bem ou servico e o

introduz no mercado essencialmente para haver o retorno de seu

investimento, poucos terdo em memoria a importancia social de dar
emprego, ou 0 mérito de atender as demandas e necessidades humanas.

Assim, é primordialmente para justificar tal interesse que se protegem

as marcas’”.

A jurisprudéncia faz eco a teoria de protecdo ao investimento. Se a
racionalidade do sistema ndo se justifica, no caso, pela economia de busca e
tampouco encaixa- se na protecdo especial das marcas de alto renome, a teoria de
protecdo ao investimento socorre 0s magistrados, que passeiam pela concorréncia
desleal, pelo aproveitamento parasitario e pelo artigo 5° inciso XXIX da
Constituicdo Federal e seu atendimento ao interesse social e ao desenvolvimento
tecnoldgico e econdmico do Pais. A protegdo vale pelo investimento feito na criacéo
e projecdo da marca no mercado. E a recompensa do esforco legitimo em detrimento
do enriquecimento ilicito.

A desembargadora Simone Scheiber, da Segunda Turma Especializada

do Tribunal Federal do Rio de Janeiro utiliza o pressuposto do investimento como

prova para a protecao:
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“Neste sentido, ndo basta apenas a impressao que o julgador extrai de
sua propria vivéncia. A esséncia da aquisicdo do significado
secundario repousa justamente na associacdo pelo mercado
consumidor de um signo comum & determinada marca, em razéo do
esforgo de seu titular e da passagem do tempo (...) De minha parte, vou
além. Considerando que a aquisi¢do do significado € fruto dos esforgos
empreendidos ao longo do tempo para fortalecer determinada marca,
entendo que, como conjunto probatério minimo, além da pesquisa de
mercado, também é necessario trazer historico detalhado do volume de
investimentos realizados ao longo dos anos para fortalecer a marca”
(TRF 2%Regido — Apelacao Civel 0005719-37.2013.4.02.5101) — grifos
N0Ssos.

O Desembargador André Fontes também se socorre desta justificativa

de protecéo:

“ £ induvidoso que ndo se deve dispensar, mesmo as marcas de alto
renome, protecdo absoluta, se compostas de termos triviais e de uso
disseminado. O tratamento juridico que se confere a marca de alto
renome, que tem originalidade absoluta, é a protecdo especial que se
justifica pelos esforcos e investimentos de seu titular para alcangar
esse perfi. A fama da marca, nessas hiplteses, esta
indissociavelmente vinculada ao esfor¢o econdmico que o seu titular
realiza para divulga-la. A auséncia de novidade do termo OMEGA, que
nada mais é do que a vetusta denominacao da Gltima letra do alfabeto
grego, reproduzida no alfabeto cirilico, impede que se atribua efeito
transcendente a protecdo marcaria ja deferida para classes
especificas, diante do principio da especialidade, sob pena de se
constituir indesejavel monopdlio de expressao popular. Acrescente-se
que a letra de um alfabeto é res extra comercium e, portanto,
inapropridvel. ”(TRF 2% Regido - Apelacdo Civel  0012919-
03.2010.4.02.5101 RELATOR : Desembargador Federal ANDRE
FONTES). Grifos nossos.

Alias, da lavra recente do Desembargador André Fontes, a peneira do
convencimento de juizes em litigios envolvendo violagGes de marca: utilizam-se de
paradigma conceitual (no¢des doutrinarias tradicionais), paradigma jurisprudencial
e paradigma contrafracional, que busca punir o aproveitamento parasitario a partir
de conhecimento muitas vezes, privado, baseado na experiéncia pessoal do julgador

(FONTES, 2018, p. 261-262, in BAIOCCHI e SICHEL, 2018). E a construgéo de
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teses sobre casos especificos que desafiam a racionalidade do sistema, embora,

evidentemente, merecam protecéo.

2.6. Teoria da diluicdo

A teoria da diluicdo nasceu do esforgco americano em justificar a
protecdo extra especialidade das marcas de alto renome ou de marcas muito
famosas. A teoria tem por base a racionalidade de que determinadas marcas
carregam em si um valor que pode ser transferido a qualquer ramo de atividade e
que o uso indiscriminado destas marcas ou de marcas que lhe sdo extremamente
semelhantes causam uma diluicdo de seu valor. Segundo a doutrina (CORREA,
2009, p. 14-22), o grau de protecdo de uma marca € diretamente proporcional ao
grau de sua projecao.

A diluicdo se d& por maculacdo ou ofuscacdo. Segundo Margarida
Rodrigues Milrot (MILROT, 2009, p. 15-24), “maculacéo é a ofensa a integridade
moral de uma marca, causando danos a sua reputacdo” e “ofuscacdo caracteriza-
se pela perda da forca distintiva de uma marca”.

A integridade moral de uma marca pode ser afetada pela mé qualidade
do produto ou servico a ela associado, ou também pela associacao destes produtos
e servicos vindos de outra fonte com valores divergentes aos valores preconizados
pelas campanhas publicitarias da marca famosa.

Ja a perda distintiva de uma marca se da pela multiplicacéo de produtos
e fontes produzidos sob o mesmo signo, fora da especialidade, mas que a certa
altura, ja ndo identificard os produtos, servicos e fabricantes originais da marca.

A ofuscacéo, portanto, pode ser provocada pelo proprio titular, através

da exploracdo predatéria do licenciamento de marca.
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Paul Held e Robert Brauneis, da Universidades de Georgia e George
Washington, conduziram um estudo sobre a diluicdo de marcas (HEALD e
BRAUNEIS, 2011), ap6s o advento da Lei Anti Diluicdo americana (Federal
Trademark Dilution Act), de 1995. Segundo suas conclusfes, a diluicdo por
ofuscamento nunca chegou a ser um verdadeiro problema, pois a mente
compartimentada do ser humano é capaz de distinguir a mensagem contida no
simbolo famoso da mensagem transmitida por simbolos marginais ou vocabulos do
Iéxico. A teoria seria mais uma forma de barrar a entrada de novos concorrentes do
que o esforco de manter incélume sua marca (o que a publicidade daria conta de
fazer).

O uso da teoria da diluicdo na defesa ndo s6 das marcas notorias, mas
também de outras marcas famosas e de projecGes variadas aponta uma necessidade

de alteracdo na racionalidade do sistema de protecdo existente.

3. Expanséo dos limites de protecéo

O que as marcas que transcendem os limites legais de protecdo tém em
comum € a forca de sua distintividade e o alto poder de comunicacéo.

Sendo a distintividade um requisito intrinseco da marca, a expansdo dos
limites liga-se, de forma evidente, a um grande poder comunicacional. Na marca de
alto renome, o poder comunicacional transcende a liga¢éo do signo com o produto
ou servigo que marca. Ha a reducdo semiologica da triade de Peirce, conforme
demonstrada na figura 02 (representacdo diddica de Saussure: significante e

significado).
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3.1. A marca notoriamente conhecida

O artigo 6° bis da CUP é o responsavel pelo reconhecimento da marca

notoriamente conhecida. Segundo ele:

“ Os paises da Unido comprometem- se a recusar ou invalidar o

registro, quer administrativamente, se a lei do pais o permitir, quer a

pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fabrica ou de

comércio que constitua reproducdo, imitacdo ou traducéo, suscetiveis
de estabelecer confusdo, de marca que a autoridade competente do pais
de registro ou do uso considere que nele € notoriamente conhecida
como sendo marca de uma pessoa amparada pela presente Convencao,

e utilizada para produtos idénticos e similares. O mesmo sucedera

quanto a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitacao

suscetivel de estabelecer confusdo com esta”.

Nossa LPI acolhe tal recomendacdo em seu artigo 126, estabelecendo
gue a marca notoriamente conhecida goza de protecdo especial em seu ramo de
atuacdo, independentemente de estar previamente registrada ou depositada no pais
(BRASIL, 1996).

A marca notoriamente conhecida constitui excecdo ao principio da
territorialidade. A prote¢do é dada independentemente de registro no pais em que a
marca é copiada ou indevidamente utilizada. A analise da protecdo ndo prescinde
do risco de confuséo e pressupde uma forca de marca elevada, capaz de atravessar

as fronteiras de comércio de sua origem territorial e tornar-se- se conhecida,

independentemente da existéncia de comércio, além de suas fronteiras.

62



3.2. A marca de alto renome

A marca de alto renome estd prevista no artigo 125 da Lei de
Propriedade Industrial (LPI) e regulamentada pela Resolucdo INPI/PR n.°

107/2013:

“Art. 1° Para efeitos desta Resolucéo, considera-se de alto renome a
marca registrada cujo desempenho em distinguir os produtos ou
servicos por ela designados e cuja eficacia simbdlica levam-na a
extrapolar seu escopo primitivo, exorbitando, assim, o chamado
principio da especialidade, em fungdo de sua distintividade, de seu
reconhecimento por ampla parcela do publico, da qualidade,
reputacdo e prestigio a ela associados e de sua flagrante capacidade
de atrair os consumidores em razao de sua simples presenca.”

A marca registrada podera, assim, ser considerada de alto renome,
através de procedimento administrativo espontaneo e, uma vez reconhecida, gozara
de excecdo ao principio geral da especialidade.

O professor Denis Borges Barbosa, no entanto, diverge do
entendimento da ultra especialidade absoluta. Para ele, a interpretacdo ampla deste
dispositivo fere a especialidade prevista na Constituicdo, devendo ser concedida

apenas se, de fato, houver possibilidade de confusao:

“Tanto isso excede a constru¢cdo de um uso constitucionalmente
razoavel das exclusivas concorrenciais, como impede, sem raz&o, 0 Uso
de um signo em atividades tdo diversas da do titular da marca
irradiada, que nédo lhe causasse nem confusdo nem prejuizo para a
reputacdo” (BARBOSA, 2008, p. 64).

As marcas de alto renome possuem atrativo proprio (que a anterior

Resolucdo n.° 172/2016 do INPI tratava como acentuado magnetismo), sé@o
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conhecidas por grande parte do publico, ttm boa fama e distinguibilidade,
elevando- se sobre os diferentes mercados (SOARES, 2010, p. 220).

A referida Resolucdo do INPI, que trata dos requisitos para o
reconhecimento do alto renome, pede, como elemento informativo, entre outros, o
valor investido em publicidade da marca na midia brasileira nos Gltimos trés anos.
Essa é uma exigéncia que aponta para o inicio de uma protecao ao investimento,

alterando a ratio legis do sistema de protecdo as marcas.

4. Desafios a racionalidade do sistema

4.1. Marca Flutuante: a hipermarca e a estetiza¢do do capitalismo

O alto renome e a notoriedade ndo sdo os unicos fenbmenos que
reclamam prote¢do especial. Existe um sem ndmero de marcas que inobstante ndo
atenderem os requisitos legais para serem consideradas de alto renome ou notdrias,
ultrapassam as funcdes tradicionais da marca e adentram a esfera de terceiros, ora
perfurando a barreira da especialidade e querendo trazer para si um ou outro
mercado além dos estritamente afins, ora desafiando a limitagdo territorial do
registro e buscando protecao internacional. Existem mesmo aquelas marcas que vao
buscar no Direito Autoral uma protecéo especial de criagdo, ndo do signo, mas do
mito, da personagem, do universo ficcional que sustenta o branding.

Tais marcas sofrem uma expansao do branding e do espaco exclusivo
que ocupam a custa de uma reducdo em sua estrutura semiologica. Primeiro, 0
referente deixa a relagdo estrutural (a marca descola- se do produto/servi¢o que
marcava e assume a feicdo diddica de Saussure). Depois, 0 proprio branding cria

“vida propria” e descola-se do signo, flutuando em tantos e tdo imprecisos
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significados que o significado “desaparece” da estrutura semioldgica, tornando-se
vazio.

A representacdo monadica, tal como ora a concebemos (fig. 03), foi
explorada pelo filésofo Gilles Lipovetsky (LIPOVETSKY, 2007) que apontou o0
surgimento de um hiperconsumo relacionado a existéncia de hipermarcas, que
alimentam o consumo emocional da sociedade pds-moderna, a partir dos anos 70.

Situados na terceira fase do consumo, a fase do consumo emocional,
ndo mais recebemos a influéncia das tradi¢Ges, da Igreja ou da politica. O consumo
se encarrega de criar uma funcdo identitaria. As decisbes de compra sdo
dependentes da dimensdo imaginaria das marcas, ultrapassam a realidade objetiva
dos produtos (LIPOVETSKY, 2007, p. 37-40).

As hipermarcas, ao contrario do que antes se costumava observar, ndo
obedecem a modismos ou indicam qualquer funcdo econémica. Sdo marcas
incorporadas ao vocabuldrio social que sobrevivem além de suas funcdes
mercadoldgicas diferenciais, € assumem poder comunicacional “despregado” do de

seus criadores e dos publicitarios que Ihe deram vida.

A teoria das hipermarcas nos leva a anélise de um fetichismo de marca
em substituicdo ao consagrado fetichismo de mercadorias, elaborado por Mar, ja

em 1859.

O fetichismo das mercadorias (MARX, 2016, p. 92-115) vinha néo do
valor de uso que o produto possuia ou da quantidade de horas dispendidas em sua
fabricacdo, mas da capacidade que a mercadoria tem de ocultar o trabalho e a
exploracdo do trabalhador contido nela, satisfazendo o consumo a despeito das

relacBes sociais conflituosas.
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Tampouco o valor de uso das mercadorias é hoje importante, nem o € 0
preciosismo de sua elaboracdo. O mundo digital facilitou os processos de fabricagédo
e afastou o conflito inicial das relacbes de trabalho. As legislacdes sociais
aproximaram os mundos dos produtores e trabalhadores trazendo uma falsa
sensacdo de democratizacdo do consumo. Todos tém direito a mercadoria. As
marcas viraram o fetiche. Os significados representados pelo signo acoplado ao
produto determinam seu poder de venda e especialmente, seu preco e diferencial de

concorréncia.

As relagdes entre o significado, o significante e o referente
desapareceram. Desapareceu o liame que representava o vinculo juridico. “A marca
toma a si mesmo como referente, passando a se tornar objeto de consumo”, no dizer

do professor Denis Barbosa (BARBOSA, 2008, p. 48).

Sem o necessario vinculo de Direito ndo se justificaria a propriedade do

signo e o direito de exclusivo exercido sobre ele.

Isto porque, via de regra, o direito de propriedade é perpétuo e
exclusivo, encontrando seus limites na funcdo social constitucionalmente
desenhada. O bem é concorrente e a exclusividade de uso decorre da prépria

natureza material do bem (GONCALVES, 2012, p.127).

Quando tratamos do bem imaterial, ndo concorrente, a exclusividade é
forcada para Ihe conferir valor econémico e os limites sdo desenhados na lei, por
sua funcéo social. A funcdo social da Propriedade Industrial ¢ o desenvolvimento
tecnoldgico e econémico do pais, e 0 cumprimento de sua funcéo se da atraves da
limitagdo temporal do gozo dos direitos de exclusiva em face da contrapartida de

revelacdo do segredo tecnoldgico, por assim dizer (ASCENSAO, 2001, p. 1202).
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A marca pode ter sua exclusividade prorrogada perpetuamente, pois sua
funcdo social € aregulacdo da concorréncia (BARBOSA, 2008, p. 197). A flutuacdo
do signo estenderia a exclusividade a custa da perda funcional, apoiando a
justificativa de seu direito de exclusiva nas teorias de protecdo ao investimento e da

diluicdo.

A internet exerce um papel importante de alimentar o fetichismo da
marca. As redes sociais passam a utilizar o contato direto com o consumidor para
incorporar 0s desejos populares e ddo a marca, que responde aos posts dos
consumidores, perfil pessoal, caracteristicas humanas que mitificam a marca e seu
poder de influéncia.

O marketing das redes sociais, dos bloggers e youtubers transformam
as marcas em personagens que, na rapidez da evolucdo virtual, flutuam seu signo
entre significados e referentes, ou mesmo descolam esse signo de qualquer
significado ou referente, como se fosse a cor de um quadro abstrato, significando
nada ou qualquer coisa. A relacdo com as marcas se psicologizou, se tornou
subjetiva (LIPOVETSKY, 2007, p. 42).

Citando mais uma vez Gilles Lipovetsky, ha uma tendéncia a
estetizacdo do mundo, estamos na era do capitalismo artista, que une tecnologia a
moda, turismo & cursos de arte, marcas a designers famosos. E a era do co-branding:
Karl Lagerfeld redesenhou a garrafa da Coca Cola Light, Cristian Lacroix criou
relogios Swatch, a Renault langou 0 Twingo Kenzo, o Twingo Benetton, o Twingo
Elite e a Fiat, 0 500Gucci, Prada assinou um celular para a LG e Armani, para a
Samsung, Swarovski colaborou para uma colecdo de pendrives (LIPOVETSKY e

SERROY, 2016, p. 81-82).
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A marca que € aposta nesse processo de estetizacdo pode carregar ou
ndo seus valores, até porque os mescla, propositalmente, com os valores de outra
marca (empresaria ou artistica/pessoal), mas certamente, estetiza, enfeita o produto
com uma significacdo flutuante, adaptavel ao novo consumo e ao co-branding
trabalhado.

O fenbmeno da estetizacdo veio responder a uma tendéncia de
marketing que vem sendo chamada de existencial. Enquanto o marketing cultural
se estabeleceu especialmente nos casos em que a marca atinge grandes publicos,
por penetracdo em todas as classes sociais, 0 marketing existencial surgiu para

atender demandas menores, “customizadas”.

4.2. Do Marketing Cultural ao Marketing Existencial

O marketing cultural é um fenémeno dos anos 90 (HOLT, 2004, p.29).
Desenvolveu-se a partir do desejo de eternizacdo da marca. Para sobreviver aos
modismos, a marca precisa criar um mito, um mito que revele a contradicdes da
sociedade em um dado momento. Por se tratar de um momento histérico, o0 mito
deve reinventar- se, para que a eternizaco da marca se torne possivel. E o exemplo
de marketing pregoado pela Coca Cola ou pela Budweiser, ambas marcas de ha
muito tempo.

O marketing cultural, por reinventar os mitos de marca periodicamente,
acabou por iniciar o processo de personificagdo da marca e flutuagdo de seu

significado.
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A flutuacdo do significado, no entanto, ganha poténcia no marketing
existencial, que veio substituir o mito das marcas por marcas que respondem aos
anseios intimos das pessoas.

O marketing existencial é também uma filosofia que constata os
fendmenos de consumo da atualidade, onde a personagem principal € o consumidor
de significados. “O marketing existencial veio para “vender” esse produto que o
homem ja no é capaz de experimentar in natura: o significado da vida” (PONDE,
2017, p. 26).

Assim, enquanto o significado da vida € um bem invisivel e pessoal, as
marcas monadicas, ou flutuantes, servirdo ao significado que o consumidor lhe der,
desafiando a racionalidade do sistema juridico existente.

Existe aqui um aspecto muito importante a se observar: a constru¢édo do
significado flutuante pertence ao consumidor, ou a um coletivo, um pequeno grupo
de consumidores que identificou aguela marca como expressdo de seu desejo
existencial.

Ou seja, enquanto o marketing cultural desenvolvia o mito da marca
através de pesados investimentos, invocando a teoria de protecdo ao investimento
e/ou a teoria da diluicdo em sua protecdo, a marca construida através do marketing
existencial ndo pode pretender o abrigo juridico exclusivo a um empresario por um

investimento coletivo em seu significado.

4.3. Consequéncias Juridicas da Marca Flutuante

Sabemos que a marca tem como atributo principal a distintividade,
ligada a um produto ou servico, por um vinculo de Direito. J& ha algum tempo,

algumas marcas vém abandonando seu referente (produto ou servigo) e ganhando
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valor em si mesma, para emprestar a diversos produtos e servicos a forca de seu
branding.

Ja nestes casos, ha uma renuncia a unicidade, uma vez que 0
licenciamento da marca para outros setores mercadoldgicos, ou a integralizacao
horizontal da producdo sob o mesmo signo distintivo, provocam, inevitavelmente,
o0 descolamento de um dos elementos de sua dimensdo semiologica.

Tomemos como exemplo a marca “Nike”, em seu elemento

figurativo: . Trata-se da marca de um ténis? Ou seria a marca de um
agasalho esportivo? Camiseta? Talvez uma bola... enfim, entendemos haver o
significado de qualidade de vida e tecnologia esportiva, mas ndo ha a identificacéo
de um simbolo ligado a um produto. O mesmo simbolo liga- se a varios produtos,
causando uma multiplicidade contraria a unicidade buscada pela identidade
marcaria. Houve uma renuncia a essa unicidade pela ampliacdo da linha de
producéo.

A consequéncia 6bvia da rendncia a unicidade € a diluicdo auto
induzida. Se ha uma diluicdo auto induzida seria o titular habil para uma
reivindicacdo de protecédo contra diluicdo do sinal distintivo?

H& quem ira defender essa legitimidade com base na indicacdo de
origem, contudo, as marcas monetizadas emprestam seu valor a outros fabricantes,
através do licenciamento de uso. Assim, por exemplo, a marca “Ferrari” deixou de
ser uma marca de carros e € encontrada em roupas, perfumes, reldgios, éculos e
uma gama de outros produtos. Todos fabricados por diferentes industrias e

comercializados em diferentes espacos, para diferentes publicos consumidores.
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Diferentemente, sem interferéncia do titular, — flutuou também
seu significado. Quando observamos o simbolo da Nike presente em massa nos
bailes funk do Rio de Janeiro, ou nas guerras de trafico dos morros, quais séo 0s
valores buscados pelos usuérios? Seriam os mesmos que a Nike apregoa? Ou a
marca ja se descolou de seus valores para adquirir os valores de seus consumidores?
Mais do que isso: o significado que estes usuarios ddo a marca sdo 0s mesmos que
os dados pelos frequentadores das academias que usam as roupas esportivas da
Nike, na zona sul da mesma cidade?

O Direito de marcas, da forma como esta hoje positivado, ndo justifica
a protecdo da marca ou do brand destacado da triade originéria. Mas a protecéo é
tolerada, mediante justificativas de protecdo ao investimento e de reconhecimento
do magnetismo de marca.

Mas como proteger a marca icone, com sua personificagdo mitica ou
a marca flutuante e seu significado estético e vazio? Qual o interesse juridico
correspondente a justificar o direito de exclusivo, de maneira perene?

Se h4, na marca flutuante, um qué de criacdo coletiva, por que deixar
que a propriedade privada do sinal distintivo cerceie seu uso e explore sua
potencialidade econémica? Ja ndo tratamos aqui de um interesse consumerista ou
concorrencial, mas apenas, um direito de exclusiva exercido perpetuamente sobre
um simbolo de linguagem e referéncia, no qual a marca foi transformada.

Quando pensamos num brand que ultrapassa as funcdes tradicionais
de informacdo e incentivo ao consumo, e ocupa diferentes segmentos de mercado
(as vezes, todos), conferindo exclusividade de uso e exploracdo a um titular unico,
pensamos na protecdo de um signo distintivo que atrai a clientela por suas

caracteristicas e valores.
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Mas, se admitimos que este signo assumiu uma condicdo flutuante,
despregando- se de seu referente (produto ou servico) e de seu significado aposto
para adquirir significacdo coletiva e exercer um papel comunicacional e referencial
na sociedade, a protecdo dele como marca tradicional afeta o direito legitimo de
terceiros usarem esse simbolo para fungdes artisticas e comerciais, inclusive.

N&o ha uma protecdo contida nos limites da funcdo de marca, mas
uma protecao espacosa que ocupa espacos que deveriam ser publicos.

Ademais, a marca foi criada para diminuir a assimetria de informacao
existente no mercado, garantindo que o consumidor recebesse as informacdes que
precisava para lastrear sua deciséo racional de compra.

Com a perda da unicidade e a perda funcional caracteristica da marca
flutuante, a assimetria da informacéo tende a aumentar. O consumidor nao possuli
mais as informacdes necessarias para sua compra, e ao invés disso, move-se,
emocionalmente, pelo magnetismo do simbolo. O fornecedor, por sua vez, lucra
com a atratividade do simbolo, a despeito de ndo existir uma funcionalidade
concorrencial ou de protecdo consumerista.

O abuso do direito de marca, hoje, tem seus limites em institutos como
a caducidade e a proibicao de registro de marcas defensivas, insculpidas no artigo
124, inciso XX.

E qual seria o limite de reserva de mercado para uma marca flutuante?

De que maneira ocorreria a caducidade de uma marca de
representacdo monadica, isto €, de significacdo flutuante? Qual seria a exploracéo
aceita para a concessdo de uma exclusividade? A aposi¢do estética da marca em

diferentes produtos ou servigos serviria para evitar a caducidade?
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As marcas flutuantes possuem um signo forte, carregado de
significados que as personalizam e as tornam aptas a interagir com o publico
consumidor, que assume parte desta construcao ficcional, fazendo com que o mito
marcario cole-se a universos ficcionais e a realidades diferentes.

A marca dinamarquesa de joias, Pandora, traz consigo o mito da
mulher feita pelos Deuses para agradar aos homens, mas também, da Caixa de
males que foi inadvertidamente aberta e espalhou pelo mundo todos os males.
Construiu um branding ligado ao design inovador e a joias de qualidade. Possui
dezenas de joalherias e de fabricantes de bijuterias que imitam seus designs e reagiu
lancando sucessivas colecdes ligadas a personagens Disney, como Mickey e as
princesas. Pandora assumiu que, a despeito de ndo possuir uma marca descolada de
seu referente, seu publico anseia por “vestir” um universo ficcional.

E o que faz a marca flutuante: cria um universo ficcional, semelhante
aos criados pela literatura e as artes, incentivando a préatica, que no campo autoral,
chamariamos fanfictions?4.

Criar um universo ficcional através do trade dress, ou da forma na

qual se apresenta ndo s6 a marca, mas o préprio estabelecimento comercial, ndo é

o AR o

novidade. Vejamos a loja de sapatos infantis “Ludique et Badin” ou *

. Suas lojas trazem aos compradores a sensacao de adentrar um reino magico:

4 Fanfictions (ou ficgdo de fas) sdo incursées dos f&s no universo ficcional com a criago de historias ndo
contadas, de personagens secundarios, de espacos de tempos subtraidos da histéria principal, ou mesmo de
finais diferentes, romances entre personagens e caracteristicas de personalidade que ndo foram pensadas
pelo autor da ficgéo.
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Fig. 04 — Fachada da loja “Ludique et Badin” e seu universo ficcional

Esse universo ficcional protegido pelo trade dress tange os limites do
campo autoral, para o qual a protecdo seria limitada no tempo e adentraria o
dominio publico, na forma de contribuicdo ao crescimento intelectual e artistico da
humanidade. Mas os limites do enriquecimento a custa do suor de outra pessoa
protegem, no campo comercial, por tempo ilimitado, essa criagdo tipicamente
autoral.

Na marca flutuante, no entanto, ndo ha um referente, e desta forma, ndo
h& como criar um trade dress, mas ha a criacdo de um trade soul, uma “alma” que
transmite mensagens um tanto etéreas e adaptaveis, mas para a qual ndo existe meio
conhecido de prote¢do juridica, nem mesmo invocando a concorréncia desleal.

Desta vez, nosso exemplo é a Apple. A imagem figurativa tdo

4

conhecida, ‘ , € aposta em celulares, computadores, tablets, notebooks e outros
acessorios de alta tecnologia. Também vende capas de couro, de silicone e de
acrilico para seus produtos.

A marca vende tecnologia e design, status e bom gosto. O que faz essa

“maca” valer tanto? A marca de status e bom gosto?
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A verdade é que os produtos Apple ha muito ndo se diferenciam dos
concorrentes. As constantes brigas judiciais de patentes demonstram a similaridade
dos equipamentos com os de outra marca. A Apple ndo explorou, ainda, a
monetizacdo de sua marca, porém todos sabemos que poderia fazé-lo. A aposi¢édo
da “mag¢a” em uma caneca, por exemplo, elevaria o pregco da caneca e a faria sumir
das prateleiras com rapidez. Serd que uma caneca Apple, pelo seu baixo custo,
transmitiria o status da marca? Ou seria considerada de bom gosto, ainda que de
forma comum? Decerto que ha um universo ficcional em torno da marca que
desprende- se do planejamento de marketing. E um universo criado por seus
usuarios e pelo plblico que almeja seus produtos. E um universo ficcional de
significados flutuantes e descolado de seu referente. E a forca da marca flutuante,
capaz de salvar a empresa de qualquer queda em seu faturamento.

Havera quem diga que as marcas flutuantes ndo sao em nada diferentes
do ja conhecido fendmeno de monetizacdo da marca. O fendmeno de monetizacao
da marca foi identificado por Barton Beebe e nas palavras de Denis Barbosa é: “0
fato de a marca ser usada ndo como signo de origem, mas como elemento de
consumo em si mesmo” (BARBOSA, 2008, p.67). Mas este seria um estagio
intermediario, em que a marca, descolada de seu referente, ainda traz consigo o

significado impresso pelas campanhas publicitarias de seu criador:
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Significante (Marca)

Significado
(Imagem de Marca)

Fig. 05 — Modelo diddico de Saussure

E entdo, o publico comega a interpretad-la a sua maneira. E a marca
“veste-se” do significado que o publico quiser, de maneira individual ou em
pequenos grupos. Usemos o exemplo da marca norte americana “GAP” e seu uso
no Brasil.

“GAP” é uma marca de roupas baratas e de qualidade, nos Estados
Unidos. No Brasil, entrou pela camada mais rica da populacéo, significando o status
de um grupo que pode ter viagens internacionais com certa frequéncia. Ou seja, de
barata, tornou- se cara. E o significado de roupa cara e importada atingiu a
populacdo menos favorecida que passou a usar a marca, ndo sé nas roupas, mas em
todos os acessérios em que ela foi aposta pela industria da contrafagdo, como
simbolo de status econdmico. A marca perdeu o referente e flutuou entre
significados em sua trajetoria de conquista do mercado nacional. Neste interregno,
abriu lojas no Brasil, curiosamente, nos shoppings mais caros das capitais,
abandonando sua proposta inicial de marca para uma proposta totalmente

construida pelo publico nacional.
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Significado 2

(Eu posso viajar)

Significante

(Marca)

Significado 3 Significado 1

(status de marca (roupa boa e
importada) barata)

Fig. 06 — Significagdo flutuante da marca “GAP” no Brasil

E os referentes da marca também ha muito foram descolados do
simbolo. O signo “GAP” ¢ hoje usado para roupas, roupas de bebé, relogios,
perfumes, bonés, bolsas etc. “GAP”, no Brasil, € uma marca flutuante.

As marcas flutuantes implicam outros confrontos com o Direito
positivado. Por exemplo, o direito de precedéncia, que vem disposto como matéria

de defesa no artigo 129, paragrafo 1° da Lei da Propriedade Industrial:

“Qualquer pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou do depdosito,
usava no Pais, h4d pelo menos 6 (seis) meses, marca idéntica ou
semelhante, para distinguir ou certificar produto ou servi¢o idéntico,
semelhante ou afim, tera direito de precedéncia ao registro”.

O impasse ja existe ante as marcas de alto renome, e sera exacerbado
pelos signos flutuantes. Como impedir que uma marca flutuante invada o espacgo de
uma marca local que funciona ha mais de seis meses e teria direito de precedéncia
ndo fosse o agambarcamento do discurso da marca mais forte naquele mercado?
Explica- se: a marca “Natura”, por exemplo, pertencia a uma industria de alimentos

desde 1977 e foi tragada pela marca “Natura” de alto renome, cujo primeiro registro

é bastante posterior, de 1989, e para o segmento de cosméticos!>. Ndao havia como

15 Consulta ao banco de dados do INPI, em 31/12/2017.
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invocar precedéncia ou prioridade pela diferenca de segmentos. O crescimento da
marca e a ampliacdo da linha de produtos, com flutuacao do referente, provocou a
extincdo comercial, e posteriormente, juridica, da marca mais antiga.

O teste 360° de confusdo de marcas identificou tal fenémeno como uma
confusdo reversa. “O utente novato, por ser mais famoso e usar sua marca em maior
escala, mesmo sem tal intencdo, acaba levando os consumidores pensarem que 0
utente anterior copiou sua marca” (CABRAL ¢ MAZZOLA, 2015, p. 135). Mas
ndo é esse o0 caso. O utente mais novo ndo causou confusdo. Por ndo respeitar a
triade semiotica de Peirce e ultrapassar os limites tradicionais de protecéo, ele
simplesmente acambarcou o utente anterior, que possuia o direito adquirido de uso
de sua marca, regularmente criada e registrada.

Com a notoriedade prevista pelo artigo 6° bis da CUP, a marca nao
registrada passa a gozar de protecdo extraterritorial pela notoriedade da triade
semiologica pela qual é conhecida (marca + produto + significado ou imagem de
marca). N&do raro, esta marca expande a exploracdo de seu valor em produtos
diversos, e o reconhecimento da notoriedade, que era um extravasamento territorial,
pela reducdo semioldgica da triade (com a retirada do referente), acaba causando
um extravasamento também extra especialidade, invadindo a esfera concorrencial.

E conhecida por excecdo Pouillet (apud BARBOSA, 2011) a vedag&o
de registro ou possibilidade de anulagdo do registro de marca que o titular ndo
poderia desconhecer em razdo de sua atividade. A marca que provoca a exce¢ao
pode ser, inclusive, estrangeira e 0 uso desta excecdo prescinde da prova de mé fé.
A excecdo, no entanto, destina-se a proteger marca de servico idéntico, semelhante
ou afim. Mais uma vez, a monetizacdo da marca ou a flutuacéo do referente colide

diretamente com o interesse juridico protegido e invade a esfera de terceiros.
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E, finalmente, o exercicio do direito concedido pelo artigo 166 da LPI,
correspondente a previsdo do artigo 6° septies da CUP: a adjudicacdo de registro
por estrangeiro de pais pertencente a Unido de Paris. Segue o raciocinio da excecao
Pouillet, uma vez que nada mais € do que o exercicio deste mesmo direito,
judicialmente e apds a concessao do registro: resta prejudicado pela marca flutuante
que, a depender da forca de seu magnetismo, invade a esfera de protecdo do

estrangeiro interessado.

5. Conclusotes

Vivemos na era dos simbolos. O imediatismo da era digital resume em
links e metatags discursos inteiros. Figuras e emojis substituem palavras. Fonemas
substituem silabas. O processamento das informacdes é acelerado pelos recursos
multimidias que transformam em esséncia os simbolos que antes eram apenas uma
mera referéncia a informacé&o real.

As marcas sdo simbolos por exceléncia e vivem numa sociedade que
elegeu o consumo como tradugdo de seu momento historico. Ela reflete as
transformacdes. As marcas flutuantes sdo uma realidade inegavel e inconcebivel
nos limites da racionalidade do Direito vigente.

Ha muito a racionalidade do sistema de protecéo as marcas vem sendo
testada e esticada por teorias e fendmenos que excetuam as regras, com uma
frequéncia cada vez maior: notoriedade, alto renome, diluicdo, protecdo ao
investimento.

Até que ponto interessa ao Direito proteger a titularidade exclusiva de
um sinal marcario? Como a flutuagdo das marcas contribui (ou ataca) o mercado

concorrencial?
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O desenvolvimento histdrico da marca e de suas fun¢des vem trazendo
escopo para o sistema juridico, através da abordagem econémica do Direito. As
marcas flutuantes consistiriam, neste sentido, em um mercado a parte, em que 0
bem de consumo é o préprio universo ficcional. Mercado existente e bastante
explorado no ramo do entretenimento.

Universos ficcionais, no entanto, incorporam- se ao ideario popular pelo
instituto do dominio publico, a fim de alimentar a criacdo intelectual e a evolucao
da humanidade, e isto implica uma limitacdo temporal da protecdo, incompativel
com o sistema de marcas.

E as marcas flutuantes, de certa maneira, também sdo incompativeis
com o Direito Autoral, pois, a principio, nascem no comercio e para fins
exclusivamente comerciais, incorporando a ficcdo ao longo de seu
desenvolvimento. Ndo possuem o contributo intelectual minimo para merecem a
protecdo autoral. SAo bens empresarios, e ndo artisticos, cientificos ou literarios.

Decerto que o Direito da conta de as proteger, como de fato, tem dado.
Mas sempre cabe refletir: as marcas flutuantes merecem ser uma casuistica do
sistema ou mais uma excecdo a racionalidade da protecdo? Talvez o problema
aponte para o tempo de repensar a propria ratio do sistema de protecdo as marcas,
dentro de uma Otica que compreenda os fendmenos marcarios do ponto de vista de
regulacdo da concorréncia, sem, porém, um direito de exclusiva “engessado” e

irrefletido. O tema carece de maiores estudos.
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