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XII ENCONTRO INTERNACIONAL DO CONPEDI BUENOS
AIRES—ARGENTINA

DIREITO EMPRESARIAL |

Apresentacao

A presente obra é fruto dos artigos apresentados no Grupo de Trabalho (GT) DIREITO
EMPRESARIAL |, do XVI Encontro Internacional do Conselho Nacional de Pesquisa e Pos-
graduacéo em Direito (CONPEDI), realizado na cidade de Buenos Aires entre os dias 12 a 14
de outubro de 2023, na Universidade de Buenos Aires (UBA). O Encontro teve como
temética“DERECHO, DEMOCRACIA, DESARROLLO Y INTEGRACION". A escolha do
tema foi pertinente em raz8o do momento politico e juridico vivido no continente sul-
americano, onde se questiona 0 papel dos estados tanto na protecdo ambiental, quanto na
participacdo publica. As diversas questdes ambientais verificadas tratam do desafio de
harmonizar os dispositivos constitucionais e internacionais em prol da biodiversidade, de
formaaviabilizar o meio ambiente para as presentes e futuras geragoes.

Como resultado de uma grande ambiéncia de atividades de pesquisa desenvolvida, tanto no
Brasil quanto na Argentina e no Uruguai, foram apresentados neste GT doze artigos
relacionados ao tema, 0s quais integram a presente obra. Nas apresentaces dos trabalhos
foram discutidos instrumentos que remontam as questdes de Direito Empresarial nacional e
de integrac&o regional com repercussdo em toda a sociedade Sulamericana. Os trabalhos se
relacionam diretamente com a ementa apresentada, 0o que indica uma preocupacdo com a
selecdo de artigos que mantém entre si afinidade cientifica, favorecendo sobremaneira os
debates no momento das discussdes no GT. A obra, em razéo dos trabalhos apresentados,
pode ser subdividida pela ordem de apresentacéo, sendo todos relativos ao Direito
Empresarial. A elevada intensidade dos debates no GT demonstrou a importancia dos temas
levantados e apresentados pelas pesquisadoras e pelos pesquisadores do grupo. Assim, é com
muita satisfacdo que apresentamos a comunidade juridica a presente obra, que certamente
servird como referéncia para futuras pesquisas sobre os temas levantados e as reflexdes aqui
presentes.

O primeiro artigo, intitulado “A RESPONSABILIDADE SOCIETARIA NO CASO

AMERICANAS S.A.”, de autoria de Guilherme Santoro Gerstenberger e Carla lzolda Fiuza
Costa Marshall, abordou o caso das divulgadas inconsi sténcias contabeis das Americanas S.A
e seus desdobramentos internos e externos, especificamente sobre a responsabilidade dos
administradores e a importancia da Governanca Corporativa. Em seguida foi apresentado o
trabalho “AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E POLITICAS PUBLICAS COMUNS



PARA INCLUSAO E PERMANENCIA NO MERCADO MERCOSULINO”, de Philippe
Anténio Azedo Monteiro, Marlene Kempfer e Ana Lucia Maso Borba Navolar, tratando a
necessidade de harmonizacéo das legislagbes voltadas as MPEs e, por meio de normas
promocionais comuns, colocar em pratica 0s mecanismos de apoio voltados ao incremento
das exportagdes intrabloco. Apds, tivemos o artigo “CEDULA DE CREDITO BANCARIO:
INSTRUMENTO GARANTIDOR DE BOAS RELACOES CREDITORIAS’, de Helena
Beatriz de Moura Belle, Amanda Moreira Silva, Jodo Ledncio da Silva Neto, com o estudo
da Cédula de Creédito Bancario e a previsdo do vencimento antecipado das dividas, a partir da
verificacdo dos institutos e aspectos gerais dos titulos de crédito. Em seguida foi apresentado
“CORRUPCAO E COMPLIANCE: A IMPORTANCIA DA MATRIZ DE RISCOS’, de
Giovani da Silva Corralo e Carlos Afonso Rigo Santin, buscando refletir sobre o compliance
para o combate a corrupcdo, mais especificamente na elaboracdo da matriz de riscos. Ainda
tivemos “LESAO E ERRO NOS CONTRATOS EMPRESARIAIS’, de Walter Godoy dos
Santos Junior, Erickson Gavazza Marques e Tiago Octaviani, discorrendo sobre a
possibilidade (ou ndo) de anulagdo dos contratos empresariais pela caracterizacéo dos vicios
da vontade da leséo e do erro. Por dltimo, no primeiro bloco, foi apresentado o artigo
“MARCO LEGAL DAS STARTUPS: A IMPORTANCIA DO INOVA SIMPLES PARA A
INOVACAO E EMPREENDEDORISMO NAS BIOSTARTUPS’, de Alexandre Eli Alves,
Ricardo Augusto Bonotto Barboza e Fernando Passos, objetivando analisar aimportancia do
Marco Legal das Startups e do Inova Simples para o ecossistema empreendedor brasileiro,
especiamente para as biostartups. Realizaram-se discussdes sobre os artigos, com proficuas
trocas e aprendizados.

JA no segundo bloco, apds o intervalo, apresentou-se o artigo “MICROORGANISMOS
TRANSGENICOS NA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL”, de Erickson Gavazza
Marques e Ricardo Hasson Sayeg, versando sobre como a Lel de Propriedade Industrial trata
a questdo dos microorganismos transgénicos, explicitando as condicdes gerais para que uma
invencdo possa ser objeto de uma patente. Em seguida seguiu-se com o artigo “O

ANTAGONISMO EXISTENTE ENTRE A LIBERDADE ECONOMICA E OS DIREITOS
FUNDAMENTAIS: BREVE ANALISE SOBRE OS DESAFIOS ENFRENTADOS NA

PROTECAO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL DAS VACINAS IMUNIZANTES A

SARS-COV-2", de Rodrigo Réger Saldanha, Mayara Grasiella Silvério e Vanessa Aparecida
lanque Costa, buscando analisar os conflitos entre direitos fundamentais, como o direito a
vida, a salide e a propriedade intelectual, relacionando com os interesses econémicos, em
especial, com foco nas implicagdes do licenciamento compulsorio no contexto da pandemia
de COVID-19. Apds, tivemos “O DIREITO SOCIETARIO INTERNACIONAL: SEU

IMPLANTE NO AMBITO JURIDICO BRASILEIRO”, de Temis Chenso da Silva Rabelo
Pedroso, Tania Lobo Muniz e Elve Miguel Cenci, debatendo sobre a formacdo o Direito



Societario Internacional como disciplina de contetido proprio, construido a partir da atuacéo
de organismos internacionais no sentido de influenciar os paises de todo o mundo para o
estabel ecimento de arranjos eficientes em termos de governanca corporativa. Seguiu-se com
“PROPOSTA DE MUDANGCA NA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL: DESAFIOSE
NECESSIDADES DE MUDANCA LEGISLATIVA PARA AMPLIACAO DO REGISTRO
DE MARCAS NAO TRADICIONAIS NO DIREITO BRASILEIRO”, de Rodrigo Roger
Saldanha , Ana Karen Mendes de Almeida e Mayara Grasiella Silvério, promovendo uma
revisdo bibliogréfica que aborda a necessidade de protecéo juridica das marcas ndo
tradicionais no Brasil, isso porque a realidade do mercado consumidor vem sofrendo
mutacBes devido a inovacdo dos métodos de identificacdo de produtos e servigos. Seguindo
com “UMA ABORDAGEM COMPARATIVA DOS PAISES LATINO-AMERICANOS
SOBRE LINKS PATROCINADOS, VIOLACAO MARCARIA E ATOS DE
CONCORRENCIA DESLEAL: BRASIL, ARGENTINA, COLOMBIA, CHILE E PERU”,
de Raphael Ricci Portella, analisou como os Tribunais de alguns paises latino-americanos —
especificamente do Brasil, da Argentina, da Coldmbia, do Chile e do Peru — vém enfrentando
0 problema, investigando se ha uma possivel homogeneidade de tratamento. Por fim,
apresentou-se o artigo “UMA ANALISE CONSEQUENCIALISTA DA RECUPERACAO
JUDICIAL DO GRUPO AMERICANAS’, de Guilherme Fabbriziani Borges, Matheus
Marques de Albuquergue e Carla I1zolda Fiuza Costa Marshall, analisando detalhadamente o
caso da Recuperacdo Judicial que envolve o renomado Grupo Americanas. Ao final, mais
umavez, houve um intenso debate sobre 0s artigos, com trocas e contribui ¢oes.



PROPOSTA DE MUDANCA NA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL:
DESAFIOS E NECESSIDADES DE MUDANCA LEGISLATIVA PARA
AMPLIACAO DO REGISTRO DE MARCASNAO TRADICIONAISNO DIREITO
BRASILEIRO

PROPOSAL FOR CHANGE IN THE INDUSTRIAL PROPERTY LAW:
CHALLENGESAND NEEDSFOR LEGISLATIVE CHANGE TO EXPAND THE
REGISTRATION OF NON-TRADITIONAL TRADEMARKSIN BRAZILIAN LAW

Rodrigo Réger Saldanha
AnaKaren Mendesde Almeida
Mayara Grasiella Silvério

Resumo

O presente artigo trata-se de uma revisdo bibliogréfica que aborda a necessidade de protecéo
juridica das marcas ndo tradicionais no Brasil, isso porque a realidade do mercado
consumidor vem sofrendo mutagdes devido a inovagdo dos métodos de identificacdo de
produtos e servigos. Em especial a area da concentragcdo da pesquisa encontra-se vinculada ao
Direito Empresarial. Com base na Lei de Propriedade Industrial, o artigo 122 ndo demonstra
atualizacdo com arealidade do mercado, comprometendo assim a protecéo dessas marcas néo
tradicionais, que utilizam destas formas n&o convencionais de identificaggo, como sons, cores
e cheiros. O objetivo é andlisar a importéncia das marcas ndo tradicionais, bem como o
motivo pelo qual os sinais devem ter o direito especial, através de tutela juridica e a
modificacdo da norma legal. Utilizou-se o método hipotético-dedutivo com revisdo de
literatura, revistas especializadas e jurisprudéncia. Conclui-se na presente pesquisa a
necessidade de ampliagdo da legislacdo para contemplar as novas marcas existentes na
contemporaneidade.

Palavras-chave: Marcas, Propriedade intelectual, Propriedade industrial, Direito
empresarial, Inovacéo

Abstract/Resumen/Résumé

This article is a bibliographic review that addresses the need for legal protection of non-
traditional brands in Brazil, because the reality of the consumer market has been changing

due to the innovation of methods of identifying products and services. In particular, the

research concentration area is linked to Business Law. Based on the Industrial Property Law,
article 122 does not demonstrate updating with the reality of the market, thus compromising
the protection of these non-traditional brands, which use these non-conventional forms of

identification, such as sounds, colours and smells. The objective is to analyse the importance
of non-traditional trademarks, as well as the reason why signs should have a specia right,

through legal protection and the modification of the legal norm. The hypothetical-deductive
method was used with areview of the literature, specialized journals, and jurisprudence. It is
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concluded in this research the need to expand the legislation to contemplate the new brands
existing in contemporary times.

K eywor ds/Palabr as-claves/M ots-clés. Brands, Intellectual property, Industrial property,
Business law, Innovation
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INTRODUCAO

O mercado consumidor nacional e internacional esta cada vez mais saturado,
impulsionando empresas a desenvolverem novas estratégias de marketing € economia para
responder rapidamente as incertezas do mercado e do consumidor, obtendo vantagens
competitivas. A adaptagdo a esse ambiente dindmico requer inovacdo e tecnologia, sendo
essenciais para o destaque das empresas no mercado € maximizagao de lucros, tendo como area
de concentragdo essa pesquisa o Direito Empresarial.

A intensificacdo da competitividade nas vendas de produtos tem resultado em uma
crescente pressao sobre o mercado. Tendo como consequéncia a forma de apresentar um
determinado produto ao publico tendo a necessidade de ser repensada com base nas
experiéncias do consumidor e nas influéncias do mercado internacional. Em suma, ¢ evidente
que o sucesso das empresas agora depende da habilidade de se manterem ageis, criativas e
funcionais para o cliente, a medida que navegam nesse cenario em constante transformagao.

O intuito principal das estratégias de marketing € levar o cliente a ndo apenas comprar
produtos, mas também colecionar memorias, sentidos, gostos, cheiros e sons. Essa nova era da
atividade comercial apresenta um novo método de desenvolver e fornecer experiéncias aos
consumidores.

Diante deste contexto, o presente artigo tem como objetivo realizar uma analise
aprofundada das dimensdes de estratégia, estrutura e processos de marketing no ambito
internacional e sua influéncia no desempenho estratégico das empresas no cendrio nacional.

Para tanto, serd empregado o método hipotético dedutivo com técnica de revisdo
bibliografica, permitindo que o pesquisador explore informacdes de fontes secundarias
relacionadas ao tema estudado, consequentemente contribuindo para o enriquecimento do
conhecimento sobre o assunto.

Além disso, sera abordada a fragilidade da legislagdo brasileira para protecdo de
marcas nao tradicionais, com base na Lei Federal n® 9.279/1996 (Lei Propriedade Industrial),
as caracteristicas dos simbolos ndo tradicionais e a sua significancia juridica com a proposta de
mudanca legislativa da Lei de Propriedade Industrial, considerando o papel das marcas nas

esferas juridica e econdmica, em linha com a teoria da razao contratual.
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2 DAS MARCAS NAO CONVENCIONAIS

A marca vai muito além de ser simplesmente a base da reputagdo de uma empresa,
ela representa a maior ferramenta de publicidade que a diferencia dos demais concorrentes. Esse
elemento, torna-se um diferenciador crucial, especialmente em situagdes que envolvam o risco
de confusdo de um determinado produto em decorréncia da similaridade, bem como contratos
inadequados.

Nos casos em que o produto for o sinal sonoro, por exemplo, ¢ importante destacar que
a sua finalidade ¢ atrair o consumidor e promover o consumo do produto, utilizando-se de
métodos “chicletes” que ficam grudados na memoria do comprador.

Neste contexto enquadram-se as marcas ndo convencionais/tradicionais que se
utilizam de sons, cores, gestos, gostos, entre outros métodos para atrair consumidores. Isso
nasceu do desenvolvimento de novos processos tecnologicos e criativos, originados de novas
estratégias de marketing e do despertar de multiplas experiéncias sensoriais de consumo.

Destaca-se também que as marcas ndo tradicionais sdo temas relevantes em pesquisas
nacionais e internacionais, sendo significativo o numero de pesquisadores que buscam
compreender essa tematica, inclusive com alguns citando o Brasil.

Diante disso, compreende-se que ndo ha razdo para negar a legitimidade, a prote¢ao
como também a causalidade dos produtos que sdo divulgados por marcas de natureza nao
convencional, visto que um sinal ndo visual, ainda que ndo protegido por lei, ¢ uma marca e

preenche todos os requisitos necessarios para a sua origem.

2.1  DASMARCAS EM ESPECIE

Devido ao aumento do consumo, muitas empresas tém buscado cada vez mais
estratégias para a implantagdo de novas marcas em seus negdcios, isso porque, por mais de cem
anos o sinal vem sendo o elemento fundamental para o marketing, porém o seu reconhecimento
so foi efetivo pela area comercial em meados do século XX. Por essa razdo, o pesquisador
pioneiro David Ogilvy (1998 apud TAVARES, 2003) explica em uma reportagem intitulada
“O poder da marca”, feita para a Revista HSM Management que a origem deste elemento se
deu por volta de 1951 com o inicio da era das marcas.

Ainda Ogilvy (1998 apud TAVARES, 2003), explica que somente nos anos 80 ¢ que
comegou a ser discutido e analisado pelos profissionais o tema branding, isso se deve ao grande

numero de fusdes e aquisi¢des de empresas realizadas na época, na qual forneceram evidéncias
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irrefutdveis da materialidade da marca ao final do valor do contrato, ou seja, a marca também
esta ligada ao patrimdnio.

Isso ocorre em virtude de seu valor chegar a ser cinco vezes maior que o valor contabil
da propria empresa que o fundou, fator este que difere da atualidade, visto que antes sua
natureza era intangivel e atualmente os sinais sdo vistos como tangiveis por terem um viés
econdmico e estratégico para os negdcios de uma empresa.

Portanto, o conceito de marca estd ligado ao numero de elementos essenciais
diferenciadores que juntos os definem, podendo ser divididos entre tradicionais (aqueles que
sao visualmente detectados) e ndo tradicionais. As marcas nao tradicionais, objeto central deste
estudo, sdo aquelas que fogem ao conceito tradicional de marca, se caracterizando por sua cor,
cheiro, som, gesto ou qualquer outra representagdo que nao seja grafica para a sua identificagao.

A importancia do uso dos sentidos na constru¢do da marca vem resultando em agdes
concretas de marketing que fazem o consumidor reconhecer um produto ndo apenas pelas
marcas tradicionais, mas também por outros estimulos sensoriais. Um exemplo disso foi a
campanha da Nivea que ocorreu na Alemanha em 2007, quando a marca langou uma acdo de
marketing multissensorial em cinemas alemaes, liberando o aroma de seu protetor solar durante
a exibicdo de um filme de uma praia, seguido do slogan "Nivea: o aroma do verdo"
(WELOVEAD, 2007).

De acordo com Fernando Leira, general manager da Landor Sdo Paulo, os
consumidores tém uma crescente demanda por interacdes auténticas com as marcas. Eles
desejam experimenta-las através de diversos canais e vivenciar experiéncias multissensoriais.
Além disso, estdo respondendo positivamente as narrativas das marcas e incorporando produtos
e servigos em suas vidas de uma maneira nunca vista antes (LEIRA - LANDOR, 2016).

Assim as marcas precisam pensar em toda a experiéncia do cliente e explorar os
sentidos para criar mundos unicos para os consumidores, 0 que ndo ocorre no marketing
tradicional, visto que este ndo € mais suficiente para atrair os consumidores.

De acordo com Lindstrom, “psic6logos comportamentais estimam que cerca de 80%
das impressdes que formamos quando nos comunicamos com outras pessoas ndo sao verbais, o
que significa dizer que sao sensoriais” (LINDSTROM, 2012). Por isso, 0 uso dos cinco sentidos
¢ crucial na decisao de escolha e compra de um produto ou servico.

Os estimulos sensoriais ndo s6 influenciam em nosso comportamento de maneira
irracional, mas também ajudam a diferenciar um produto de outro. Além disso, essas marcas
também se integram a nossa memoria de longo prazo, influenciando nosso processo decisorio.

Em outras palavras, quanto mais pontos sensoriais forem estimulados ao criar marcas, maior
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serd o numero de memorias sensoriais ativas. E, quanto maior o nimero de memorias sensoriais
ativas, maior sera a conexao do consumidor com a marca (LINDSTROM, 2012).

Diante disso, as marcas nao convencionais t€ém se tornado uma realidade concreta no
campo do marketing, consumo € nas empresas. Isso se deve ao fato de que os seres humanos
possuem diversas formas de perceber e identificar produtos e servigos, além da visdao. Nesse
contexto, quatro tipos de sinais amplamente utilizados no pais (ainda que sem o devido registro

legal) foram selecionados para a andlise deste estudo.

2.1.1 Marcas sonoras

As marcas ndo visuais e ndo tradicionais, aquelas perceptiveis aos sentidos, destacam-
se pela crescente popularidade dos sinais sonoros. Como o proprio nome sugere, uma marca
sonora ¢ composta por diversos sons que, quando combinados, podem ser identificados como
chicletes', pois raramente sdo esquecidos pelo consumidor. Atualmente, as marcas de dudio ja
fazem parte das identidades dos produtos empresariais, por meio do método de ativagdo da
memoria auditiva do consumidor.

Segundo o autor Oliver Sacks, a musica ¢ como se fosse uma intrincada tapecaria de
padrdes sonoros entrelacados ao longo do tempo, possuindo sua propria loégica, impulso e
sequéncias inseparaveis. A musica também ¢ caracterizada por ritmos persistentes e repetigoes,
além de apresentar um aspecto misterioso ao incorporar emog¢ao € uma espécie de "vontade".
Quanto as ressonancias especiais, sincronizagdes, oscilagdes, excitagdes mutuas, € outros
fendmenos presentes no complexo conjunto de circuitos neurais multinivel que forma a base de
nossa percepgao e reproducao musical (SACKS, 2007).

Dessa forma, quando a musica ou o som transmitem o desejo de comunicar ou ativar
a memoria de consumo, ela atinge a finalidade da marca. Além disso, Peter Rentfrow & Samuel
Gosling provaram essa teoria com um experimento realizado da Universidade de Cambridge e

na Universidade do Texas, no qual,

colocou um grupo grande de jovens em uma sala e gravou suas interacdes. Eles
observaram que musica foi o primeiro tema que um grupo de pessoas totalmente
estranhas se sentiu confortavel para discutir. Surpreendentemente, calculo ndo estava
na lista de assuntos debatidos. (LUSENSKY, 2011, traducdo nossa)

1"Marca chiclete" é o termo utilizado para caracterizar uma ideia pegajosa, que possui caracteristicas marcantes,
distintivas e memoraveis, que resultam na fixag@o e permanéncia na mente do consumidor.
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A vista disso, entende-se que o uso das identidades sonoras vem do intuito de se
conectar com o cliente, se tornado uma das opgdes mais interessantes para os brandings
empresariais que buscam por criar memorias € comportamentos mentais associativos. Afinal,
no Brasil, podemos detectar o exemplo de instituicdes grandes com marcas sonoras, como 0

famoso "plim plim" da TV Globo, som do computador Intel, radio Nextel, entre outros.

Conforme a OMPI (2006) a marca sonora pode ser compreendida como um sinal
sonoro capaz de identificar produtos ou servicos diferenciando-os de outros da mesma espécie,

podendo estes ter caracteristicas musicais ou nao:

Los sonidos pueden ser musicales o no musicales. Los sonidos musicales pueden
haber sido creados expresamente (es decir, por encargo especifico), o bien tomados
de la amplia variedad de partituras musicales ya existentes. Los sonidos no musicales,
por su parte, pueden haber sido creados, o bien simplemente reproducen sonidos que
se encuentran en la naturaleza (por ejemplo, el trueno o el rugido de un ledn). Segiin
el cuestionario, 38 de las 76 Oficinas que respondieron indicaron que admiten los
sonidos musicales, y 28 de las 73 Oficinas que respondieron afirmaron admitir el
registro de los sonidos no musicales como marcas. (OMPI, SCT 16/2, 2006, p.08) 2

Assim, os sinais podem ser classificados como:

1) Logos Sonoros (sound logos), ou “logos de dudio” (audio logos) sdo elementos
actisticos que permitem a identificagio de determinada marca. E como se fosse a
faceta sonora do logo visual, sem que necessariamente consista de uma leitura
sonorizada dele. [...] 2) Tema (sonoro/acustico) da Marca (brand theme), normalmente
conhecido como jingle ou vinheta, ndo ¢ figura idéntica ao logo sonoro. [...] 3)
Musicas de Marca (brand songs), por sua vez, sdo musicas comuns, veiculadas por
artistas sem a finalidade original de associag@o a produtos e servicos, que passam a
ser adotadas com esta fungdo. [...] 4) Simbolos Sonoros (sound symbols), também
conhecidos como Icones Sonoros (sound icons) sdo os sons caracteristicos emitidos
pelos produtos no curso de suas utilizagdes corriqueiras. Por vezes, som e produto se
tornam tao correlacionados aos olhos do publico que podem vir a se tornar marcas
sonoras (BARBAS, 2015).

Dessa maneira, no cendrio internacional, as marcas sonoras sdo protegidas em
diversos paises, dentre eles encontram-se os Estados Unidos (ha mais de 70 anos), tendo ali
como exemplos classicos de registro os sons do grito do Tarzan e do rugido do ledo da MGM
etc. (SOARES, 2015).

Paises como Franca, Noruega, Espanha, Uruguai, Reino Unido e Alemanha

apresentam a possibilidade de registro em suas legislacdes. A China, por exemplo, em 2013

2 Traduco livre: “Sons musicais podem ter sido criados expressamente (isto &, por ordem especifica), ou tirados

da grande variedade de partituras musicais existentes. Sons ndo musicais, por outro lado, podem ter sido criados
ou simplesmente reproduzir sons encontrados na natureza (por exemplo, trovao ou o rugido de um ledo) De acordo
com o questionario, 38 dos 76 Escritorios que responderam indicaram que admitem sons musicais, e 28 dos 73
Escritorios que responderam afirmaram admitir o registro de sons ndo musicais como marcas.” (OMPO, Nuevos
Tipos de Marca, 2006, p. 08).
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reformulou a sua legislagao permitindo o registro das marcas sonoras, o Canada desde 2012,
Japao em 2014, Chile onde a Petrobras detém varios registros de marcas sonoras, Uruguai, os
quatro paises integrantes da Comunidade Andina (Bolivia, Colombia, Equador e Peru) e
Argentina, onde inclusive admite-se ndo apenas as marcas sonoras, mas também marcas tateis,
olfativas, em movimento e de quaisquer outros tipos.

J& no Brasil, as marcas sonoras vém criando destaque ao longo das décadas visto o
grande potencial de cumprir com todas as fungdes de uma marca comum. Ocorre que a auséncia
de mecanismos operacionais para o registro de tais marcas no 6rgao competente, “¢ aspecto de
natureza puramente procedimental, sem qualquer prejuizo do estatuto juridico desses sinais”
(BARBOSA, 2013).

Contudo, surgem questionamentos a respeito do funcionamento dos direitos de
propriedade intelectual quando se trata de sinais ndo tradicionais, como marcas sonoras ou
olfativas, apesar de aparentemente terem o mesmo reconhecimento legal que outras marcas.

A grande questdo reside na igualdade de protecdo legal para esses sinais € na
capacidade dos detentores desses direitos de obterem as devidas recompensas econdmicas caso
precisem recorrer ao sistema judicidrio para salvaguardar seus direitos. Tais incertezas podem
impactar negativamente o livre exercicio do direito a propriedade intelectual, e as
consequéncias da falta de prote¢ao legal podem ser motivo de preocupacao para os titulares

desses sinais ndo convencionais.

2.1.2 Marecas gestuais

Dentre os signos ndo convencionais, a marca gestual se destaca como uma op¢ao
exotica, sendo a unica forma de sinal que envolve movimentos, todos eles de natureza gestual,
como o proprio nome sugere. Em outras palavras, mesmo que o significado gramatical da
expressao gesto representa somente a ideia de movimento, também se pode interpretar que nao
ha impedimentos para que a marca também seja estatica (ex: placa de siléncio dos hospitais),
desde que exista o fator primordial que ¢ o corpo realizando a acao.

Um exemplo da aplicacdo da marca gestual em empresas nacionais ¢ o caso do "i
digital" criado em 1999 pelo Banco Itat. Nessa estratégia, o logotipo era acompanhado de um
gesto especifico, utilizado nos comerciais de televisdo para mostrar aos clientes que o banco
era nao apenas memoravel, mas também acessivel (CASALI; RABAIOLLI, 2020). A intengao

era reforcar ainda mais a lembranca do slogan "Feito para vocé".
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Porém, o questionamento juridico principal inerente ao tema ¢ o fato de distinguir a
marca no ambito comercial do ambito cotidiano, visto que devera existir um limite imposto

“«“

pelo proprio “fair use”® das marcas, ou seja, o registro deste tipo de marca ndo significa que
todo aquele que a executar sera proibido, pelo contrario, a marca ficard restrita para o uso de
contexto comercial, conforme descreve o principio da especialidade®.

Cabe mencionar que o gesto ao desempenhar o papel de marca, deve possuir um carater
oneroso, ou seja, o fato de haver um registro ndo implica que o gesto em si seja proibido de ser
reproduzido de forma geral, mas sim apenas em sua aplicabilidade restrita ao principio da
especialidade, de acordo com a legislacdo vigente sobre os direitos de personalidade e as
liberdades constitucionais. Assim como palavras e imagens, os gestos t€ém a capacidade de
transmitir significados e funcionar como marcas distintivas.

Por essa razdo, a linguagem de sinais pode ser compreendida como uma forma de
codificagdo, na qual gestos recebem uma variedade de significados que, sem o esfor¢co humano,
ndo teriam uma conotagdo especifica. Podendo assim, estes sinais adquirem um "significado

secundario" que, embora ndo sejam consideradas marcas comerciais, possuem um valor

significativo para o contexto do mercado comercial.

2.1.3 Marcas olfativas

As marcas olfativas sdo consideradas as mais controversas entre as diferentes
categorias de marcas, pois sua caracterizagdo e viabilizacdo suscitam incertezas. Essas marcas
sao reconhecidas pelo cheiro que emitem. De acordo com a doutrina, essa espécie de marca
pode ser dividida em duas categorias distintas.

A primeira categoria ¢ a "primdria", composta pelos odores principais de uma
fragrancia. Na pratica, esses odores sdo utilizados para impregnar o ambiente, visando atrair o
cliente e incentiva-lo a comprar o produto (HAMMERSLEY, 1998). A segunda categoria ¢ a
"secundaria", na qual o cheiro ¢ transmitido ao consumidor a partir do produto adquirido. Além

disso, hd um ultimo grupo olfativo que corresponde a "categoria exclusiva", em que o aroma ¢

30 "fair use" é um conceito legal usado nos Estados Unidos que permite o uso limitado do material protegido
pelos direitos autorais sem a necessidade de obter permissdo do detentor dos direitos, ou seja, € a excecdo ao direito
exclusivo do detentor dos direitos autorais de controlar o uso de sua obra para fins educacionais, criticos,
informativos e outros fins especificos, sem violar a lei de direitos autorais.
S, L u . v . ~ u ~

40 principio da especialidade estabelece que marca registrada deva ser distinta e nio podem causar confusio com
as marcas pré-existentes no mesmo ramo de atividade. Esse principio visa garantir a protec@o e a exclusividade de
cada marca, evitando conflitos e competigdo desleal.
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adicionado ao produto sem que ele apresente cheiro propriamente dito. No entanto, essas marcas
tém a capacidade de ativar a memoria olfativa do comprador e preencher o carater distintivo da
marca (HAMMERSLEY, 1998).

Dessa forma, assim como o som, o aroma também tem sua vaga no ranking de
popularidade entre os sinais ndo convencionais, devido a maior intensidade nas experiéncias de
consumo. O branding olfativo, como pratica de marketing, vem conquistando cada vez mais
espago nas empresas nacionais, isso porque muitas fontes de pesquisa comprovam que o olfato
¢ um dos mais poderosos aliados quando se trata de consumo multissensorial.

Um exemplo dessa pratica pode ser observado no dmbito internacional, onde empresas
como a Four Seasons empregam um sistema aromatico para difundir seus aromas
personalizados pelo ambiente (LEIRA - LANDOR, 2016). No Brasil, também ¢ possivel
perceber esse uso de aromas distintivos em franquias internacionais, como o cheiro de café
caracteristico das lojas da Starbucks ou o perfume especifico das lojas da Melissa.

A identidade olfativa ¢ associada permanentemente a elementos especificos de
mercado, ¢ sO existe quando os consumidores reconhecem efetivamente o fornecedor do
produto ou servigo pelo cheiro usado. Para uma marca olfativa ser registrada, ¢ preciso que o
cheiro seja utilizado comercialmente como indicador de origem do produto e seja reconhecido
pelo publico consumidor.

O registro de marcas olfativas, assim como de outras marcas nao tradicionais, enfrenta
desafios significativos. Um dos principais obstaculos € representar adequadamente e de forma
duradoura o cheiro no processo de registro, pois a natureza organica das amostras de cheiro
apresenta dificuldades intrinsecas devido a tendéncia de deterioracdo ao longo do tempo,
tornando a representacao grafica problematica.

Conforme o Escritério de Marcas e Patentes dos Estados Unidos (USPTO) a sua
adocao pela abordagem baseada na descrigao textual da marca olfativa, se tornou a mais eficaz
no caso. Isso ocorre porque essa descri¢do, para qualquer pessoa que consulte as publicacdes
oficiais de marcas, terd o acesso as marcas olfativas registradas, concedidas, entre outras. A
existéncia de um meio publico de comunicagdo € crucial para permitir que os concorrentes

obtenham informacgdes sobre o status das marcas.

2.1.4 Marca de cor isolada

Para o consumidor, a cor ¢ um requisito primordial para reconhecer uma marca, isso

porque empresas estrangeiras como 7Tiffany & Co e Christian Louboutin S.A mostram o quanto
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um produto pode ser reconhecido somente por uma unica cor. Em defini¢do, as cores isoladas
consistem no tipo de marca que ¢ isolado por um tom de cor, e € o Unico tipo que conta com a
vedacdo expressa do registro no art. 124, VIII da Lei de Prote¢do Industrial e em acérdao do
STJ, com o caso Itaipava versus Brahma.>

O caso em questao refere-se a disputa entre as companhias e a cor vermelha das latas
de cerveja, para o INPI este debate segue um argumento logico sobre a concorréncia desleal,
mas a interpretacdo hermenéutica nao exclui a possibilidade de utilizagdo de color branding,
razao pela qual o caso nos ¢ relevante.

Além disso, os pontos centrais de questionamento sdo referentes ao registro de uma
cor unica em um determinado produto e se ela (cor) nunca mais poderd ser produzida
novamente, dificultando a criagdo de novas marcas ou se ¢ realmente relevante ignorar a
liberdade de concorréncia, que ¢ estipulada pela carta magna levando em consideragdo que este
direito ndo pode ser facilmente restringido. No entanto, quando se trata da esfera judicial as
opinides encontram-se divididas, uma vez que os tribunais ndo tém apresentado decisdes
flexiveis ao lidar com essas marcas ndo convencionais.

Também ¢ importante frisar que o art. 124, VIII da lei referida anteriormente admite o

registro de cores combinadas e distintas, ou seja, uma marca com cor vermelha e verde poderia

5 PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA.

COMERCIALIZACAO DE CERVEJA. LATA COM COR VERMELHA. ART. 124, VIII, DA LEIN. 9.279/1996
(LPI). SINAIS NAO REGISTRAVEIS COMO MARCA. PRATICA DE ATOS TIPIFICADOS NO ART. 195,
Il E IV, DA LPI. CONCORRENCIA DESLEAL. DESCARACTERIZACAO. OFENSA AO DIREITO DE
MARCA. NAO OCORRENCIA. CONDENACAO INDENIZATORIA. AFASTAMENTO. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. 1. Por forga do art. 124, VIII, da Lei n. 9.279/1996 (LPI), a identidade de cores de
embalagens, principalmente com variag@o de tons, de um produto em relagdo a outro, sem constituir o conjunto da
imagem ou trade dress da marca do concorrente - isto €, cores "dispostas ou combinadas de modo peculiar e
distintivo" -, ndo ¢ hipotese legalmente capitulada como concorréncia desleal ou parasitaria. 2. A simples cor da
lata de cerveja ndo permite nenhuma relacdo com a distingdo do produto nem designa isoladamente suas
caracteristicas - natureza, época de produg¢@o, sabor, etc. -, de modo que ndo enseja a confusdo entre as marcas,
sobretudo quando suficiente o seu principal e notdrio elemento distintivo, a denominagdo. 3. Para que se
materialize a concorréncia desleal, além de visar a captacdo da clientela concorrente, causando-lhe danos e
prejuizos ao seu negocio, € preciso que essa conduta se traduza em manifesto emprego de meio fraudulento,
voltado tanto para confundir o consumidor quanto para obter vantagem ou proveito econémico. 4. O propésito ou
tentativa de vincular produtos a marca de terceiros, que se convencionou denominar de associagdo parasitaria, ndo
se configura quando inexiste ato que denote o uso por uma empresa da notoriedade e prestigio mercadologico
alheios para se destacar no ambito de sua atuag@o concorrencial. 5. A norma prescrita no inciso VIII do art. 124
da LPI - Secdo II, "Dos Sinais Nao Registraveis como Marca" - ¢ bastante, por si so, para elidir a pratica de atos
de concorréncia desleal tipificado no art. 195, Il e IV, do mesmo diploma, cujo alcance se arrefece ainda mais em
face da inexisténcia de elementos fatico-juridicos caracterizadores de proveito parasitario que evidenciem que a
empresa, por meio fraudulento, tenha criado confusdo entre produtos no mercado com o objetivo de desviar a
clientela de outrem em proveito proprio. 6. Descaracterizada a concorréncia desleal, ndo ha falar em ofensa ao
direito de marca, impondo-se o afastamento da condenagio indenizatdria por falta de um dos elementos essenciais
a constituicdo da responsabilidade civil - o dano. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.376.264/RJ,
relator Ministro Jodo Otavio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 9/12/2014, DJe de 4/2/2015.) (STJ, 2014)
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ser registrada, pois nao ha apropriacao de apenas uma cor. Apesar disso, € importante destacar
que uma cor isolada pode funcionar plenamente como marca em certos casos, apesar das
restrigdes legais.

Ao contrario do Brasil, paises como os Estados Unidos e a Unido Europeia ja possuem
legislagdo que permite o registro e reconhecimento de marcas que consistem apenas em cores
isoladas, desde que atendam aos requisitos estabelecidos, especialmente a comprovacao de um
"secondary meaning" (significado secundario).

Para que essa analise seja possivel, ¢ fundamental resolver problemas como a andlise
de colidéncia, na qual cada caso determinard se uma varia¢ao de tonalidade de cor viola ou nao
um registro existente. Esses critérios podem ser semelhantes aos utilizados para marcas
tradicionais no sistema do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).

Outro argumento a considerar ¢ a oferta limitada de cores, o que poderia prejudicar a
livre concorréncia ao conceder o uso exclusivo de uma cor especifica a cada empresa no
mercado. Com o tempo, essa oferta limitada poderia se esgotar, tornando dificil a entrada de
novos concorrentes no setor. De fato, em alguns casos, ndo seria razoavel conceder marcas para
cores devido a escassez de opgcdes ou por outros motivos. Nessas situagdes, regras de
funcionalidade estética podem justificar a rejeicdo, mesmo que o solicitante possua de fato um
"secondary meaning" em seu sinal.

Logo, ¢ essencial considerar que havera casos em que ndo sera possivel apropriar-se
de cores como marcas. Essa viabilidade varia conforme o setor, uma vez que certas cores, como
laranja, roxo ou rosa-choque, podem ndo ter um amplo apelo comercial.

Nesse contexto, percebe-se que a auséncia de precedentes na area pode ser a razao para
a falta de familiaridade dos juristas brasileiros com a concepg¢ao de cores isoladas como marcas.
No entanto, ¢ crucial apresentar casos notdveis de marcas de cor, especialmente aquelas
presentes no Brasil, para aproximar a realidade dos intérpretes em relacao as andalises realizadas.

Essa abordagem tem o objetivo de despertar o interesse e proporcionar uma
compreensdo mais profunda sobre a possibilidade e os desafios da prote¢do de cores como

elementos distintivos no ambito do direito das marcas.
3 A RELEVANCIA DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO REGISTRO DE

MARCAS 'NAO TRADICIONAIS' NO BRASIL E O DEBATE EM TORNO DO
ARTIGO 122 DA LEI N°9.279/1996
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A discussao principal deste artigo esta diretamente ligada a caracteristica da marca,
que por si s6, € um sinal distintivo com capacidade de individualizar e diferenciar um produto
ou servigo do mercado. Portanto, por se tratar de um bem juridico de propriedade intelectual
valioso, deve ser proporcionalmente discutido sobre o dever de ser protegido. Conforme o
Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), a marca ¢ definida como um sinal distintivo
visualmente perceptivel que identifica e diferencia produtos e servigos de outras origens, além
de certificar sua conformidade com determinadas normas ou especifica¢des técnicas.

De forma especifica a Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996, estabelece em seu artigo
122 que podem ser registrados como marca os sinais distintivos visualmente perceptiveis, desde
que ndo estejam incluidos nas proibi¢des legais listadas no artigo 124 nessa mesma lei.

Atualmente, as marcas ndo tradicionais referem-se as que nao sdo exclusivamente
percebidas pela visdo, ou seja, vao além do conceito tradicional de marca, como palavras,
figuras, letras ou qualquer representacao grafica que identifica um produto ou servigo.

Dessa forma, como observado anteriormente, a legislagao brasileira conceitua a marca
apenas como um sinal que pode ser visualmente percebido, ndo abrangendo as chamadas
"marcas nao tradicionais". Consequentemente, essas marcas nao sdo protegidas nem
regulamentadas pelo ordenamento juridico nacional.

Embora o Brasil ainda ndo admita o registro de marcas ndo tradicionais, em muitos
outros paises elas ja s3o comuns. Essa questdo foi discutida pela AIPPI (Associacdo
Internacional para a Protecdo da Propriedade Intelectual), que resultou na Resolug¢ao n® 22 de
junho de 2004 (Question 181).

De acordo com essa Resolugdo, as marcas ndo tradicionais podem ser registradas,
desde que atendam aos seguintes requisitos: (i) clareza, ou seja, sejam de facil entendimento e
reflitam de forma direta e objetiva a ideia transmitida pelo signo distintivo; (ii) precisdo, ou
seja, sejam empregadas adequadamente para o seu objetivo, sendo compreensiveis e evitando
imprecisoes; (ii1) facilidade de identificagao pelo publico.

Além disso, a Resolugdo também estabelece que as cores em si possam ser registradas
como marcas, desde que adquiram distintividade em seu uso. Da mesma forma, os sons (marcas
sonoras) € os aromas (marcas olfativas) podem ser registrados, sem a necessidade de
representacao grafica.

Por fim, a Resolugdo recomenda que os 6rgaos nacionais responsaveis pelo registro de
marcas cooperem para harmonizar e promover métodos efetivos de protecdo das marcas nao

tradicionais em seus respectivos paises. Assim, as cores, 0s sons (marcas sonoras) € 0s aromas
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(marcas olfativas) podem ser registrados como marcas, desde que adquiram distintividade em
seu uso. Isso dispensa a necessidade de representacdo grafica.

Porém para que isso seja possivel, deverd existir uma cooperacdo entre os Orgaos
responsaveis pelo registro de marcas em cada pais, a fim de harmonizar e promover métodos
efetivos de protecdo para marcas ndo tradicionais. E diante dessas mudangas e avancos na
legislagdo, existira a necessidade de uma analise mais detalhada do texto legal do artigo 122 da
Lein® 9.279/96, para que ele seja adaptado as demandas atuais e assegure uma protecdo efetiva

as marcas ndo tradicionais no Brasil.

3.1 MUDANCA LEGISLATIVA

A Lein® 9.279, de 14 de maio de 1996, ndo aborda explicitamente a possibilidade de
registro de marcas consideradas "ndo tradicionais", o que pode gerar conflito com o artigo 5°,
inciso XXIX, da Constituicio Federal de 1988. Esse artigo estabelece que a legislacao
infraconstitucional deve garantir a protecao de criagdes industriais, marcas, nomes de empresas
e outros sinais distintivos.

Entende-se que a Magna Carta ndo limita a defini¢ao de marca apenas a sinais visiveis,
mas, ao contrario, determina a prote¢do de todos os sinais distintivos, independentemente de
sua forma de manifestacdo externa. Essa interpretacdo ampla da Constituigdo ressalta a
importancia de uma compreensao adequada da Lei de Propriedade Industrial, para possibilitar
o registro de marcas nao tradicionais no Brasil.

Diante disso, faz-se necessario interpretar a legislacio a luz dos principios
constitucionais da isonomia e igualdade, para garantir uma protecao efetiva para todas as formas
de expressdo das marcas, inclusive aquelas que vao além do aspecto visual®.

A 1deia central € reconhecer a importancia da diversidade e da inovagdo no campo das
marcas, sendo possivel promover o desenvolvimento econdmico e a competitividade, ao mesmo
tempo em que se respeitam os direitos e interesses dos proprietarios de marcas. Por essa razdo,
¢ que se deve apresentar ao poder legislativo (Camara dos Deputados ou Senado Federal), uma
proposta que vise atualizar o artigo 122 da Lei de Propriedade Industrial para abranger o registro

de marcas nao tradicionais. (Projeto de Alteragdao Legislativa no Anexo I)

6 A aplicabilidade dos principios constitucionais citados, na interpretagio da Lei de Propriedade Industrial

possibilita uma abordagem abrangente e inclusiva, permitindo assim que o sistema de propriedade industrial evolua
e se adapte as transformagdes sociais e tecnologicas, garantindo que as marcas ndo tradicionais também sejam
protegidas adequadamente.
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Assim, para garantir a compreensdo ¢ identificacdo corretas das marcas nao
tradicionais, faz-se necessario a apresentacdo de elementos que permitam a devida
representacdo do sinal distintivo. Isso pode ser feito por meio de reproducdo grafica, audio,
video ou qualquer outro formato que possibilite a percep¢ao e compreensao adequadas do sinal
distintivo durante o processo de registro.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) sera responsavel por estabelecer
diretrizes e normas especificas para o registro de marcas ndo tradicionais. Essas diretrizes
garantirdo uma avaliagcdo criteriosa dos elementos distintivos e a protecdo adequada dessas
marcas, de acordo com as disposi¢oes da Lei de Propriedade Industrial.

A finalidade desta mudanca ¢ proporcionar a atualizagdo da legislacdo de propriedade
industrial para que ela possa acompanhar as mudangas na sociedade e no mercado,
reconhecendo a importancia das marcas nao tradicionais na identificacdo e diferenciacao de
produtos e servicos. Assim, ao incluir essas marcas no escopo do registro legal, serd possivel
evitar os problemas originarios da falta de prote¢ao juridica e a concorréncia desleal.

Deste modo, ¢ primordial afirmar que a prote¢do e a valorizagcdo da propriedade
intelectual incentivardo a inovagdo e o desenvolvimento de novas formas de expressao que

possam ser utilizadas como marcas distintivas.

CONSIDERACOES FINAIS

Diante de todas as argumentacdes expostas, conclui-se que com o passar dos anos a
competicdo entre as empresas evoluiu, o que impulsionaram os empresarios a investir em
"marcas nao tradicionais" como forma de inovar a diferencia¢dao de seus produtos e servicos
para atrair o seu consumidor alvo.

Embora essas marcas nao tradicionais ainda ndo possuam um amparo legal e efetivo
em nivel nacional, € inevitavel que, com o tempo, haja uma regulamentacdo nessa area,
considerando que a marca faz parte do patriménio de uma empresa € possui um carater
distintivo em relagdo aos produtos ou servigos comercializados, devendo, portanto, ser
protegida legalmente.

Conforme a Constitui¢do da Republica Federativa do Brasil, em seu artigo 5°, inciso
XXIX, a prote¢ao dos sinais distintivos, com &nfase na marca, ndo pode ser somente restrita a
um modelo, estilo ou caracteristica. A realidade fatica ¢ que o INPI ja vem reconhecendo, de

forma progressiva, marcas que antes nao eram reconhecidas, como, por exemplo, o holograma
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do passaro do Cartao Visa, signos animados como as maos apertadas que representam o grupo
Nokia e a marca de alto renome "plim-plim" da Rede Globo.

Portanto, a prote¢do das marcas ndo tradicionais ¢ um assunto essencial para o
desenvolvimento da propriedade industrial no Brasil. O que torna essencial ao legislador
atualizar a norma, visto que ndo ha concordancia com a realidade do mercado a limitacdo de
um tipo de marca, pois fere a ampliagdo imposta pela Constituicdo Federal, especialmente no
que diz respeito a direitos fundamentais previstos no artigo 5° da Constitui¢ao Federal de 1988,
que possuem eficacia imediata.

Dessa forma, a mudanca legislativa proposta neste artigo ¢ apresentada em anexo 1,
tem o intuito de refinar o conceito de marca em nivel nacional, além da percepcdo visual
imposta pela lei atual, uma vez que existem diversas maneiras, ndo visuais, de diferenciar um
determinado produto ou servigo, € os recursos investidos pelas empresas na caracterizagao de
seus produtos e servicos devem ser protegidos, uma vez que fazem parte de seu estabelecimento

comercial.
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ANEXO 1

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

PROJETO DE N° 000, DE 2023

Acrescente paragrafo ao art. 122 da Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e
obrigacgdes relativos a propriedade industrial.

O Congresso Nacional decreta:

Art.1° Fica incluido o paragrafo tnico no artigo 122 da Lei n. 9.279/96:

Pardgrafo Unico. Terd protegdo em todo territdrio nacional as marcas consideradas nado
tradicionais, entre elas, os sinais digitais, os sinais visuais, 0S sinais sonoros, 0s registros

olfativos, os sinais sensoriais, dentre outras que possam identificar uma marca ou propriedade.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Justificativa
Esta proposta de lei tem por objetivo ampliar a prote¢do de marcas consideradas nao
tradicionais no direito brasileiro, ampliando as protecdes tradicionais ja previstas pela Lei

Federal 9.279/96.

A vista do exposto, contamos com o apoio dos Nobres Pares nesta iniciativa.

Sala de sessoes, em de de 2023.

Deputado(a) NOME COMPLETO
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	2.1.3 Marcas olfativas
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	O registro de marcas olfativas, assim como de outras marcas não tradicionais, enfrenta desafios significativos. Um dos principais obstáculos é representar adequadamente e de forma duradoura o cheiro no processo de registro, pois a natureza orgânica da...
	Conforme o Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos (USPTO) a sua adoção pela abordagem baseada na descrição textual da marca olfativa, se tornou a mais eficaz no caso. Isso ocorre porque essa descrição, para qualquer pessoa que consulte as ...
	2.1.4 Marca de cor isolada
	Para o consumidor, a cor é um requisito primordial para reconhecer uma marca, isso porque empresas estrangeiras como Tiffany & Co e Christian Louboutin S.A mostram o quanto um produto pode ser reconhecido somente por uma única cor. Em definição, as co...
	O caso em questão refere-se à disputa entre as companhias e a cor vermelha das latas de cerveja, para o INPI este debate segue um argumento lógico sobre a concorrência desleal, mas a interpretação hermenêutica não exclui a possibilidade de utilização ...
	Além disso, os pontos centrais de questionamento são referentes ao registro de uma cor única em um determinado produto e se ela (cor) nunca mais poderá ser produzida novamente, dificultando a criação de novas marcas ou se é realmente relevante ignorar...
	Também é importante frisar que o art. 124, VIII da lei referida anteriormente admite o registro de cores combinadas e distintas, ou seja, uma marca com cor vermelha e verde poderia ser registrada, pois não há apropriação de apenas uma cor. Apesar diss...
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	Para que essa análise seja possível, é fundamental resolver problemas como a análise de colidência, na qual cada caso determinará se uma variação de tonalidade de cor viola ou não um registro existente. Esses critérios podem ser semelhantes aos utiliz...
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	3.1 MUDANÇA LEGISLATIVA
	A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, não aborda explicitamente a possibilidade de registro de marcas consideradas "não tradicionais", o que pode gerar conflito com o artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal de 1988. Esse artigo estabelece que...
	Entende-se que a Magna Carta não limita a definição de marca apenas a sinais visíveis, mas, ao contrário, determina a proteção de todos os sinais distintivos, independentemente de sua forma de manifestação externa. Essa interpretação ampla da Constitu...
	Diante disso, faz-se necessário interpretar a legislação à luz dos princípios constitucionais da isonomia e igualdade, para garantir uma proteção efetiva para todas as formas de expressão das marcas, inclusive aquelas que vão além do aspecto visual5F .
	A ideia central é reconhecer a importância da diversidade e da inovação no campo das marcas, sendo possível promover o desenvolvimento econômico e a competitividade, ao mesmo tempo em que se respeitam os direitos e interesses dos proprietários de marc...
	Assim, para garantir a compreensão e identificação corretas das marcas não tradicionais, faz-se necessário a apresentação de elementos que permitam a devida representação do sinal distintivo. Isso pode ser feito por meio de reprodução gráfica, áudio, ...
	O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) será responsável por estabelecer diretrizes e normas específicas para o registro de marcas não tradicionais. Essas diretrizes garantirão uma avaliação criteriosa dos elementos distintivos e a prote...
	A finalidade desta mudança é proporcionar a atualização da legislação de propriedade industrial para que ela possa acompanhar as mudanças na sociedade e no mercado, reconhecendo a importância das marcas não tradicionais na identificação e diferenciaçã...
	Deste modo, é primordial afirmar que a proteção e a valorização da propriedade intelectual incentivarão a inovação e o desenvolvimento de novas formas de expressão que possam ser utilizadas como marcas distintivas.
	CONSIDERAÇÕES FINAIS
	Diante de todas as argumentações expostas, conclui-se que com o passar dos anos a competição entre as empresas evoluiu, o que impulsionaram os empresários a investir em "marcas não tradicionais" como forma de inovar a diferenciação de seus produtos e ...
	Embora essas marcas não tradicionais ainda não possuam um amparo legal e efetivo em nível nacional, é inevitável que, com o tempo, haja uma regulamentação nessa área, considerando que a marca faz parte do patrimônio de uma empresa e possui um caráter ...
	Conforme a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, inciso XXIX, a proteção dos sinais distintivos, com ênfase na marca, não pode ser somente restrita a um modelo, estilo ou característica. A realidade fática é que o INPI já v...
	Portanto, a proteção das marcas não tradicionais é um assunto essencial para o desenvolvimento da propriedade industrial no Brasil. O que torna essencial ao legislador atualizar a norma, visto que não há concordância com a realidade do mercado a limit...
	Dessa forma, a mudança legislativa proposta neste artigo é apresentada em anexo I, tem o intuito de refinar o conceito de marca em nível nacional, além da percepção visual imposta pela lei atual, uma vez que existem diversas maneiras, não visuais, de ...
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	ANEXO I
	PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
	PROJETO DE Nº 000, DE 2023
	Acrescente parágrafo ao art. 122 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.
	O Congresso Nacional decreta:
	Art.1  Fica incluído o parágrafo único no artigo 122 da Lei n. 9.279/96:
	Parágrafo único. Terá proteção em todo território nacional as marcas consideradas não tradicionais, entre elas, os sinais digitais, os sinais visuais, os sinais sonoros, os registros olfativos, os sinais sensoriais, dentre outras que possam identifica...
	Art. 2  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
	Justificativa
	Esta proposta de lei tem por objetivo ampliar a proteção de marcas consideradas não tradicionais no direito brasileiro, ampliando as proteções tradicionais já previstas pela Lei Federal 9.279/96.
	À vista do exposto, contamos com o apoio dos Nobres Pares nesta iniciativa.
	Sala de sessões, em ____ de _______________ de 2023.
	Deputado(a) NOME COMPLETO

