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1. O Sistema Brasileiro de Propriedade Intelectual

A propriedade intelectual, de maneira geral, compreende os direitos reais sobre certos bens incorpóreos ou imateriais.

Dentre tais bens imateriais, podem-se identificar duas classes distintas: a das criações intelectuais (pertencentes a seus criadores) e a dos sinais distintivos (pertencentes às empresas).

A Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/96) divide as criações industriais em patentes e desenhos industriais, enquanto que os sinais distintivos são consubstanciados pelo título “Das Marcas”, o qual apresenta diversas subdivisões.

Para o estudo do Caso Prickets, faz-se necessária a análise das principais subdivisões do conceito de marca.

2. Conceito de Marca

O conceito de marca não é pacífico, existem diversas conceituações, cada uma com um olhar distinto em relação ao termo. 

Neste sentido, conforme sugere Maitê Cecília Fabbri Moro, quatro diferentes correntes se destacam: “A primeira considera o caráter evocativo da procedência do local que vende o produto. A segunda, o caráter da distintividade das mercadorias de um produtor, em relação a outro, para sua identificação. A terceira caracteriza-se pela conjugação da primeira e da segunda correntes; em outras palavras, mescla o caráter de indicação de origem e o caráter distintivo na definição da marca. É considerada uma tese mista. E a quarta, e última corrente, acrescenta à tese mista a atratividade e conservação da clientela
.”
A Lei de Propriedade Industrial, por sua vez, apresenta o seguinte conceito em seu art. 122:

“Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.”

A Lei, ao considerar passível de registro como marca somente “os sinais distintivos visualmente perceptíveis”, optou por uma definição negativa do termo. Desta forma, tem-se como descartados todos os sinais não previstos por lei e aqueles que não sejam distintivos e visualmente perceptíveis.

Tendo em vista o conceito definido legalmente, algumas categorias servem para distinguir os inúmeros “sinais distintivos visualmente perceptíveis”.

3. Marca: A Forma

3.1. Nominativa

Caracterizada por letras, algarismos romanos ou arábicos, nomes, combinações de palavras, ainda que forme nomes de fantasia. As letras e algarismos são usualmente grafados de modo diferenciado, em perspectiva, ou formando figuras geométricas.

3.2. Mista ou Composta

Distingue-se pela combinação de elementos nominativos, grafados de forma estilizada, e elementos figurativos, sendo que a parte nominativa da marca não pode ser utilizada  separadamente.

3.3. Figurativa

Trata-se de um sinal que combina desenho com qualquer símbolo representativo de uma figura.

3.4. Tridimensional

Constituída de forma particular, tendo em vista o produto ou seu invólucro.

4. Marca: A Natureza

4.1. Marca de Indústria e Comercio 

São comumente utilizadas diretamente em rótulos, recipientes e mercadorias.

4.2. Marca de produto ou Serviço

Utilizada por profissionais autônomos, empresas ou qualquer outra entidade para distinguir seus serviços ou atividades.

4.3. Marca de Certificação

Certifica a conformidade de determinado produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas.

4.4. Marca Coletiva

Tipo de marca normalmente utilizada por associação de empresas ou por sindicatos para distinguir os produtos ou serviços utilizados pelo grupo.

4.5. Marca de Alto Renome

Muitas vezes confundida com a Marca Notoriamente Conhecida, a marca de alto renome, desde que registrada no Brasil, gozará de proteção especial, em todos os ramos de atividade (Art. 125 da lei de Propriedade Industrial).

4.6. 
Marca Notoriamente Conhecida
Independentemente de estar registrada no Brasil, garante tutela especial para o ramo de atividade para o qual está classificada, conforme art. 126 da Lei de Propriedade Industrial.

5. Violação ao Direito de Marca

A violação ao direito de marca normalmente se dá por meio da reprodução ou da imitação.

No caso da reprodução, há uma cópia, ainda que parcial ou com acréscimo de outras marcas já registradas, a fim de assinalar produtos ou serviços semelhantes.

A imitação, por sua vez, trata-se do ato de se assemelhar fonética e graficamente marca registrada por terceiro, a fim de assinalar produtos ou serviços semelhantes. Para que se configure a imitação, faz-se necessária a ocorrência de indução do consumidor em erro, dúvida ou confusão em relação aos produtos ou serviços em questão.

6. Procedimentos legais Contra a Violação

A Constituição Federal, em seu art. 5°, inciso XXIX, assegurou “a proteção à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.

Na mesma linha, a Lei Propriedade Industrial previu uma série de crimes que se configuram em razão das violações de marcas, títulos de estabelecimentos, sinal de propaganda, dentre outras hipóteses.

Muito mais utilizada, porém, é a ação de nulidade, prevista no art. 173 da Lei de propriedade industrial. Por meio desta ação o INPI, ou qualquer pessoa com legítimo interesse, pode almejar, inclusive liminarmente, a suspensão dos efeitos do registro e uso da marca.

Serão réus da ação o titular do registro da marca, assim como o INPI, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, quando este não for autor, sendo que a competência para julgamento da ação é da Justiça Federal.

Deve-se atentar, ainda, ao prazo prescricional da mencionada ação, qual seja: cinco anos a contar da data da concessão do registro.

*Anexo preparado com a colaboração de Tiago de Castilho Munoz.


� Maitê Cecília Fabbri Mori, Direito das Marcas: Abordagem das Marcas Notórias na Lei 9.279/1996 e nos Acordos Internacionais, São Paulo, 2003, p. 29.
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