Criando uma marca

Uma introducéo as marcas
para pequenas e médias empresas

Série Propriedade WIPO

Intelectual para Empresas WORLD
INTELLECTUAL PROPERTY

Numero 1 ORGANIZATION



Publicacoes da série
“Propriedade intelectual para Empresas”:

1.

Criando uma marca:

Uma Introdugédo as Marcas Registradas e Marcas
Comerciais para Pequenas e Médias Empresas.
Publicacao n° 900.1 da OMPIL.

. A beleza exterior:

Uma Introdugéo ao Desenho Industrial para Pequenas
e Médias Empresas. Publicacdo n° 498 da OMPL

. Inventar o futuro:

Uma Introdugéo as Patentes para Pequenas e Médias
Empresas. Publicacdo n°. 917.1 da OMPIL.

A expressio criativa:

UmaIntroducéo ao Direito de Autor e Direitos Conexos
para as Pequenas e Médias Empresas. Publicacdo
No. 918 da OMPI.

. Em boa companbhia:

A gestdo de questdes de propriedade intelectual em
acordos de franchising. Publicacdo No. 1035 da OMPI.

Todas as publicacdes estao disponiveis, gratuitamente,
para download, no site: www.wipo.int/freepublications



Criando uma marca

Uma introdugéo as marcas

para pequenas e médias empresas

Série Propriedade
Intelectual para Empresas
Numero 1

WIPO

WORLD
INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION



O usuério pode reproduzir, distribuir, adaptar, traduzir e exibir
publicamente esta publicagéo, inclusive com fins comerciais,
sem autorizagdo expressa, sempre e quando o conteddo
for acompanhado pela notificagdo de que a OMPI é a sua
fonte e que qualquer modificagdo do contetudo seja indica-
da claramente.

Adaptacdes/tradugdes/derivagcdes ndo podem exibir qualquer
emblema oficial ou logo, a ndo ser que tenham sido expressa-
mente aprovadas e validadas pela OMPI. Por favor, contate-nos
via nosso site para obter autorizagéo.

Em qualquer obra derivada, por favor, inclua o seguinte aviso:

“O Secretariado da OMPI isenta-se de qualquer responsabi-
lidade ou obrigagédo quanto a transformagéo ou tradugéo do
conteudo original.”

Quando os contelidos publicados pela OMPI, tais como ima-
gens, graficos, marcas registradas ou logos, séo propriedade
de terceiros, os usuarios desses contelidos sdo responsaveis
por obter as devidas licengas junto aos detentores de direitos.

Para obter uma cépia dessa licenga, visite:
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/

As designagdes empregadas e a apresentagdo de materiais
em toda esta publicagdo nédo implicam a expresséo de qual-
quer opinido por parte da OMPI quanto ao estatuto legal de
qualquer pais, territorio ou area e suas autoridades, ou quanto
a delimitacdo de suas fronteiras ou limites.

Esta publicagdo ndo tem como objetivo expressar a visédo dos
Estados Membros ou do Secretariado da OMPI.

A mengéo de empresas, produtos ou fabricantes em especifi-
co, ndo implica que sejam avalizadas ou recomendadas pela
OMPI em detrimento de outras de natureza similar que néo
sejam mencionadas.

© WIPO, 2019
Primeira publicagédo 2006

Organizagéo Mundial

da Propriedade Intelectual
34, chemin des Colombettes,
P.O. Box 18

CH-1211 Genebra 20, Suica

ISBN: 978-92-805-3063-6

Coautores: Lien Verbauwhede Koglin,
Nicole Sudhindra, Esteban Burrone and
Gurigbal Singh Jaiya.

Attribution 3.0 IGO
license (CC BY 3.0 1GO)

Foto: iStock.com / © livcool -
© shuoshu - © everythingpossible

Impresso na Suiga



indice

Introducao

As marcas

1. O que éumamarca?

2. Que elementos pode usar
como marca registrada para
distinguir seus produtos
dos demais?

3. Qual adiferenca entre uma
marca registrada (trademark)
e uma marca (brand)?

4. Por que utilizar marcas

registradas

Tipos de Marcas

5.
6.
7.

O que sdo marcas de servico?
O que sdo marcas coletivas?

O que sdo marcas de
certificagdo?

Qual arelacdo entre marcas
registradas, marcas coletivas
e marcas de certificagdo?

Criando uma marca

9.

10.

11.

Por que é importante ter uma
marca registrada forte?

Como ampliar o carater
distintivo de uma marca?

O que ter em conta quando
selecionar ou criar uma marca?

11
14
15

16

16

20

21

22

26

26

Protegendo as marcas

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Como a sua empresa pode
proteger a(s) sua(s) marca(s)?

De que outros instrumentos

legais de que dispoe para proteger

sua imagem de marca ou outros
aspectos de seus produtos?

Por que sua empresa deveria
registrar sua(s) marca(s)?

Que direitos confere o registro
de uma marca?

O registro do nome da empresa/
nome comercial é equivalente
ao registro de marca?

Quais as principais razdes para
rejeitar uma solicitagdo?

Pode-se obter uma marca
gratuitamente ou compra-la de
alguém que ja ndo a necessita?

Como saber se o sinal que
propos é conflitante com a
marca de um concorrente?

Quais os custos associados
com a criacdo e protegdo
de uma marca?

Quem esté autorizado a
solicitar um registro de marca ?

Um agente de marcas é
imprescindivel para solicitar
o registro de uma marca ?

Quanto tempo é necessario
para registrar uma marca?

Como solicitar o registro
de uma marca?

Durante quanto tempo sua
marca registrada é protegida?

29

32

36

37

38

42

43

45

45

45

46

46

47



Criando uma marca

26. Marcas idénticas podem

coexistir? 48

27. E necessario registar qualquer

modificagdo menor de
sua marca? 49

28. O que acontece, se decidir

utilizar sua marca registrada
paraum produto diferente? 49

29. Como proteger a forma de seu

produto? 50

Marcas no exterior 52

30.

O registro de marcas em seu
pafs é valido internacionalmente? 53

31. Deve considerar registrar sua
marca no exterior? 53
32. Como e quando pode registrar
uma marca de sua empresa no
exterior? 53
33. O que é a transliteracdo de uma
marca, e quais seus desafios? 56
Usando uma marca 60

34.

35.

36.

37.
38.

39.

40.

O que significa o “uso” de uma
marca? Qual a sua relevancia
para o titular de uma marca? 61

Pode-se registrar uma marca
sem té-la usado? 62

Sua empresa pode utilizar a mesma
marca para produtos diferentes? 63

Como deve usar sua marca? 64

Pode utilizar a marca de um
concorrente em sua publicidade? 65

O que é um nome de dominio e o
que tem a ver com as marcas? 66

O que deve ter em mente quando
utilizar marcas na Internet? 68

41. Qual o papel de um supervisor

ou coordenador de marca? 69
Comercializando marcas 71
42. Pode licenciar sua marca

para outras empresas? 72
43. Quanto pode esperar receber

pelos royalties de sua marca? 73
44. Qual a diferenca entre uma

licenca exclusiva e nao-exclusiva? 73
45. Deve conceder uma licenca exclusiva

ou ndo-exclusiva de sua marca? 74
46. O que os acordos de franquia

tém a ver com as marcas? 75
47. Harestrigoes quanto a venda de

marcas de uma empresa a outra? 76
48. Outras empresas podem revender

seus produtos registrados sem

autorizacio? 77
Impondo as marcas 80
49. Por que é importante

identificar violagoes? 81
50. Quando uma outra marca

infringe os seus direitos ? 82
51. O que sua empresa deve fazer,

se sua marca estiver sendo

utilizada por terceiros sem

autorizacao? 83
52. Como sua empresa pode evitar

aimportacéo de produtos de

marca falsificados? 85
53. Quais sdo as op¢Oes para

solucionar extrajudicialmente

um processo por violagdo? 85
Anexo - Sites Uteis 87



Introducao



Criando uma marca

Este guia é parte da série de guias sobre a
Propriedade Intelectual para Empresas. Seu
objetivo é explicar por que uma efetiva gestio
de marcas é importante para sua empresa.

A gestdo de marcas deve ser parte integran-
te da estratégia de criacdo de marcas

de toda e qualquer empresa, grande ou

pequena. Com a evolug¢do dos mercados

e da Internet, as empresas tém um maior

numero de oportunidades — e mais lucrati-
vas — de construir marcas de grande valor e

um maior nimero de modelos de negécios

para assegurar a visibilidade da empresa.
Porém, estas oportunidades fazem com

que as empresas necessitem salvaguardar e

alavancar seus direitos de marca, evitando

ao mesmo tempo aviolacdo dos direitos de

marcas de outras empresas.

A estratégia de gestio de marca deve refle-
tir as preocupacoes e condi¢oes da empresa,
seu mercado alvo e seu setor de atuacio.
Deve, também, levar em conta aspectos

legais, bem como aspectos praticos, tais

como um or¢amento adequado, a divisdo

deresponsabilidades entre os trabalhadores

daempresa e os fornecedores de servigo de

marca externos, capacidade de tolerdnciaa

riscos, seguros, a relacdo com vendedores,
com franqueados, distribuidores, etc. Deve

também estar em harmonia com os planos

de marca e de inteligéncia competitiva,
com vista a assegurar o sucesso em um

mercado altamente competitivo.

Este guia tem como objetivo auxiliar as

diferentes partes interessadas de uma em-
presa, especialmente empreendedores e

proprietarios/gestores de pequenas e médias

empresas (PMEs), a entenderem como:

criar novas marcas que atraiam ou sus-
citem o interesse do consumidor, e que
sejam respeitadas pelos concorrentes;
proteger sinais, slogans publicitdrios,

lemas ou outros componentes chave
de uma utilizagdo ndo-autorizada
por terceiros;

evitar os riscos de infracdo as marcas

de terceiros;
monitorar ativamente as marcas dos

concorrentes;

tirar o maximo proveito de suas mar-
cas para uma estratégia de marcas
reforcada; e

transcender as fronteiras nacionais

e regionais, gracas ao Sistema de
Madri, para o Registro Internacional
de Marcas.

Este guia fornece uma introdugéo relati-
vamente completa sobre as marcas, mas
também indica onde encontrar informa-
¢6es complementares sobre alguns pontos.
Vocé podera consultar todas as demais
publicacoes da OMPI citadas neste texto,
no site www.wipo.int/publications, e pode-
ra acessar a plataforma de aprendizado
online IP PANORAMA™: www.wipo.int/
sme/en/multimedia. Estes recursos estdo
disponiveis gratuitamente. Contudo, este
guia e os demais materiais de outras dreas
néo sio substitutos de um aconselhamento
legal profissional.

Convidamos as institui¢des nacionais e lo-
cais aproduzirem suas proprias adaptagoes
e tradugoes deste guia. Alids, todos podem
fazé-lo. Este material estd disponivel sob
uma licenca Creative Commons. Assim,
néo é necessario requerer qualquer tipo de
autorizacdo para traduzi-lo ou adapta-lo.
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Criando uma marca

1. O que é uma marca?

Uma marca é um sinal que identifica e

distingue, no mercado, os produtos de uma

empresa daqueles de outra empresa. Estes

produtos podem ser bens ou servicos. Em

alguns paises, o termo “marca” (“trade-
mark”) é utilizado parabens, ao passo que os

sinais para servigos sdo chamados “marcas

de servico” (“service marks”). Neste guia,
usaremos o termo “marca” (“trademark”),
e “marca de servigo” (“mark”) de maneira

geral para designar sinais para ambos pro-
dutos e servicos.

2. Que elementos pode usar
como marca para distinguir
seus produtos dos demais?

Qualquer sinal capaz de distinguir bens ou
servigos pode ser usado como marca, sejam
palavras, nomes, letras, numerais, desenhos,
imagens, formas, cores, rétulos ou qualquer
combinacao destes. Namaior parte dos paises,
lemas, slogans publicitdrios e titulos podem
também constituir uma marca registrada.

Um numero cada vez maior de paises

também permite que se registrem marcas

néo-tradicionais, como uma unica cor, si-
nais tridimensionais (formas de produtos

ou embalagens), imagens em movimento,
hologramas, sons, odores, gestos, sinais

tateis (feeling or touch) e marcas fluidas ou

mutantes. Porém, marcas ndo-tradicionais

sdo raras e muitos paises limitam o que

pode ser registrado como marca, permi-
tindo, geralmente, apenas sinais que sejam

perceptiveis visualmente ou que possam ser

representados graficamente.

3. Qual a diferen¢a entre uma
marca registrada (trademark)
e uma marca (brand)?

Muitos confundem os conceitos de “mar-
ca registrada” e “
marca tem uma acep¢do muito mais
abrangente e se refere & imagem de pro-
priedade visual, emocional, racional e cul-
tural que os clientes associam com uma
empresa ou produto. As marcas registra-
das sdo um elemento vital de uma mar-
ca, mas uma marca incluira, geralmente,
outros elementos, tais como o design, a
imagem comercial, os slogans, simbolos e
sons, bem como o conceito, a imagem e
areputagdo que conectam os consumido-
res com produtos em especifico.

marca’. O conceito de

Por exemplo, a palavra MERCEDES-BENZ’
e a estrela de trés pontas sdo marcas regis-
tradas usadas para identificar o fabrican-
te alemao Daimler AG. A marca Mercedes
engloba os carros, a tecnologia, o design
inovador, as marcas registradas e o senti-
mento de associagdo do consumidor com
uma imagem de qualidade e luxo.
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Exemplos de marcas registradas

Uma marca registrada composta
apenas por palavras, letras, niimero
ou uma combinacio destes

Este tipo de marcaregistrada fornece a seu

titular uma protegao ampla, porque permite

limitar o uso, por parte de competidores, de

qualquer versdo figurativa da marca regis-
trada que seja similar e cause confuséo, para

os mesmos tipos de produtos e servigos. As

palavras e/ou letras ou niimero estéo, por

si s6s, protegidas.

Exemplo: YAHOO!" estd registrada como
marca que consiste em uma tinica palavra.

Uma versao estilizada de uma
marca verbal

Se o proprietario deuma marcaregistrada
desejar proteger ndo sé os caracteres, mas
também o design, a cor ou outro elemento
distintivo, uma forma especial de marca
registrada serd necessdria. Este tipo de
marca é comumente designada como marca
registrada de “design e palavras”. Porém,
se houver qualquer mudanca na imagem,
o registro perde, em certa medida, sua
aplicacdo, posto que aquela pertence ao
mesmo registro (ver também n° 37 sobre
como usar uma marca registrada com um
design, cor ou fonte especifica).

Exemplo:YAHOO! também tem a sua forma
estilizada registrada

YaHoO!

Reproduzido com a permisséo da
Yahoo! Inc. ©2011 Yahoo! Inc.
YAHOOQ!® e o logotipo YAHOO!® sdo
marcas registradas da Yahoo! Inc.

Marcas registradas puramente
figurativas

Uma marca registrada pode ser composta

por apenas um logo. Nestes casos, nido se
incluem palavras.

L1

“HELLO KITTY®” personagem
propriedade da empresa japonesa
Sanrio Company, Ltd.

O logotipo PENGUIN® é uma marca
registrada da Penguin Books Limited e
foi aqui reproduzida com sua
autorizacéo.
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Marcas registradas que incluem
elementos figurativos e palavras

Por vezes, letras, niimeros e slogans que
carecem de cardter distintivo podem
ser dificeis de registrar isoladamente (ver
n°17), mas podem ser protegidos se regis-
trados em conjunto com um elemento
figurativo distintivo.

© 1986 WWF-World Wide Fund for Nature

(Anteriormente World Wildlife Fund)
WWEF® Titular da marca registrada.

A marca registrada OCEAN SPRAY® e seu
logotipo séo marcas registradas da Ocean
Spray Cranberries, Inc.

10

vv
TATA

Reproduzido com a permisséao da Tata Sons
Ltd, proprietarios da marca registrada e dos
direitos autorais do logotipo TATA®.

[1)

P B
i'm lovin' it
MCDONALD’S®

Utilizado com a autorizag@o da McDonald’s
Corporation.

VW® e VW no interior do circulo sdo marcas
registradas da Volkswagen AG.
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Marcas registradas nao-tradicionais

As marcas registradas baseadas em uma
Unica cor, aparéncia, forma, som, odor, sabor
e textura sdo muitas vezes dificeis (e, na
maior parte dos paises, impossiveis) de serem
registradas. H4, contudo, alguns poucos
exemplos deste tipo de marcas registradas
que foram aceitas em alguns paises.

Marca de cor unica:

KRAFT® Foods registrou a marca da
cor Lilac per se para seu chocolate e
produtos derivados em muitos paises.

Marca registrada tridimensional
(forma do produto e embalagem):

O formato distintivo da garrafa de
Ketchup HEINZ® é uma marca
registrada da H.J. Heinz Company
e afiliados.

4. Por que utilizar marcas
registradas?

« As marcas registradas ajudam os
consumidores aencontrarem os seus
produtos. Ajudam a distinguir seus
produtos (ou servicos) daqueles de seus
concorrentes, e ajudam aidentificar sua
empresa como fonte daquele produto
que leva a sua marca.

« As marcas registradas sio um dos
melhores e mais eficazes instru-
mentos de comunicagéio. Sdo um
instrumento poderoso para cativar
a atencéo do cliente e fazer com que
seu produto sobressaia. Podem reunir
em um s6 simbolo todos os atributos
intelectuais e emocionais e transmitir
uma mensagem sobre sua empresa,
sua reputacgdo e seus produtos, sobre
o estilo de vida de seu consumidor alvo,
suas aspiracgoes e desejos. As marcas
registradas também déo a possibilidade
de que sua empresa possafazer um uso
mais efetivo da Internet (ver Nos. 39 e 40).

« As marcas registradas sio a base
para construir uma imagem de
marca e uma reputacao. Permitem
que os consumidores fundamentem
suas decisdes de compra naquilo que
ouviram, leram ou experimentaram
eles préprios. Criam uma relacdo de
confianca que pode permitir a criagéo
de uma clientela leal e assim reforcar
o0 bom nome de sua empresa. Os con-
sumidores, habitualmente, desenvol-
vem um apego emocional com certas
marcas, baseado em um conjunto de
qualidades desejaveis de um produto,
embutido naqueles etiquetados com
certa marca. As marcas registradas

1
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também incentivam as empresas a
investirem na manuten¢io ou na me-
lhoria da qualidade de seus produtos,
de forma a manter ou melhorar sua
reputacédo. Para maiores informacdes,
ver IP PANORAMA™ Médulo 02, Ponto
de aprendizagem 1.

As marcas registradas auxiliam a
evitar que os clientes se confundam.
Asmarcas protegem os consumidores
ao indicar (a) a origem dos produtos e
(b) um nivel constante de qualidade.
Ajudam os consumidores a decidirem
se compram novamente um produto ou
néo. Se um produto fabricado parauma
marca em particular apresentar um
defeito, os consumidores disporao de
informacoes precisas sobre sua origem
(sobre o fornecedor ou o fabricante).
As marcas registradas sido um dos
mais valiosos e duradouros ativos
comerciais. Podem durar muito tempo
efornecer, assim, uma vantagem com-
petitiva de longo prazo a sua empresa.
Tém um valor que vai mais além da
atividade principal de sua empresa,
preparando, muitas vezes, o caminho
para a expansdo de seu negécio a ou-
tros produtos. Podem ser licenciadas
ou comercializadas, fornecendo assim
uma fonte adicional de recursos, gracas
aos royalties (ver n° 42 e 43); sio um
elemento fulcral em acordos de fran-
quia (ver n°46); podem ser vendidas
conjuntamente ou separadamente
de sua empresa (ver n°47). As marcas
registradas contribuem para um maior
volume de vendas e margens de lucros
mais elevadas. Além disso, podem
ser utilizadas como garantia para a
obtencédo de financiamento. Podem

também ser usadas para planejamento

tributério, transferindo-as a uma em-
presaholding (em jurisdi¢oes de baixa

tributagéo) que cobram das empresas

operadoras (em jurisdi¢gdes de maior
tributacéo) taxas de royalty pelo uso

damarcaregistrada.

Roétulo da GUINNESS® Foreign Extra
Stout de Diageo Ireland.

Marcas registradas fortes facilitam

a contratacao e a manutencio de

funcionarios. As pessoas preferem

trabalhar para uma marca ou uma

empresa que sejam populares e que

gozem de boa reputacdo.

« As marcas sio uma das principais

emais eficazes armas contra a con-
corréncia desleal. As marcas déo a

possibilidade as empresas de impedi-
rem que seus concorrentes utilizem

sua marca sem autorizacio (ver n°
15). Além disso, podem ser utilizadas

paraimpedirimportagées em paralelo

(ver n° 48) e impedir a importacéo de

produtos falsificados (ver n° 15 e 52).
Podem permitir também que terceiros

utilizem sua marca registrada como

nome de dominio (ver n° 39).
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O valor das marcas registradas

Uma marca selecionada com cuidado
e mantida com esmero € um ativo
comercial valioso para muitas
empresas. Pode ser até mesmo o
ativo mais valioso. A GOOGLE?®, é
considerada a marca mais valiosa

do mundo, com um valor estimado

de 229 bilhdes de ddlares, seguida
pela APPLE®, com um valor estimado
de 228 bilhdes de ddlares, e pela
Microsoft®, estimada em 121 bilhdes’.
O valor estimativo de outras marcas
famosas, como a AT&T®, o Facebook®
e a VISA® ultrapassa os 100 bilhdes
de ddlares para cada uma.

Isso se deve ao fato de que os
consumidores valorizam as marcas
registradas, suas reputagdes, suas
imagens e o conjunto de qualidades
desejaveis que associam as marcas
registradas. Os consumidores

estéo dispostos a pagar mais por
um produto de uma marca que
reconhegam e que considerem a
altura de suas expectativas. Portanto,
o simples fato de possuir uma marca
registrada com uma boa imagem

e reputacdo da as empresas, uma
vantagem competitiva.

[ ., —
— - . E—
L] E— e e —
— -
—-— - - - -
e I —— — - _ﬁ

Cortesia: IBM® Deutschland GmbH

BrandZ Top 100 das marcas globais mais
valiosas, 2016.

Lista de verificacao

Disp6e de uma lista organizada
com todos os elementos passiveis
de protecao de sua marca,
incluindo marcas registradas,
imagem comercial e/ou formas
de seus produtos? Analise a
informacao disponivel

nas proximas secdes para
assegurar-se de que dispoe de
uma lista completa de seus ativos
passiveis de serem protegidos.
As marcas comerciais sao um
valioso ativo comercial. As
marcas comerciais fazem mais do
que apenas distinguir os produtos
entre si: elas constroem a imagem
de sua marca. Podem dar-lhe
uma vantagem comparativa e
permitir-lhe proteger-se contra

a concorréncia desleal.

¢ As marcas registradas sao

protegidas por lei, para apoiar

a sua fungéo de distinguir entre
diferentes produtos e servicos de
diferentes empresas, evitando que
os consumidores se confundam
quanto a proveniéncia destes.
Desta forma, a lei sobre as marcas
também assegura que o proprietario
da marca (e ndo um concorrente
que a imite), gozara dos beneficios
associados a um produto.
Maiores informacoes, ver IP
PANORAMA™ Médulo 02,

Ponto de Aprendizagem 1.
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Marca
\/

Indica a origem
comercial dos
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—

Marca coletiva

Marca de servico
\/

Indica a origem
comercial dos
servicos

Indica
adequagao
aos padroes

—

Marca de certificacao
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5. O que sao marcas de servi¢co?

Como dito anteriormente, algumas juris-
di¢oes fazem uma distin¢éo entre marcas
registradas e marcas de servico. Ambas
sdo sinais distintivos. As marcas regis-
tradas distinguem os produtos (bens) de
uma empresa daqueles de outras, enquanto
que as marcas de servi¢o desempenham o
mesmo papel quanto aos servicos. Estes
podem ser de qualquer natureza, tais como
servigos financeiros, bancarios, de viagem,
de publicidade e de buffet, apenas para citar
alguns. Legalmente, ndo hd diferenca entre
os termos: as marcas de servico podem ser
registradas, renovadas, canceladas, concedi-
das elicenciadas sob as mesmas condic¢oes
que as marcas. As marcas de servigo sdo
denominadas, com frequéncia, marcas
de conveniéncia, posto que alguns paises
néo reconhecem o termo marca de servico.

Exemplo:

NatWest

Reproduzido com a autorizagé@o do National
Westminster Bank Plc.

Marcas notoriamente
conhecidas

As marcas notoriamente
conhecidas sdo aquelas assim
consideradas pela autoridade
competente do pais em que se
busca a prote¢do de uma marca
registrada. Qualquer marca pode,
com o tempo, tornar-se uma “marca
notoriamente conhecida”. Estas
beneficiam-se, geralmente, de
protecao adicional. Por exemplo,
marcas notorias podem ser
protegidas até mesmo se ndo

forem registradas (ou néo forem
utilizadas) em um territério dado.
Além disso, as marcas registradas
sé@o, de maneira geral, protegidas
contra marcas similares que
induzem a confusao, apenas se
estas ultimas forem usadas em
produtos idénticos ou similares, ao
passo que as marcas notérias sdo
protegidas contra marcas similares
que induzem a confusao até mesmo
para produtos que ndo sao similares,
respeitando-se alguns requisitos. O
objetivo dessa protecao adicional &
evitar que empresas se aproveitem
da reputagdo de uma marca notéria
e/ou causem danos a reputagéo e ao
bom nome desta.

Normalmente, cabe ao proprietario
da marca registrada provar que sua
marca é notdria junto ao publico
consumidor de um territério em
particular. Ha alguns paises que
oferecem a possibilidade de buscar
o reconhecimento do status de
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marca notdria por via administrativa,
ou judicial. Recomenda-se: (a)
registrar suas marcas notorias, ao
menos as relativas aos produtos

e servicos mais relevantes; (b)
opor-se ao registro dessa marca
pela concorréncia; e (c) conservar
provas do uso e da reputacéo de
suas marcas registradas, tais como
registros de resultados de vendas,
campanhas publicitarias, relatérios
anuais e mengoes de terceiros.

Exemplo: imaginemos que
WONDERCOLA seja uma marca
famosa de refrigerantes. A
Wondercola Inc. podera usufruir

do beneficio de impedir outras
empresas de usarem uma marca
registrada idéntica ou similar que
induza a confusdo nos paises em
que marcas notorias gozam de
uma protecéo reforcada e onde sua
marca registrada de refrigerantes
seja notoria. A protegcdo também
estara disponivel para produtos e
servigos néo relacionados. Portanto,
se uma empresa decidir vender
computadores ou 6culos de sol
utilizando a marca registrada
WONDERCOLA, devera requerer a
autorizagé@o da Wondercola Inc. ou
correr o risco de ser processada por
infringir os direitos de marca.

6. O que sao marcas coletivas?

Uma marca coletiva é, em geral, detida
por uma associac¢io ou cooperativa cujos
membros podem utilizar a marca coletiva
para vender seus produtos. A associagéo,
via de regra, estabelece um conjunto de
critérios para o uso coletivo da marca
(critérios de qualidade, por exemplo) e
permite que empresas individuais a utili-
zem, se cumprirem com tais requisitos. As
marcas coletivas podem ser uma maneira
eficiente de comercializar em conjunto os
produtos de um grupo de empresas que o
fariam dificilmente pelos canais tradicionais
de distribuicéo.

7. O que sao marcas
de certificacao?

Asmarcas de certificacao sio atribuidas
para o cumprimento de padrdes definidos,
mas néo estao limitadas anenhum tipo de
filiagdo. Os padroes definidos podem ser
relativos ao tipo ou qualidade de produtos e
servicos, condicdes de trabalho e producéao
ou desempenho, classes de individuos pro-
duzindo ou desempenhando uma atividade,
a zona de procedéncia, etc. O detentor de
uma marca de certificacdo podelicencia-la
aoutros paraidentificar que seus produtos
cumprem com os padrdes definidos, e que
a marca pode ser utilizada por qualquer
empresa cujo produto também os cumpra.
A mensagem veiculada por uma marca de
certificacdo é que os produtos foram exa-
minados, testados, inspecionados, ou de
alguma maneira verificados por uma pessoa
que néo é aquela que o produziu, gracas a
métodos definidos pelo certificador/detentor
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da marca. Um importante requisito para
marcas de certificacdo é que a entidade
que requer o registro deve ser considerada

“competente para certificar” os produtos em
questédo. De maneiralégica, o certificador/
detentor pode néo aplicar a certificacdo
para comercializar seus préprios produtos
ou servicos.

Em muitos paises, a principal diferenca

entre uma marca coletiva e uma marca de

certificagdo é que esta ltima apenas pode

ser utilizada por um grupo especifico de

empresas, por exemplo, membros de uma

associacdo. As marcas de certificacéo, por

sua vez, podem ser utilizadas por todos os

que cumprirem com os padrdes determina-
dos pelo detentor da marca de certificacéo.
Nem todos os paises oferecem as duas op-
¢des. Por isso, uma marca coletiva em um

pais pode vir a ser obrigada a registrar-se

como marca de certificagdo em outro pais,
e vice-versa.

Exemplo: A Australian Wool Innovation
Ltd (AW]) e seus associados sio proprie-
tarios da WOOLMARK" marca registrada
(certificagdo). AWOOLMARK" é o simbolo
que assegura a qualidade dos produtos,
de que séo feitos com 100% de 14 nova, em
conformidade com as especificagdes de
desempenho estritas estabelecidas pela
AWI. Estdregistrada em mais de 140 paises
elicenciada para fabricantes que respeitam
os padroes de qualidade.

WOOLMARK

Cortesia: Australian Wool Innovation (AWI)
e associados.

Indicacdes geograficas

Pode néo ser possivel registrar

uma marca que inclua termos

ou sinais geograficos, se forem
geograficamente descritivos (ver n°
15). E importante saber isto, quando
escolher a marca registrada de seus
produtos. Varios paises abordam
diferentemente as indicacoes
geograficas (IG), como referido
abaixo. Por isso, tenha cuidado se
desejar utilizar uma marca registrada
que seja geograficamente descritiva.

Uma IG é um sinal utilizado em
produtos que tém uma origem
geografica especifica e possuem
qualidades, caracteristicas ou
reputacdo que podem ser atribuidas
a seu territorio de origem. Essa
marca pode ser utilizada por todos
0s que produzem em uma area
designada pela IG e cujos produtos
tém qualidades especificas em
comum. A denominagao de origem
(DO) é um tipo especial de IG.
Consiste, de forma geral, em uma
denominagéo geografica ou uma
designacao tradicional utilizada em

17
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produtos que detém qualidades ou
caracteristicas especificas e que
sdo exclusivamente ou devidas
essencialmente ao ambiente
geografico em que séo produzidos,
incluindo fatores humanos ou
naturais.? O registro internacional
de denominagdes de origem &
regido pelo Acordo de Lisboa relativ
o a Protegao das Denominagdes
de Origem e seu registro
internacional, administrado

pela Organizacdo Mundial da
Propriedade Intelectual (OMPI).

Exemplo: A marca coletiva
MELINDA® ¢ utilizada por 5.200
membros de 16 cooperativas
produtoras de macas que atuam

no Valle di Non e Valle di Sole
(Italia) e que criaram o Melinda
Consortium. Além disso, em

2003 a marca coletiva MELINDA®
recebeu o reconhecimento de sua
Denominacgao de Origem Protegida.

Cortesia do Melinda Consortium

2 Artigo 2° do Acordo de Lisboarelativo a Protegao

das Denominacdes de Origem e seu registro
internacional.

Em alguns paises, a protecao
das IGs e DOs esta disponivel
por intermédio de marcas
coletivas ou de certificagéo.
Outros paises dispéem de um
sistema especifico de protegcéo
sui generis para esse proposito.

Exemplos: Segundo a lei japonesa,
no caso de alguns produtos, os
nomes geograficos podem ser
registrados como marcas coletivas,
se forem produtos notorios de uma
area geografica em especial. Por
exemplo, o KOBE BEEF®, registrado
como uma marca coletiva regional
no Japao e utilizada por empresas
que atendem a padrdes especificos
de certificacdo quanto a seus
animais e que estejam situadas

na regiao da prefeitura de Hyogo,
no Japao.

Na india, a palavra cha
DARJEELING® e seu logotipo
estéo registrados como marcas de
certificagdo, conforme a lei sobre
as marcas registradas da india, e
também estao registradas como IGs
segundo essa protec¢ado sui generis.
O sistema de protegao sui generis
concede uma protecao reforgada
ao impedir que os concorrentes
utilizem esse nome, ainda que nao
induza a confus@o. Por exemplo,
o sistema indiano impede que
qualquer outra empresa utilize o
nome DARJEELING® até mesmo
para produtos vendidos como
“Cha tipo Darjeeling”. O consumidor
entenderia que este produto ndo
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é o cha DARJEELING® real, mas

0 uso da marca dessa maneira

nao é permitido, ja que a palavra
DARJEELING® pode apenas ser
utilizada por empresas autorizadas.

Nenhum sabor é mais fino

Ha paises que dispdem de leis
diferentes quanto a protecao de IGs
e DOs em funcéo das categorias
especificas de produto (por
exemplo, uma protecao sui generis
dos produtos agricolas e géneros
alimenticios, também dispde de
leis contra a concorréncia desleal e
de marcas registradas para outros
produtos), ou até mesmo para

IGs e AOs (por exemplo, o uisque
escoces, as facas Solingen, ou os
relégios suigos). Mais informacgdes
sobre a protegéo de IGs e AOs
estdo disponiveis no site da OMPI,
no endereco www.wipo.int/ geo_
indications e www.wipo.int/ lisbon.

Exemplo: o PARMIGIANO
REGGIANO® ¢ reconhecido e
protegido por uma Designacgao

de Origem na Uni&o Europeia,

por seu sistema sui generis, ao
passo que nos Estados Unidos da
Ameérica, que ndo tém um sistema
separado sui generis, o nome e o
logo PARMIGIANO REGGIANO®
estéo registrados como marcas

de certificagdo. O logotipo pode
ser usado apenas por queijo
certificado como tendo sua origem
na zona geografica delimitada do
PARMIGIANO REGGIANO® na
Itélia (Parma, e Reggio sdo as duas
principais regiées) e cumprem com
as especificagdes relevantes.

PRRAMIGIAND
REGLIAND

Cortesia do Consorzio del Formaggio
Parmigiano-Reggiano


http://www.wipo.int/ geo_indications
http://www.wipo.int/ geo_indications
http://www.wipo.int/ lisbon

Criando uma marca

8. Qual a relacao entre marcas
registradas, marcas coletivas
e marcas de certificacao?

Setodos estes trés tipos de marcasindicam a

origem de bens, as marcas registradas iden-
tificam a origem comercial dos produtos, ou

aempresa fabricante, ao passo que as mar-
cas coletivas e de certificacdo identificam

a associagdo ou certificagdo dos produtos.
Em outras palavras, um produto pode ter
uma marca registrada de uma empresa e

ao mesmo tempo ter uma marca coletiva

ou de certificagdo. Assim sendo, ainda que

sua empresa possa se beneficiar com uma

marca coletiva ou de certificacédo, deve

assegurar-se de que a marcaregistradade

sua empresa continua a ser a prioridade.
Esta é a iinica marca que vincula a sua

empresa ao produto.

Exemplo: INTERFLORA® é uma marca in-
ternacional que vincula floristas de todo o

mundo de forma a fornecer a seus clientes

flores provenientes de floristas locais, gra-
¢as a um sistema centralizado. No cerne

da marca INTERFLORA® estd sua marca

coletivaINTERFLORA’, usada por todos os

floristas. Seus membros utilizam suas mar-
cas comerciais e demais marcas, mas sempre

incluem a marca coletiva INTERFLORA®
em seus sites, lojas, publicidade, etc., para
mostrar sua afiliacdo a rede.

20

Lista de verificacao

Faca um inventario de suas
marcas registradas. Revise cada
uma das suas marcas e identifique a
que tipo correspondem cada uma.
Esta utilizando todas as marcas
a disposicao de sua empresa?
Identifique os tipos de marcas
(marcas registradas, marcas de
servigo, marcas de certificagdo

ou marcas coletivas) e IGs ou AOs
com as quais sua empresa pode
se beneficiar e incorpore-as a
estratégia de marca geral.
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9. Por que é importante ter uma
marca registrada forte?

A lei sobre as marcas confere protecdo as

marcas registradas que tém um carater
distintivo. Este conceito faz referéncia a

facilidade com que os clientes identificam

uma marca com os produtos associados.
Marcas distintivas sio chamadas, por vezes,
de marcas “fortes”. Quanto mais forte for

uma marca, maior sera a probabilidade

de que selhe conceda o registro (ver n°17)

emaior sera a protecio dispensada pelos

tribunais (ver n° 50). Por isso, é importante

entender a diferenca entre marcas inerente-
mente fortes e marcas inerentemente fracas.
Asmarcas propostas podem ser classificadas

em 5 categorias, indo daquelas com maior

carater distintivo (fortes) até aquelas com

menor carater distintivo (fracas).

« Marcas inventadas ou fantasiosas
sdo palavras inventadas, ou sinais,
sem nenhum significado real. Posto
que sdo fruto da sua imaginagdo, um
concorrente que venda o mesmo pro-
duto néo terd nenhuma justificativa
parautilizar a mesma marca ou similar.
As marcas fantasiosas sdo as marcas
mais fortes, posto que tém as maiores
possibilidades de obter um registro. O
desafio, porém, é que, geralmente, os
profissionais do marketing ndo gostam
deuséa-las. As marcas fantasianio ddo
ao consumidor nenhuma ideia sobre o
produto vendido, e pode parecer-lhes
mais dificil lembrar da palavra ou asso-
ciar amarca com o produto. E possivel
que tenha que envidar mais esforcos
(ouseja, incorrer em maiores gastos) de
publicidade de seu produto. Uma vez
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estabelecidas, porém, essas marcas tém
um enorme poder. No final, até mesmo
asuaequipe de marketing vai adord-las.

Exemplo:

& Kodak

KODAK® é uma marca registrada
da Eastman Kodak Company.
Cortesia Eastman Kodak Company.

Marcas arbitrarias sdo palavras e
sinais que possuem um significado,
mas que ndo témrelacdo légica com o
produto que representam. Ainda que as
marcas arbitrarias sejam fortes e faceis
de serem protegidas, os profissionais do
marketing ndo costumam aprecia-las,
nem as marcas fantasiosas, eisso pelas
mesmas razdes — neste caso também
sdo necessarios altos investimentos
em publicidade para criar, na mente
dos consumidores, uma relagédo entre
amarca e o produto. Porém, da mesma
forma que as marcas inventadas ou
fantasiosas, estas também costumam
ter seu registro aprovado.

Exemplo: A palavra SUNNY ou a ima-
gem de um sol para anunciar telefones

moveis. Nao ha nenhuma razéo para

que um concorrente utilize aimagem

de um sol para descrever as funciona-
lidades de produtos relacionados com

telefones moveis.
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« Marcas evocativas sdo aquelas que
dédo a entender a natureza, qualida-
de ou atributos de um produto, sem
descrevé-las. Necessitam que o con-
sumidor utilize suaimaginacéo para
identifica-las. Porém, porque atribuem
qualidades ao produto, possuem um
menor carater distintivo. Por isso, rece-
bem menos prote¢do do que as marcas
fantasiosas ou arbitrarias. Em alguns
paises, uma marca evocativa pode ser
considerada como sendo muito des-
critiva de um produto e, por isso, ndo
ser registrada (ver n° 17). As marcas
evocativas, obviamente, sdo atrativas
para o marketing, porque atuam como
uma forma de publicidade. Do ponto
de vista do registro de marcas, porém,
podem tornar-se um problema. Se sua
marca descreve o produto ou suas ca-
racteristicas, ndo poderd impedir que
outros utilizem as mesmas palavras
paradescrever produtos concorrentes.

Exemplo: A marcaregistrada SUNNY
para comercializar lumindrias sugere
aos clientes que o produto se destina
ailuminar.

» Marcas descritivas sdo marcas que
tdo somente descrevem uma caracte-
ristica do produto em questdo, uma
qualidade, por exemplo, tipo, eficécia,
utilizacdo, formato, quantidade, fim
previsto, valor, matéria prima, origem,
lugar de venda, local da prestacéo de
servi¢o, tempo de producéo, etc. Os ter-
mos descritivos tém um baixo carater
distintivo e ndo estdo qualificados para
protecéo excetuando os casos em que
se possa provar que o carater distintivo
se estabeleceu com o tempo e o uso
extensivo no mercado (ver quadro apés
n° 17 sobre “significacdo secunddria”).
Do ponto de vista do marketing, seria
mais facil, certamente, ter uma marca
que anuncie diretamente o que se esta
vendendo. De maneira geral, porém,
as marcas descritivas ndo podem ser
propriedade de uma empresa, excluindo
assim as demais.

Exemplo: A marcaregistrada SWEET
(doce) sera provavelmente rejeitada
para comercializar chocolates, por
ser descritiva. Seria considerado in-
justo conceder a exclusividade a um
s6 fabricante de chocolates do uso
da palavra SWEET para comerciali-
zar seus produtos. Da mesma forma,
termos qualificativos ou elogiosos
como RAPIDO, MELHOR, CLASSICO
ouINOVADOR, suscitariam objecoes
similares, a ndo ser que sejam parte
de uma marca distintiva.
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« Sinais genéricos sdo palavras ou si-
nais que ddo nome a espécie ou objeto
aque se aplicam. Carecem de qualquer
carater distintivo e ndo sdo passiveis
de receber protecdo como marcas
registradas, porque ao protegé-los, os
concorrentes estariam desprovidos do
direito de referir-se a seus produtos
por seu nome. Quando uma marca
registrada forte é utilizada indevida-
mente, pode acabar por perder seu
carater distintivo com o tempo e tor-
nar-se genérica e, assim, desprotegida
(ver n° 35).

Exemplo: Ninguém pode reivindi-
car o direito exclusivo de utilizar a
palavra CHAIR (cadeira) para uma
cadeira. Igualmente, uma maca
seria um simbolo genérico para co-
mercializar macéas, mas é arbitrario
para comercializar computadores.

E importante notar que para manter uma
marca forte, é necessario utiliza-la de
forma adequada. Vocé deve assegurar-se
de que sua empresa estd usando suamarca
de forma apropriada, parando enfraquecé-la
acidentalmente (ver n° 37).
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A importancia de marcas fortes

e Marcas fortes tém mais
possibilidades de receber um
registro. Gozam de melhor
protegéo contra problemas com
marcas conflitantes ou marcas
suscetiveis de estabelecer
confusdo. Sera mais facil para seus
concorrentes utilizar uma marca
similar a uma marca registrada
fraca, sem que se considere
que ha infragéo.

e As marcas fortes distinguem
claramente seu produto dos
concorrentes. Eles destacam-se
da multiddo.

e O uso de marcas fortes por parte
das empresas é mais efetivo na
promocao da autenticidade e
para promover linhas de produtos.
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10. Como ampliar o carater
distintivo de uma marca?

Quanto mais distintiva for uma marca,
maior sera a prote¢do. Uma marca pode
ser intrinsecamente distintiva ou pode
adquirir caracter distintivo. As marcas
fantasiosas, arbitrarias ou sugestivas sdo
intrinsicamente distintivas e recebem um
alto nivel de protecdo. As marcas descritivas
néo o sdo, e apenas sdo protegidas se obti-
verem uma “significacéo secundaria » (ver
quadro ap6s n° 17). H4 algumas maneiras de
ampliar o caracter distintivo de uma marca:

. Utilize umaletra especial e ndo letras
padréo.

« Identifique e utilize cores especiais.

« Acrescente um logotipo ou elementos
as letras.

Pode-se conceder protegdo a marcas regis-
tradas “simples”, com base na significacéo

secundaria, se forem muito utilizadas com

o passar dos anos, e se a publicidade for bem

feita. Por exemplo, no principio, o trago da

marcaNIKE’ndo poderia ser registrado por
si s, mas, com o passar do tempo, posto

que o traco ganhara uma significagéo se-
cunddria, acabou por tornar-se apto a ser
registrado, o que realmente ocorreu.

NIKE, Inc.

Por outro lado, marcas distintivas podem
perder seu cardter distintivo e tornar-se
genéricas devido ao uso indevido. Por isso,
é crucial manter o bom uso e a execugio
dos direitos (ver n° 37 e 49).

11. O que se deve ter em
conta quando se seleciona
ou cria uma marca?

Como selecionar uma marca de maneira
apropriada? Ndo hd um conjunto de regras
a seguir, mas a lista abaixo pode ser ttil.

« Verifique que nio ha marcas regis-
tradas semelhantes ou que induzam
a confusdo. Pode comecar com uma
simples pesquisa na Internet, seguida
por uma pesquisa de marcas cuida-
dosa (veja como realizar uma busca
de marcas completa, n° 19). Faga-o
néo sé em seu pais, mas também nos
mercados de exportacio relevantes.
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Verifique que o sinal proposto cum-
pre com todos os requisitos legais

para seu registro enquanto marca

(ver razdes para indeferimento de

pedidos, n° 17).

Faca o possivel para selecionar uma

marca registrada forte. Por vezes,
a forca de uma marca € inversamen-
te proporcional a popularidade que

sua marca terd junto a sua equipe de

marketing. Lembre-se, porém, que uma

marca forte serd um instrumento de

marketing forte, a largo prazo. A me-
lhor escolha para garantir direitos de

marca amplos é escolher uma marca

fantasiosa ou arbitrdria.

Evite imitar marcas registradas

existentes. Uma marcaregistrada de

um concorrente ligeiramente alterada

ouuma marcafamosa e notdria escrita

com um erro de grafia tém poucas

chances de serem registradas. Por

exemplo, FRESH & EASY*é umamarca

registrada de uma pequena cadeia de

supermercados nos Estados Unidos da

América. Seria desaconselhavel tentar

abrir uma loja similar utilizando a

marca FRESH AND EZ, ja que seria

provavelmente considerada como simi-
lar e passivel de confusdo com a marca

registrada existente, e por isso, pouco

provavelmente seria registrada, e se

o fosse, seria provavelmente mudada

posteriormente.

Considere as potenciais limitacdes

de registro de marcas que incluam

sinais ou palavras geograficos (ver

n° 17 e quadro apds n° 6).

Assegure-se de que a marca ndo tem
nenhuma conotacio indesejada em
sualingua ouem qualquer daslinguas
dos potenciais mercados de exportagéo.
Verifique se 0o nome de dominio cor-
respondente (ou seja, o endere¢o na
Internet) esta disponivel para registro
(paramaiores informacdes sobre a re-
lagdo entre marcas e nomes de dominio,
ver n° 39). Verifique, também, se os
nomes de usuario correspondentes
nas redes sociais que for usar estdo
disponiveis, por exemplo, no Twitter,
Facebook, LinkedIn, entre outros.
Assegure-se de que sua marca é facil
de ler, escrever, soletrar e de ser
lembrada, e que se adapta a todos os
tipos de meios de publicidade.
Proteja as marcas figurativas.
Quando buscam um produto, os consu-
midores orientam-se, principalmente,
por cores e pela apresentacio grafica. E
por isso que muitas empresas decidem
utilizar um simbolo, um logotipo, uma
forma ou design como marca, combi-
nando-os com uma marca verbal ou
néo. Estes elementos também podem
ser protegidos pelas leis de protecéo
de direitos autorais e de design in-
dustrial. Se contratar um artista para
desenhar seulogotipo, assegure-se de
concluir um contrato que estipule que
deterd os direitos inerentes & marca
(ver quadro abaixo).
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Administrar a criacao
de novas marcas

Quando criar uma nova marca,
coordene todos os elementos
envolvidos, isto &, a equipe de
marketing, de publicidade e relagdes
publicas, bem como a equipe
juridica de sua empresa. Isso
ajudara a conciliar os interesses
conflitantes e a criar uma marca
inventada ou fantasiosa, e ndo uma
marca descritiva. Trabalhar em
sinergia com todas essas areas é
essencial para criar uma estratégia
de marca forte.

Saliente os beneficios da utilizagéo
de uma marca forte, como uma
marca inventada ou fantasiosa, e
focalize-se sobre a estratégia a
longo prazo de seu negdcio. Isto
ajudara sua equipe a encontrar um
equilibrio no desafio de criar uma
nova marca.

Pode ser benéfico terceirizar a
criagdo de sua marca. Para isso,
pode ser necessario contratar um
designer, bem como um especialista
em marcas. Também neste caso,
estes profissionais devem trabalhar
em estreita colaboracao com sua
equipe de marketing e publicidade
para desenvolver uma estratégia
de marca abrangente. E importante
notar que marcas ou logotipos
artisticos séo suscetiveis de serem
protegidos pela lei sobre os direitos
autorais. Quando terceirizar a
criagdo de uma marca, é melhor
solucionar eventuais problemas
relacionados a titularidade dos

direitos autorais no acordo a ser
assinado e/ou assegurar-se de
que os direitos de autor da marca
séo cedidos a sua empresa.

Lista de verificacao

Quao forte é sua marca?
Determine o grau de caracter
distintivo de sua marca em
comparagao com as marcas dos
concorrentes.

Criando uma nova marca.
Coordene a criagcao de uma nova
marca internamente, em conjunto
com os responsaveis pelas areas de
marketing, publicidade e relagdes
publicas, e area juridica para
assegurar-se de que criara uma
marca forte e que sera usada em
todo o seu potencial.

Pesquise. Verifique se a nova marca
esta disponivel, bem como se os
correspondentes nomes de dominio
e de usuério nas redes sociais
também estéo disponiveis (ver n® 19).
Mais informacao. Ver IP
PANORAMA™ Moédulo 02, Pontos
de aprendizagem 1 e 2.
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12. Como sua empresa pode
proteger as sua(s) marca(s)?

Obtém-se a protecéo legal parauma marca

por intermédio dos registros e/ou, em alguns

paises, pelo uso. Obtém-se o registro preen-
chendo asolicitacdo adequada no instituto

de propriedade industrial (em alguns deles,
pode-se fazer a solicitagéo online). Os servi-
¢os de um agente de marca podem ser muito

lteis e em alguns paises sdo obrigatdrios.
Muitos paises protegem também marcas

que sdo utilizadas no mercado, mas que

néo sio registradas. Estes paises, contudo,
garantem uma maior seguranca as marcas

registradas. Por isso, até mesmo em paises

em que as marcas sdo protegidas pelo uso,
recomenda-se que registre as suas marcas

(ver quadro abaixo e o n° 14).
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Sistemas primeiro a pedir
e primeiro a usar

Os paises adotam ou o sistema
de registro “primeiro a pedir” ou
“primeiro a usar”. Cada um desses
sistemas pode ter uma implicagao
diferente para sua empresa. A
melhor estratégia para ambos os
sistemas é registrar suas marcas o
mais cedo possivel em cada pais em
que deseja fazer negocios.

Nos paises em que se aplica o
sistema primeiro a pedir, os
direitos inerentes a uma marca
registrada séo da primeira empresa
a apresentar um requerimento, ainda
que a marca ja tenha sido usada por
outra empresa anteriormente.

Ha uma excecgéo a essa regra,
aplicada as marcas notoriamente
conhecidas (ver quadro apds n° 5).

O sistema primeiro a pedir encoraja,
assim, a que se faca o registro de
marca o quanto antes. Posto que

0 uso de uma marca sem o devido
registro ndo da nenhum direito,

os concorrentes podem violar os
direitos do “verdadeiro” titular da
marca, enviando uma solicitacdo de
registro de marca para uma marca
idéntica ou que cause confuséo.
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Exemplo: O pais XYZ € um pais
que aplica o sistema primeiro a
pedir. Isso significa que, salvo raras
excegoes, a primeira empresa ou
individuo que solicitar o registro de
marca obtera a protegao legal - e
nado aquele que demonstrar ser o
primeiro a utilizar tal marca. Assim
sendo, se o nome de sua empresa
for ABC e se fabricar calcados

em XYZ ha trés anos, mas outra
empresa registra a marca de
sapatos ABC, é esta ultima que
sera titular da marca. De posse do
registro, esta empresa concorrente
podera impedi-lo de usar a marca
ABC nos sapatos que fabrica ou
vende. Se ndo puder demonstrar
que sua marca € notoriamente
conhecida, sera muito dificil superar
o sistema primeiro a pedir.

Em paises que aplicam o sistema
primeiro a usar, o titular da marca é
aquele que primeiro utilizar a marca
no mercado, independentemente
de esta ter ou nao sido registrada.
Os direitos decorrentes deste uso
s@o chamados comumente de
direitos “consuetudinarios” ou “néo-
registrados”. Ainda que o registro
ndo seja obrigatorio nesses paises,
em geral, fazé-lo é uma estratégia
muito mais robusta, ja que Ihe dara
uma maior gama de recursos.

Se expandir seu negocio a paises
que aplicam o sistema primeiro

a pedir, € importante tomar as
seguintes precaugoes:

Enviar um pedido de registro a
esses paises antes de qualquer
importacao ou producao, antes
mesmo de qualquer reunidao ou
negociagcao com empresas locais.
Ha empresas que cagam marcas
que estdo em uso, ou que tém esse
potencial e que ndo sao registradas.
Fazem o registro das marcas elogo
apo6s abordam os legitimos titulares,
pedindo compensacgoes.

Faga a solicitacéo de registro

até mesmo se estiver apenas
fabricando produtos nesses paises,
sem a intencéo de vendé-los ai. Se
o desenvolvimento da marca de
seus produtos se operar em um
desses paises, considera-se que
esta “usando” a marca nesse pais
(ver n° 34). Ha o risco de que outras
empresas, ou até mesmo seu
licenciado ou distribuidor, registrem
sua marca. Se isso for feito, estas
empresas poderado proibir-lhe a
producéo e a exportagéo dos
produtos sob a marca registrada
em questao, o que constituiria

uma violagéo ao direito de marca,
até mesmo se ndo vendesse seus
produtos naquele pais.
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13. Quais sao os instrumentos
legais de que dispoe para
proteger sua imagem de
marca ou outros aspectos

de seus produtos?

Dependendo da natureza de sua marca ou

produto, podera utilizar um ou mais dos

seguintes direitos de propriedade inte-
lectual (PI) para proteger os interesses de

sua empresa:
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« Imagem comercial/apresentacio
comercial/apresentacao visual A
imagem comercial e a aparéncia de
umaempresa é chamada de “imagem
comercial” (trade dress) ou, em alguns
paises, apresenta¢do comercial. Esta
imagem consiste em um ou mais ele-
mentos (cor, tamanho e/ou forma da
embalagem); pode ser aimagem como
um todo, ou um conceito de um pro-
duto, embalagem e/ou decoracéo, que
apresente a imagem e o sentimento
em relagdo a uma empresa, incluindo
sinais, logos, uniformes, merchandi-
sing, sites e rétulos. Por isso, o termo
imagem comercial (trade dress) se
refere & maneira como se constréi
(“como se veste”) um produto para
o mercado. Exemplos disso sédo as
embalagens de suco REALEMON’, que
se parece com um liméo plastico, o
formato da garrafa de COCA-COLA’, e
o invélucro metalico dourado do bom-
bom FERRERO ROCHER®". Também
um restaurante pode utilizar uma
marca registrada para proteger seu
nome e buscar a protecdo de uma
imagem comercial para sua imagem
distintiva, incluindo sua decoracéo,

menu, suas instalagdes e estilo de
servico. Exemplo de restaurantes com
uma imagem comercial distintiva
séo os restaurantes MCDONALD’S",
WENDY'’S’,e FUDDRUCKERS?®. Definir
e proteger suaimagem comercial pode
ser essencial na criacdo de sua marca
Unica, posto que, muitas vezes, desem-
penham amesmafuncédo que asmarcas

- identificam a fonte dos produtos no
mercado. Em alguns paises pode ser
protegida pelalei sobre as marcas, em
alguns poucos paises pode ser regis-
trada como marca. Dependendo de seu
pais, se aimagem comercial ndo puder
ser registrada como marca, podera,
ainda assim, ser protegida pelas leis
sobre a concorréncia desleal ou acées
contra o estelionato).

A apresentagéao visual do FERRERO
ROCHER® é uma marca registrada da
Ferrero.
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« Desenhos industriais. Pode-se obter
o reconhecimento da exclusividade
sobre caracteristicas estéticas de um
produto, tais como sua forma, orna-
mentacédo, padroes, linhas ou cores
que respeitem um critério pré-deter-
minado, podem ser obtidas através
da protecédo de desenhos industriais,
designada como “patentes de dese-
nho” em alguns paises. Segundo a
maior parte das leis nacionais, para
ser protegido, um desenho industrial
deve ser novo e/ou original. A protecio
de desenhos industriais nédo se aplica
as caracteristicas fisicas do produto
aque se destina, aplicando-se apenas
a forma, desde que esta néo seja de-
terminada por uma funcionalidade
técnica. O direito sobre um desenho
industrial é temporalmente limitado
(geralmente limitado a um periodo
maximo que varia entre 10 e 25 anos,
em funcéo da legislacdo nacional),
mas garante direitos exclusivos. Isto
significa que podera impedir que se
comercializem produtos com uma
forma similar ou parecida (cépias ou
n#o), que estes causem ou nido confu-
sdo junto aos clientes. E importante
salientar que se desejar proteger seu
desenho industrial na maior parte dos
paises, deverd manté-lo em segredo
até seu registro.’

3 VerLooking Good, publicagdo da OMPI n° 498, e
IP PANORAMA™ Modulo 02.

« Direitos autorais. Obras literdrias
e artisticas podem estar protegidas
por direitos autorais. Incluem-se entre
estas obras livros, revistas, manuais
de instrugéo, musicas, desenhos, fotos,
anuncios, logotipos, algumas bases de
dados, programas informadticos, etc.
A protecéo por direitos autorais é au-
tomatica (isto é, sem necessidade de
registro) e dura, pelo menos, até 50 anos
ap6s a morte do criador/autor. Porém,
em alguns paises, o registro pode ser
necessario previamente a uma agéo
que o detentor dos direitos autorais
deseje mover para deter um infrator.*

Patentes. Podem ser usadas para pro-
teger invencdes que correspondam
aos critérios de novidade, atividade
inventiva e aplicabilidade industrial.®

Segredos comerciais. Asinformacoes
de uma empresa podem gozar da prote-
¢éo por segredos comerciais enquanto
tiverem valor comercial, ndo forem
do conhecimento geral de terceiros e
que medidas razodveis sejam tomadas
paramanté-los em segredo. Garantaa
confidencialidade dos nomes dos novos
produtos ou marcas que ainda ndo
tenham sido utilizados ou registrados.®
Leis sobre a competéncia desleal,

acgoes por estelionato ou leis de pro-
tecio ao consumidor podem permi-
tir-lhe adotar medidas contra acoes
desleais de seus concorrentes. Estas
disposi¢cdes podem conferir-lhe pro-
tecdo adicional contra aqueles que

4 Ver Creative Expression, publicagdo da OMPI
n° 918, e IP PANORAMA™ Médulo 05.

5 Ver Inventing the Future, publicagdo da OMPI
n° 917.1, e IP PANORAMA™ Médulo 03.

6 Ver IP PANORAMA™ Modulo 04.
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tentam copiar os mais diversos aspec-
tos de seu produto. Na pratica, porém,
as acdes legais baseadas na lei sobre
aconcorréncia desleal, estelionato ea
protecéo dos consumidores sédo dificeis,
caras e morosas.

Protecido cumulativa. Dependendo

da imagem de sua marca e de seus

produtos, poderd utilizar uma gama
de direitos de PI. Aconselha-se que
busque a assessoria de um advogado
especializado para garantir que pro-
tege adequadamente seus ativos de PI:

- Em muitos paises, um sinal especi-
fico pode receber prote¢do cumu-
lativa, no 4mbito das leis sobre
os direitos autorais, de desenho
industrial e de marcas. Tal sinal
pode ser considerado sob a dtica
dasrespectivas leis como uma obra
artistica, ornamento ou logotipo.
Porém, o grau e o ambito desta
protecédo variam grandemente entre
os paises.

- Em muitos outros paises, as prote-
¢Oes por direitos autorais e de dese-
nhos sdo mutualmente excludentes.
Ou seja, uma obra artistica deixa
de gozar da protecgdo por direitos
autorais a partir do momento em
que for utilizada como desenho
industrial. Mas até mesmo nesses
paises, um sinal pode gozar de am-
bas as prote¢des a0 mesmo tempo.

- Por vezes é possivel registrar um
desenho composto que inclua, entre
outros, uma versao estilizada da
marca registrada.

Exemplos de protecao
cumulativa de Pl

Personagens de desenho animado
estéo protegidos por direitos
autorais como obras de arte.

Porém, em paralelo, empresas

como a Warner Bros Entertainment
registraram uma enorme colegéo de
personagens como marca registrada,
entre eles TWEETY® (Piu-piu),

DAFFY DUCK® (Patolino) e ELMER
FUDD® (Hortelino).

Exemplo: JOLLIBEE®, uma rede de
fast food com sede nas Filipinas,
registrou sua mascote como marca.

L
Jollibe

A palavra JOLLIBEE®, o logotipo e a
mascote sdo marcas registradas da
Jollibee Foods Corporation. Todos os
direitos reservados.
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14. Por que sua empresa deveria
registrar sua(s) marca(s)?

Ainda que em alguns paises o registro de
marcas néo seja necessdrio para garantir
direitos, apresenta numerosas vantagens:

 Exclusividade em um pais ouregiio

(por exemplo, um grupo de paises).
O titular de uma marca registrada

tem o direito exclusivo de utilizar a

marca em qualquer pais ou regiao

em que o registro tenha sido obtido

(ver n° 30). Por outro lado, os direitos

de marcas nao-registradas, se existi-
rem, sdo limitados a parte do pais em

que a marca é realmente utilizada e

em que tenha adquirido notoriedade

pelo seu uso.

Facilidade de cumprimento de seus

direitos. O registro de uma marca
implica, geralmente, na presuncéo de
que orequerente é o titular damarcae,
por isso, tem o direito de impedir seu
uso por terceiros. Isso reduz o 6nus
da provanos procedimentos junto aos
tribunais: ndo tera que provar que a
marca é valida, e que é seu titular ou
do bom nome de que goza a marca.
Em alguns paises, o titular pode até
mesmo exigir reparagdes monetdrias
mais vultosas quando houver violacéo
de uma marca registrada.

« Dissuasdo. Em primeiro lugar, o regis-
tro permite que use o simbolo® apds a
marca, o que mostra aos demais que
amarca é registrada (ver quadro apds
n° 35). Em segundo lugar, as probabi-
lidades de que uma marcaregistrada
apareganos resultados do relatério de
pesquisa de outra empresa que busca
registrar uma marca idéntica ou enga-
nosamente similar sdo maiores. Isto
desencorajaria esta empresa de buscar
oregistro (ver n°19). Em terceiro lugar,
alguns institutos de propriedade in-
dustrial recusardo automaticamente
o registro a uma marca de bens ou
servicos que considerem semelhante e
induzam a confusido com a suamarca
registrada da mesma classe (ver n° 28).

+ Ativo valioso. E mais facil vender
ou licenciar uma marca registrada,
e, na maior parte das vezes, por um
preco maior. Além disso, ainda que
em muitos paises néo seja obrigatod-
rio, o registro facilita o uso de uma
marca em acordos de franquia ou de
merchandising (ver n° 42 e 46).

Fundos. Por vezes, pode-se usar uma
marca registrada que goza de boa
reputacdo para obter fundos, finan-
ciamento de institui¢oes financeiras,
que sdo cada vez mais conscientes
do valor das marcas no sucesso de
uma empresa.
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« Impedirimportacédes. Muitos paises
contam com um sistema que permite
que o titular deuma marcaregistrada
inscreva sua marca junto as autorida-
des aduaneiras, mediante o pagamento
de uma taxa. O objetivo é permitir
que as autoridades aduaneiras ins-
pecionem e apreendam mercadorias
falsificadas que violem sua marca
registrada. As marcas ndo registradas,
em geral, ndo recebem tal assistén-
cia das autoridades aduaneiras (ver
também n° 52).

E importantissimo assegurar que as mar-
cas sdo registradas em todos os mercados
relevantes. Sem o registro de marca, seuin-
vestimento em publicidade paraum produto
pode néo obter os resultados esperados, ja
que uma empresa concorrente pode utilizar
uma marcaidéntica ou similar e que induza
a confusdo. Os consumidores podem ser
levados a comprar o produto de um con-
corrente, pensando ser o produto da sua
empresa. Isto pode néo s6 minar os lucros
de sua empresa e confundir seus clientes,
mas pode também macular areputacdoea
imagem de sua empresa, especialmente se o
produto concorrente for de menor qualidade.
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15. Que direitos confere o
registro de uma marca?

O direito exclusivo decorrente doregistro de
uma marca permite-lhe que impeca outros
de comercializarem produtos idénticos
ou similares sob uma marca idéntica
ou que induza a confusio. Podera, desta
forma, proibir seus concorrentes de: (a)
afixar a marca registrada em produtos ou
suas embalagens; (b) armazenar ou vender
produtos que levem a marcaregistrada, ou
fornecer servicos sob a marca de servigo;
(c) importar ou exportar bens sob amarca
registrada; e/ou (d) utilizar a marca regis-
trada em documentos da empresa, sites e
em publicidade.

Tal exclusividade tem, porém, limites. Estes
direitos estdo limitados:

« aopais, ou paises, nos quais registrou
sua marca (ver n° 30 e 31);

. aos bens/servigos para os quais a
marca foi registrada (ver n° 28); e

. assituacgdes em que os consumidores
poderiam ser levados a confusio
pela marca infratora (n° 50).
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16. O registro do nome

da empresa/nome comercial
é equivalente ao registro

de marca?

E um erro comum pensar que o registro
de uma empresa e de seu nome comercial
junto ao érgao responsavel protege, auto-
maticamente, o nome da empresa e o nome
comercial como uma marca. Néo é certo.
E importante entender a diferenca entre
o nome da empresa, o0 nome comercial
eamarca:

« O nome da empresa, ou razdo social,
é o nome legal registrado junto as

autoridades competentes. E utilizado

em estatutos, contratos, em atividades

administrativas, impostos e outras

atividades administrativas, paraiden-
tificar seu negdcio. Termina, geralmen-
te, por Ltd, Inc. ou outra abreviatura

similar que denote o carater legal da

empresa. Por exemplo: “Blackmark
International Ltd.”

O nome comercial, ou denominacéo

daempresa, é o nome que utiliza para
identificar sua empresa em sua co-
municacdo com os clientes. Este nome
pode ou ndo ser o mesmo nome da
empresa. Na maior parte dos paises,
adquirem-se alguns direitos exclusivos
de um nome comercial ou de empresa
apenas por usé-lo publicamente (ou
seja, sem nenhum registro formal).

Uma marca registrada ou marca é
um sinal que utiliza para distinguir
os produtos de sua empresa, relati-
vamente aos dos concorrentes. Até
mesmo uma pequena empresa pode
ter mais de uma marca. Por exemplo,

a Blackmark International Ltd. pode
vender um de seus produtos sob amarca
BLACKMARK, mas vender outros soba
marca REDMARK. As empresas podem
utilizar uma marca em especifico para
identificar todos os seus produtos, uma
categoria em especifico ou apenas um
tipo de produto em particular. Quando
uma empresa utiliza seu nome comer-
cial, ou parte deste, como marca, deve
registra-lo como tal.

Exemplos: aIndustria de Diserio Textil, S.A.
é uma empresa espanhola, um dos maiores

grupos do setor da moda no mundo. A em-
presa utiliza o nome comercial INDITEX"
e é titular de marcas registradas como

ZARA’, BERSHKA® e MASSIMO DUTTT",
mas também INDITEX®e GRUPO INDITEX".

Industria de Disefio Textil, S.A.
Nome da empres

INDITEX

Nome comercial e marca registrada

ZARA

Marca registrada

Marca registrada

ZARA® e INDITEX® s3o sinais registrados em
nome da INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL,
S.A. (INDITEX, S.A).

MASSIMO DUTTI® é um sinal do GRUPO
MASSIMO DUTI, S.A. pertencente ao grupo
INDITEX GROUP de empresas.
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17. Quais as principais
razoes para o indeferimento
de uma solicitacao?

Além de ter um bom entendimento sobre

marcas fortes, um empreendedor deve saber

quais os tipos de marcas que néo serdo acei-
tas pararegistro. Geralmente, ha dois tipos

de motivos para rejeitar uma solicitagédo:

» motivos absolutos - razdes inerentes
amarca em si;

« motivosrelativos —aqueles que advém
da existéncia de direitos precedentes,
seja de marcas registradas ou outros.

Assolicitagoes pararegistro de marcapodem
ser rejeitadas por motivos absolutos com
base nos seguintes fatores:

« Termos genéricos nunca recebem
protecédo (por exemplo, a palavra
TELEFONE apresentada como marca
para telefones méveis; ver tambémn°9).

« Auséncia de sinais claros de carac-
ter distintivo (o sinal néo é capaz de
estabelecer distingéo entre os produtos
de uma empresa e de outra). Ndo é
possivel registrar tais marcas, a ndo
ser que se demonstre que adquiriram
significa¢do secunddria (ver quadro
abaixo). Os sinais a seguir, em geral,
néo apresentam caracter distintivo:
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Palavras e sinais descritivos (por
exemplo, ver n° 10 e quadro abaixo)
Sinais e palavras geograficos.
Se forem geograficamente des-
critivos. Por exemplo, para uma
banda musical da Bélgica, o nome
BELGIANBAND é geograficamente
descritivo e, por isso, ndo distinti-
vo. Outros produtores de musica
no pais devem poder utilizar o
termo “Belgian” (belga) para des-
crever o lugar de origem de seus
produtos (ver quadro apds n° 7,
relativo as indicagdes geograficas).
Slogans publicitarios, se consis-
tem em material altamente descri-
tivo e sdo incapazes de distinguir
a fonte. E, muitas vezes, dificil
para os slogans adquirirem cara-
ter distintivo e obterem registro
como marca, porque sua fungdo
principal é promover e transmitir
informacdes sobre a empresa e
seus produtos. Os slogans publici-
tarios sdo geralmente rejeitados
por falta de cardcter distintivo. Por
exemplo, o slogan “Ninguém sabe
mais de cores” para uma fabrica
de estofados seria, provavelmente,
rejeitada, posto que é apenas uma
afirmacéo elogiosa que reflete os
conhecimentos especializados com
respeito aos produtos anunciados.
Estas frases deveriam ser livres para
0 uso por outras empresas. Note-se
que alguns paises nunca permitem
que slogans publicitarios sejam
registrados como marca.
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Caracter distintivo adquirido
ou significacao secundaria

Em muitos paises, pode-se
solucionar uma rejeigéo por
auséncia de caracter distintivo, se
puder provar que sua marca tem
uma significacao secundaria ou
que adquiriu caracter distintivo
gracas ao uso. Uma marca
descritiva pode adquirir uma
significagdo secundaria, se puder
provar que o publico consumidor
reconhece que o nome descritivo
€ uma marca e que se refere a
seus produtos. Isso geralmente
ocorre como resultado do uso
generalizado com o passar do
tempo ou gragcas a uma campanha
de marketing intensivo. Por
exemplo, a marca HEALTHY
CHOICE® é uma marca de refeicdes
saudaveis pré-preparadas
considerada “fraca” e que adquiriu
uma significacdo secundaria nos
Estados Unidos. Isto se deve ao
fato de que o publico consumidor
associa aquele termo com um
fornecedor de refeicbes saudaveis
pré-preparadas em particular, e
ndo com qualquer outro do mesmo
ramo.

Para provar que uma marca
descritiva adquiriu uma significagéo
secundaria, todos os tipos de
provas devem ser tidos em conta:
faturas, recibos de entrega, recibo
de pedidos, contas, recibos,

livros de contabilidade, panfletos,
material de publicidade impresso,
fotografias mostrando o uso da
marca, certificados emitidos

por uma agéncia de publicidade,
associagao comercial ou de
consumidores, pesquisas junto ao
publico, etc.

Exemplo: O slogan THE GREATEST
SHOW ON EARTHE® foi considerado,
nos Estados Unidos da América,
como uma marca passivel de ser
protegida, porque seus titulares,
Ringling Bros-Barnum & Bailey
Combined Shows, Inc., criaram uma
significacdo secundaria atrelada

ao uso extensivo deste slogan
(durante mais de 100 anos) e

devido ao reconhecimento

notorio que o slogan recebeu no
mercado como marca.
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©2012 Feld Entertainment, Inc.
RINGLING BROS. AND BARNUM &
BAILEY® e THE GREATEST SHOW
ON EARTH® s&o marcas registradas
por Ringling Bros.-Barnum & Bailey

Combined Shows, Inc.

Contar apenas com o significado
secundario pode vir a ser uma
aposta arriscada. Muitas vezes é
dificil e oneroso prova-lo. Além disso,
pode haver variagdes locais sobre
os fatores de analise legal dessas
questdes. Por isso, uma marca pode
ser considera como passivel de ser
protegida em alguns paises e ser
considerada descritiva em outros.
Como regra geral, é preferivel
evitar escolher palavras ou sinais
descritivos como marca.

« Marcas baseadas em nomes proé-
prios/sobrenomes/apelidos de uma

pessoa. Em alguns paises estas mar-
cas podem ser motivo absoluto de

recusa, a0 passo que na maior parte

dos paises pode ser motivo relativo (o

uso de um nome préprio é tratado da

mesma forma que as marcas verbais

comuns), se for fundamentalmente

apenas um sobrenome. Porém, em

alguns paises, um sobrenome pode

ser registrado como marca, se houver
adquirido um significado secundario.
Na maior parte dos paises, o nome de

uma pessoa fisica ou de uma entidade,
até mesmo um pseudénimo, podem

ser registrados como marca.

Sinais enganosos. Sao sinais que

podem induzir o consumidor a con-
fundir-se com a natureza, qualidade

ou origem geografica de um produto.
Por exemplo, comercializar marga-

rina sob uma marca em que aparega
uma “vaca” seria indeferido, posto
que se consideraria enganoso e po-
dendo induzir o consumidor a erro,
porque associaria esse produto, pro-
vavelmente, com laticinios (manteiga,
por exemplo).
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« Caracteristicas funcionais Elementos
funcionais da forma ou embalagem de
um produto, em contraposi¢do aos
elementos puramente decorativos,
que geralmente néo sdo protegidos
por marcas. Por exemplo, quando a
forma de um produto se deve a ca-
racteristicas funcionais — como o for-
mato do cabo e das laminas de uma
tesoura, que sdo necessarios para seu
bom funcionamento — ndo podera ser
registrado como marca. Da mesma
forma, nédo é possivel obter o registro
de marca para a alca de uma xicara
de café, porque desempenha a funcéao
essencial de permitir que se manuseie
uma xicara quente. Se os concorrentes
fossem impedidos de utilizar a alga,
isso diminuiria suas possibilidades
de concorrerem eficazmente.
Sinais considerados contrarios a
ordem publica e a moral. Palavras
eilustracgoes consideradas como con-
trarias as regras comumente aceitas
de moralidade e religido néo sdo, via
deregra, registradas como marcas.

« Lista de nomes e simbolos proibi-
dos. Alguns paises tém uma lista de
sinais em particular que séo proibidos
de serem registrados. Podem incluir
um ou mais dos seguintes: nomes

de empresas, de pessoas famosas,
marcas notérias (ver quadro apéds
n° 5), indicacdes geograficas pro-
tegidas (ver quadro ap6s n° 7), sinais
de povos indigenas e palavras ou
expressoes estrangeiras.

As solicitagdes sido rejeitadas por “motivos

relativos” quando a marca proposta for
contrariaadireitos de marcaprecedentes.
Duas marcas idénticas (ou muito similares)

paraum mesmo produto poderiam causar
confusio entre os consumidores. Alguns

institutos de marcas verificam se ndo ha

nenhum conflito entre marcas existentes,
incluindo com marcas nédo-registradas e

marcas notoriamente conhecidas, como

parte do processo deregistro, ao passo que

muitos outros apenas o fazem quando ha

queixas apresentadas por outras empresas

apos a publicacdo da marca. Em ambos os

casos, se suamarca for considerada idéntica

aumamarca existente, ou que induzaa con-
fusdo com produtos idénticos ou similares,
serd rejeitada ou impugnada.

Por fim, em muitos paises, sua marca pode
serrejeitada, se houver conflito com outros
direitos precedentes, por exemplo, de dese-
nho industrial, direitos autorais, nomes de
pessoas e empresas, indicacdo geogréfica
ou sinais de povos indigenas.
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18. Pode-se obter uma marca
gratuitamente ou compra-la de
alguém que ja nao a necessite?

Pode ser que deseje reutilizar uma marca

quejanao é utilizada por um concorrente,
mas que ainda é lembrada. A memoria do

publico da marca original pode gerar uma

procura instantidnea do seu novo produto,
reduzindo, assim, os custos com publicidade,
e aumentando os lucros. Marcas abando-
nadas podem ser utilizadas por qualquer
individuo, sem necessidade de autorizagio

ou pagamento (ver n° 35). Porém, utilizar

marcas abandonadas pode ser perigoso,
especialmente se ainda gozarem de reco-
nhecimento do publico. A reintrodugéo

da marca pode causar confuséo junto ao

publico. Além disso, o titular original da

marca pode desejar provar o uso (ou buscar

retomar o uso) de uma marca e refutar a

presuncdo de abandono.

Se tiver interesse em utilizar uma marca
abandonada, serd prudente:

consultar um jurista especializado
em marcas;

investigar cuidadosamente se o titular
original da marca ja ndo a usa, e que
esta estd abandonada;

se a marca ainda estiver registrada,
ingressar com um pedido de cance-
lamento do registro;

registrar a marca para seus propo-
sitos; e

para estar seguro, pagar uma soma
modesta ao titular original damarca,
para que assuma compromisso de nao
apresentar uma demanda judicial.
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E possivel também, em alguns casos, ad-
quirir uma marca que ainda é detida por
outra empresa. Quando comprar amarca
de terceiros, verifique o seguinte:

« Amarcaéregistrada? Em quais paises?
Para que classe bens/servigos?
Quem é o atual titular da marca? Quem

foram os titulares anteriores? Houve
titulares anteriores?

H4 licencas existentes? Em caso afir-
mativo, qual o &mbito destes direitos
delicenca? A marca concedeu algum
tipo delicen¢a “nua” (licenga sem con-
trapartida de controle de qualidade de
bens e servigos)? Corre algum perigo
por isso?

Ha algum tipo de gravame, impedimen-
to, processos ou procedimento legal
contencioso que possa por a marca
em perigo?

+ A marca foi impugnada por algum
concorrente?

O vendedor d4 as devidas garantias
no acordo de aquisicao?

Note-se que em alguns paises, para que seja
valida, a transferéncia dos direitos de uma
marca deve incluir, explicitamente, a trans-
feréncia dos bens associados com a marca.
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19. Como saber se o sinal que
propos é conflitante com a
marca de um concorrente?

Uma vez que tenha escolhido uma nova
marca, efetue as devidas averiguacdes sobre
a marca. Isto serve a muitos propodsitos e
evitard incorrer em riscos maiores, eco-
nomizando seu valioso tempo e recursos:

« As averiguacoes asseguram-lhe de
que nio infringe o direito de marca
de outra empresa. Se utilizar a mar-
ca de terceiros, ndo somente poderd
ser responsabilizado e tera que pagar
indenizacdes, além da publicidade ne-
gativa, poderd também ser impedido de
continuar a utilizar a marca. Ver-se-4

« Comasaveriguacoes, descobrirasea
marca proposta pode ser registrada.
Evitando, assim, o desperdicio de recur-
sos decorrentes de um eventual pedido
deregistro de uma marca que se tenha
mostrado néo estar disponivel para uso.
Se amarca que prop6s puder ser regis-
trada, as averiguacées o ajudario a

determinar quéo forte amarcaé, em
termos legais.

« Aspartes interessadas em seunegocio
podem pedir um relatério de pes-
quisa sobre sua marca antes de fazer
negdcios. Por exemplo, o distribuidor
de seus produtos ou a seguradora de
sua empresa podem desejar que evite
riscos desnecessarios.

obrigado, provavelmente, a destruir
todas as embalagens, material publici-
tario e todo o material que contenha a
marca em questdo. Além disso, mudar
completamente a marca, buscando
transferir a boa reputagido que tenha
criado, custara recursos e tempo su-
plementares. O principal erro que os
pesquisadores amadores cometem é
considerar apenas as marcas registra-
das idénticas, sem levar em conta as
“similares” (como explicado no n° 50).
Lembre-se que a violagdo de uma marca
registrada ocorre quando a marca pro-
posta, ouuma marca similar que induza
a confusdo, é detida por outra empresa,
para produtos idénticos ou similares.

Como determinar que uma marca pode ser
registrada? Pode comecar por realizar uma
pesquisa preliminar sobre a marca por sua
prépria conta:

« Procure por marcas registradas e
solicitacoes de registro pendentes.
Verifique se o seu instituto nacional
de marca (ou uma empresa de base
de dados comerciais) dispde de uma
base de dados de marcas online e gra-
tuita. Umalista dos institutos de PI de
cada pais estd disponivel no site da
OMPI, no endereco: www.wipo.int/
directory/en/urls.jsp.
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« Procure, também, possiveis marcas
nio-registradas conflitantes e que ja
estejam em uso. Isso é especialmente
importante nos paises que protegem as
marcas pelo uso (ver n°12). Utilize as
ferramentas de busca nainternet, tais
como Google, Yahoo e Bing, e analise
as lojas virtuais, guias de produtos
publicacdes comerciais relevantes, etc.

« Procure nomes de empresas e de
dominio similares ou idénticos, o
que constituiria um obstdculo para o
registro de sua marca (vern°19 e 39).

Sesuamarcapassarincélumenessaprimeira
analise, podera entédo buscar os servigos
de um pesquisador profissional ou de um
agente de marcas que realizard, mediante
remuneracio, uma pesquisa abrangente,
e que, mais importante ainda, sera capaz
de interpretar os resultados da pesquisa.
O agente pode realizar uma ou mais das
tarefas a seguir enumeradas:

« Buscar equivalentes fonéticos, equi-
valentes em linguas estrangeiras, va-
riacdes de grafia, etc.

Em alguns casos, realizar uma pes-
quisa linguistico-cultural, ou sobre
a conotacdo linguistica, de forma a
assegurar que a(s) marca(s) ndo apre-
sentam problemas em outraslinguas.
Um linguista local poderd fornecer
informacgdes sobre a conformidade
da marca, as possiveis acepgoes, as-
sociacdes e problemas de prontncia.
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+ Realizar uma pesquisa nos diretérios
de nomes de empresas, listas telefoni-
cas e bases de dados comerciais espe-
cializadas em seu setor de atividade.

« Confeccionar um relatério de pesqui-
sa apontando os potenciais conflitos
encontrados.

Tenha sempre em mente que qualquer pes-
quisa sobre marcas deve ser feita:

- em todos os paises relevantes (consi-
derando, também, planos futuros de
expansédo de seu negécio);

paratodos os produtos relevantes (as
marcas sdo agrupadas em “classes”,

de acordo com os bens e servicos que
identificam - pode comecar por fami-
liarizar-se com as diferentes classes
de marcas - ver n° 28); e

relativamente as marcas “similares

e que induzem a confuséio” (a asses-
soria de um agente de marcas pode
ser-lhe util).

Quéo exaustivo deve ser o esfor¢o de ave-
riguacdo da marca? O ambito de sua pes-
quisa serd determinado pelo seu nivel de
tolerdncia ao risco, orcamento e tempo
disponivel para fazé-lo. No contexto inter-
nacional, a pesquisa pode revelar-se nao
s6 dispendiosa, mas também aleatoria.
Além disso, nenhuma pesquisa é capaz de
revelar todos os tipos de usos potenciais
de marcas ndo-registradas. Contudo, até
mesmo uma pesquisa limitada é melhor
do que a auséncia de pesquisa.
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20. Quais os custos
associados a criacao e
protecao de uma marca?

Eimportante prever adequadamente os re-
cursos necessarios paraa criacdo e registro
de uma marca:

« Hé custos associados a criacdo deum
logotipo, palavra, slogan ou mote a ser
utilizado como marca, especialmente
se terceirizar esta tarefa.

Ha custos para a realizacdo de pes-
quisas de averiguacdo de umamarca.
Ha custos associados ao processo de
registro que dependerdo do niimero
de paises e de categorias de produtos
(ou classe de produtos) apresentados.
O instituto nacional de marcas lhe
fornecerd os custos detalhados do
processo de registro e renovacao de

uma marca. As empresas que utili-
zarem os servicos de um agente de
marcas profissional no processo de
registro incorrerdo em maiores gastos,
mas provavelmente economizariao
significativamente tempo e energia.

21. Quem esta autorizado a
solicitar um registro de marca?

De maneira geral, qualquer pessoa ou em-
presa que deseje utilizar uma marca, ouque

outros a utilizem, pode solicitar o registro.
Porém, na maior parte dos paises, uma

pessoa fisica que solicite o registro deve ser

residente do pais em que o fizer.

22. Um agente de marcas
é imprescindivel para solicitar
o registro de uma marca?

Muitos paises ndo exigem que utilize os

servigcos de um agente de marcas para sua

solicitagéo, se for residente naquele pafs, po-
derd apresentar seu pedido individualmente.
Porém, os servigos de um agente qualificado

na conducdo das pesquisas de habilitacéo,
familiarizado com os procedimentos de

registro de marcas, pode ajuda-lo a ganhar

tempo, a assegurar-se de que suasolicitacdo

de protecédo é feita paraas classes de marcas

apropriadas e a evitar indeferimento por

motivos absolutos ou relativos. Solicitar o

registro de uma patente néo é uma tarefa

administrativa comum. Deve desenvolver

uma estratégia apropriada, tendo em conta

aformade suamarcae o qudo amplamente,
ou estreitamente, descreve os bens e ser-
vigos relevantes. Deve levar em conta os

resultados da pesquisa e os possiveis dife-
rendos futuros. Também deve ter presente

os planos futuros de suamarca, garantindo

que todos os bens e servigos relevantes sao

abrangidos pela solicitacdo. Ao encetar as

solicitagoes, pode vir a necessitar conselhos

praticos e uma andlise de risco sobre a me-
lhor estratégia para responder as acdes do

instituto de marca, especialmente em caso

de indeferimento. Por todas essas razoes,
a assessoria de um agente de marcas é, de

maneira geral, recomendada. Se solicitar

o registro de marcas no exterior, pode-se

exigir que recorra aos servicos de um agente

de marcas residente naquele pais. O

instituto de marcas relevante podera facili-
tar-lhe umalista com os agentes de marca

oficialmente autorizados.
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23. Quanto tempo é necessario
para registrar uma marca?

Isso varia significativamente de um pais

paraoutro, entre trés meses e dois anos, de-
pendendo, entre outras coisas, se o instituto

de marcas realiza um exame substantivo

parcial ou completo e se ha procedimentos

de oposigéao (ver quadro apds o n° 24). A du-
ragdo do registro tem grande influénciano

tempo de lancamento de um novo produto.
Assegure-se de que solicita o registro de

uma marca com antecedéncia, de forma a

dispor do registro antes de usa-la em seus

produtos ou realizar publicidade.

24. Como solicitar o registro
de uma marca?

Uma vez feita a pesquisa de habilitagédo
(ver n°®19), uma solicitacio deve ser enviada
ao instituto nacional ou regional de
marcas relevante.

O quadro abaixo d4d uma visdo de conjunto
do processo de solicita¢do. Note que pode
haverimportantes variacdes entre paises, é
importante sempre buscar junto ao instituto
de marcas, oujunto aum agente de marcas,
informacdes sobre os procedimentos atua-
lizados,bem como sobre as taxas aplicaveis.
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Registrar uma marca -
passo a passo

As etapas adotadas pelos

institutos de marca variam entre

um pais e outro, mas, de maneira
geral, seguem um mesmo padrao.
Habitualmente, o instituto de marcas
disponibiliza online um manual

com as especificagdes aplicaveis.
Estes dar-lhe-&o uma boa ideia do
processo de solicitagédo e avaliagéo.

. O formulario de solicitacao

O primeiro passo é enviar um
formulario de solicitagdo de registro
de marca, devidamente preenchido,
no qual deve incluir os dados de
sua empresa, uma representagéo
gréfica da marca (pode-se exigir

um formato especifico) e uma
descrigao dos bens e servicos e/ou
classe(s) para as quais sua empresa
deseja registrar uma marca. Devera,
também, pagar os montantes
necessarios. Estes formularios estao
disponiveis no instituto de marcas
ou online; em muitos paises,

a totalidade do pedido pode ser
feita online.

Alguns institutos podem requerer
uma prova de uso, ou uma
declaragdo de sua empresa de que
tem a intengdo de utilizar a marca a
ser registrada. O instituto de marcas
relevante dar-lhe-a informacdes
precisas relativamente ao processo
de solicitacao.
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2. Exame formal

O instituto examina a solicitacao
para assegurar-se de que esta em
conformidade com os requerimentos
administrativos ou formais (se foram
pagas as taxas de solicitagao e

se o formulario foi bem preenchido,
por exemplo).

. Exame substantivo
Em alguns paises, o instituto de
marcas realiza somente um exame
substantivo parcial, verificando se
a proposta de registro de marca
¢é passivel de ser indeferida por
motivos absolutos (como explicado
no n° 11, motivos absolutos que se
referem as categorias de sinais que
estdo excluidos do registro por uma
disposicéo especifica da lei sobre as
marcas). Se um exame substantivo
completo for realizado, incluira
também um exame de motivos
relativos, o que significa que o
instituto verificara se a solicitagéo de
registro é conflitante com as marcas
existentes que constam dos registros
na(s) classe(s) relevante(s).

. Publicacao e impugnacgao
Em muitos paises, as marcas séo
publicadas em um jornal, com um
periodo de tempo determinado para
que terceiros possam impugnar o
registro. Em outros paises, a marca
registrada é publicada apenas
apos o registro, com um periodo
subsequente aberto a peticdes de
cancelamento do registro.

5. Registro
Uma vez que se tenha decidido que
ndo ha razado para impugnacgao, a
marca é registrada e um certificado
de registro € emitido, valido,
habitualmente, por 10 anos.

6. Renovacgao
A marca pode ser renovada
indefinidamente mediante o
pagamento das taxas de renovagao,
mas o registro pode ser cancelado
em sua totalidade, ou para alguns
produtos ou servigos, se a marca
néo for utilizada durante um certo
periodo de tempo, especificado na
legislagéo relevante (ver n° 34).

25. Durante quanto tempo sua
marca registrada é protegida?

Ainda que o tempo de protecéo possa variar,
em muitos paises as marcas registradas sdo

protegidas por 10 anos. O registro pode ser

renovado indefinidamente (habitualmen-
te por periodos consecutivos de 10 anos)

sempre e quando as taxas devidas forem

pagas. Assegure-se de que alguém em sua

empresaseja designado para garantir que a

renovacdo seja feita em tempo titil em todos

os paises em que sua empresa te- nha um

interesse continuado (ver n° 32).
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26. Marcas idénticas
podem coexistir?

Sim.Marcas idénticas utilizadas para produ-
tos ouservicos idénticos podem coexistir sem
nenhum risco de violacdo mutua de direitos
em paises diferentes, no casoemqueamarca
néo seja considerada como notoriamente
conhecida. Marcas idénticas ou similares
podem coexistir no mesmo pais, desde que:

« sejamutilizadas para produtos ou ser-
vicos diferentes, que estejam incluidos
em diferentes classes na classificacédo
de Nice (ver n° 28) — excetuando as
marcas notoriamente conhecidas (ver
quadro apds n° 5); ou

- sendo ha possibilidade de confuséo
no mercado; ou

. se ha um acordo de coexisténcia
(ver abaixo).

Exemplo: DELTA® é uma marca registrada
na Unido Europeia que pertence a diferentes
empresas, desde servicos de transporte aéreo,
amaquinas de solda, piscinas e até cigarros.

Esta situacao de coexisténcia de marcas

idénticas ou similares em um mesmo mer-
cado pode ser evitada com uma pesquisa

de habilitagdo adequada. Se, apesar dos

esforgos, surgir um conflito com uma marca

idéntica ou similar e que induza a confuséo,
deveréjulgar qual aresposta mais apropria-
da em cada caso:
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« Umadas opgoes é celebrar um acordo
de coexisténcia com o titular da mar-
ca conflitiva. O objetivo principal de tal
acordo é estabelecer uma coexisténcia
pacifica especificando as condigdes de
coexisténcia das marcas no mercado.

« Emalguns casos, atinica solugdo apro-
priada para resolver um conflito de
coexisténcia de marcas idénticas no
mesmo mercado é o litigio.

Outras opgdes sdo a compra (ou ven-
da) ou o licenciamento das marcas
conflitantes (analisamos esse caso
na parte VII abaixo).
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27. E necessario registar
qualquer modificagcdo menor
de sua marca?

Muitas marcas mudaram ligeiramente com
o passar dos anos de maneira a modernizar
aimagem de uma empresa ou adaptar-se
aos novos meios de publicidade. Devera
consultar o(s) instituto(s) de marca, ou
o agente de marcas, para saber se uma
mudanca em especifico exigird uma nova
solicitagdo e o pagamento de novas taxas.

-.., ey ;
] b
.
[ Shall Shell
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O logo da SHELL® é propriedade do grupo de
empresas Royal Dutch Shell.

28. O que acontecera, se decidir
utilizar sua marca registrada
para um produto diferente?

Quando preencher o formulério de solicita-
¢do deregistro de marca, na maior parte dos

paises deverd indicar para que produtos ou

servicos deseja registrar suamarca, além de

agrupa-los por classes, que aqui se referem

as classes no sistema de classificacio de

marcas. Se registrou uma marca para um

produto especifico e deseja utilizd-la em

outro produto de classe diferente, deve-
rd realizar uma nova

solicitacdo de registro

de marca.

Vejamos um exemplo.
Se sua empresa pro-
duz garfos e facas, sua
solicitacdo de marca
o registrada devera ser
feita para os produtos
correspondentes da classe 8 do Sistema de
Nice. Se, porém, desejar comercializar outros
utensilios de cozinha (recipientes, panelas,
potes) sob a mesma marca, também devera
registrar sua marca para os produtos cor-
respondentes a classe 21. Em alguns paises,
devera, também, apresentar uma solicitagdo
em separado para cada classe de produto,
ao passo que em outros poderd abranger
varias classes com uma tnica solicitagéo.

49



Criando uma marca

Um sistema bem classificado

Muitos paises utilizam o sistema
internacional de classificagdo. O
Sistema de Nice estabelece a
classificagé@o para produtos e
servigos para todos os tipos de

marcas (sdo 34 classes de produtos

e 11 de servicos), e o Sistema de
Viena estabelece a classificagao
para marcas que consistam em
ou que contenham elementos
figurativos (sé@o 29 categorias)
Mais informagdes sobre as
classificacdes de Nice e Viena
estéo disponiveis no enderego
www.wipo.int/classifications.

O sistema de classificagédo
internacional permite armazenar
informacao sobre as marcas
registradas de maneira ordenada,
com base no tipo de produto ou

servigo, ou com base em sua forma.
Isto facilita encontrar as informacdes
sobre as marcas na base de dados.

E importantissimo registrar sua
marca em todas as classes em
que pretende usa-la.
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290.

Como pode proteger a forma

de seu produto?

A forma de seu produto pode ser um ele-
mento importante de sua marca. Ha varias
maneiras de protegé-la.

« A forma de um produto pode ser pro-

tegida como desenho industrial (ver
n° 13). Habitualmente, uma empresa
registrard a forma de seu produto
como um desenho industrial e uma
vez tenha adquirido carater distintivo
gracas ao uso, poderd entdo registrar
a forma como marca tridimensional.

&/

~

TOBLERONE?®, o formato da embalagem
e do chocolate TOBLERONE® séo
marcas registradas da Kraft Foods.

Na maior parte dos paises, pode-se
registrar o formato de um produto
como marca tridimensional, sempre
que a forma desempenhar a funcéo
de marca no mercado. Para tal, a for-
ma do produto deve ser distintiva.
Também néo pode ser o resultado de
uma fungdo do produto (ver n°11). Em
geral, as formas muito simples, ou que
tenham sido utilizadas extensivamente,
néo sdo protegidas. Alguns paises
vao mais além, exigindo que a forma
especifica seja distintiva por si mesma
do ponto de vista dos consumidores.
Isto significa que os consumidores


http://www.wipo.int/classifications.
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devem reconhecer e relacionar uma
forma particular do produto apenas
com sua empresa (como no caso da
forma triangular do TOBLERONE’ ou
da forma distintiva do iPod® da Apple).
A vantagem da protecdo da marca
registrada, em comparagdo com a
protecédo do desenho industrial, é que
nédo hd um limite de tempo, podendo
durar indefinidamente, e sua obtenc¢io
é mais barata.

Algumas jurisdicdes dispdem de prote-
¢do paraa apresentacgio visual/apre-
sentacdo comercial porintermédio da
legislagdo sobre a concorréncia desleal,
que pode proteger as embalagens dis-
tintivas ou o formato de um produto
(n°13). Em alguns paises, os requisitos
sS40 0s mesmos que 0s pre- vistos nas
leis sobre as marcas. A forma deve ser
distintiva e ndo pode ser resultado de
um elemento funcional (ver n° 17).
Algumas formas originais sdo passi-
veis de serem protegidas por direitos
autorais (ver n° 13). Essa protecdo ndo
é tdo substancial como a das marcas
registradas ou de desenhos, porém
pode ser ttil em determinadas cir-
cunstancias. Por exemplo, em paises
em que nao registrou sua marca/design,
ou se seu pedido de registro de marca/
design tiver sido indeferido.

Por vezes, a forma de seu produto pode
ser protegida por varios direitos de
PI (ver n° 13).

Lista de verificagcao

Registre sua marca! Ainda que em
muitos paises o registro ndo seja
obrigatorio, ha muitos beneficios
em registrar uma marca. O direito
exclusivo que decorre do registro
de uma marca lhe permitira impedir
que outros comercializem produtos
idénticos ou similares que induzam a
confus@o com sua marca registrada.
Esta utilizando todas os
instrumentos para proteger sua
imagem de marca ou produtos?
Tenha presente as vantagens que
oferece a protecao por registro de
marca, descritas nos capitulos a
seguir, assim como os métodos de
protegéo alternativa e/ou cumulativa
(direitos autorais, de apresentacao
comercial, de desenhos industriais,
etc.). Faga uma analise de custo/
beneficio.

Sua marca é conflitante com a
de um concorrente? Realize uma
pesquisa de homologacéo e veja

se deve utilizar os servigos de um
agente de marcas.

Preencher uma solicitacao de
registro de marca. Veja se deve
utilizar os servigos de um agente

de marcas para auxilia-lo em sua
solicitagéo.

Mais informacaoes. Ver IP
PANORAMA™ Moédulo 02,

Pontos de aprendizado 2 e 3.
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30. O registro de marcas em seu
pais é valido internacionalmente?

Os direitos decorrentes do registro de uma
marca sdo habitualmente circunscritos ao
territorio em que sdo concedidos. Portanto,
oregistro de uma marca em seu pais natal
apenas dd direitos em seu pais, a ndo ser
que a marca seja considerada como noto-
riamente conhecida (ver quadro ap6s n°5).

31. Devera ver se sera necessario
registrar sua marca no exterior?

Asrazdes pararegistrar sua marca em seu
pais natal também se aplicam a comer-
cializacdo de seus produtos em mercados
internacionais. Se planejar ingressar no
mercado global, deverd pensar emregistrar
sua marca nos paises que sdo estratégicos
para sua empresa, onde deseja utilizar sua
marca ou conceder uma licenca de uso.
O Sistema de Madri facilita o registro e
a gestdo de marcas em varios paises (ver
quadro apds n° 32).

32. Como e quando pode registrar
uma marca de sua empresa no
exterior?

Pode registrar sua marca no exterior em
qualquer momento, mas tenha em mente
que sdo necessarios, habitualmente, seis
meses a partir do momento em que soli-
citou protecéo no primeiro pais, para po-
der solicitar a prioridade para o registro
de sua marca em outros paises. Em outras
palavras, se fizer a solicitagdo de registro
durante o periodo de seis meses, e se seu

pedido for aceito, considerar-se-a a prote-
¢do como valida a partir da data do pedi-
do de registro no primeiro pais. Por isso,
é recomendado que faga as solicitagoes
durante esse periodo, se desejar evitar
que um concorrente “roube” sua marca
em outros paises. Diferentemente dos
direitos de patentes e de design, em que
perder a data de prioridade pode ser fa-
tal para as solicitacdes subsequentes, no
caso das marcas, perder o prazo de seis
meses a partir do primeiro pedido terda
como efeito apenas que a prote¢do nao
mais serd considerada efetiva a partir da
data do primeiro pedido, mas a partir da
data da nova solicitacao.

Ha trés principais maneiras de registrar
sua marca em outros paises:

A via nacional. Pode solicitar o registro
de sua marca em cada pais em que busque
protecéo, preenchendo os respectivos requi-
sitos de solicitagdo, naslinguas relevantes
e pagando as taxas devidas. Como referido
anteriormente, um pais pode exigir que
utilize os servigos de um agente de marcas
baseado localmente (ver n° 22). Note que
alguns paises ndo dispdem de um sistema
nacional, utilizando um sistema regional.

Aviaregional. Se deseja obter protecdo em
paises que sdo membros de um sistema de
registro de marcas regional, podera soli-
citar um registro aplicavel nos territérios
dos paises membros junto ao instituto de
marcasrelevante. Osinstitutos regionais sdo:
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+ a Organizacdo Regional Africana
da Propriedade Intelectual (ARIPO)
(www. aripo.org);

« oEscritério de Propriedade Intelectual

do Benelux (BOIP) para protegao

na Bélgica, Holanda e Luxemburgo

(www.boip.int);

o Instituto da Propriedade Intelectual

da Unido Europeia (EUIPO) para

Marcas Comunitarias (CTM) nos

Estados Membros da Unido Europeia

(www.oami.europa.ew);

aOrganizacédo AfricanadaPropriedade

Intelectual (OAPI) para a protecido

em paises africanos francé6fonos

(www.oapi.int); e

o Supremo Conselho do Conselho

de Cooperagéo do Golfo (CCG) - o

Supremo Conselho do CCG aprovou

a lei sobre as Marcas do CCG (regu-

lamentacdo), que criard um sistema

regional de marcas para os seis paises

Arabes do Golfo (vindouro).

A via internacional. Se seu pais natal for
parte do Sistema de Madri e se vocé for
titular de um registro nacional ou regional,
oudeumasolicitagdo de registro de marca
em curso, poderd entédo utilizar o Sistema
de Madri para registrar esta marca nos
mais de 90 paises membros desse sistema.
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Principais caracteristicas
do Sistema de Madri

Para realizar uma solicitagao por
intermédio do Sistema de Madri,
vocé devera possuir algum vinculo
com o sistema, ou seja, ser cidadao
de um pais membro da Unido de
Madri, ser ai domiciliado, ou ter

sua empresa estabelecida no
territério de um desses paises.
(www.wipo.int/ madrid/en/members).
Primeiramente deve registrar sua
marca (ou solicitar o registro) no
instituto de marcas do pais com o
qual possui conexao. Este instituto
é chamado de instituto de origem.
A seguir, podera pedir ao instituto
de origem que envie sua solicitagdo
de registro de marca internacional a
OMPI para uma averiguagao formal.
A solicitagéo internacional deve
designar os paises em que a marca
deve ser protegida.

Os institutos de cada um dos
paises contratantes realizardo um
exame substantivo do registro
internacional, da mesma forma que
o fariam, se houvessem enviado o
pedido diretamente. Se a protecao
for concedida, a marca sera
protegida da mesma forma que

o seria, se fosse registrada pelo
instituto daquele pais. Um registro
internacional é, portanto,
equivalente a um conjunto de
registros nacionais.


http://www/
http://www.wipo.int/

e Embora haja apenas uma solicitagao,

Uma introducéo as marcas para pequenas e médias empresas

a protecao pode ser recusada por
alguns dos paises, ou a protegcéo
pode ser limitada a apenas alguns
destes. Esta é uma das diferencas
entre a unidade regional de direitos,
como no caso da marca UE da
Unido Europeia, que ndo pode ser
recusada, limitada ou transferida,
com efeito em apenas uma parte
do territorio — deve ser aplicada por
uma unica acgéo legal que cubra
todas as eventuais violagdes

que ocorram em seu territorio.

(ver euipo.europa.eu/ohimportal/en).
Um registro internacional continua a
depender da marca basica (ou seja,
da marca registrada ou do pedido
de registro enviado ao instituto de
origem) durante um periodo de 5
anos, a contar da data do registro.
Se a marca de base perder seu
efeito durante esse periodo, o

registro internacional sera cancelado.

Porém, podera transformar seu
registro internacional em pedidos de
registro nacionais ou regionais em
separado, em cada uma das partes
contratantes designadas 3 meses
apos o cancelamento da marca

de base, com um custo adicional.
Toda solicitagéo sera tratada como
tendo sido encaminhada na data do
registro internacional (ou no caso
de uma designagao subsequente,
nesta data.)

Vantagens de utilizar
o Sistema de Madri

O Sistema de Madri, administrado
pela OMPI, é um sistema de

facil utilizacao que fornece aos
empresarios meios simples de
proteger e administrar suas marcas
no exterior com uma boa relagdo
custo-beneficio:

um Unico formulario apresentado
por um unico instituto solicitando
protecdo em mais de 90 paises;
uma lingua (inglés, francés

ou espanhol);

taxas pagas em uma unica moeda
(francos suigos).

resulta em um Unico registro
internacional;

mais paises podem ser incluidos
no portfélio, a qualquer momento,
apos o registro.

se desejar podera transferir o
registro para apenas alguns dos
paises, ou apenas para parte dos
produtos ou servigos, ou limitar a
lista de produtos e servigos

a apenas alguns paises, o
sistema é flexivel.

mudancas subsequentes, de
qualquer natureza, poderao ser
geridas gragas a um procedimento
simples, em etapas simples.
renovar o registro € mais barato

e facil de administrar.

os institutos devem garantir
protegéo durante um periodo

de tempo estrito e limitado

(12 ou 18 meses a partir da data
de registro internacional).
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¢ Nao ha necessidade de contratar

um jurista local desde o principio
do processo (apenas em caso de
indeferimento).

O Sistema de Madri reduz,
assim, os custos e os tramites
administrativos inerentes ao
registro e manutencao de marcas
em varios paises.

Mais informagdes sobre como utilizar
o Sistema de Madri (quem e onde
pode solicitar, lista de membros,
formularios, informagdes sobre
solicitagdes, textos juridicos, servigcos
online, etc.) estédo disponiveis

no site www.wipo.int/madrid.

Relatos de usuarios de paises em
desenvolvimento estéo disponiveis

no site: www.wipo.int/ multimedia/en/
madrid/madrid- videos.

A GND é um exemplo de registro in-
ternacional que cobria, em dezembro
de 2016, 35 paises: Australia, Botswana,
China, Quénia, Republica Popular
Democratica da Coreia, Singapura,
Vietna, e os 28 paises membros da
Unido Europeia. O registro de base foi
feito em Mocambique.

Cortesia: GRINGO, Lda., Mogambique.

33. O que é a transliteracao
de uma marca e quais sao
seus desafios?

Os consumidores estdo habituados a pro-
dutos que apresentem marcas escritas com
o alfabetolocal e nalingua de seu pais. Por
isso, as empresas se veem confrontadas a
problemas de tradugéo ou transliteragdo em
alguns dos maiores mercados consumidores.

Atraducio significa, simplesmente, buscar
emoutralingua, o equivalente semantico de
uma palavra. Uma transliteracéo, por outro
lado, significa, essencialmente, converter
as palavras de uma lingua em palavras de
outralingua, por uma aproximacao sonora.
Isto é feito, habitualmente, porque (a) é mais
facil ou intuitivo, ou (b) correspondentes
semanticos ndo existem nalingua de destino
(como é o caso, normalmente, de nomes
préprios e de lugares).


http://www.wipo.int/madrid
http://www.wipo.int/multimedia/en/madrid/madrid-videos
http://www.wipo.int/multimedia/en/madrid/madrid-videos
http://www.wipo.int/multimedia/en/madrid/madrid-videos
http://www.wipo.int/multimedia/en/madrid/madrid-videos
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Por exemplo, se uma marca proposta con-
tém palavras em idioma estrangeiro, ou

em caracteres ndo latinos, podera ser ne-
cessario o fornecimento ao instituto de

marcas de uma traducgdo ou transliteragdo

de cada uma das palavras ou caracteres, e

as palavras e caracteres em conjunto, na

lingua oficial do pais em questéo. Este é o

caso das linguas de muitos paises da Asia

e do Oriente Médio, bem como da Grécia,
deIsrael e da Federagdo da Russia. Se uma

marca contiver algarismos que néo sejam

ardbicos nem romanos, deverao ser substi-
tuidos por algarismos arabicos ouromanos.
Muito importante: em alguns paises ou em

algumas circunsténcias, uma marca transli-
terada éregistrada automaticamente uma

vez que a marca original for devidamente

registrada, ao passo que em outros paises

énecessariorealizar umregistro separado.
Nesses paises, recomenda-se vivamente

que se registre separadamente a marca
nalingualocal.

A transliteragdo de caracteres pode ser
mais ou menos complicada, dependendo
das exigéncias do pais, e cada pais tem suas
peculiaridades. A transliteracdo de uma
marca deve ser analisada levando-se em
contaatransliteracio do nome de dominio,
que serd registrado utilizando o alfabeto
local do pais. Sempre consulte um agente de
marcas local, j4 que estas questdes podem
ser espinhosas e necessitar a intervencao
de um perito.

Transliterar marcas para o chinés

Nao é facil escolher a marca
chinesa correta para proteger sua
marca original e para comercializar
seus produtos com sucesso. Ha
muitos fatores que devem ser
levados em conta:

Na China existem muitos dialetos.

A maior parte das empresas
focalizam-se no mandarim e no
cantonés, que sdo os dois principais
dialetos falados no pais.

A lingua é composta por mais de
50.000 caracteres, muitos dos
quais possuem 0 mesmo som.

Se a transliteracao nao for feita

de maneira correta, podera ter

uma marca cuja pronuncia sera
correta, mas que nao tera nenhum
significado em chinés, ou até
mesmo, que tenha um significado
negativo para os consumidores
daquele pais.

Na China, a maior parte das

marcas escritas em caracteres
romanos sdo consideradas marcas
figurativas. Em outros paises,
marcas em caracteres chineses sao
consideradas figurativas.

China e Singapura adotaram o
sistema de escrita simplificada.

O uso de caracteres chineses
tradicionais (ndo-simplificados), nao
é aceito nesses paises. Por outro
lado, Hong Kong, China, ainda utiliza
os caracteres chineses tradicionais.
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e Os consumidores chineses, muitas
vezes, dao um apelido chinés as
marcas estrangeiras. E o caso da
aveia QUAKER® conhecida na China
como a marca do velho (lao ren pai),
em razdo de seu logotipo, e a marca
POLO® que foi apelidada de cavalo
de trés patas (san jiao ma). E uma
boa estratégia registrar o apelido
como marca oficial em chinés.

e Ha trés métodos de tradugéo ou
transliteragcéo para o chinés:

1. O método conceitual, que
traduz o significado exato de
sua marca original. A pronuncia
da marca em chinés, porém, sera
diferente. Por exemplo, a marca
SHELL® foi traduzida para o
chinés como QIAO PAI (5%#), o
que significa “marca SHELL®.”

2. O método fonético que utiliza
caracteres chineses para
reproduzir a prontncia da marca
original. Porém, a marca chinesa,
normalmente, tera um significado
diferente (ou nenhum significado).
Por exemplo, SONY® foi
transliterado como “suo ni,” que

significa “cabo” (suo) e “freira” (ni).

3. O método fonético-conceitual
que combina os dois métodos
anteriores, e é geralmente mais
eficaz. A marca chinesa € similar
foneticamente a sua marca
original e evoca os beneficios
de seus produtos. Um dos
melhores exemplos é a marca
COCA-COLA®, conhecida
como “ke kou ke le”. O som
ecoa a pronuncia original e
significa “felicidade deliciosa”.

“a K Kadga Toast

Caldeasinll stpece 1944

A marca YA KUN KAYA TOAST
COFFEESTALL SINCE 1944®

€ uma marca registrada junto do
Instituto de Propriedade Intelectual
de Singapura (IPOS), bem como
internacionalmente pelo Sistema
de Madri. A transliteragéo dos
caracteres chineses que aparecem
na marca registrada é “Ya Kun”, que,
em hanyu pinyin, é o equivalente do
nome de seu fundador "Ah Koon”.

Escolher uma marca no exterior

Escolher o nome apropriado para
uma marca destinada ao mercado
externo é uma tarefa complexa. As
seguintes dicas poderao ajudar:

Escolha uma marca na lingua
local e registre todas as suas
variagcoes. Consulte especialistas e
assegure-se de que escolheu uma
marca forte que soe bem para os
consumidores locais.
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¢ Monitore atentamente as
violag6es de sua marca. Busque
cuidadosamente as marcas
estrangeiras que soem e parecam
similares a sua marca, ou que
tenham o mesmo significado.
Busque, também, nomes de dominio
registrados previamente.

Apresente uma solicitacao
abrangente. Apresente uma
solicitagcéo para todas as classes
relevantes, ndo apenas para as
classes que o seu produto possa
utilizar em um futuro proximo.
Alguns paises nao utilizam a
Classificagao de Nice, ou tém um
sistema unico de subclasses. Uma
assessoria local podera ajuda-lo
a garantir que o seu registro esta
correto e completo.

Familiarize-se com o sistema

de marcas locais. Nao suponha
simplesmente que a lei de um pais
€ a mesma que a de seu pais natal.
Descubra as armadilhas do sistema
local e utilize os servigos de juristas
em quem confie. Qual o sistema do
pais, primeiro a pedir, ou primeiro a
usar? O instituto de marcas realiza
um exame relativo?

Qual é o sistema de oposi¢ao?
Quanto tempo leva uma marca

a ser registada? E necessario

obter aprovagao para cessoes ou
licenciamentos de marca? Estas
séo algumas das perguntas mais
importantes que se deve fazer.

wamda
dnoQ

WAMDAP (significa faisca ou raio de
luz), é a plataforma que apoia e
investe em empreendedores na
regido do Norte da Africa e Oriente
Médio (MENA). A marca apresenta
caracteres tanto do alfabeto arabico
quanto do alfabeto latino.

Lista de verificacao

Direitos territoriais. Lembre-se que
as marcas registradas sao direitos
territoriais, a ndo ser que sua marca
seja considerada notoriamente
conhecida.

Periodo de prioridade. Utilize o
periodo de prioridade de seis meses
para solicitar protecédo no exterior
Onde solicitar. Examine os paises
em que terd o beneficio da protecao
e tenha em conta os custos de
protec@o em varios paises.

Como solicitar. Veja a possibilidade
de utilizar o Sistema de Madri

para facilitar o processo de
solicitagcao, que reduz os custos

e os encargos administrativos de
registro e manutencao de marcas
em multiplos paises.
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34. O que significa o «uso»
de uma marca? Qual é a
sua relevancia para o titular
de uma marca?

Hé muitas referéncias legais ao termo “uso”
de uma marca, e a definicédo é diferente de
um pais para outro. Deve-se consultar um
jurista especializado para mais informa-
¢oes. Porém, hd algumas referéncias legais
a0 “uso” deuma marca que sdo importantes
para um empresario:

+ O titular de uma marca registrada
pode impedir o uso de sua marca por
terceiros, relativamente a produtos
similares (ver n° 15).

Em muitos paises, as marcas sio pro-
tegidas pelo uso, sem registro (ver n°
12 sobre paises que aplicam o sistema

primeiro a usar).

A exigéncia de uso no mercado para
registro em alguns paises (ver n° 35).
Em muitos paises, o ndo-uso durante
um certo niimero de anos é sinal de
abandono (ver n° 35).

Uma marca descritiva pode adquirir
carater distintivo, gragas ao uso gene-

ralizado (ver significagéo secunddria,
quadro ap6s n° 17). Por outro lado,
uma marca distintiva pode perder
seu carater distintivo pelo zso comum
(ver n° 9 e 37 sobre sinais genéricos).

Uma marca de certificagdo ndo pode
ser utilizada por terceiros (ver n° 7).

O que constitui o uso de uma marca difere
de um pais para outro. Porém, de maneira
geral,o termo “uso” de umamarcaregistrada,
em seu sentido juridico, refere-se ao uso de
uma marca no lugar em que é registrada.
Esse uso deve ser feito no decorrer das
operacgdes comerciais por seu titular, ou
com o consentimento deste. O uso damarca
deve ser relativo aos produtos ou servicos
para os quais foi registrada, no territério
em que foiregistrada. O uso damarcapara
um propésito diferente poderd ser visto
como uso da marca, sempre que nédo haja
alteragdo do carater distintivo da marca.
O uso deve ser efetivo. O uso simbdlico ndo
constitui uso na maior parte dos paises.
Mais ainda, utilizar a marca para produtos
e servi¢os, ou em materiais pararotulacao
de embalagens de produtos, no territério
em que a marca foi registrada apenas para
exportacdo, pode constituir uso. Porém, ha
aqui uma 4rea cinzenta em muitos paises.
As exigéncias legais em termos de «uso»,
uma vez mais, variam de pais para pais, mas,
habitualmente, sio cumpridas, se o titular:

utilizar o sinal em produtos ou em
suas embalagens;

oferecer ou expuser os produtos a ven-
da, colocando-os a venda no mercado
ouarmazenando com essa finalidade,
sob esse sinal, ou oferecer produtos ou
servicos sob esse sinal;

importar ou exportar produtos sob
esse sinal;

utilizar o sinal em uma fatura, lista
de vinhos, catalogo, carta de negdcios,
documento empresarial, lista de precos
ou outro documento comercial; ou
utiliza o sinal em publicidade.
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35. Pode-se registrar uma marca
sem té-la usado?

Vocé pode solicitar oregistro de uma marca
antes de té-lausado, mas alguns paises ndo
odeixardo registrd-la oficialmente sem antes
apresentar provas de uso. Nesses paises, 0
conceito de uso é muito importante, ja que
o “uso comercial de uma marca” faz com
que esta marca tenha um status superior
asmarcas de outras partes. Nesses paises, 0
uso é um requisito para o registro ou um
pré-requisito para apresentar uma oposicéao
ou abrir um processo por violagéo.

O que é maisimportante, e que deve ser lem-
brado, é que em todas as situagoes é melhor
verificar alegislacdo sobre as marcas de seu
pais e registrar sua marca o quanto antes.

Note também que, na maior parte dos pai-
ses, se ndo utilizar sua marca em um certo
periodo (compreendido, geralmente, entre
3 e 5 anos) apos seu registro, a marca po-
deré ser considerada como abandonadae
retirada dalista de marcas registradas. Isto
significa que poderd perder seus direitos
sobre a marca.
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TM ou ®?

O uso do simbolo ®, TM, SM ou
equivalentes em uma marca nao

€ obrigatdrio e habitualmente ndo
confere nenhuma protecgéo legal
adicional. Porém, pode ser um meio
conveniente de informar aos demais
que um determinado sinal € uma
marca registrada, avisando assim
possiveis infratores ou falsificadores.
O simbolo ® apenas pode ser
utilizado uma vez que a marca tenha
sido registrada, enquanto que o
simbolo TM é utilizado, geralmente,
por marcas ndo-registradas. O
mesmo se aplica ao simbolo SM,
porém no caso dos servicgos.

Utilizar o simbolo ® em conexao
com marcas nao-registradas pode
ser considerado pratica comercial
ou marketing enganoso. Assegure-
se de ndo utilizar o simbolo ®,

por exemplo, quando exportar
para paises onde nao for titular da
marca registrada.
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36. Sua empresa pode
utilizar a mesma marca para
produtos diferentes?

Quando lang¢ar novos produtos ou novas
variantes de um produto, devera determinar
como diferenciar esses produtos/variantes
do produto original e que marcalancar no
mercado. Ha varias opgdes, com seus custos
eriscos relacionados. Vocé pode:

. Utilizar a mesma marca. Estender
uma marca existente a novos produ-
tos permite que se beneficiem com
a imagem e reputacdo da marca.
Lembre-se que pode ser necessario
lancar uma solicitacdo de registro
para o novo uso da marca (ver n° 28).
Criar umanova marca. O uso de uma

novamarca que seja mais especificae

relevante para o novo produto permi-
tird que seu novo produto seja direcio-
nado aum grupo especifico de consu-
midores (por exemplo, criangas, adoles-
centes, etc.) ou criar uma imagem es-
pecificapara anovalinha de produtos.
Utilize uma marca adicional, em

conjunto com amarcainicial. Muitas
empresas decidem utilizar uma nova
marca juntamente com uma mar-
ca existente (por exemplo, a marca
NUTELLA® é, habitualmente, utilizada
juntamente com a marca FERRERO").
Utilize um novo desenho industrial

para o produto ou embalagem (ver
ne 13).

« Utilize material grafico distinto no
rétulo do produto, ou em sua embala-
gem, para mostrar aos consumidores
que o novo produto é uma variante; isto
significa utilizar os direitos autorais
e/ou de desenho industrial (ver n° 13).

NUTELLA® e os elementos e
sinais relevantes sao propriedade
de FERRERO®.

Diferentes empresas adotam diferentes abor-
dagens, dependendo de suas estratégias de
imagem de marca. Independentemente de
suaescolha, assegure-se de que suamarca
esta registrada em todas as classes de pro-
dutos e servicos que usa ou venha a utilizar.
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37. Como deve usar sua marca? Usos corretos e incorretos
de uma marca
Conseguir a protecdo com o registro de

marcando é suficiente. Esta protecédo pode As seguintes regras podem

ser perdida, se sua marca néo for utilizada ajuda-lo a evitar que sua marca

corretamente. Uma marca pode tornar-se se torne genérica:

genérica, se for amplamente utilizada a

ponto de tornar-se uma designacéo comum e Utilize o simbolo ® para demonstrar

para um produto ou servigo. Nestes casos, que sua marca € registrada.

uma marca néo poderd ser registrada e se ¢ Destaque a marca do texto

o fosse anteriormente, o registro poderia que a circunda, utilizando letras

ser cancelado. Algumas marcas continuam mailisculas, negrito ou italico, ou

a dispor da protecéo do registro de marca colocando-a entre aspas.

em alguns paises, apesar de terem sido e Utilize sua marca de maneira

declaradas genéricas em outros. (ver n° 9 consistente. Se sua marca

sobre sinais genéricos). for registrada com uma grafia
especifica, cor ou fonte, assegure-se

Exemplo: O termo trampolim foi conside- de que é utilizada exatamente como

rado como genérico nos Estados Unidos foi registrada. Ndo modifique sua

da América, assim sendo, outras empresas marca, por exemplo, separando-a

podem utilizar esse nome para um aparelho com um hifen, combinando-a,

de salto atlético. abreviando-a (por exemplo, a marca

“canetas tinteiro MONTBLANC®” ndo

deve aparecer como “Mont Blanc”).

¢ Nao use sua marca como um
substantivo. Use-a apenas como
adjetivo (por exemplo, “blocos de
montar LEGO®”, e ndo “Lego”.)

* Nao use sua marca como verbo
(diga, por exemplo, “modificado com
o software ADOBE PHOTOSHOP®
software” e ndo “photoshopado”).

¢ Nao utilize sua marca no plural
(por exemplo, diga “balas TIC TAC®”,
e ndo “tic tacs”).
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e Crie linhas diretivas e melhores
praticas de marca claras e
convincentes. Mostre como
trabalhadores, distribuidores e
consumidores devem utilizar sua
marca. Assegure-se de que estas
linhas diretivas séo seguidas por
todos os por ela abrangidos.

Estes esforcos podem ou ndo
resultar em sucesso, evitando que
sua marca se torne genérica. De
fato, de um ponto de vista juridico,

€ mais importante que fique visivel
que busca evitar que sua marca se
torne genérica (enviando e-mails

ou notas a autores que utilizam sua
marca incorretamente), do que obter
SUCESSO NO Processo.

38. Pode utilizar a marca de um
concorrente em sua publicidade?

Utilizar amarca de um concorrente em sua
publicidade é uma aventura perigosa, em
muitos casos. Alei varia entre os paises - se
considerar necessario utilizar a marca de
um concorrente em sua publicidade, deve
primeiramente consultar um jurista local
tendo sempre em mente o que segue:

+ Sejacuidadoso, se planejar mencionar
em sua publicidade que seu produto
¢ melhor que o de um concorrente.
Fazé-lo em alguns paises é ilegal.
Consulte um jurista local sobre as
leis e regulamentos aplicaveis a pu-
blicidade comparativa naquele pais.
Se utilizar a marca de um concor-
rente em sua publicidade, faca-o de
maneira justa e limpa. O primeiro
objetivo de sua publicidade deve ser in-
formar o consumidor e ndo difamar ou

atacar injustamente um concorrente.

Evite utilizar a marca de um concor-
rente de maneira a sugerir que este
endossa ou patrocina seu produto.
Nio se aproveite injustamente da
reputagdo damarca de um concorrente
para promover sua prépria empresa.
No ambito da publicidade compara-
tiva, tenha cuidado para nao alterar
amarca de um concorrente, especial-

mente se esta marca for um logotipo,
use o simbolo apropriado. Uma versao
alterada da marca de um concorrente
podera distorcer a capacidade da mar-
cadeidentificar o produto em questéo.
Essa alteracdo pode ser considerada
como violacdo aos direitos de marca.
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« Amarcade um concorrente pode con-
ter um ou mais elementos graficos,
tais como um logotipo, rétulo, design
oufiguras tridimensionais. Todos esses
elementos sdo provavelmente protegi-
dos pelasleis sobre os direitos autorais.
Portanto, é necessario obter uma auto-
rizacdo dos detentores desses direitos
antes de utiliza-los em seu antincio.

39. O que é um nome de dominio
e o que tem a ver com as marcas?

O conflito entre marcas e nomes de dominio

éum problemaimportante. Os nomes de do-
minio sdo enderecos de facil utilizacdo para

encontrar umsite naInternet. Por exemplo, o

nome de dominio “wipo.int” o levaré ao site

da OMPYI, no endereco www.wipo.int.

Habitualmente, os nomes de dominio estdo

disponiveis para registro em ordem de

apresentacéo do pedido de registro. Quem

chegar primeiro é servido antes dos outros.
Nesse sentido, asleis nacionais e os tribunais

podem considerar que o uso, ou, dependen-
do das circunsténcias, até mesmo o mero

registro de marca de outra empresa como

nome de dominio, consiste em umaviolagdo

do direito de marca. A ma-fé, o registroe o

uso abusivos de um nome de dominio sédo

habitualmente chamados de ciberespe-
culacéo. Se sua empresa for acusada de

praticar ciberespeculagéo, vocé podera ter
nao somente que transferir ou cancelar o

nome de dominio, mas também pagar que

indenizagdes. Por isso, é importante que

o nome de dominio que propuser néo seja

uma marca ou outro elemento principal

dominante da marca de outra empresa.
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Por outro lado, se a marca de sua empresa
estiver sendo utilizada em um nome de domi-
nio ou sendo vitima de ciberespeculacéo por
terceiros, podera tomar as acdes necessdrias
para pdr termo a esse abuso de sua marca.
Uma opgéo é utilizar os populares servigos
online da OMPI para aresolucéo delitigios
de nome de dominio no endereco: www.wipo.
int/amc/en/domains. Esses instrumentos
online incluem modelos processuais, bem
como uma analise jurisprudencial e um
arquivo com milhares de casos de litigios
de nome de dominio da OMPI que foram
solucionados. Esse servico oferece uma
solucdo eficaz, rdpida e barata, a margem
dos tribunais, para titulares de marca do
mundo inteiro. Para encontrar informacéo
sobre o registro de um nome de dominio,
podeutilizar instrumentos de busca de nome
de dominio gratuitas e online, tais como os
sites www.whoisicann.orge www.internic.net.


http://www.wipo.int/amc/en/domains
http://www.wipo.int/amc/en/domains
http://www.wipo.int/amc/en/domains
http://www.whoisicann.org/
http://www.internic.net/
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Conselhos sobre
nomes de dominio

Verifique que sua escolha de
nome de dominio nao é conflitante
com a marca de terceiros. Faca
uma pesquisa de marca (n° 19) para
descobrir se 0 nome escolhido esta
sendo utilizado como marca por um
concorrente para produtos e servigos
similares, ou se é uma marca
notoriamente conhecida.

Pense em registrar sua(s) marca(s)
como nome de dominio. Os clientes
encontrardo o site de sua empresa
mais facilmente, se utilizar um nome
de dominio idéntico ou similar ao
nome de sua empresa ou marca. Por
isso, tente registrar sua(s) marca(s)
como nome de dominio antes que
alguém o faca. Além disso, quando
selecionar uma nova marca para seus
produtos, verifique a disponibilidade
do nome de dominio correspondente.
Registre seu nome de dominio
como marca. O registro de um
nome de dominio ndo concede
automaticamente direitos de

marca. Por exemplo, se adquirir o
nome de dominio “sunny.com”, isso
néo significa que podera impedir
terceiros de utilizar a palavra “sunny”
para vender produtos (online e
off-line); mas lhe permite apenas
utilizar aquele endereco da internet
em especifico. Devera pensar em
registrar seu nome de dominio (em
nosso exemplo, “sunny”, com ou
sem a extensao “.com”) como marca.
Um registro de marca reforcara (a)
sua capacidade de fazer valer seus

direitos contra qualquer individuo que
tente utilizar o mesmo nome para
comercializar produtos semelhantes;
e (b) pode impedir que outro individuo
registre o mesmo nome como marca
para produtos e servicos similares.
Na maior parte dos paises, podera
registrar seu nome de dominio

como marca, se provar seu carater
distintivo (ou seja, ndo genérico) e
usa-lo para comercializar produtos.
Como registrar um nome de
dominio? Registrar um nome de
dominio é relativamente facil, rapido
e barato. A maneira mais facil é fazé-
lo online, através de qualquer um dos
registradores de nomes de dominio
autorizados, listados no enderego
www.icann.org ou www.internic.net.
A taxa a ser paga varia em geral
entre 10 e 35 ddlares. O registro leva
apenas alguns minutos.
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40. O que deve ter em
mente quando utilizar marcas
na Internet?

O uso de marcas naInternet tem levantado
uma série de controvertidos problemas
juridicos, sem uma solu¢édo uniforme:

« Um problema deriva do fato de que
os direitos de marca sdo territoriais
(ou seja, protegidos apenas no pais ou
regido em que a marca foi registrada
ou onde ¢ utilizada), ao passo que o
alcance da Internet é global. Isto cria
problemas quando se devem resolver
disputas entre empresas que, de ma-
neiralegitima, sdo titulares de marcas
idénticas ou similares, que induzem
aconfusao, para produtos idénticos
ou similares em paises diferentes.
Como a lei nessa area ainda estd em
desenvolvimento, os tribunais tratam
essa questdo de maneira consideravel-
mente diferente de um pais para outro.

+ A publicidade a partir de palavras
chave é uma modalidade de publi-
cidade online. Utilizam-se palavras
chave que ativam antincios em uma
colunaseparada dos resultados de pes-
quisa. Alguns operadores de motores
de pesquisa vendem palavras chave a
empresas. Quando um usudrio utiliza
aquelas palavras em uma pesquisa, os
anuncios aparecem conjuntamente com
os resultados da pesquisa. Por exem-
plo, uma empresa de bicicletas deseja
comprar a palavra MOUNTAINBIKE
em um motor de pesquisa. A cada
vez que um usudrio utilizar a palavra
MOUNTAINBIKE, um banner publicita-
rio da empresa de bicicletas aparecera.
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Além disso, se o usudrio clicar no banner,
seradirecionado ao site da empresa de
bicicletas. Porém, o problema aparece
quando um motor de pesquisavende a
marca de um concorrente como pala-
vra chave que ativa a publicidade. Por
exemplo, suponhamos que a empresa
acima mencionada comprou a pala-
vra CANNONDALE’, marca de uma
empresa concorrente. Se um usuario
digitar CANNONDALE’, um banner
publicitario da empresa concorrente
aparecerd na primeira posi¢do dos
resultados de pesquisa. Esse tipo de
ativacdo de publicidade com palavras
chave pode, em alguns paises, expor o
motor de pesquisa e a empresa anun-
ciante a sancdes legais por violagdo de
direitos de marca, publicidade enganosa
e concorréncia desleal.

Os hyperlinks para outros sites sdo
um servigo util para o consumidor,
mas em muitos paises ndo ha uma
lei clara sobre como se pode utilizar
esses links. Na maior parte dos casos,
oslinks sdo perfeitamente legais e ndo
héanecessidade de autorizacgio do site
referenciado. Porém, alguns tipos de
links podem acarretar em uma respon-
sabilidade legal. Por isso, tem sentido
requerer uma autorizacdo ou deixar de
inclui-los em sua pagina. Pode haver
problema nos seguintes casos:
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- links para sites que contenham
conteudo ilegal;

- links que contenham o logo de
uma empresa;

- links profundos (links diretos para
uma pdgina interna especifica, e
ndo para a pagina inicial do site),
se esse link for uma maneira de
contornar um mecanismo de pa-
gamento ou de assinatura, ou que
isto esteja expressamente proibido
pelo site em si; e

- framing (divulgar contetido do site
de terceiros dentro de um quadro em
sua prépria pagina) ou o inlining
(incorporar um arquivo grafico de
outro site em sua prépria pagina).

41. Qual é o papel de um
supervisor ou coordenador
de marca?

Dependendo do tamanho de sua empresae
de seu portfélio de marcas, podera necessitar
de um profissional dedicado a gestédo de
sua carteira de marcas. Uma das principais
funcdes de um supervisor de marcas inter-
no é assegurar a aplicacdo uniforme das
melhores praticas. Antes de que qualquer
individuo na empresa imprima cartoes de
visita, artigos de papelaria, de publicida-
de, embalagens e outra documentacéo, o
supervisor deverd averiguar que tudo esta
em conformidade com as linhas diretivas
sobre marcas. Também deverd monitorar o
volume e as possiveis mudancas de natureza
do uso damarca, verificando anecessidade
derenovar os registros (ao se perder adata
limite seu registro sera cancelado) ou se
novas solicitacdes foram assinaladas ao

agente de marcas. O supervisor deve também
servir como ponto inicial de contato para
qualquer questdo relativa a gestdo ou uso
de marcas existentes ou propostas, coorde-
nando-se, a0 mesmo tempo, com agentes de
marca e/ou juristas especializados.

Além disso, o supervisor de marcas pode
ser responsavel por uma auditoria de seu
portfélio de marcas. Isto pode ttil pelas
seguintes razdes:

para preparar um relatdrio sobre todas
as marcas registradas e pendentes,
organizado por produto, marca e pafs;

paradecidir se registros em especifico
devem ser mantidos, ou se é mais eco-
nomico abandona-los, parcialmente
ou completamente;

analisar os materiais de publicidade
dos produtos e de marketing conexo
para assegurar que as marcas estiao
sendo utilizadas de acordo com os
registros e as leis aplicaveis;

avaliar se marcas nédo-registradas,
slogans, motes e logotipos podem ser
registrados e, em caso afirmativo, onde;

rever os procedimentos paraselecéo e
registro de marcas, fazendo recomen-
dagdes para melhorias; e

preparar o portfélio de marcas para
astransacdes, com a devida diligéncia,
e para uso dos ativos como garantia
em financiamentos.
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Selecionar um membro da
equipe para gerir todos os
ativos de Pl e coordena-los
com as areas correlatas

A pessoa responsavel pela gestao

de seu portfélio de marcas deve
trabalhar em estreita coordenagéo
com o membro da equipe
responsavel pela gestao do marketing,
publicidade e relagdes publicas de
sua empresa. Além disso, pode ser a
mesma pessoa a administrar toda a PI
da empresa, a coordenar os agentes
e juristas externos, a estabelecer
politicas de conscientizagéo de seus
funcionarios sobre as boas praticas
em PI. Para maximizar os beneficios
e para proteger plenamente seus
ativos de PI, todas essas areas devem
ser coordenadas.

Lista de verificacao

Esta usando sua marca de
maneira consistente? Verifique
com regularidade se esta utilizando
sua marca de maneira adequada

em relagcéo aos produtos e

servicos adequados.

Esta usando os simbolos ®, TM e
SM adequadamente? Assegure-se
de que entende a diferenca que existe
entre os trés. Se decidir ndo registrar
sua marca — ou se exportar produtos
para um pais onde sua marca nao é
registrada — tome cuidado para néo
utilizar o simbolo ®. Isto podera ser
visto como pratica comercial injusta
ou publicidade enganosa.

Seus funcionarios entendem o
uso de uma marca? Forme seus
funcionarios para que utilizem as
marcas para garantir coeréncia.
Marcas de um concorrente.
Consulte um jurista local antes de
utilizar a marca de um concorrente.
Mais informacées. Ver IP
PANORAMA™ Moédulo 02,

Ponto de aprendizado 4.



Comercializando
marcas
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42. Pode licenciar sua marca
para outras empresas?

Asmarcaspodem serlicenciadas para outras

empresas. Neste caso, o titular da marca

continuaaser o titular damarcalicenciada,
apenas dando seu acordo para que uma ou

mais empresas a utilizem. Isto é feito geral-
mente mediante o pagamento de royalties

e envolve o consentimento do titular da

marca, habitualmente manifestado em um

contrato de licenciamento. Dependendo

da natureza deste, o licenciante (o titular
da marca) retém algum grau de controle

sobre o licenciado (o usudrio autorizado),
para garantir a manutencéo de um certo

nivel de qualidade. Em alguns paises, estes

controles de qualidade sdo importantes para

conservar direitos aplicaveis relativamente

auma marca.

Na prética, as licencas de marca sdo fre-
quentemente concedidas no quadro deum
acordo de licenciamento mais abrangen-
te, por exemplo, de acordos de franquia
ou acordos incluindo o licenciamento
de outros direitos de PI como patentes,
conhecimentos especializados e algum
grau de assisténcia técnica para o fabrico
de um produto determinado.
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<} memory.

MEMORY COMPUTACION é uma
empresa de software baseada no
Uruguai especializada em softwares de
gestéo e contabilidade para PMEs, que
utiliza o sistema de franquias para
expandir suas operagdes comerciais.
Os franqueados podem utilizar o nome
comercial, as marcas e marcas de
servigo, os conhecimentos
especializados e outros direitos de Pl de
titularidade da empresa franqueadora
em troca do pagamento de uma soma
acordada. A empresa registrou suas
marcas em todos os paises em que
opera. www.solucionesmemory.com

Uma forma particularmente lucrativa de
licenciamento de marcas é o merchandi-
sing (venda de produtos associados). O
merchandising é uma forma de marketing
em que um direito de PI (habitualmente
umamarca, desenho industrial e/ou direito
autoral) é utilizado em um produto para
torna-lo mais atrativo. Logotipos de univer-
sidades, personagens de desenho animado,
atores, estrelas pop, celebridades do mundo
do esporte, pintores famosos, estatuas e
muitas outras imagens aparecem em uma
vasta gama de produtos, como camisetas,
brinquedos, artigos de papelaria, canecas de
café e posteres. O merchandising necessita
uma autorizacgéo prévia para utilizar os
varios direitos associados em produtos as-
sociados. E preciso cuidado especial quando
se utiliza a imagem de celebridades para
merchandising, j4 que podem ser protegidas
por direitos de privacidade e de publicidade.


http://www.solucionesmemory.com/
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O licenciamento de marcas no contexto
do merchandising pode ser uma fonte
adicional de rendimentos:

« Conceder licencas. Para empresas que
detenham marcas famosas (equipes
esportivas, universidades, caracte-
risticas de personagem de animacéo),
a concessédo de licengas podera gerar
taxas de licenciamento e royalties.
Podera permitir também a uma em-
presa gerar rendimentos a partir de
novos produtos comercializados de
maneirarelativamente segura e eficaz
em termos econdémicos.

Obtencéo de licencas. Uma empresa
que fabrique produtos de baixo custo

em massa, cComo canecas, velas ou
camisetas, pode fazer com que seus
produtos sejam mais atrativos ao uti-
lizar um logotipo ou marca famosa.

43. Quanto pode esperar receber
em royalties pela sua marca?

Em acordos de licenciamento, o titular dos
direitos é em geral remunerado mediante
o pagamento de uma soma unica e/ou de
royalties recorrentes, que podem ser basea-
dos em um volume de produtos licenciados
(royalties por unidade) ou baseados no fatu-
ramento liquido (royalties por vendaliquida).
Na maior parte dos casos, a remuneragio
pagapor umalicenca de marca é uma com-
binagdo de ambos, de uma soma fixa e de
royalties. Por vezes, participacdes e agdes
na empresa licenciada podem substituir o
pagamento de royalties.

Ainda que existam padrdes relativos ao
pagamento de royalties aplicados no setor,
tteis e que podem ser utilizados, cada acor-
do delicenciamento é inico e os royalties
calculados dependem de véarios fatores,
distintos e especificos, a serem negocia-
dos. Portanto, os padrdes da indudstria
podem servir como guia, mas aplicd-los
cegamente é ndo reconhecer que o valor
de cada marca é diferente.

44, Qual é a diferenca
entre uma licenca exclusiva
e nao-exclusiva?

Ha trés tipos de acordos de licenciamento,
dependendo do niimero de licenciados
em questdo:

« licencaexclusiva: umtinicolicenciado
detém o direito de uso da marca, que
nédo podera ser utilizada nem pelo
seu titular;

« licencaunica: um tinico licenciado e
o titular da marca detém o direito de
uso damarca; e

« licenca nao-exclusiva: varios licen-
ciados e o titular da marca detém o
direito de uso da marca.

Em um mesmo acordo de licenciamento,
poderé haver disposi¢des que estabelecam
que alguns direitos sdo exclusivos, outros
unicos ou ndo-exclusivos.
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HARAR™ YIRGACHEFFE™ SIDAMO
ETHIOPIAN ETHIOPIAN ETHIOPIAN
FIME COFFEE FINE COFFEE FINE COFFER

O Ethiopian Fine Coffee Stakeholder
Committee (Comité de Partes
interessadas no Café Fino da
Etiopia), juntamente com o Instituto
Etiope de Propriedade Intelectual
(Ethiopian Intellectual Property
Office), criaram a iniciativa de Marca
e Licenciamento do Café Etiope.

A iniciativa tem como objetivo
reduzir a pobreza naquele pais
através da promocéo e do uso de
seus cafés finos. As trés marcas
famosas de café etiope, HARAR™,
YIRGACHEFFE™ e SIDAMO™,
registraram suas marcas em
aproximadamente 36 paises e aos
distribuidores foi-lhes pedido que
obtivessem licengas ndo-exclusivas
para comercializar seus produtos.
A Etiopia tem agora mais de

110 licenciados em 8 paises.

45. Deve conceder uma
licenca exclusiva ou
nao-exclusiva de sua marca?

Depende do produto e da estratégia co-
mercial de sua empresa. Por exemplo, se a
estratégia de sua empresa puder assumir
a forma de uma franquia, neste caso uma
licenca ndo-exclusiva e com muitos titulares
podera se mostrar mais vantajosa. Se seu
produto necessitar deum forte investimento
de uma empresa para que umajoint venture
obtenha sucesso, neste caso aquele potencial
licenciado néo estard disposto aenfrentara
concorréncia de outros licenciados e podera
insistir - com razdo — para que se conclua
um acordo de licenca exclusiva.
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46. O que os acordos de franquia
tém a ver com as marcas?’

Um acordo de franquia é quando uma pes-
soa (franqueador) que desenvolveu uma
maneira tinica de fazer negécios expande
suaempresa ao conceder a outros empresa-
rios (franqueados) o direito de utilizar seu
modelo de negdcio, em troca do pagamento
de uma taxa. Além de conceder o direito de
utilizar o modelo de negécio, o franqueador
também licenciara ao franqueado o direito
de utilizar seus ativos de PI e seu know-how,
além de fornecer treinamento e apoio. Em
resumo, uma empresa de sucesso é replicada
e gerenciada por empresdrios, os franquea-
dos, sob a supervisdo, controle e com o
apoio do franqueador. O direito de utilizar
a PI associada com aquela empresa deve
ser concedido ao franqueado, de forma a
permitir-lhe dirigir seu negécio com sucesso.
Os direitos de PI que séo licenciados em
um acordo de franquia sdo habitualmente
marcas, designs, direitos autorais, patentes
esegredos comerciais. Em outras palavras,
toda a gama de direitos de PL

7 Paramaiores informagdes, ver In Good Company:
Managing IP Issues in Franchising, publicagcdo da
OMPI n° 1035.

Exemplo: Um restaurante que vende pratos
defrango e que opere sobamarcaNANDO'S".
Desenvolveu um sistema de preparo e ven-
da desses produtos, que sdo vendidos em
grandes quantidades e de maneira uni-
forme. O sistema inclui varios fatores que
concorrem para o sucesso dos restaurantes
da cadeia NANDO'’S", incluindo as receitas
e os métodos de preparo que resultam em
um produto de qualidade consistente, o
desenho do uniforme dos funcionarios, o
design daslojas, das embalagens e a gestdo
dos sistemas de contabilidade. ANANDO’S*
compartilha seus conhecimentos com seus
franqueados, resguardando-se o direito de
supervisar e controlar. Como componente
crucial do acordo de franquia, os franquea-
dos sdo autorizados e obrigados a utilizar
amarca NANDO’S® trademark.

+«Nando's w

Chigken Eostaurants
P, TS0, U

Cortesia da Nando’s International
Holdings Ltd.
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47. Ha restric6es quanto
a venda de marcas de uma
empresa a outra?

Ha cada vez mais possibilidades de vender
ou ceder uma marca independentemente
da empresa titular. No caso da venda ou
cessdo de uma marca, pode ser necessario
depositar uma cépia do acordo, ou partes
deste, no instituto de marcas.
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Estudo de caso: como uma
marca pode gerar valor para um
empreendedor - JET® Mosquito

O Senhor S.K. Matlani, um
empreendedor radicado na india,
fabricava, de maneira artesanal,
uma pequena maquina, uma esteira
repelente de mosquitos sob a marca
JET®. O investimento total de seu
projeto foi de aproximadamente
65.000 dolares. O JET® rapidamente
tornou-se um sucesso comercial.

10 anos depois, um dos maiores
grupos industriais da india, o grupo
Godrej Sara Lee, busca opgdes para
ingressar no mercado de repelentes
de mosquitos. O grupo Godrej
assinou um acordo com a empresa
do Sr. Matlani’s para comprar a
marca JET® por 6.500.000 ddlares.
As fabricas criadas pelo Sr. Matlani,
bem como outros ativos materiais,
continuaram em sua posse. Foram
abandonadas desde ent&o.

¢ A aquisicao pela Godrej envolvia
apenas a marca, que havia
adquirido boa reputagdo no
mercado indiano. O Sr. Matlani,
com a venda de sua marca,
comparando-se com o investimento
inicial de 65.000 ddlares, granjeou
lucros substanciais.

A moral desta histéria € que uma
estratégia de Pl eficaz e uma
gestéo inteligente do portfdlio

de propriedade intelectual tém o
potencial de proporcionar mais

e melhores beneficios do que
qualquer outro ativo fisico que uma
empresa possa deter. Uma marca
simboliza os investimentos feitos
por uma empresa para elaborar
e comercializar um produto de
qualidade. Para ingressar em

um novo mercado, como o de
repelentes de mosquitos, o grupo
Godrej necessitava de uma marca
de confianga, que satisfizesse as
expectativas dos consumidores.
Para o Sr. Matlani, sua marca provou
ser seu ativo mais valioso. Vendé-la
era uma opg¢ao interessante, ja que
considerava que atingia seu limite de
crescimento potencial.

Compilado por: Pankaj Jain, Diretor
(IPR Cell), Ministério de Industrias de
Pequena Escala, Governo da India.
Para mais informacoes, ver IP
Advantage, base de dados da OMPI
de estudos de caso sobre PI,
www.wipo.int/ipadvantage.


http://www.wipo.int/ipadvantage
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48. Outras empresas podem
revender seus produtos
registrados sem autorizacéao?

Outras empresas podem, normalmente,
revender, no mesmo pafs, produtos prote-
gidos por uma marca de sua empresa, sem

necessidade de seu consentimento. Porém,
para que uma outra empresa possa vender

produtos de sua marca, legalmente, em

outros paises, dependera dasleis aplicaveis

(ver quadro abaixo). Ao desenvolver sua

estratégia de exportacédo, verifique esta

questdo, consultando um jurista especiali-
zado, preferivelmente. Da mesma forma, se

sua empresa pretender comprar produtos

que levem a marca de outra empresa, veri-
fique se é necessario solicitar autorizacgéo

formal do titular da marca antes de vender
esses produtos no exterior. E possivel que as

respostas a essas questdes o surpreendam,
por sua complexidade e porque podem

variar de um pafs para outro. Varios paises

desenvolveram doutrinas conhecidas como

de “exaustdo” ou de “primeira venda” que

regulam quando o titular de uma marca
pode ou ndo agir contra os revendedores

de seus produtos.

Importacao paralela e
doutrina de exaustao

Uma importacao paralela ¢ um
produto protegido por uma marca
que é importado para um mercado
e ai vendido sem a autorizagédo

do titular da marca. Os produtos
s&@o “genuinos” (em contraposicéo
aos produtos falsificados), foram
produzidos pelo titular da marca, ou
por um licenciado. Porém, podem
ter sido formulados ou empacotados
para um pais ou mercado em
particular, e séo, entdo, importados
para um mercado diferente.

A importacéo paralela ocorre,
principalmente, por duas razdes: (1)
diferentes versodes de um produto
sdo fabricadas e comercializadas
em mercados diferentes e (2)

as empresas aplicam precos
diferentes para um mesmo

produto em mercados diferentes.

Os importadores paralelos,
habitualmente, compram os
produtos em um pais por um preco
(P1), menor que o prego praticado
em um segundo pais (P2), importam-
nos ao segundo pais, e ai os vendem,
por um pre¢o normalmente situado
entre P1 e P2.
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A exaustao dos direitos de marca
faz referéncia a um dos limites dos
direitos de Pl. Uma marca da a

seu titular o direito de impedir que
terceiros utilizem um sinal protegido
em um produto idéntico ou similar,
se induzirem os consumidores

a confuséo. O direito de excluir
outros do mercado, € limitado pela
doutrina de exaustéo de direitos.
Essa doutrina estabelece que uma
vez que o titular da marca vender um
produto do qual detenha a marca,
ja ndo pode, geralmente, impedir

a revenda do dito produto, posto
que os direitos de marca inerentes
ao produto foram “exauridos” pela
primeira venda.

Esta cessacédo do controle é critica
para o funcionamento de qualquer
economia de mercado, porque
permite a livre transferéncia de
bens e servigos. Sem a doutrina
de exaustao, o titular original

da marca poderia exercer um
controle perpétuo sobre as vendas,
transferéncias e uso dos produtos
que levem sua marca, e, assim,
controlaria a atividade econémica.

A titulo de exemplo, analisemos a
marca de telefones moéveis iPHONE®,
de todos conhecida. Nenhuma outra
empresa, excetuando a Apple, pode
vender telefones novos com a marca
iPHONE® afixada. Contudo, um
consumidor que tenha comprado
um iPHONE® de um distribuidor
autorizado pode revender o mesmo
iPHONE® a outro consumidor. A
Apple, uma vez que tenha vendido

o telefone pela primeira vez, nao
mais o controla. Seu direito

sobre a iPHONE®, relativamente

a aquele telefone em particular, é
considerado “exaurido”, uma

vez o telefone tendo sido vendido

ao consumidor.

A doutrina é comum a todos os
paises, mas ha trés tipos de regime
de exaustao diferentes: nacional,
regional e internacional. O debate
sobre qual destes é preferivel &
altamente controverso, porque

as implicagbes econémicas

sé&o significativas.

Se um pais reconhece a doutrina
nacional de exaustao, o direito de
um titular de uma marca de controlar
0s movimentos de um produto

ou servigo se extingue apenas
quando o produto ou servigo &
comercializado no territério nacional.
As importacbes paralelas nao

séo permitidas. Os titulares de
marcas tém o poder de impedir o
movimento de produtos e servigos

e segregar mercados.
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No ambito de uma politica de
exaustao regional, o direito

do titular da marca se extingue
quando um produto ou servigo

é comercializado em qualquer

um dos paises da regido, como

na Uni&do Europeia, por exemplo.
As importacdes paralelas sdo
permitidas, mas apenas para
produtos que tenham sido
originalmente postos a venda dentro
do territério da regiéo.

Se um pais reconhece a doutrina de
exaustao internacional, o direito
do titular de uma marca se extingue
quando o produto ou servigo

for vendido ou comercializado

em qualquer parte do mundo.

As importacdes paralelas sdo
permitidas; os bens e servigos
atravessam livremente as fronteiras
apos terem sido vendidos ou
disponibilizados para venda em
qualquer parte do mundo.

Lista de verificacao

Comercializacao. Avalie as
distintas opgdes de comercializagéo
de sua marca. Podem ser formas
lucrativas de expandir seu negécio.
Licenciamento. As taxas de
royalties e outros parametros

dos acordos de licenciamento

séo instrumentos de negociagéo.

E recomendavel que busque

a assessoria de um jurista
especializado quando redigir e
negociar acordos de licenciamento.
Acordos de franquia. Marcas,
segredos comerciais, patentes e
direitos autorais podem ser uma
parte fundamental de um acordo
de franquia.

Lembre-se do valor de sua marca.
Na eventualidade de comercializar
sua marca, avalie como pode
manter um controle de qualidade
sobre sua marca e os bens e
servicos que representa.

Mais informacoes. Ver IP
PANORAMA™ Médulo 12.
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49. Por que é importante
identificar violac6es?

Um concorrente pode fazer com que seus
produtos se facam passar por outros ao
utilizar uma marca similar a sua. Esta si-
tuacdo suscita dois problemas. Primeiro,
o concorrente utiliza sua reputacéo para
subtrair-lhe suas vendas. Segundo, se o
concorrente vende produtos de qualidade
inferior aos seus, isto causard prejuizo a
sua reputacdo. Por isso, deve continuar a
monitorar o uso de marcas similares que
induzam a confuséo por outras empresas.
Pode fazé-lo das seguintes maneiras:

realizando buscas de marcas (ver n°19);
monitorando a Internet e seus canais
de comércio habituais;
conscientizando seus funciondarios
sobre os direitos de marca e encorajan-
do-os avigiarem eventuais violagoes; e
utilizar os servicos de uma organizacdo
especializada na deteccéo de violagdes
as suas marcas.

A gestao de risco no
ambito das marcas

A observéancia das restricoes
relativas as marcas é apenas um
dos aspectos da gestéo de risco
para proteger o tempo e dinheiro
que investiu em sua marca em geral,
incluindo suas marcas registradas.
Desenvolver uma estratégia forte,
antes que haja qualquer violagéao,
pode minimizar os custos de
execucado da regulamentagéo
mais tarde.

Planejamento

Faga, regularmente, o inventario de
suas marcas e assegure-se de que
estao devidamente documentadas.
Defina, em sua empresa, quem é
responsavel pela gestao de seus
ativos de PI.

Desenvolva uma estratégia
financeira para a gestéo de suas
marcas, tratando de questées como
os custos de manutencéo, seguros
e contratacdo de peritos externos,
como juristas especializados ou
agentes de marcas.

Coordene seus funcionarios para
garantir que suas marcas séo
utilizadas de maneira consistente
(comercializagao, publicidade, etc.)
e desenvolva um sistema para
documentar o uso de suas marcas.
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Garantindo direitos

Dependendo dos recursos
disponiveis e da estratégia comercial,
registre suas marcas em cada um
dos paises em que planeja produzir
ou comercializar seus produtos.

Aplicacao e monitoramento

Monitore os registros publicados e
outras fontes para identificar novas
empresas e marcas de interesse,
bem como produtos concorrentes
que violem seus direitos.

Forme seus funcionarios sobre

as violagdes para que o ajudem a
monitorar a industria.

Busque a assessoria de
especialistas externos sobre como
defender seus direitos contra
violagdes.

Continue a avaliar sua estratégia

conforme sua empresa cresce
e evolui.
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50. Quando uma outra marca
infringe os seus direitos de
marca?

Haviolacédo de seus direitos de marca quan-
do um concorrente utiliza a mesma marca,
ou marca similar que induza a confuséo,
para os mesmos produtos, ou similares, em

um pais onde sua marca é protegida (ver

n° 15). Para provar que ha violagéo, deve

demonstrar que umamarca é de tal maneira

parecida com a sua que os consumidores

podem ser induzidos a confusdo. A confusdo

pode se dar porque o produto concorrente

éidéntico ao seu ou porque a empresa con-
corrente é, de alguma forma, associada a

sua, autorizada ou patrocinada por ela. Os

seguintes fatores aumentam a possibilidade

de “indugdo a confusdo™

« Se sua marca for forte. A solidez ju-
ridica de uma marca é determinada
pelo fato de té-laregistrado, o grau de
caracter distintivo de sua marca em
relagédo aos produtos oferecidos (ver
n°9 e 10), por quanto tempo usaa marca
e da publicidade que tenha sido feita.
Se as duas marcas forem muito simi-
lares. Pode haver muita similaridade
visual (dois logos similares), sonora
(LIGHT e LITE) e semantica (WHITE
HORSE e CHEVAL BLANC).

Se os produtos sio muito similares.
Se os produtos concorrem diretamente,
corre-se orisco de que os consumidores
acreditem, erroneamente, que hd uma
associagdo entre os produtores.
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« Se houver provas reais de confusio.
Todo tipo de cartas, fax, e-mails e
telefonemas equivocados, bem como
qualquer reclamacdo de consumido-
res, sdo Uteis para avaliar o nivel de
confusdo do publico. Uma pesquisa
junto aos consumidores pode ser titil
para demonstrar o nivel de confuséo.

« Seosprodutos forem comercializados
pelos mesmos canais.

Este nivel de protecéo tradicional ndo é ade-
quado para proteger marcas notoriamente

conhecidas contra tentativas fraudulentas

de apropriag¢édo ou diluicdo de sua repu-
tacdo. Estas marcas gozam de protecdo

refor¢cada na maior parte dos paises (ver
quadro apds n® 5).

51. O que sua empresa deve
fazer, se sua marca estiver sendo
utilizada por terceiros sem
autorizacao?

E sempre ttil buscar os conselhos de um
especialista, se acredita que alguém estd
violando seus direitos de marca. Um ad-
vogado especializado em PI sera a pessoa
mais qualificada para dar-lhe informacoes
sobre as op¢des parainiciar umaacéo contra
falsificacdes e violagdes. Também o aconse-
lhara sobre a aplicacdo de seus direitos. Este
especialista podera informar-lhe sobre os
procedimentos civis ou administrativos que
estdo a sua disposi¢éo, se forem aplicéaveis.

No caso de que se veja confrontado a vio-
lacoes de seu direito de marca, podera
enviar uma carta (conhecida como “cartade
cessacdo e desisténcia”) ao suposto infrator,
informando-lhe da eventual existéncia
de um conflito. Para escrever tal carta,
recomenda-se que busque o auxilio de
um advogado.

Se sua empresa considerar que a violacao

¢é intencional e conhece a localizacao da

atividade infratora, poderd entéo realizar

uma ac¢do surpresa, obtendo, com o auxilio

deum jurista especializado, uma ordem de

busca e apreensédo (normalmente emitida

por um tribunal competente ou autoridade

policial) e realizar uma incurséo surpresa

aempresa, ou pessoa, suspeita de violacao.
Procedimentos criminais podem ser inicia-
dos em casos de falsificacéo intencional ou

de pirataria em escala comercial.

O infrator pode ser obrigado pelas autori-
dadesjudiciais ainformar-lhe sobre aiden-
tidade das pessoas envolvidas na produgédo

e distribui¢do dos produtos ou servigos

infratores e seus canais de distribuicgéo.
Como instrumento de dissuaséo de violagoes,
as autoridades judiciais podem ordenar,
mediante sua solicitagédo, a destrui¢do dos

produtos e materiais infratores ou o des-
mantelamento das redes de comércio, sem

nenhum tipo de compensacéo.
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Estudo de caso: Utilizando o
sistema de Pl para proteger-
se contra violacoes de
concorrentes - Saigon
Cosmetics Corporation (SCC)

A Saigon Cosmetics Corporation
(SCC) é o principal fabricante de
fragrancias, cosmeéticos e artigos
de higiene no Vietna. Utilizando os
servigos de agéncias profissionais
de Pl no Vietna, e no exterior, a SCC
assegura-se, assim, de que seus
ativos de Pl estejam protegidos
antes de lancar qualquer produto no
mercado. Resultado disso, a SCC

é titular de mais de 200 marcas e
desenhos industriais, muitas das
quais a nivel internacional.

Muitos individuos e empresas
quiseram “pegar carona” no sucesso
das marcas da SCC, com uma série
de violagbes de seus direitos de PI.
Quando confrontada a violagdes, a
SCC busca aconselhamento legal
junto aos institutos de Pl e outros
profissionais, e entdo decide que
medidas adotar, em funcao da
probabilidade de um resultado
favoravel, dos custos decorrentes
da aplicagéo do direito, eventual
compensagao e impactos sobre
consumidores e mercados.

Entre as agbes concretas adotadas
pela SCC para lidar com as
violagdes de Pl estdo o envio de
avisos formais a lojas que vendiam
produtos falsificados, informar os
consumidores sobre as violagdes,
alterar o rétulo dos produtos para
facilitar a identificagdo do produto
original, realizar mais agcdes de
marketing e promog¢des para
suscitar fidelidade a marca

e procedimentos administrativos

e legais.

A consciéncia precoce da devida
importancia do uso efetivo do
sistema de PI teve papel importante
no sucesso da SCC. “Sem
investimentos na protegéo de
nossos ativos de P, teria sido
muito mais facil para os infratores
utilizarem nossa ingenuidade,
criatividade e reputacgao, dificultando
e até mesmo impossibilitando

que a empresa se estabelecesse
como lider do setor de cosméticos
no Vietna”, afirmam os diretores

da SCC.

Para maiores informagdes, ver IP
Advantage, base de dados da OMPI
de estudos de caso sobre PI,
www.wipo.int/ ipadvantage.
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52. Como sua empresa
pode evitar a importacao
de produtos de marca
falsificados?

Paraevitar aimportacido de produtos de

mareca falsificados, em muitos paises ha

medidas ao alcance dos titulares de marcas

por intermédio das autoridades aduaneiras

nacionais. Muitas autoridades aduaneiras

buscam, examinam e apreendem bens sus-
peitos de violarem os direitos de marca ou

de PI. As intervencdes aduaneiras séo,
principalmente, realizadas em bens que sdo

importados ao pais. Algumas autoridades

alfandegdrias apreendem bens em transito

ou destinados a exportacéo. Os funciondrios

aduaneiros podem ser de grande ajuda aos

titulares de marcas, e fornecer valiosas

informagdes e auxiliar no trabalho de apli-
cacdo do direito das empresas. Para poder

beneficiar-se tanto quanto possivel com o

sistema, recomenda-se que:

entre em contato com as autorida-

des aduaneiras relevantes para obter
informacdes sobre o sistema alfan-
degario local;

contate um jurista especializado em

PI para que o aconselhe sobre como
proceder;

registre sua(s) marca(s) junto as au-
toridades alfandegarias;

. forneca toda a informacéo possivel e
coopere com os funcionarios aduanei-
ros para facilitar-lhes a tarefa de reco-
nhecer bens infratores (por exemplo,
informacdes sobre os produtos aos
quais se aplicam sua marca, sobre
como distinguir produtos originais
de falsificados, informacdes sobre a
localizagdo e o destino de produtos
falsificados, etc.);

+ Pagar as taxas previstas.

53. Quais sao as opc¢oes para
solucionar extrajudicialmente
um processo por violacao?

Em algumasinstancias, umamaneira efetiva
detratar violacdes é através de arbitragem
e mediacédo. A arbitragem apresenta a
vantagem geral de ser menos formal, mais
célere e mais barata que um procedimento
junto a um tribunal. Além disso, uma de-
cisdo arbitral é mais facilmente aplicavel
internacionalmente. Uma vantagem da
mediacdo é que as partes mantém o controle
do processo de resolucéo de litigios. Por
isso, a mediac¢do pode ajudar a preservar
asboasrelagdes comerciais com uma outra
empresa com quem poderd, no futuro, querer
colaborar. Para maiores informacdes, ver o
site do Centro de Arbitragem e Mediagéo
da OMPI no enderec¢o: www.wipo.int/amec.
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Lista de verificacao

Seja vigilante. Monitore, tanto
quanto possivel, a concorréncia
para detectar violagdes. Treine

seus funcionarios sobre as violagdes
para que monitorem de maneira
mais eficiente.

Gestao de riscos. Desenvolva

uma estratégia de gestao de marca
de maneira a minimizar riscos e
maximizar os lucros.

Busque conselhos. Consulte um
advogado especializado em marcas
antes de mover agdes, posto que
qualquer movimento da sua parte
pode ter impacto no resultado

do litigio.

Nao ignore acusacgoes. Se os
concorrentes o acusarem de violar
suas marcas, busque a assessoria
de um jurista especializado. Vocé
ndo pode ignorar as alegagdes de
um concorrente, ainda que pense
que sédo infundadas.

Resolucao alternativa de disputas.
Tenha em conta as alternativas de
resolugéo de disputas extrajudiciais,
inclua clausulas de mediacgéo e/

ou arbitragem em qualquer acordo
de licenciamento (para maiores
informacoes, ver www.wipo.int/amc).

Lista de verificacao geral para
uma boa estratégia de marca

. Selecione uma marca valida e

forte. Pense em futuros mercados
de exportagéao.

. Conduza uma pesquisa de marca

em seu pais e em potenciais
mercados de exportacgao e para
as quais deseje expandir.

. Registre sua marca sem tardar

(antes mesmo do langamento do
produto). Tenha em mente o prazo
de prioridade de 6 meses para
solicitagdes internacionais. Renove
seus registros, se assim o desejar.

. Utilize o simbolo ® apés sua marca,

ndo deixe que sua marca se torne
uma marca genérica.

. Capitalize os licenciamentos de sua

marca, quando aplicavel.

. Nao deixe que confundam o

publico. Detecte usos inapropriados
de sua marca, notifique o infrator
para que cesse e desista da
atividade. Adote as medidas legais
cabiveis, se o infrator ndo respeitar
a regulamentacéo.

. Conte com os servigos aduaneiros,

se os houver, para impedir a
importacéo e exportagéo de
mercadorias infratoras.
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Anexos - Sites uteis
Para mais informacdes sobre:

Questdes de PI do ponto de
vista de uma empresa
www.wipo.int/sme

Marcas em geral www.wipo.int/
trademarks www.inta.org
(International Trademark
Organization)

Aspectos praticos relativos ao
registro de marcas - ver lista de
sites dos institutos de marcas
nacionais e regionais no endereco
www.wipo.int/directory/en/urls.jsp

Sistema de Madri para o
Registro Internacional de Marcas

www.wipo.int/madrid

Classifica¢do de Nice
www.wipo.int/classifications/nice

Classificacdo de Viena

www.wipo.int/classifications/vienna

Centro de Arbitragem
e Mediagdo da OMPI
www.wipo.int/amc

Conflitos entre nomes de dominio
e marcas, bem como sobre
alternativas para a resolucao de
disputas para nomes de dominio
www.wipo.int/amc/en/domains

Informacdes sobre a aplicagdo
das leis, especialmente no
contexto de um maior interesse e
preocupacéo da sociedade com o
desenvolvimento e considerando
o potencial impacto da
responsabilidade social
orporativa sobre seus resultados
www.wipo.int/enforcement/en

Uma lista online de bases de dados
mantidas por institutos de PI de
todo o mundo www.wipo.int/amc/en/
trademark/out put.html

Base de dados Global de Marcas —
pesquisas sobre marcas gratuitas

em mdltiplas cole¢cdes www.wipo.int/
reference/en/branddb

Monitor de Madri - informacgéo
detalhada sobre todas as marcas
registradas pelo Sistema de Madri
www.wipo.int/madrid/monitor

Recomendagdes Conjuntas da
OMPI Relativas as Disposicoes
sobre a Protecdo de Marcas
Notoriamente Conhecidas
www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/
marks/833/pub833.pdf
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Recomendagdes Conjuntas da OMPI
Relativas as Licencas de Marcas
www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/
marks/835/pub835.pdf

Recomendagdes Conjuntas da
OMPI Relativas as Disposi¢des sobre
a Protecdo de Marcas e Outros
Direitos de Propriedade Intelectual
em sinais na Internet.
www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/
marks/845/pub845.pdf
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