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INTRODUCAO

As empresas se conscientizaram da importancia dos bens intangiveis para o
desenvolvimento de suas estratégias. Isto ocorreu porque se verificou que as empresas que detém
marcas fortes e conhecidas, ou seja, marcas que possibilitam a aquisicdo de vantagem
competitiva para a organizacdo, através de aumento de vendas, fidelizacdo de clientes,
reconhecimento por parte dos consumidores e lideranca no segmento, possuem um valor de
mercado muito maior do que aquelas em que as marcas ndo tém tanta forca e fama (KAPFERER,
2004).

A marca, por ser uma propriedade da empresa, deve estar protegida para que se possa
realizar os investimentos necessarios ao seu desenvolvimento. Esta protecdo possui 0 amparo
legal® e, através de seu registro e concessdo, a marca é legalmente propriedade da empresa. Desta
forma, no Brasil, as marcas, e em especial as marcas de alto renome (AR), que séo objeto deste
estudo, sdo concedidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), Orgao
responsavel pelo seu registro.

Marcas de AR sdo aquelas que possuem uma atratividade, um magnetismo e uma
reputacdo construida e desenvolvida na percepg¢do dos consumidores (RODRIGUES, 2002). Néo
sdo conhecidas apenas pelo seu publico alvo, mas também por aqueles que ndo consomem seu
produto, ou seja, uma parcela expressiva do mercado. Uma vez que as marcas consideradas de
AR sdo sinais fortes e de grande valor, as mesmas foram desenvolvidas através de eficientes
estratégias de marketing e branding. Sdo desejadas, tanto pelos consumidores, quanto pelos
concorrentes, que enxergam nestas marcas a possibilidade de alcancar certa vantagem
competitiva sobre as demais. Além disso, por serem marcas tdo valiosas, elas estdo expostas a
determinados riscos aos quais a protecao juridica estendida visa a sanar.

Esta pesquisa realizou uma analise de conteudo onde foram observadas marcas de
empresas que solicitaram o AR, por meio de processos administrativos examinados pelo INPI. O
objetivo deste trabalho foi demonstrar como se obtém uma marca de AR, 0s riscos a serem
evitados pelas marcas que detém tal protecdo e quais as possiveis implicacBes nas estratégias de
marketing e branding destes sinais.

! Este trabalho aborda alguns conceitos relacionados ao direito. O Gnico propdsito é o de informar ao leitor a respeito
de determinados termos e aspectos juridicos que serdo necessarios para o entendimento do tema aqui tratado. O
aprofundamento de questdes e abordagens juridicas néo sera realizado.



No primeiro momento da pesquisa sera mencionada qual a metodologia utilizada neste
estudo. Posteriormente, serdo levantados 0s principais conceitos que irdo auxiliar o entendimento
dos temas tratados aqui, e, em seguida, serdo expostos os resultados obtidos durante a pesquisa.
Na ultima parte, serdo colocadas as consideracdes finais do estudo.

METODOLOGIA

A perspectiva de se fazer um estudo interdisciplinar, tendo uma visdo mercadoldgica e
uma juridica, foi o ponto inicial desta pesquisa. A protecdo marcaria visa a assegurar o direito a
um bem valioso para as empresas, a marca. Neste momento surge a ideia de interligar as areas
juridica (percepgdo legal da marca) e de marketing/branding (percepcdo mercadologica da
marca). Assim, uma protegdo especial, como o AR, conferida a marcas fortes e uma resolugéo
(norma legal) que relaciona os aspectos mercadolégicos para tal concessdo seriam o ponto de
partida para a criagdo deste projeto. O passo seguinte foi coletar material para que tal estudo
pudesse ser concretizado.

A verificacio de processos® relativos a marcas que receberam o AR e a possibilidade de
ter uma visdo do INPI, que € o 6rgédo responsavel por sua concessao, assim como uma analise de
materiais tedricos sobre marketing e branding, além dos relativos a protecdo marcaria, foram a
base para a construcao desta pesquisa.

Durante o estudo, cada processo examinado era relativo a uma marca que solicitou o0 AR.
Entre 2004 e 2008, foram submetidas ao INPI 1.500 solicitagdes de exame de AR, através de
peticdes de oposicdes e de processos administrativos de nulidade (PAN)>. Dentre os processos
que foram analisados®, 48 deles® receberam o AR para as marcas de seus titulares. Deste
universo, a presente pesquisa estudou 11 processos de empresas, tanto nacionais quanto
estrangeiras, pertencentes a segmentos de mercado distintos, que requisitaram ao INPI o AR para
suas marcas e receberam esta protecdo especial. Dentre as analisadas e que receberam o AR,
todas as empresas escolhidas solicitaram 0 AR por meio de oposigdes.

Um dos parametros de escolha das marcas a serem aqui estudadas esta relacionado a
selecdo de sinais pertencentes aos mais diferentes segmentos de mercado. Outro aspecto utilizado

2 Processo (termo juridico) - conjunto de papéis e documentos referentes a um litigio; autos; conjunto das pecas
apresentadas por uma outra parte para servir a instrucdo e ao julgamento de uma questdo. Dicionario Houaiss.
Disponivel em: http: // houaiss. uol. com. br.

® O AR somente pode ser solicitado ao INPI por via indireta, através de oposicdo ou PAN. A oposicdo é um
procedimento administrativo onde o requerente da mesma se manifesta contra um pedido de registro de marca de
terceiros. Ja o PAN é um procedimento administrativo onde o requerente do mesmo se manifesta contra um registro
de marca de terceiros. No primeiro caso, a manifestacdo é contra um pedido de marca, no segundo contra um registro
de marca. Uma empresa ndo pode requerer diretamente o AR para seu sinal, a menos que o mesmo esteja sendo
ameacado por terceiros interessados em uma marca idéntica ou semelhante a sua, por isso a via incidental.

* N#o foi levantada a informagdo de quantas, das 1.500 solicitacdes do periodo citado, foram analisadas. Observar
gque uma mesma empresa detentora de uma marca pode entrar com diversos processos para impugnar marcas de
terceiros que sejam conflitantes com a sua e assim requerer 0 AR.

®> As marcas de AR concedidas no periodo de 2004 a 2008 pelo INPI foram: Hollywood; Mc Donalds; Pirelli; 3M;
Cica; Kibon; Natura; Moca; Aymoré; Visa; Ninho; Fiat; Perdigdo; Itapemirim; Toyota; Lacta; Rolex; Skol;
Volkswagen (marca nominativa); Volkswagen (marca figurativa); Intel; Azaléia; Olympikus; Coca-Cola; Jaguar;
Elma-Chips; Petrobrés; Brahma; Motorola; Mercedes-Benz (marca nominativa); Mercedes-Benz (marca figurativa);
Antarctica; Chica-Bom; Banco do Brasil; Coral, Hellmann’s; Diamante Negro; Playboy (marca nominativa);
Playboy (marca figurativa); Veja; Derby; Tramontina; Havaianas; Bom Bril; Itad; Chiclets; Bic; Nike (marca
figurativa); Dakota; Absolut;Goodyear. Observar que as trés Ultimas obtiveram o AR reconhecido por decisdo
judicial e ndo pelo INPI.



foi a opgdo por eleger algumas marcas que obtiveram o titulo de notdrias® no antigo Cédigo de
Propriedade Industrial - CPI, para verificar a forca destas marcas até os dias atuais. Dentre as 11
marcas que receberam o AR, sete foram consideradas marcas notérias. Além disso, ao selecionar
0s processos a serem analisados, buscou-se escolher marcas que foram criadas por empresas
nacionais (seis marcas de AR) e estrangeiras (cinco marcas de AR), com a intengéo de verificar a
forca e o desenvolvimento do sinal conquistado por empresas do Brasil e do exterior. Neste
ponto, o que se levou em consideracdo foi o tipo de empresa, nacional ou estrangeira, que
originalmente criou a marca e ndo aquela a qual a empresa pertence hoje. Isto porque,
atualmente, muitos processos de fusdo e aquisicdo sdo realizados, principalmente quando a
empresa detém uma marca forte, e as marcas podem pertencer hoje a empresas que ndo mais
aquelas de sua origem.

O estudo foi realizado por meio de pesquisa bibliografica, além de pesquisa documental.
Esta Gltima foi efetuada como fonte secundaria, utilizando-se os processos instruidos pelas
empresas que solicitaram o AR para suas marcas, por via incidental, ao INPI.

Inicialmente, ao entrar em contato com os processos, verificou-se uma enorme quantidade
de informagdes e uma determinada dificuldade em selecionar o que poderia ou néo ser utilizado
no estudo. Uma vez que as provas sdo de livre producdo, ou seja, as mesmas podem incluir
informac0es além das exigidas pela resolucéo, cada processo possuia uma forma de apresentacao
e de constituicdo de provas, efetuada pela conveniéncia da empresa requerente do AR. Além
disso, a diversidade de ramos de atividades, assim como a multiplicidade de dados, propiciaram
ainda dificuldades aos pesquisadores em parametrizar e padronizar as informacdes coletadas.

Num primeiro momento, foi realizada somente a analise de marcas que receberam o AR.
Eram 48 marcas e, tendo em vista a quantidade de dados disponibilizados e diferenciados,
entendeu-se que nado seria possivel trabalhar com tantas empresas e marcas. Desta forma, optou-
se por selecionar 11 processos, para que uma Visdo mais precisa pudesse ser adquirida. No
desenrolar da pesquisa, verificamos a enorme quantidade de dados e a dificuldade de trabalhar
com tantas informac6es. Entretanto, ndo tendo ainda nenhum material disponivel sobre o assunto,
ou seja, uma visdo sobre as provas, critérios, procedimentos e dificuldades no exame do AR,
acreditamos que tal complexidade seria natural.

O que foi possivel observar na construcdo deste trabalho diz respeito a dificil tarefa de
utilizar e organizar materiais ainda sem um tratamento analitico e sem uma estrutura previamente
definida. Além disso, a dificuldade de responder efetivamente as perguntas surgidas durante o
estudo e os varios questionamentos ainda sem defini¢cGes, demonstraram que ha um campo a ser
explorado e que foi de alguma forma iniciado por este trabalho. Outras abordagens poderéo ser
tratadas a respeito do tema aqui proposto.

REVISAO DE LITERATURA

Iniciamos o texto abordando conceitos basicos relativos a marketing, branding e marca,
mas entendemos que isto se faz necessario para desenvolver o trabalho aqui proposto’.

O marketing, segundo Kotler e Amstrong (2007), ndo deve ser considerado hoje apenas
como vendas e propaganda, mas como 0 modo de satisfazer as necessidades dos clientes. Ou segja,

® O CPI considerava a marca notéria aquela que tinha protecao especial em todas as classes, exce¢do ao principio da
especialidade, quando houver possibilidade de confusdo quanto & origem dos produtos ou servicos e qualquer
prejuizo a reputacdo da marca. A concepgdo de marca notoria do CPI é semelhante a marca de AR da LPI.

’ Muitas sdo as definicdes para marketing, branding e marca, mas optamos por escolher aqueles que melhor se
adéquam ao desenvolvimento deste estudo.



para estes autores, o marketing é o “processo pelo qual as empresas criam valor para 0S clientes e
constroem fortes relacionamentos com eles para capturar seu valor em troca” (2007, pg. 4). A
marca é utilizada pela empresa para criar este valor e construir um relacionamento com o cliente,
além de identificar a origem do produto e distingui-lo dos demais concorrentes, conforme as
defini¢cbes abaixo:

Marca € um nome diferenciado e/ou simbolo (tal como um logotipo, marca registrada ou
desenho de embalagem) destinado a identificar os bens ou servigos de um vendedor ou
de um grupo de vendedores e a diferenciar esses bens e servicos daqueles dos
concorrentes. Assim, uma marca sinaliza ao consumidor a origem do produto e protege
tanto o consumidor quanto o fabricante, dos concorrentes que oferecem produtos que
parecam idénticos (AAKER, 1998, p. 7).

Marca é um produto ou servico que agrega dimensbes que, de alguma forma, o
diferenciam de outros produtos ou servigos desenvolvidos para satisfazer a mesma
necessidade. Essas diferencas podem ser funcionais, racionais ou tangiveis — isto &,
relacionadas ao desempenho do produto. E podem também ser mais simbdlicas,
emocionais ou intangiveis — isto €, relacionadas ao que a marca representa (KOTLER E
KELLER, 2006, p.269).

Uma vez que a marca, desde a década de 1980, devido aos processos de fusdo e aquisic¢éo,
adquiriu importancia para as empresas (KAPFERER, 2004), estas comegaram a investir em sua
gestdo. Segundo o mesmo autor (2004), verificou-se que as empresas que detinham marcas fortes
possuiam um valor de mercado muito maior do que aquelas em que as marcas ndo eram tdo
conhecidas. Assim, o branding, que segundo Nascimento e Lauterborn (2007, p.11) “significa
fazer a marca ter valor, fazé-la acontecer”, ganhou a atengdo das empresas. Desta forma, as
empresas comecaram a administrar suas marcas e fazer com que elas adquirissem valor e forca
tanto para a elas quanto para os consumidores.

Entretanto, para que uma marca ganhe forca, seja reconhecida e tenha vinculos com seu
publico, muitos investimentos foram feitos e por longos periodos. A elevada importancia e o
valor conferido as marcas atualmente, explica por que as empresas se preocupam em construir
uma marca e principalmente em exercer seu direito de protegé-la. A marca é hoje o grande
diferencial de competicdo das empresas. Assim, a protecdo marcaria também ganhou relevancia
para as empresas € o mercado. “A protecdo das marcas registradas ¢ o reconhecimento pelo
Direito da funcédo psicologica dos simbolos. (...) Se qualquer terceiro surrupiar 0 magnetismo
comercial do simbolo que o titular criou, este tera o socorro do Direito” (Ministro Felix
Frankfurter da Suprema Corte Americana apud BARBOSA et al, 2006). A protecdo marcéria é
essencial para garantir a exclusividade da distintividade da marca e dos investimentos a ela
alocados, defendendo-a de concorrentes e aproveitadores ndo permitindo o enfraguecimento de
seu valor.

O INPI é o 6rgéo responsavel pelo registro e a concessao de marcas, inclusive das marcas
de alto renome, que serdo posteriormente tratadas aqui. “Conforme a classica justificativa do
sistema de marcas, a protecdo juridica tem por finalidade - em primeiro lugar - proteger o
investimento do empresario; em segundo lugar, garantir ao consumidor a capacidade de discernir
o bom e o mau produto” (S. Rep. no. 1333, 79t 9th. Con., 2n 2nd. Sess. 3 (1946) apud
BARBOSA, 2005). A protecdo juridica da marca esta relacionada ao fato do signo ser uma
propriedade de seu titular que precisa ser abrigada pelo direito, permitindo ao seu proprietario seu
uso e exploracao, além de uma seguranca diante de atos de concorréncia.



A marca € analisada pelo INPI de acordo com diretrizes elaboradas pelo préprio Instituto
com base na lei de propriedade industrial® que versa sobre o tema. A propriedade da marca é
adquirida por meio de seu registro® e ao titular da marca registrada é garantido o seu uso
exclusivo em todo o territorio nacional. Desta forma, o INPI condede o registro e consequente
resguardo da marca perante seus concorrentes, assim como, confere a protecao especial do alto
renome’® a determinados signos.

O alto renome (AR) de uma marca é um conceito tratado pelo direito e pouco conhecido
pelo mercado. Ele é uma protecéo especial, concedida a marcas registradas no INPI que possuam
prestigio, fama e reputacdo reconhecidas por uma parte significativa do puablico, ndo s6 aquele de
seu segmento de mercado, mas de uma forma mais ampla. Segundo a resolugéo que trata do
AR™:

Marca de alto renome é aquela que goza de uma autoridade incontestavel, de um
conhecimento e prestigio diferidos, resultantes da sua tradi¢do e qualificacdo no mercado
e da qualidade e confianca que inspira, vinculadas, essencialmente, & boa imagem dos
produtos ou servicos a que se aplica, exercendo um acentuado magnetismo, uma
extraordindria forca atrativa sobre o publico em geral, indistintamente, elevando-se sobre
os diferentes mercados e transcendendo a funcdo a que se prestava primitivamente,

projetando-se apta a atrair clientela pela sua simples presenca (Art. 2 da Resolugédo
121/05).

O INPI reconhece o AR de uma marca com base nesta resolucdo. O reconhecimento do
AR é baseado na verificagdo de alguns requisitos'® elencados nesta resolucdo e que norteiam a
decisdo da Comissdo Especial de Alto Renome™ a conceder ou ndo o mesmo. O AR é requerido

8 Lei 9.279/96 - Lei de Propriedade Industrial (LPI).

% Art. 129 da LPI.

10 Art. 125 da LPI - “A marca registrada no Brasil considerada de alto renome sera assegurada protecdo especial, em
todos os ramos de atividade.”

1 A Resolugdo 121/05 normatiza o Art. 125 da LPI que trata das marcas de AR.

12 De acordo com o Art. 4 da Resolucdo 121/05, o requerente do AR devera apresentar ao INPI provas para a
comprovacgdo desta protecdo especial conferida a marca no Brasil. Estas provas ndo sdo exaustivas e o requerente
pode apresentar voluntariamente outras demonstraces que achar necessarias e cabiveis, ou seja, as provas sao de
ampla e livre producgdo. Para a comprovacdo do AR sdo solicitadas provas referentes a: 1) data do inicio do uso da
marca no Brasil; 2) publico usuério ou potencial usuério dos produtos ou servigos a que a marca se aplica; 3) fracdo
do publico usudrio ou potencial usuéario dos produtos ou servigos a que a marca se aplica, essencialmente pela sua
tradicdo e qualificacdo no mercado, mediante pesquisa de opinido ou de mercado ou por qualquer outro meio habil;
4) fracdo do publico usuério de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifica a marca
com 0s produtos ou servigos a que ela se aplica, mediante pesquisa de opinido ou de mercado ou por qualquer outro
meio habil; 5) fracdo do publico usuario de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente,
identifica a marca essencialmente pela sua tradicdo e qualificacdo no mercado, mediante pesquisa de opinido ou de
mercado ou por qualquer outro meio habil; 6) meios de comercializagdo da marca no Brasil; 7) amplitude geogréfica
da comercializagdo efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior; 8) extensdo temporal do uso efetivo da
marca no mercado nacional e, eventualmente, no mercado internacional; 9) meios de divulgacdo da marca no Brasil
e, eventualmente, no exterior; 10) extensdo temporal da divulgacdo efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no
exterior; 11) valor investido pelo titular em publicidade/propaganda da marca na midia brasileira nos dltimos 3 (trés)
anos; 12) volume de vendas do produto ou a receita do servigco nos Gltimos 3 (trés) anos; 13) valor econémico da
marca no ativo patrimonial da empresa. Entretanto, neste estudo, estes requisitos apresentados pelas marcas que
receberam o AR néo serdo analisados.

13 A Comissio Especial de AR é formada por servidores da Diretoria de Marcas do INPI com o objetivo de analisar e
decidir quanto a condicdo de alto renome das marcas solicitantes conforme os Arts. 7, 8 e 9 da Resolugdo 121/05.
1“0 AR é concedido pelo prazo de cinco anos (Art. 10 da Resoluc&o 121/05), ou seja, é um fendmeno temporal. Esta
situagdo provisoria se faz necessaria, uma vez que a marca pode permanecer famosa e conhecida por muitos anos ou



ao INPI por via incidental™. Neste momento, se faz necessario explicar alguns conceitos a
respeito desta protecdo mais ampla e dos riscos a que uma marca reconhecida e forte esta
exposta.

O AR somente é concedido a marcas conhecidas no mercado por um pablico muito maior
do que aquele de seu segmento e que possuem fama e notoriedade. “A notoriedade traz a marca
um valor dificilmente estimavel, mas seguramente existente. E esse valor econdmico que se
procura proteger, evitando-se a diluicdo de seu poder atrativo e de sua reputacdo (GUSMAO™
apud MORO, 2003)”. Para Moro (2003), “a protecdo atribuida e a razdo de existir (...) da marca
de alto renome se devem ao fato de ser notdria e, por isso, estar mais exposta ao abuso por parte
de terceiros de ma-fé”.

De acordo com Levigard e Silva (2007), existem certas caracteristicas que sdo necessarias
a identificacdo de uma marca de AR, a saber, exce¢do ao principio da especialidade; alto
conhecimento do publico em geral; reputacéo e necessidade de registro no Brasil*’. A marca de
AR, por desfrutar de uma protecdo exclusiva, concedida a poucas marcas, € uma exce¢do ao
principio da especialidade™, ou seja, as marcas consideradas “comuns” sio registradas e
protegidas em um determinado segmento/classe®® e para certos produtos/servicos. J& a marca de
AR ganha protecéo privilegiada em todas as classes e para todos os produtos/servigos, assim, é
uma excecdo a este principio. Desta forma, pode-se dizer que a marca dita “comum”, ao ser
registrada, obtém a proteco em sua classe recebendo assim, um monopdlio® parcial para seu signo.
Ja no caso das marcas de AR, a protecao ocorre em todas as classes, gerando um monopélio integral
do signo. As exclusividades - tanto parcial quanto integral - somente sdo possiveis pela salvaguarda
do direito. A exclusividade integral do sinal fica explicita no momento em que nenhuma outra marca
de terceiros, que seja semelhante ou idéntica a de AR, possa ser utilizada para qualquer outro produto
ou servigco em qualquer segmento. Além disso, a protecéo especial é concedida a marca que em um
mercado amplo e concorrido se sobressai e atrai a atencdo e apreciacdo de um publico expressivo
e nao apenas dos consumidores de seu segmento. “A reputagdo de uma marca pressupde um alto

perder sua notoriedade e conhecimento no decorrer tempo. Isto reflete o trabalho da area de marketing e branding da
empresa, assim como das estratégias da organizacdo em relacdo aos seus signos.

15 Art. 3 da Resolucéo 121/05. O AR da marca ndo pode ser requerido de forma direta pela empresa, mas apenas pela
via incidental. Isto quer dizer que o solicitante do AR pode se manifestar através de dois meios. Séo eles: 1) a
oposicao ao pedido de registro de marca, 2) o processo administrativo de nulidade (PAN) contra registro de marca
que seja conflitante com a sua. A solicitacdo indireta do AR dificulta sua obtencdo pela empresa, uma vez que ela
necessita que terceiro entre com um pedido de marca ou obtenha um registro de marca colidente, para que assim
possa requerer o AR. Em termos do requerimento e possivel reconhecimento deste titulo, a empresa fica atrelada a
terceiros. Mas, uma vez que para o INPI o0 AR visa apenas a protecdo da marca contra terceiros que desejam utilizar
sinal conflitante ao da marca reconhecida, a via incidental seria 0 meio eficaz de salvaguardar o direito do titular que
estd sendo ameacado.

'® Gusmio, José Roberto. “A protecio da marca notdria no Brasil” — Aplicagdo do art. 6 bis da Convencéo de Paris e
lei interna. Revista de Direito Mercantil: Sao Paulo, vol. 70, p.65-81, jun 1988.

17 Segundo o Art.125 da LPI, somente marca registrada pode receber o AR.

'8 Segundo Barbosa (2002), “Um dos principios basicos do sistema marcario ¢ o da especialidade da protecdo: a
exclusividade de um signo se esgota nas fronteiras do género de atividades que ele designa. Assim se radica a marca
registrada na concorréncia: ¢ nos seus limites que a propriedade se constroi”. Ou seja, a marca requerida deve ser
distinta das demais concorrentes e, portanto, ndo pode ser semelhante ou idéntica & outra marca de terceiros ja
E)grotegida para certo produto ou servigo.

A classe, presente no classificador internacional de produtos e servicos (Classificacdo de NICE), é uma ferramenta
administrativa que visa a auxiliar o exame das marcas ja que, através dela, 0s produtos e servigos encontram-se
agrupados por afinidade. Para maiores informacfes a respeito da Classificagdo de NICE acessar:
http://www.inpi.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=57 &Itemid=133
2% Monopodlio neste estudo esta relacionado a exclusividade, sem entrarmos nos conceitos mais profundos do termo.



conhecimento do publico consumidor em geral, bem como lhe transmite valores, que,
geralmente, sdo advindos da qualidade dos produtos assinalados por ela. Os valores atribuidos a
marca ¢ que conferem a ela fama, renome e prestigio” (LEVIGARD e SILVA, 2007). A marca de
AR, por meio da criacdo e associacdo a determinados atributos e qualidades, promove uma
reputacdo que é partilhada pelo publico e que confere a ela um valor superior.

Outro conceito, que se faz pertinente neste momento, € relativo ao principio do direito
marcario que diz respeito a repressdo a concorréncia desleal. Segundo Ascensdo (2002), a
concorréncia, em um sentido mais amplo e abordado pela economia, ocorreria entre todas as
empresas, ja que a disputa se daria pelo capital dos consumidores, independentemente do tipo de
produto ou servigo oferecido. Observa-se que, 0 uso de uma marca para assinalar diferentes
produtos e servicos pertencentes a diversos titulares distintos poderia enfraquecer o sinal. Porém,
a concorréncia desleal sé acontece quando existe uma relagdo de concorréncia entre as empresas,
quando os produtos ou servicos séo disputados pela mesma clientela (ASCENSAO, 2002).

A marca se propde a distinguir produtos ou servicos, alem de buscar se diferenciar em
relacdo a seus concorrentes. Se terceiro pretende utilizar marca idéntica ou semelhante para
assinalar produtos ou servicos iguais ou afins, entende-se que existe uma relacdo de concorréncia
entre as empresas e, portanto, a marca somente podera ser concedida a uma delas. Caso as marcas
sejam idénticas ou confundiveis, mas assinalem produtos ou servi¢os que ndo tenham afinidade
mercadoldgica, ndo ha concorréncia. Desta forma, as marcas poderdo conviver no mercado, ja
gue ndo concorrem entre Si.

Um outro aspecto que merece esclarecimento diz respeito ao aproveitamento parasitario
ou parasitismo. Ele ocorre, quando uma empresa pretende se aproveitar da reputacdo e da fama
de marca de terceiros, para assinalar produtos ou servicos pertencentes a segmentos totalmente
diferentes na qual a marca de bom nome atua, para obter vantagem econdmica, sem exercer
qualquer tipo de esforgo. “O parasita se aproveita de um elemento atrativo de clientela de terceiro
(que ndo € seu concorrente), sem necessariamente prejudicar e desviar consumidores deste, se
enriquecendo ilicitamente” gracas ao esforco, trabalho, investimento e criacdo alheia”
(MAZZOLA, 2004). Assim, o objetivo do aproveitamento parasitario é tirar proveito das
conquistas obtidas por outra empresa, como 0 bom nome desenvolvido e o prestigio entre os
clientes.

O parasitismo? aplica-se a marcas de prestigio e famosas, assim as marcas de AR sdo
suas principais reféns. O que a empresa parasita deseja é se aproveitar da boa imagem construida
pela marca e assim ndo precisar despender energia nem gastos para trabalhar a sua, diminuindo

2! De acordo com Mazzola (2004) a concorréncia parasitéria promove uma perda de lucro por parte da empresa
lesada, o que € caracterizado com lucros cessantes. “Muito embora neste instituto ndo exista necessariamente desvio
de clientela, uma vez que os consumidores ndo sdo confundidos pelo concorrente, isto é, ndo adquirem produtos ou
contratam servicos achando que estdo fazendo negdcio com pessoa diversa da pretendida, ndo hd como se negar que
o lesado tem sua expectativa de lucro frustrada, uma vez que o seu potencial de vendas ¢ atingido pela conduta do
parasita (p. 45)”. Ja no aproveitamento parasitario, o autor entende que ocorre é o enriquecimento ilicito do parasita.
No parasitismo “ndo ha o que se falar em perdas e danos, lucros cessantes, uma vez que os envolvidos ndo atuam no
mesmo segmento, ou seja, ndo sdo concorrentes” (p. 46). Desta forma, de acordo com o autor, o parasitismo provoca
o enriquecimento ilicito onde, “o principio do enriquecimento sem causa nao tem como propdsito, tecnicamente,
compensar o dano causado ao lesado, mas antes evitar o enriquecimento indevido do lesante” (p. 47).

22 As designacdes concorréncia parasitaria e parasitismo séo diferentes como podemos constatar nas colocagdes de
Mazzola (2004, p. 43): “na primeira existe o desvio de clientela, ja que os envolvidos sdo concorrentes, enquanto na
segunda o que a evidencia é a tentativa do infrator de se beneficiar graciosamente do trabalho, do investimento e da
criagdo de terceiro, que ndo atua no mesmo ramo do parasita”.



seu risco. O parasitismo gera lesdo ao patrimonio da marca, proporciona um enfraquecimento do
signo pela perda de distintividade e provoca perda do seu valor econdmico (BARBOSA, 2002).

A diferenca entre a concorréncia desleal e 0 aproveitamento parasitario é que, na primeira,
0S concorrentes atuam no mesmo segmento, ou seja, sO ha concorréncia desleal quando ha
afinidade entre os mercados disputados. No segundo caso, a empresa que efetua o aproveitamento
parasitario busca se aproveitar da fama e prestigio da marca para atuar em mercado que a marca
famosa ndo concorre®® (BARBOSA, 2002).

Outro ponto a ser abordado, diz respeito a diluigdo do sinal que pode atingir
principalmente as marcas de AR, devido a notoriedade alcancada por elas. “A ideia principal ¢ de
enfraquecimento progressivo do poder distintivo da marca, se ndo tomadas as devidas
providéncias”, ou seja, “ndo deixar que uma marca similar a marca de alto renome seja utilizada”
(MORO, 2003, p.130), enfraquecendo, com isso, o poder distintivo da marca. “Além disso, este
enfraguecimento atinge seu valor econdmico” (MORO, 2003). A diluigdo ocorre quando uma
marca, que possuiu uma notoriedade diante do publico, € utilizada por terceiros que possuem
sinal idéntico ou similar para assinalar produtos ou servicos diferentes daquela marca famosa e
esta acaba perdendo sua distintividade, seu significado e sua boa reputacdo, além de sofrer um
aproveitamento indevido de sua fama e dos valores por ela transmitidos (TAVARES, 2007).

Para Moro (2003), a diluicdo pode ser causada pelo uso da marca por terceiros ou por uso
da marca pelo préprio titular. No caso da diluicdo por uso da marca por terceiros, as marcas de
alto renome sdo atingidas, ja que terceiros estdo se beneficiando da fama e dos valores atrelados a
ela, ocasionando perda da distintividade do sinal (MORO, 2003). J& no caso da diluicdo por uso
da marca pelo proprio titular, a autora esclarece que a diluicdo é ocasionada pelo detentor da
marca no caso desta obter tamanha notoriedade que o consumidor passa a conhecer o produto
pelo nome da marca que ele designa. E a chamada degeneracdo da marca®”. Desta forma,
conforme o exposto acima, apenas marcas conhecidas, que possuam um valor adicional, podem
ser diluidas. Marcas ditas “comuns” ndo correm este perigo.

No direito norte-americano, em que houve um estudo mais aprofundado sobre a teoria da
diluicdo, a doutrina reconhece trés manifestacdes de diluicdo (TAVARES, 2007): 1) Maculacéo
(tarnishment) — conduta que causa dano a reputacdo do sinal, em geral, porque 0 mesmo é
associado com um produto ou servigo de qualidade inferior assinalado pela marca semelhante,
cujo titular ndo necessariamente € concorrente legitimo utente (concorréncia parasitaria). EX.
produtos moralmente ofensivos, pornogréficos. 2) Ofuscagdo (diminishment) — “perda do brilho”,
em virtude da diminuicdo do grau de sua aceitacdo ou prestigio junto ao consumidor e tem como
efeito direto a diminui¢cdo do poder de venda. 3) Perda de distinguibilidade (blurring) — ocorre
em situacBes de uso de uma marca similar a de uma marca famosa para distinguir produtos ou
servigos ndo similares ou n&o afins.

No préximo topico serdo abordados os resultados obtidos a partir da pesquisa realizada.

2 Tanto a concorréncia desleal, quanto a concorréncia parasitaria e o parasitismo, sdo assuntos muito discutidos e
abordados pela doutrina, com diferentes pontos de vista. Desta forma, ndo cabera a esse estudo levantar tais debates
nem aprofundar esses conceitos.

2+ Concordamos com a definicdo proposta pela autora Moro (2003) sobre a divisao da diluicéo por uso da marca por
terceiros e por uso da marca pelo préprio. Entretanto, neste trabalho, para melhor entendimento, pretendemos utilizar
o0 termo diluicdo para assinalar a diluicdo por uso da marca por terceiros e o termo degenerescéncia para a diluicdo
por uso da marca pelo préprio.



RESULTADOS OBTIDOS

O trabalho procurou identificar a interligacdo entre as d&reas juridicas e de
marketing/branding no que diz respeito ao conceito de AR de marcas. Foram discutidos os
elementos apresentados nos processos que justifiguem a requisicdo desta protecdo por parte das
empresas e a relagdo entre os aspectos legais e mercadologicos envolvidos nesta obtencéo.

O trabalho analisou 11 marcas pertencentes a segmentos de mercado distintos® que
obtiveram o AR. Das marcas estudadas, seis eram marcas de origem nacional e as restantes
estrangeiras, sendo possivel verificar a forca adquirida pelas marcas criadas no pais. Os principais
argumentos® utilizados pelas empresas, quando impugnaram marcas de terceiros alegando o AR,
estdo relacionados a acusacdo de aproveitamento parasitario, diluicdo do signo e concorréncia
desleal’’. E muito importante frisar que esses argumentos, isoladamente, ndo s&o responsaveis
por conceder ou denegar 0 AR a uma marca.?® Abaixo, a tabela mostra os dados coletados dos
processos referentes a marcas que receberam o AR, no que diz respeito as alegacdes das
empresas sobre 0s riscos que ameagam seus sinais.

Tabela 1. Argumentos para a solicitacdo do AR.

MARCA SEGMENTO PAIS” INICIO DE ATU.ACAO NO BRASIL

TOYOTA Automoveis Estrangeira 1958

ARGUMENTOS SOLICITACAO AR

* Aproveitamento parasitario de sua marca.

* A intencdo da oposta em enganar 0s consumidores quanto aos itens expostos beneficiando-se do bom nome e
reputacdo adquiridos pela opoente no decorrer de 49 anos de atuacéo.

» Marca da oposta ndo teve criatividade na escolha de seu sinal, preferindo imitar marca de reconhecido renome para
se enriquecer do prestigio alheio.

» Concorréncia desleal.

MARCA SEGMENTO PAIS INICIO DE ATUACAO NO BRASIL

NATURA Cosmético Nacional 1969

ARGUMENTOS SOLICITACAO AR

* Aproveitamento parasitario.

* A intencdo da oposta é de se utilizar da marca para distinguir seus servicos, visando pegar carona na fama que
desfruta a marca da opoente, o que ensejara a indesejavel confusdo e associacéo total entre as empresas da opoente e
oposta e certamente acarretara prejuizos a opoente e a fama e reputacéo de sua marca.

% Foram analisadas duas marcas pertencentes & mesma empresa e segmento (Hollywood e Derby) e outras duas,
pertencentes a empresas diferentes, mas do mesmo segmento (ltad e Banco do Brasil).

%6 Excetuam-se os argumentos mercadolégicos e de marca notéria, esta tltima com base no antigo Cédigo de
Propriedade Industrial, ndo tratados neste estudo e que constam também dos processos analisados.

2 para melhor entendimento, acerca do que sera a seguir exposto, alguns conceitos técnicos utilizados nos processos
serdo esclarecidos. Ao solicitar o0 AR, a empresa deve entrar com oposicdo ou PAN a terceiro que deseja imitar sua
marca. A empresa que interpde a oposi¢do ¢ chamada de ‘opoente’ e o terceiro ao qual foi imposta a oposi¢do ¢ dito
como a ‘oposta’. Uma vez que os processos analisados somente sofreram oposi¢do, os termos utilizados para PAN
ndo serdo detalhados.

%8 A apresentacdo de dados mercadoldgicos solicitados pela resolucéo que trata do AR, como citado anteriormente,
sdo 0s principais argumentos apresentados pelas empresas para a obtencdo do AR, comprovando a fama, o prestigio
e a reputacdo da marca, mas 0s mesmos ndo serdo tratados neste estudo.

2 pajs de origem da marca, ou seja, aqui mencionamos o tipo de nacionalidade da empresa que originalmente criou a
marca, ou seja, nacional ou estrangeira. Isto porque, como atualmente as fusdes e aquisicBes s@o constantes entre
empresas que detém marcas fortes, pode uma empresa que detém a marca ter sido adquirida por empresas de
nacionalidades diferentes daquela que a originou.




MARCA SEGMENTO PAIS INICIO DE ATUACAO NO BRASIL
HOLLYWOOD Cigarros Nacional 1931
ARGUMENTOS SOLICITACAO AR

* Aproveitamento parasitario.

» MA-fé da oposta ao requerer prote¢do para sinal de que reproduz marca da opoente.

* A intencdo é a de tirar proveito da enorme reputacao e do prestigio atingido pelo signo da opoente.

* O uso do sinal pela oposta resultaria no enriquecimento ilicito daquela empresa, posto que advindo do
aproveitamento parasitario ao labor empreendido pela opoente, ao longo dos anos, para solidificar a imagem e a
reputacdo de seu signo distintivo, ao ponto de té-lo tornado notorio.

MARCA SEGMENTO PAIS INICIO DE ATUACAO NO BRASIL
DERBY Cigarros Nacional 1933
ARGUMENTOS SOLICITA(;AO AR
* A marca da oposta reproduz a renomada marca e seu uso poderé gerar prejuizo para a reputacdo da mesma.
* A marca da oposta aproveita-se parasitariamente de todo o esforco dispendido pela opoente para alcangar o
patamar de qualidade em que hoje se encontra.

MARCA SEGMENTO PAIS INICIO DE ATUACAO NO BRASIL
SKOL Bebidas Estrangeira 1967
ARGUMENTOS SOLICITA(;AO AR
* A intencdo da oposta é obter lucros mediante a inducdo do consumidor em erro, divida ou confusdo.
* A oposta acarretard prejuizos para a opoente, pois 0s consumidores poderdo adquirir produtos assinalados pela
marca da oposta por esta lhes soar familiar, ou melhor, uma variagcdo daquela, reconhecidamente de renome.
* Os consumidores poderdo atribuir a opoente a ma-qualidade dos produtos adquiridos, desvalorizando com isso uma
marca ha muitos anos no mercado.
* Concorréncia desleal.
* Opoente visa a repressao ao enriquecimento sem causa, pois as marcas renomadas sdo magnetos, aptos a atrair
clientela pelo simples fato de sua presenca, independentemente dos produtos ou servigos a que se destinavam na
origem.
* Opoente deseja a protecdo, conforme a qualidade da marca, ndo é possivel permitir seu uso ndo autorizado que
permite o enriquecimento ilicito.

MARCA SEGMENTO PAIS INICIO DE ATUACAO NO BRASIL
NIKE Esportivo Estrangeira 1984
(marca figurativa)

ARGUMENTOS SOLICITACAO AR
* A opoente, copiando a famosa marca, visa desviar clientela, pois consumidores pensardo que os produtos das
empresas estdo relacionados.

MARCA SEGMENTO PAIS INICIO DE ATUACAO NO BRASIL
PETROBRAS Combustivel Nacional 1958
ARGUMENTOS SOLICITACAO AR

e Concorréncia desleal.

MARCA SEGMENTO PAIS INICIO DE ATUACAO NO BRASIL
ITAU Financeiro Nacional 1944
ARGUMENTOS SOLICITACAO AR
* N&o obstante a distin¢do entre os produtos e servicos assinalados pelas marcas, conclui-se que serdo grandes os
prejuizos que os consumidores virdo a sofrer, em razdo de associacdo indevida entre as mesmas.
* A associagdo involuntéria de um produto de uma empresa conhecida implicard na expectativa de um padréo de
qualidade, acarretard sérios e graves prejuizos ao bom nome da marca.
* Embora as empresas ndo sejam concorrentes diretas, a oposta tem como objetivo usurpar o prestigio da marca para
desviar a clientela.
* A intencdo da oposta de enganar os consumidores quanto a origem dos produtos, para se beneficiar do bom nome e
reputacdo que o opoente hd muito adquiriu no mercado devido a esta qualidade de seus produtos e servigos.




* A concorréncia desleal que a oposta emprega meios ilicitos para desviar em proveito proprio a clientela alheia.
* O intuito de obter lucro com a fama de marca alheia.

MARCA SEGMENTO PAIS INICIO DE ATUACAO NO BRASIL
CHICLETS Alimenticio Estrangeira 1949
ARGUMENTOS SOLICITACAO AR
* A oposta pretende beneficiar-se do poder atrativo deste sinal distintivo para aproveitar-se parasitariamente da fama
da marca junto a seu principal pablico alvo.
* A pretensdo da oposta é concorrer deslealmente com a opoente visando a um enriquecimento indevido.
* Isto porque, se a marca da oposta fosse original e nova, os dispéndios em sua promog&o seriam muito maiores do
que 0s necessarios ao utilizar-se de marca que ja usufrui de excelente reputacdo e conhecimento no mercado.
* A oposta pretende conferir aos servicos identificados pela marca a qualidade e preferéncia que é atribuida pelo
consumidor aos artigos da opoente.
* Concorréncia desleal para evitar as préticas contrarias ao que é saudavel ao mercado.
* O enriquecimento indevido pela marca da oposta.
* A diluicdo por ofuscacdo do poder distintivo do sinal da opoente.
e Obter vantagens a partir do reconhecimento e prestigio junto ao publico, diminuindo a necessidade de
investimentos com divulgacdo ou propaganda para a marca.

MARCA SEGMENTO PAIS INICIO DE ATUACAO NO BRASIL
BIC Papelaria Estrangeira 1956
ARGUMENTOS SOLICITACAO AR
* O pulblico acostumado com as marcas da opoente, ndo duvidara em acreditar que a marca da oposta trata-se apenas
de mais uma marca lancada pela opoente. Isto pode acarretar prejuizos de ordem financeira e principalmente de
carater moral a esta Ultima.
* A falta de originalidade da marca da oposta, ou até mesmo a ma-fé, fere os direitos anteriormente conquistados
pela opoente, bem como o0s dos consumidores.
* A oposta intenta aproveitar-se da reputacdo conquistada pela marca no mercado brasileiro.
* O ordenamento juridico protege os esforgos do empresario, resguardando-lhe todo o prestigio advindo dos frutos
de seu trabalho, e a0 mesmo tempo, coibindo qualquer forma de tentativa de enriquecimento ilicito por parte de
terceiros.

MARCA SEGMENTO PAIS® INICIO DE ATUACAO NO BRASIL
Banco do Brasil Financeiro Nacional 1808
ARGUMENTOS SOLICITACAO AR
* A imitagdo procura iludir o consumidor desatento, levando a erro e confus&o.

Fonte: Processos analisados de marcas que receberam o AR.

No que diz respeito ao aproveitamento parasitario, base de argumentacdo utilizada por
nove das 11 marcas analisadas, as opoentes argumentaram que as opostas estdo cientes de que a
marca solicitada é famosa e pertence a terceiros. Assim, para as requerentes do AR, as
impugnantes pretendem aproveitar-se do poder atrativo de seu sinal, da fama do signo junto ao
publico consumidor. Além disso, de acordo com o0s argumentos constantes dos processos, a
impugnada deseja obter enriquecimento ilicito, proveniente deste parasitismo. Isto ocorre, uma
vez que ela pretende aumentar suas vendas e atrair o publico ao utilizar a associa¢do com a marca
forte, que foi conquistada por meio de anos de trabalho e investimento, que solidificaram a
imagem e a boa reputacdo do signo. Neste caso, 0 aproveitamento parasitario estaria beneficiando

% pajs de origem da marca, ou seja, aqui mencionamos o tipo de nacionalidade da empresa que originalmente criou a
marca, ou seja, nacional ou estrangeira. Isto porque, como atualmente as fusdes e aquisicbes sdo constantes entre
empresas que detém marcas fortes, pode uma empresa que detém a marca ter sido adquirida por empresas de
nacionalidades diferentes daquela que a originou.



a impugnada, gerando ganhos para ela, que ndo precisou investir nem desenvolver uma marca
conhecida, se aproveitando de um sinal ja existente e buscando através dele que clientes
consumam seus produtos por acreditarem pertencer & marca afamada. Nd&o ha um desvio de
clientela, até porque os segmentos de atuacdo sdo diferentes, mas uma atitude de ma-fé para com
0s consumidores, ja que a empresa parasitaria os esta ludibriando.

A diluicdo do sinal € outro fator apontado por seis das 11 empresas estudadas. O prejuizo
a sua reputacdo e sua imagem, tendo em vista 0 uso de sua marca renomada por terceiros, pode
dilui-la, tanto em relagcdo a maculacdo quanto a ofuscacdo e a perda de distintividade. J& que o
sinal podera ser concedido a outras empresas, de segmentos diferentes a da impugnante, sua
marca, embora distinta e famosa, comecara a ser encontrada em outros produtos e servi¢os no
mercado, enfraquecendo seu poder de distin¢do e seducdo, consequentemente, diluindo o sinal. A
possibilidade de causar danos a reputacdo da impugnante é verossimil, uma vez que os produtos
ou servicos prestados podem ser de qualidade inferior aos bens da impugnante ou mesmo estarem
associados a produtos que permitam denegrir a imagem do sinal. O bom nome conquistado por
ela estard em risco. Somando-se a isso, o sinal famoso podera sofrer prejuizos financeiros e de
desgaste do seu poder de atratividade. Isto poderd ocorrer, ja que a possibilidade de uma
associacdo equivocada por parte do cliente em relacdo a qualidade, a prestacdo de servigos, ao
atendimento ou a qualquer outro significado ou expectativa deste com o sinal, provavelmente
geram frustracdo e descrédito do cliente, fazendo com que ele pare ou diminua o consumo do
produto assinalado pela marca famosa.

No que diz respeito a concorréncia desleal, do total das empresas analisadas, seis delas
citaram tal aspecto. A impugnante explora a questdo da impugnada copiar a marca famosa para
desviar clientela, uma vez que os consumidores pensardo que os produtos das empresas distintas
estdo relacionados. Outro argumento é de que o uso indevido da marca famosa provoca a
concorréncia desleal, ja que a oposta utiliza meios ilicitos para desviar, em proveito proprio,
clientela alheia. A concorréncia desleal estd associada ao desvio de clientela pertencente ao
mesmo ramo mercadolégico. Como isso ndo ocorreu no caso dos processos de AR analisados,
ndo foi possivel considerar este argumento valido. Além disso, “Nem na lei de criagdo, nem em
qualquer outro diploma, se da competéncia ao INPI para fazer valer, diretamente e por via
administrativa, a repressao da concorréncia desleal” (BARBOSA, 2002). Ainda segundo o autor
(2002), a competéncia para tal pertence ao poder judiciario.

O que se observa é que as empresas que solicitam o AR argumentam que terceiros
pretendem imitar seus signos, principalmente visando ao enriquecimento ilicito, ao uso da boa
reputacdo, da fama ou a destruicdo desta. Também desejam atrelar a seus produtos a qualidade,
tradicdo, bom nome, enfim, qualquer caracteristica positiva construida pelo signo famoso. Diluir
a marca e enfraquecé-la perante 0 mercado € o que podera acontecer. Ou seja, as impugnantes
acreditam sofrer prejuizos de ordem financeira e moral.

O instituto, ao examinar 0s processos que solicitam o AR, ao final, confere um parecer
explicando as razdes que fundamentaram a obtencdo, ou ndo, do AR. J& no que diz respeito aos
argumentos utilizados pelas empresas para demonstrarem que sua marca, por ser famosa e
reconhecida, estava sendo desejada ou utilizada por terceiros, o INPI considerou como relevante
0s casos de parasitismo, diluicdo e associacdo indevida. A concorréncia desleal ndo foi acolhida
pelos examinadores nos processos analisados. Assim, a decisdo final do érgdo para as marcas que
obtiveram a protecdo especial conferida pelo AR esta associada a comprovacao de que a marca
angariou fama, prestigio e boa reputacdo e ultrapassou seu segmento mercadologico. Desta
forma, a mesma tornou-se atraente e desejada por aproveitadores, que pretendiam tirar proveito
de seus atributos, seu trabalho, investimento e renome junto ao publico em geral.



Durante o levantamento documental (analise dos processos) foi observado que o0s
solicitantes do AR argumentavam sua preocupacdo com 0S riscos gque sua marca corriam pela
possibilidade da protecdo legal de sinal semelhante ao seu, que por ser famoso e forte, chama a
atencdo de terceiros interessados em se aproveitar de seu prestigio, conforme explicado
anteriormente. Esses riscos sdo abordados pela esfera juridica, que protege a propriedade da
marca e permite ao titular salvaguardar seu direito. A possibilidade de conseguir o AR confere a
marca um monopolio, uma vez que a protecdo do sinal ndo se restringe a seu segmento. Assim,
ao receber 0 AR, a marca esta resguardada tanto no segmento em que atua, quanto em todos 0s
outros existentes, ou seja, em todo o0 mercado. Entretanto, a intencdo dessas marcas em obter essa
protecdo especial ndo estda somente limitada & protecdo na esfera judicial, mas também esta
associada a aspectos mercadolégicos, uma vez que este monopdlio permite que a divulgacdo e a
comercializacdo desta marca no mercado sejam Unicas, ndo competindo na lembranca dos
consumidores com marcas de outros segmentos que tenham sinal semelhante.

CONSIDERACOES FINAIS

O trabalho verificou, através da anélise dos processos de solicitacdo de AR, os elementos
que embasaram a requisicdo desta protecao especial por parte das empresas, no sentido de evitar
0S riscos que ameagavam seus sinais, além do impacto desta protecdo legal sobre os aspectos
mercadoldgicos. O objetivo juridico do AR para os sinais, ndo é conceder a marca seu Uso em
todas as classes, mas sua protecdo em todas elas. O que se impede, com a protecdo do AR é o
aproveitamento por terceiros de um signo afamado, e ndo sua utilizacdo para todos os produtos
OU Servigos.

Com relacgéo aos riscos citados pelos titulares das marcas detentoras de fama e prestigio
estdo a diluicdo, o aproveitamento parasitario e a concorréncia desleal. Os argumentos de
parasitismo e diluicdo sdo em sua grande maioria aceitos e pertinentes ao tema, mas de dificil
comprovacdo. Como juntar provas de que terceiro estd se enriquecendo ilicitamente? Quais as
evidéncias de que estd se aproveitando da fama, do trabalho e investimento de outros? Como
anexar fatos que demonstrem que a marca famosa estd sendo diluida e tornando-se pouco
distintiva? Sdo aspectos complexos e subjetivos, mas que se acredita estarem presentes e
ameacando os detentores de marcas famosas e de reputacdo. Ja, no que diz respeito a
concorréncia desleal, citada pelas impugnantes como um dos argumentos noS processos para a
concessdo do AR, ela estd associada ao desvio de clientela pertencente a0 mesmo ramo
mercadoldgico. Uma vez que as marcas requerentes do AR sdo pertencentes a segmentos
diferentes, o argumento néo foi considerado valido.

Em relacdo a estratégia de marketing/branding, a protecdo conferida pelo AR pode
permitir a marca uma condicao particular para atuar de forma mais consistente na lembranca do
consumidor. As marcas que receberam o AR, por serem tdo conhecidas pelo publico e possuirem
um diferencial em relagdo as marcas ditas “comuns”, passam a ser protegidas em todos os
segmentos e acabam por obter um monopdlio sobre este sinal, além de alcancarem um status
outorgado a poucas marcas. O monopolio concedido a elas faz com que, em relacdo aos aspectos
mercadoldgicos, a marca seja mantida na mente e lembranga dos consumidores, uma vez que
somente ela, em tese, estara disponivel e sera veiculada no mercado. Isto porque, durante o
periodo de vigéncia do AR nenhum outro sinal semelhante ou idéntico, pertencente a qualquer
segmento de mercado podera ser concedido, assim, a marca que conquistou o0 AR gozara de
exclusividade. A distribui¢do, publicidade, identificacdo pelo consumidor e comercializacdo
serdo realizadas de forma privativa, ja que este “sinal” estard individualizado no mercado, sem
outros competindo com ele.



Uma vez que o AR é um status conferido a um grupo seleto, sendo uma protecdo muito
ampla, talvez este “titulo” possa agregar valor a marca, existindo a possibilidade de que uma
marca com AR adquira um diferencial frente a seus concorrentes e um valor para seu titular, e,
desta forma, as empresas desejardo obté-la, ndo apenas para fins juridicos, mas mercadologicos
também. Assim, a empresa que detiver uma marca de AR podera utilizar este diferencial como
uma vantagem competitiva. Possivelmente, em um segundo momento, este estudo possa ser
realizado, quando da apresentacdo de novas provas para renovar a concessao do AR. Talvez,
nesta ocasido, possa se verificar como as empresas utilizaram este titulo, se apenas juridicamente,
ou em suas estratégias de marketing, ou mesmo como algo de valor para 0 mercado e seus
consumidores.

Um ponto interessante a ser observado posteriormente, em outras pesquisas, esta
relacionado aos sinais que solicitaram o AR, mas uma marca semelhante ou idéntica a sua ja foi
concedida anteriormente para outro titular em segmento diferente do seu. Ou seja, as marcas ja
convivem no mercado. Além disso, pode-se analisar o fato de que a marca que recebeu o0 AR pelo
prazo de cinco anos, e apos este periodo ndo tenha obtido novamente esta protecéo especial (ja
gue para uma nova concessao, novas provas devem ser apresentadas e novo exame realizado)
estara exposta novamente a possibilidade de outras marcas serem concedidas para diferentes
titulares em outros ramos de atividade, ndo permanecendo mais a exclusivamente do sinal em
todos os segmentos. Acreditamos ser possivel outro estudo neste sentido.
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