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A guerra de marketing serd uma guerra de marcas, uma
competicdo de dominio de marcas. Os negdcios e 0s
investidores reconhecerdo as marcas cOmo 0S mais
valiosos ativos da empresa. Este € um conceito critico. E
uma visdo de como desenvolver, fortalecer, defender e
gerenciar 0 negocio. Serd mais importante dominar
mercados do que possuir fabricas, e a Unica forma de
dominar mercados € possuir marcas dominantes. Lary
Light



RESUMO

As marcas desempenham papel fundamental na identificacdo dos profissionais juridicos do
mercado, elas sdo responsaveis pela existéncia do elo entre o consumidor e os titulares das marcas
de servico juridico, assegurando a concorréncia justa entre os demais profissionais do mercado,
tendo em vista o efeito de diferenciacdo do profissional no mercado e a consequente identificacdo
por parte da cliente, que escolhera o profissional a partir do referencial de informacdes da marca.
Dessa forma, a finalidade da pesquisa foi analisar a fungdo exercida pela marca e 0s aspectos
importantes para sua aquisicdo e exploracdo no mercado juridico, tendo como método
predominante de organizacdo a pesquisa bibliografica e qualitativa. Para os profissionais juridicos
a exploracdo de marcas € uma excelente estratégia de posicionamento no mercado, diferenciacdo
entre os concorrentes e captacdo de clientela, especialmente quando atrelado as estratégias de
marketing juridico. Assim, é fundamental o conhecimento acerca do direito de marca e o que o
Estatuto da Advocacia e da OAB delimita para a identificagdo de servigos jurisdicionais.

Palavras-chave: Marca. Identificagdo. Diferenciacdo. Servigo juridico. Cliente.



ABSTRACT

Brands play a fundamental role in identifying legal professionals in the market, they are responsible
for the existence of the link between the consumer and the holders of legal service brands, ensuring
fair competition between other professionals in the market, taking into account the differentiation
effect of the professional in the market and the consequent identification by the client, who will
choose the professional based on the brand's information reference. Thus, the purpose of the
research was to analyze the function performed by the brand and the important aspects for its
acquisition and exploitation in the legal market, with bibliographic and qualitative research as the
predominant method of organization. For legal professionals, exploring brands is an excellent
strategy for positioning in the market, differentiating among competitors and attracting clientele,
especially when linked to legal marketing strategies. Therefore, knowledge about trademark law
and what the Law and OAB Statute defines for the identification of jurisdictional services is
essential.

Keywords: Brand. Identification. Differentiation. Legal Service. Client.
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1 INTRODUCAO

As marcas desempenham um papel essencial no mercado e na concorréncia justa, elas
movimentam o mercado a partir do elo que une o consumidor as empresas titulares de marcas de
produtos ou servicos. E a partir delas que os consumidores conseguem identificar os produtos ou
servicos da mesma natureza e, dentre eles, escolher a que deseja.

Além disso, a marca permite que o consumidor seja determinado pela procedéncia e
informagdes prévias que ele tem sobre a marca, incluindo a origem e a qualidade do produto ou
servico que deseja. Assim, no tocante a funcdo exercida ao consumidor, ela assegura que exista
uma distancia distintiva entre as marcas concorrentes no mercado, para que ndo haja a presenca
de marcas idénticas ou semelhantes no mesmo segmento, evitando que o consumidor seja
enganado, faga associac¢des indevidas ou se confunda ao acabar adquirindo produto ou servico de
origem diversa, por achar que era a que ele desejava em razéo da semelhanca.

Ademais, fora do papel coletivo desempenhado pelas marcas ao consumidor, elas séo
essenciais para assegurar o trabalho intelectual desenvolvido pela empresa titular da marca ao
garantir-lhe propriedade e uso exclusivo na sua exploracdo. Sem essa protecdo, 0s concorrentes
parasitarios colheriam os frutos do esfor¢o criativo alheio e as marcas estariam constantemente
expostas a perda da forca distintiva no mercado, em razéo da diluicdo. Ao garantir a exclusividade
da marca, a lei protege todo o trabalho intelectual desenvolvido, seu uso e publicidade, que de
outro modo néo seria efetivamente protegido.

No Brasil, a tutela conferida as marcas se da atualmente por meio da lei 9.279/96 - Lei de
Propriedade Industrial, na qual garante protecdo aos sinais distintivos nos limites do territorio e
da sua segmentacdo, podendo ser requerida em qualquer ramo de atuacao, incluindo a atividade
da advocacia.

Com efeito, no tocante ao uso de marcas no segmento juridico, elas sdo fundamentais para
a competitividade e para a clientela, podendo ser constituidas pelo nome civil do profissional, pela
razdo social da sociedade de advocacia e por qualquer outro elemento distintivo admitido pela
LPI.

Desta forma, o presente estudo objetiva analisar a funcdo da exploracdo das marcas de
natureza de produto ou servico e no segmento da advocacia e o seu efeito, a partir do método
bibliografico, com amparo do referencial bibliografico da doutrina, legislacdo de propriedade

industrial e do estatuto da advocacia e da OAB, contribuindo assim, para a identificacdo do



método hipotético dedutivo, onde serdo testadas algumas situagdes no &mbito de marcas juridicas.
Sendo um exemplo disso a seguinte situacdo: As marcas sdo aplicaveis no segmento juridico? A
resposta para esta indagacéao € sim, visto que as marcas tém a funcionalidade de identificacdo de
produtos e servicos, incluindo a identificacdo dos servigos juridicos prestados por escritérios de
advocacia.

Para alcangar este objetivo, o trabalho foi dividido em 4 partes: no cap. 2 e 3 buscou-se
definir a marca de acordo com a legislacéo e a doutrina, fundamento legal e sua natureza juridica;
cap 4 apresenta 0 processo de aquisi¢do, 0s requisitos e os direitos conferidos aos titulares de
marcas registradas; e o cap. 5 expde 0 uso da marca no segmento da advocacia e as disposicoes
do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) sobre o uso da razéo social

por parte dos advogados.



2. MARCA

De acordo com a lei, compreende-se como marca todo sinal ou a combinagdo de sinais
visualmente perceptiveis e distintivos, desde que ndo estejam compreendidos nas proibigdes legais
e que exercem a funcéo de distinguir e identificar produtos ou servigos uns dos outros, no segmento
de atuacdo. Portanto, as premissas de distin¢do e de visualizagdo séo requisitos legais consagrados
no artigo 122 e 123 da legislacdo brasileira de Propriedade Industrial, 9.279/961.

Ricardo Negréo (2022, p. 64) apresenta a definicdo de marca como “o sinal distintivo
visualmente perceptivel usado para distinguir produto ou servigo de outro idéntico, semelhante ou
afim”, vindo em seguida enfatizar o seu requisito legal de distin¢ao (...) “A nogdo essencial de
marca, portanto, &, em resumo, tratar-se de um sinal visualmente perceptivel, tendo como fungéo
principal seu papel distinguidor”

Ainda no tocante a definicdo doutrinaria do direito marcario, a autora Maria Helena Diniz
(2023, p. 305) define marca como sinal distintivo e identificador de procedéncia: “A marca é o
sinal identificador, direto ou indireto, do produto ou do servico ofertado pelo empresério, indicando
sua procedéncia, destacando-se de outros produtos ou servigos”.

Ademais, o Manual de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI
(2022, p. 17) elaborado pela autarquia responsavel pelo processamento de marcas no Brasil, reitera
a definicdo atribuida pela LPI, de que “marca é um sinal distintivo cujas fungdes principais sdo
identificar a origem e distinguir produtos ou servicos de outros idénticos, semelhantes ou afins de
origem diversa”.

Desta forma, compreende-se que marca € o sinal visual que exerce a finalidade especifica
de identificar e distinguir produtos ou servigos provenientes de origem diversa e também dos
provenientes da mesma origem, mas que competem entre si no mesmo segmento, em razdo da

natureza ou afinidade mercadolégica.

2.1. Marca x Nome empresarial

L Art. 122. Sdo suscetiveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptiveis, ndo compreendidos
nas proibicdes legais.

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se: | - marca de produto ou servico: aquela usada para distinguir produto
ou servico de outro idéntico, semelhante ou afim, de origem diversa.



As marcas e 0S nomes empresariais fazem parte do rol de sinais distintivos do
estabelecimento comercial, exercendo funcdes diferentes para 0 empresério e para a atividade
empresarial. E muito embora a legislacdo de propriedade industrial e a doutrina brasileira sejam
precisas na diferenciacdo entre os dois institutos, é comum que ainda haja confusdo entre marcas e

nomes empresariais, ou ainda pior, que sejam tratados como sinénimos.

2.1.1 Marca

As marcas sdo sinais que possuem a funcéo de identificar um produto ou servigo, de forma
que possam ser identificadas por parte do publico consumidor e diferenciados entre si no mercado.
Elas podem ser constituidas por nomes, palavras, expressoes, figuras, monogramas, desde que
exercam a fungdo individualizadora e diferenciadora no mercado.

Para 0 empresario as marcas tém a funcionalidade de atrair clientela, ainda que essa néo
seja sua Unica importancia. Ela serve também para resguardar os interesses do consumidor em
relacdo a proveniéncia de determinado produto ou servi¢o que deseja adquirir, ou seja, a marca é
um referencial para o consumidor para poder fazer suas escolhas.

Dessa forma, a marca tem uma dupla finalidade na atividade econémica, a individualizacéo
daquele produto ou servico visando proteger os interesses do consumidor e na diferenciacdo que

aquele sinal opera no mercado, em face a concorréncia.

2.1.2. Nome empresarial

No ambito empresarial, os chamados nomes empresariais exercem a funcéo de diferenciar
empresarios uns dos outros em suas relacées juridicas. O nome adotado serve para identificacdo
do empresario enquanto sujeito que exerce atividade empresarial, servindo de referéncia nas
relacBes do empresario com o publico em geral.

O nome empresarial pode ser constituido a partir do uso do nimero de inscri¢cdo no Cadastro
Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) como nome empresarial, acompanhado da identificacdo do

tipo societario ou juridico, conforme dispde a lei 8.934/94. 2

2 Art. 35-A. O empresario ou a pessoa juridica podera optar por utilizar o nimero de inscri¢cdo no Cadastro Nacional
da Pessoa Juridica (CNPJ) como nome empresarial, seguido da particula identificadora do tipo societario ou juridico,
quando exigida por lei. (Incluido pela Lei n®14.195, de 2021).


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14195.htm#art3

Caso 0 empresario decida ndo utilizar o CNPJ como nome empresarial, € admitida a criagéo
do nome empresarial. Ha varias formas de compor o nome empresarial, e em fun¢do dessas formas
ha varios tipos de nome empresarial, sendo: a firma individual, a razdo social e a denominagdo. A
firma individual diz respeito apenas ao empreséario individual, ja as sociedades podem adotar dois
tipos de nome empresarial, a razéo social e a denominacdo. A adogao deste ou daquele tipo depende
da forma societaria que for adotada no momento da constitui¢do da empresa.

Desta forma, o contrario das marcas, 0s nomes empresariais tém a funcao de identificar o
empresario na atividade que exerce, enquanto as marcas exercem a funcdo de identificar e

diferenciar os produtos ou servicos, uns dos outros, sem que faca referéncia direta ao empresario.

2.3 Marca como um sinal visual, distintivo e identificador

No tocante a legislacédo brasileira e seus critérios para defini¢cdo dos sinais marcarios, a Lei
de Propriedade Industrial utiliza-se critérios negativo para enquadramento dos sinais possiveis de
serem utilizados como marca. Nesse sentido “Art. 122. S&o suscetiveis de registro como marca 0s
sinais distintivos visualmente perceptiveis, ndo compreendidos nas proibicoes legais” (BRASIL,
1996).

Assim, a LPI, fixa o critério conservador de marca na qual o ordenamento confere protecédo
apenas aos sinais distintivos e visuais, ndo compreendendo aqueles que ndo sejam passiveis de
visualizacdo, como 0s sinais que remetem a outros sentidos, como o tato, paladar, olfato e a
audicéo.

Em razdo disso, sdo consideradas apenas as marcas compostas por aspectos visuais,
linguisticos, capazes de operar o efeito de distincdo daquela marca em relacdo as demais marcas
no mercado. No tocante ao seu aspecto visual, a legislacao brasileira cumpre distingui-las quando
a sua apresentacdo, sendo diferenciadas por nominativa, figurativa, mista e tridimensional. As
marcas que adotam sinais graficos ou palavras sdo denominadas nominativas. Quando apenas
contém figuras ou emblemas sdo chamadas de figurativas. Mistas sdo aquelas que englobam
palavras e figuras. Tridimensionais sdo as constituidas por uma figura em trés dimensdes,
normalmente a forma plastica de produto ou de embalagem, com capacidade distintiva em si

mesma e dissociada de qualguer efeito técnico.



O substantivo distinguir no dicionario (MICHAELIS. 2015) tem o significado de “perceber
a diferenca entre pessoas ou coisas, ser diferente; diferenciar(-se), ndo (se) confundir”, e quando
atrelado a marca ele se refere a capacidade de diferenciacdo do sinal e da sua possibilidade de
identificagdo no mercado.

Nessa linha, a obrigatoriedade da distintibilidade como esséncia do sinal ¢ justificado pelo
duplo efeito que ela opera para o consumidor e para 0 mercado. Em relagédo ao consumidor, a
distincdo exerce a funcdo de assegurar que a distancia distintiva entre elas possibilite a identificagéo
dos produtos e servigos por parte do consumir.

E isso se deve ao fato de que se existirem marcas idénticas ou incapazes de serem
diferenciadas entre si, 0 consumidor ndo conseguira identificar a marca que deseja consumir,
causando confusdo ou associagdo indevida daquela ao imaginar que aquelas marcas advém da
mesma origem fabricante.

Por outro lado, a distintibilidade também exerce a fungdo essencial na diferenciagéo de uma
empresa no mercado, pois é signo marcario que serd vinculado a atividade econdmica que a
empresa exerce e diferenciara das demais empresas do mesmo segmento, sendo o sinal objeto de
registro e exclusividade no segmento.

Além disso, ainda no tocante ao efeito de distingdo que a marca opera para o mercado, ela
também é fundamentacéo para diferenciacdo de produtos idénticos provenientes da mesma origem,
que concorrentes entre si. Ou seja, na distin¢do de produtos idénticos ou afins, proveniente do
mesmo fabricante e que sdo colocados no mercado para concorrerem entre si, COmo € 0 caso da
Nestle ® em relacdo as suas diversas marcas que atuam no mesmo segmento, sendo: Suflair ®,
Talento ®, Moga ®, Alpino ®, Prestigio ®, Kit Kat ® etc.

Dessa forma, além da marca cumprir o requisito de ser passivel de identificacdo visual, para
que se enquadre na legislacdo a marca também deve exercer a sua dupla esséncia distintiva, para

que exerca efeitos de identificacdo e distincao, por parte do mercado e do publico consumidor.



3.DIREITO DAS MARCAS

O Direito Marcario, também chamado de Direito das Marcas, ¢ um segmento do Direito
Privado que tem como objetivo proteger a atividade intelectual voltada para a criacdo das marcas.
O amparo para este ramo ¢ a Lei de Propriedade Industrial — Lei 9.279/96, assegurando protecio e
exclusividade aos sinais, nome, logo e logotipo, isto ¢, a todo conjunto criativo da marca no

segmento de atuacgao.

3.1. Fundamento legal

A atividade inventiva humana é direcionada a criar novos bens, que podem ser de natureza
material ou imaterial. Esses frutos da atividade intelectual humana existentes fora do campo das
ideias, sdo tutelados pelo instituto da propriedade intelectual.

A propriedade intelectual & composta pela soma dos direitos relativos as obras literérias,
artisticas e cientificas, suas interpretacdes e execucdes, aos fonogramas e as emissdes de
radiodifusdo, as invenc¢des em todos os dominios da atividade humana, as descobertas cientificas,
aos desenhos e modelos industriais, as marcas, as firmas comerciais e denominacdes comercias, a
protecdo contra a concorréncia desleal e todos os outros direitos inerentes a atividade intelectual.

O direito a propriedade intelectual no direito brasileiro é dividido em trés grandes grupos,
direito autoral, que abarca o direito do autor, direitos conexos e 0s programas de computador; a
propriedade industrial, que inclui a marca, patente, desenho industrial, a indicacdo geogréfica, o
segredo industrial e a repressdo a concorréncia desleal; e a protecdo sui generis, que compreende
0s conhecimentos tradicionais, topografia de circuito integrado e a cultivar.

Dessa forma, o direito das marcas possui amparo legal pelo instituto da propriedade
intelectual, constando dentro do rol da propriedade industrial.

No Brasil, a primeira legislacdo conferida ao sinal marcéario é encontrada na Lei 2.682 de
1875, tendo origem a partir do litigio envolvendo as marcas que na época comercializavam o
produto rapé, Aréa Preta x Aréa Parda, conforme relata o autor José Bendito Pinho (1996, p.13).

No Brasil, 0 Cédigo Criminal do Império era completamente omisso quanto a
qualquer tipo de protecdo legal as marcas comerciais e de indUstria. Até que por
volta de 1875, conforme relata Domingues (1984:47-48), a firma Meuron & Cia.
Fabricante de rapé com a marca Aréa Preta, ingressou em juizo contra uma
empresa concorrente, a Moreira & Cia., que langou no mercado o mesmo produto
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com o nome Aréa Parda, alegando a primeira a usurpagdo da sua marca. A causa
teve Rui Barbosa como advogado da reclamante, sendo julgada improcedente pelo
Tribunal da Relagdo da Bahia, ja que nenhuma lei qualificava o fato como delito.
Nova apresentacdo foi encaminhada pelo autor ao Poder Legislativo, merecendo
dessa vez a acolhida pela Comissdo de Justica Criminal da Camara dos Deputados,
gue na sua exposic¢ao de motivos manifestou o perigo que a certeza de impunidade
poderia acarretar para a industria e elaborou um projeto de regulamentacdo que,
depois de aprovado, se transformou na Lei n°2.682 de 23 de outubro de 1875.

No tocante aos atuais dispositivos de protecédo legal conferidas ao sinal marcério no Brasil,
na Constituicdo Federal (1988) a previsdo se encontra no capitulo de direitos e deveres individuais
e coletivos, na qual confere direito a propriedade das marcas, junto com 0s demais ativos
industriais, conforme menciona o autor Ricardo Negréo:

Em nosso direito, a Constituicdo Federal de 1988, seguindo a trilha dos textos de
outras, como a de 1891 (art.72, § 27) e a de 1946 (art. 141, § 18), assegurou, no
capitulo dos direitos e deveres individuais e coletivos, “aos autores de inventos
industriais, privilégio temporario para sua utilizacdo, bem como protecdo as
criacOes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros
signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento
tecnologico e econdmico do Pais” (art. 5°, XXIX). Embora se tratando de objetos
de criacdo ndo corporea, fruto da atividade intelectual do homem, parece inegavel
gue as marcas sdo coisas, constituindo-se em direito de propriedade (2022, p. 67).

Ja no tocante a regulacéo especifica da matéria, a Lei de Propriedade Industrial (LPI- Lei
n® 9.279/96 LPI Artigos 122 a 175), que incorpora no seu texto normas do instrumento de
globalizacdo da propriedade industrial, o acordo TRIPs, atribui & Marca e aos demais ativos
industriais previstos na lei, status de propriedade e dispde sobre os sinais admitidos como marca, a
aquisicao, extincdo e os direitos e deveres dos titulares de marca no Brasil, as sancdes penais e
civis pela pratica de crime contra propriedade industrial e as disposi¢des sobre 0 combate a pratica

de concorréncia desleal.

3.2 Natureza juridica

A marcas fazem parte do rol de direitos da Propriedade Intelectual, sendo definido como
“um capitulo do Direito, altissimamente internacionalizado, compreendendo o campo da
Propriedade Industrial, os direitos autorais e outros direitos sobre bens imateriais de varios
géneros” (BARBOSA, 2010, p.10).
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A marca é considerada um bem imaterial e no que tange a sua natureza juridica, a norma
constitucional brasileira atribuiu a ela o prestigio das caracteristicas de propriedade. Como
poderemos vislumbrar a seguir:

Em nosso direito, a Constituicdo Federal de 1988, seguindo a trilha dos textos de
outras, como a de 1891 (art.72, § 27) e a de 1946 (art. 141, § 18), assegurou, no
capitulo dos direitos e deveres individuais e coletivos, “aos autores de inventos
industriais, privilégio temporério para sua utilizacdo, bem como protecdo as
criagOes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros
signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento
tecnologico e econdmico do Pais” (art. 5°, XXIX). Embora se tratando de objetos
de criag¢do ndo corporea, fruto da atividade intelectual do homem, parece inegavel
gque as marcas so coisas, constituindo-se em direito de propriedade (NEGRAO,
2023, p. 67).

Nessa linha, a natureza juridica de propriedade é concedida a propriedade intelectual de
maneira extensiva, visto que tradicionalmente so eram atribuidas esta natureza aos bens materiais.
Sendo a imaterialidade, a partir desta interpretacdo, uma questdo ja superada. Assim, assegurando
aos detentores “a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavé-la do poder de
guem quer que injustamente a possua ou detenha.”, conforme estabelece o art.1228 do Caodigo Civil
(BRASIL, 2002).

As caracteristicas econdmicas da propriedade serdo, assim, o controle sobre 0 bem
(inclusive o bem-servigo ou 0 bem-oportunidade), e a possibilidade de excluir a
utilizagdo por outrem. Mas a tradigdo tem reservado a palavra “propriedade” ao
controle sobre coisas, ou bens tangiveis; por uma extensdo relativamente
moderna, admite-se falar de propriedade intelectual, propriedade industrial,
propriedade comercial, etc., para descrever direitos exercidos com relacdo a certos
bens intangiveis (BARBOSA, 2010, p.26).

Entretanto, embora sua natureza seja vinculada ao art. 5°, o direito ao bem intelectual é
submetido as limitagcdes das propriedades imateriais, especialmente no que tange a exclusividade

e na expectativa de comportamento.

3.2.1 Direito de exclusividade

A prépria natureza corpdrea de um bem econdmico, em seus atributos de individualidade e
atualidade, condiciona a exclusividade dos direitos reais que se exercem em relacdo a ela, todavia

iSs0 ndo acontece em relacdo aos bens incorpdreos.
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Ao detentor de bens incorpdreos, em principio, so é assegurado a sua exclusividade de fato,
pendendo de restricdo juridica para assegurar a apropriacdo. Dessa forma, o direito absoluto sobre
a criacdo, seja ela marca, patente, obra literaria etc., so € adquirida através de uma exclusividade
criada juridicamente, isto &, por meio do texto de lei.

Logo, exclusividade juridica da utilizacgdo de um bem imaterial assegura ao titular a
vantagem econdmica da escassez por meio do monopdlio, caso contrario, ao ser colocado no
mercado o bem correria o risco de ser multiplicado ilimitadamente por individuos que ndo sejam
seu titular.

Assim, o direito de exclusividade atribuida aos titulares de bens imateriais, assegura que s
seus titulares possam explorar os bens, impedindo a sua dispersdo no mercado, tendo, neste

contexto, carater concorrencial.

3.2.2 Expectativas de comportamento

Diferente do direito de exclusiva, que é a garantia legal do monopolio de exploracdo de
bens intelectuais, na linha concorrencial, vdo existir alguns conhecimentos que ndo serdo
reconhecidos como bens intelectuais, por ndo serem assegurados pela lei.

Isso acontece, por exemplo, quando uma empresa tem um conhecimento técnico
ndo patenteado, que ndo seja livremente acessivel; saber fazer um pudim de péo
qgue algum seu concorrente ndo saiba (embora outros restaurantes tenham o
mesmo pudim no cardapio) da ao que sabe uma oportunidade vantajosa na
competicdo perante o que nao sabe fazer o doce, e a possibilidade de pelo menos
empatar com os demais, que sabem fazer o mesmo pudim que o primeiro. Nao ha
nesse caso um direito de exclusiva. (BARBOSA, 2010, p.31)

O que pode haver nessas situacdes, € a garantia de um comportamento leal na concorréncia.
Isso porque ndo se pode evitar que 0 concorrente que ndo tenha a determinada vantagem
concorrencial, em algum dia percorra 0 mesmo caminho da pesquisa, desenvolva e chegue ao
resultado da mesma vantagem, empatando na oportunidade de mercado. Todavia, 0 que se pode

impedir é que aquele rival aprenda por um método desleal.

3.2.3 Monopolio

Os direitos das propriedades intelectuais exercicios por intermédio de seus titulares, ao

assegurar o direito de exclusividade da exploragdo dos ativos se aproxima ou pode ser confundido
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com o monopolio. A prética do monopdlio se caracteriza pela exploragdo de um determinado
mercado ou segmento desse, por parte de um agente econdmico ou uma alianca entre agentes.

A prética € contraria a livre concorréncia, pois inviabiliza que outras empresas ou empresas
diversas da alianga monopolista concorram dentro do mesmo mercado. Entretanto, Denis Borges

Barbosa (2010, p.31-32) entende que ha distingdo entre 0 monopdlio em que se retiram liberdades de

dominio comum e do monopdlio atribuido ao meio que determinada empresa utiliza no mercado.

Né&o ha muita diferenca entre receber a exclusividade da fabricacdo de um tipo de
tecido sobejamente conhecido, e a mesma exclusividade quanto a um novo, sendo
a de que, no segundo caso a exclusividade ndo presume a restricao de atividades
produtivas ja em curso. Ao considerar o0 monopolio do sal contrario a Common
Law, os tribunais ingleses levaram em conta os inlmeros empresarios ja operando
no setor, que teriam de abandonar seu comércio (Monopoly Case de 1604). Mas
cabia ressalvar o monopolio do novo, que nada tirava a economia, sendo induzia
0 intuito de continuar criando. 32 Intuitivamente, esse monopdlio do novo ndo é
igual ao monopdlio do velho. N4o se retiram liberdades do dominio comum, para
reservar a alguém. Ao contrério, traz-se do nada, do ndo existente, do caos antes
do Génesis, algo que jamais integrara a liberdade de ninguém. Ha uma doacdo de
valor a economia, e ndo uma subtracdo de liberdade.

Assim, ndo a que se falar em monopolio da exploracdo da atividade por meio da
exclusividade da propriedade intelectual, mas no monopolio instrumental, isto é, no meio em que
se explora a criacdo no mercado, sem coibir que, por outras técnicas, concorrentes possam explorar

0 mesmo segmento.

3.3 Consideracdes sobre a natureza juridica da marca

Como ja dito no inicio deste capitulo, a marca faz parte do rol de bens intelectuais. Sendo
assim, ela possui natureza juridica de propriedade, com as peculiaridades do regime aplicado aos
bens imateriais. Assim, em relacdo a sua natureza de propriedade € exigido o compromisso com a

sua utilidade, isto é, a sua funcao social. Com a veracidade e licitude.

E de notar-se que, também para o caso das marcas, a clausula constitucional
finalistica vincula a propriedade ao seu uso social — o0 que representa um
compromisso necessario com a utilidade (uso do direito), com a veracidade e
licitude, sem falar de seus pressupostos de aquisi¢do: a distingiibilidade e a
chamada novidade relativa.(BARBOSA, 2010, p. 123)
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No tocante ao direito a exclusividade e monopolio, é assegurada a exploracdo exclusiva do
bem no segmento de atuacgdo, condicionada ao processo administrativo de requerimento de registro
na autarquia do INPI. Sendo assim, é de uso exclusivo do titular o sinal marcario, restrito ao
segmento de atuacdo, ressalvadas as hipoteses de marcas de alto renome.

Ademais, em relacdo a expectativa de conduta, ela se encontra no dever de agir com
lealdade na concorréncia entre as marcas, sendo consideradas condutas desleais a violagcdo de
marcas ndo registradas, que sdo protegidas no art. 195, inciso V 3(BRASIL, 1996).

3 Art. 195. Comete crime de concorréncia desleal quem: V - usa, indevidamente, nome comercial, titulo de
estabelecimento ou insignia alheios ou vende, expfe ou oferece & venda ou tem em estoque produto com essas
referéncias;
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4. REGISTRO DE MARCA

Para adquirir uma marca no Brasil, é necessario que o interessado ingresse com 0 processo
administrativo de registro de marca e apresente um pedido ao INPI, autarquia responsavel por
examinar os pedidos de registro com base nas normas legais estabelecidas pela Lei de Propriedade

Industrial.

4.1 Aquisigéo

O ato administrativo tem carater atributivo, isto &, constitui o direito industrial a

exclusividade e exploragdo comercial do sinal, conforme menciona o autor Sergio Campinho:

Identificam-se, historicamente, tanto no Direito brasileiro quanto no Direito
estrangeiro, dois sistemas relativos ao registro da marca: o declarativo e o
constitutivo. O primeiro foi adotado pelo Cddigo de Propriedade Industrial de
1969, no qual o registro apenas declarava a propriedade da marca, porquanto ja
existente precedentemente ao ato de registro, decorrente do uso efetivo por aquele
que primeiro a adotasse (regime da ocupacdo ou da utilizacdo prolongada). O
segundo, também conhecido como atributivo, incorporado pelo Cédigo de
Propriedade Industrial de 1971 e mantido pela atual legislacdo, traduz que a
propriedade se adquire pelos registros validamente expedidos, sendo titular do
direito aquele que primeiro a registrar (2023, p. 136)

Sendo assim, quando ndo houver registro sobre determinada marca, ndo poderdo ser
requeridos direitos sobre ela, com excecdo dos direitos garantidos aos requerentes de marca
pendente de exame, sendo o de zelar pela integridade e reputacdo do sinal requerido.

A decisdo que concede o registro € impressa em um certificado de registro, que assegurara
ao titular do sinal a exploracdo e os direitos relativos a marca durante o periodo de 10 anos,

renovaveis sucessivamente.
4.2 Registrabilidade: distin¢do, novidade, veracidade e liceidade
O conceito de marca abrange um rol de sinais que podem ser utilizados como tal, como

palavras, expressdes, desenhos, imagens, desde que estejam revestidos da distintibilidade para a

individualizagdo de um produto ou servigco. Todavia, para sua aquisicdo ainda existem outros
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requisitos que devem ser preenchidos para que a marca seja passivel de aquisicdo por meio do
registro.

Para a legislacdo brasileira, a marca devera preencher trés requisitos além da capacidade
durante a sua analise, sendo: a novidade, veracidade e a liceidade, conforme menciona o
doutrinador Ricardo Negréo:

Dizia a lei anterior (Lei n. 5.772/71, art. 64) que sdo registraveis como marcas 0s
nomes, palavras, denominagdes, monogramas, emblemas, simbolos, figuras e
quaisquer outros sinais distintivos que ndo apresentem anterioridades ou
colidéncias com registros ja existentes e que ndo estejam compreendidos nas
proibicdes legais. A nova lei afirma que sdo suscetiveis de registro como marca
os sinais distintivos visualmente perceptiveis, ndo compreendidos nas proibicdes
legais (2022, p.67)

Desta forma, a capacidade disntintiva é a esséncia que o sinal carrega em poder ser
identificada perante o publico consumidor e também de se diferenciar dentre os iguais do mercado.
Logo, quando ela ndo possui a sua capacidade de diferenciacdo, ela ndo podera ser passivel de
registro perante o INPI. Entretanto, ndo se exige que a marca tenha alto grau de distin¢do, basta
que ela ndo seja considerada um sinal de baixo grau de distin¢do, conforme descreve o0 Manual de
Marcas:

O caréter distintivo de um sinal esta vinculado a sua maior ou menor capacidade
inerente de funcionar como marca. Trata-se de uma escala, dependente do produto
ou servico assinalado, que varia da auséncia total de cunho distintivo aos graus
mais elevados de distintividade (2022, 121)

Por consequéncia, expressdes genéricas, de uso comum, termos técnicos comuns ao
segmento de atuacgdo, evocativos e até uso de letras de forma isolada, tendem ser considerados
sinais de baixo grau de distincdo, isso porque por sua natureza sdo incapazes de se identificar e
distinguir, quando vinculadas a um produto ou servico. Como € o caso das palavras Restaurante,
Hamburgueria, Casa de Carnes, Paneteria, Advocacia que quando vinculados as atividades de bufé,
comércio de carnes, padaria e lanchonete e servicos juridicos, sdo incapazes de se auto
individualizar e diferenciar um dos outros.

Ja o requisito da novidade é analisado de forma relativa. Exige-se que a marca tenha cunho
novo apenas em relacdo ao produto ou servico na qual identifica, isso significa que o empreendedor
ndo precisa desenvolver nova palavra na lingua portuguesa, tampouco criar um novo sinal no
mercado de forma ampla, é necessario que aquele sinal escolhido ndo esteja sendo utilizado para

assinalar produto ou servico idéntico no mercado (INPI, 2022). Ressalvado o direito das marcas de
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alto renome, que gozam de protecdo especial em todos 0s segmentos, mesmo 0S que ndo exergam
atividade (BRASIL, 1996, art. 125).

Com relacdo a veracidade, o requisito que visa assegurar que o titular da marca néo venha
se utilizar do sinal para enganar o publico consumidor sobre origem ou qualidade em relacdo ao
produto ou servico que identifica (INPI, 2022).

No tocante ao requisito da licitude, “ndo ¢ admissivel a registro um signo que incite ao
consumo de tdxicos, a préatica de atos libidinosos incompativeis com o estagio da moral, ou ofenda
as religibes minoritarias ou nao” (BARBOZA, 2010, p.717). Da mesma maneira, ndo sio objeto
de prote¢do sinais consideradas atentatérias a moral, aos bons costumes, a ordem publica, por
induzir o consumidor a erro em relagdo a origem e qualidade e, por fim, por ferirem direitos
relativos a propriedade intelectual e aos direitos da personalidade.

Desta forma, para que a marca seja adquirida, ndo basta apenas gozar de distingdo, €
necessario que corresponda a todos os requisitos exigidos na legislacdo, para que ingresse no

campo juridico como um sinal distintivo marcario.

4.3 Processo Administrativo de Registro de Marca

O sistema brasileiro adota o sistema de exame prévio, na qual uma autarquia fica
responsavel pela analise previa dos requisitos de registrabilidade dos pedidos de registro de marca.
No Brasil, a autarquia responsavel pelo exame dos pedidos € o INPI, 6rgdo vinculado ao Ministério
da Economia.

Podem requerer registro de marcas as pessoas fisicas ou juridicas de direito publico ou de
direito privado, desde que relativos a atividade que exercam efetiva e licitamente, de modo direto
ou por meio de empresas que controlem direta ou indiretamente, devendo declarar e, quando
requerido, comprovar esta condicdo®.

O pedido requerido devera se referir a um Gnico sinal distintivo e deve ser instruido,
conforme o art. 155 da LPI (BRASIL, 1996), pelo formulario eletrdnico preenchido, imagem

digital da marca se for na apresentacdo mista ou figurativa, acompanhado de procura¢do em caso

4 Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas fisicas ou juridicas de direito publico ou de direito privado. §
1° As pessoas de direito privado s6 podem requerer registro de marca relativo a atividade que exergam efetiva e
licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no préprio
requerimento, esta condicdo, sob as penas da lei.
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de haver representacdo e eventual autorizacdo do uso do sinal quando o registro se referir a nome
civil de terceiro, e a comprovacao do pagamento da retribuicdo relativa ao depdsito da marca.

No momento do preenchimento do formulario devera ser assinalado o campo da classe e
das especificacbes de produtos ou servicos na qual se exerce ou pretende exercer a atividade,

conforme estabelece o manual.

A especificacdo de produtos ou servigos se refere a escolha dos produtos ou
servigos que a marca visa assinalar. Os produtos ou servicos escolhidos devem ser
enquadrados em apenas uma classe. A escolha da classe que identifica os produtos
ou servicos que realmente sdo fornecidos pelo requerente é muito importante, pois
a classificagéo constitui um relevante instrumento administrativo, principalmente
no que se refere a busca de anterioridades. (2022, p.38)

Apos ser protocolado o pedido de registro de marca, o INPI realizara a etapa do exame
formal preliminar, em relagcéo as condicGes de instrucdo do pedido. Se o pedido estiver de acordo
com a LPI e as exigéncias do Manual de Marcas do INPI, o pedido ¢ sera publicado, tendo a data
de depdsito como a de sua apresentacdo (BRASIL, 1996, art. 156) e data da publicacdo como a de
publicacdo na Revista de Propriedade Industrial (RPI). No entanto, se o pedido néo tiver sido
instruido de forma correta, serdo fixadas exigéncias, que deverdo ser atendidas pelo requerente da
marca no prazo de cinco dias, sob pena do pedido ser considerado inexistente (BRASIL, 1996, art.
157).

Com a publicacdo do pedido de marca, inicia-se um prazo de sessenta dias de oposicao,
periodo destinado a qualquer interessado possa se manifestar oposto a aquisicdo da marca ao titular
(BRASIL, 1996, art.158). Com o fim do prazo de oposicoes, o requerente sera intimado acerca das
eventuais oposicdes que foram protocoladas em face ao seu pedido, para, em um prazo de igual
periodo, defender a sua pretensdo ao registro, por meio de manifestacdo a oposicao.

A partir deste periodo, o pedido passara para a fase de exame de mérito, na qual o INPI
realizard a analise das condicGes de registrabilidade (cunho distintivo, novidade, veracidade e
caréater licito) e podera fazer exigéncias ao requerente da marca, buscando a adequacéo do pedido
as condicdes que fora requerido (BRASIL, 1996, art. 159), conforme estabelece o Manual de
Marcas:

Apobs o término do exame, a autarquia preferird a decisdo do pedido, deferindo
ou ndo o registro da marca. Ultrapassada a fase de publicagdo/apresentacdo de
oposicBes, o pedido aguarda o exame de mérito, descrito no item 5 Exame
substantivo, que resultard em uma decisdo sobre a registrabilidade da marca.
(2022, p.74)
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Se deferido o pedido de marca, o requerente titular ter4 um prazo de noventa dias, contados
da publicacdo do deferimento, para comprovar junto ao INPI o pagamento das taxas finais relativas
a expedicdo do certificado de registro e ao seu primeiro periodo de dez anos de sua vigéncia
(BRASIL, 1996, art. 162), conforme exposto pelo autor Sergio Campinho:

O registro marcario vigorara pelo prazo de dez anos, computado da data de sua
concessao, prorrogavel por iguais e sucessivos periodos (Lei n. 9.279/96, art.
133), do que resulta que o seu titular podera preservar o seu registro até quando
Ihe convier. Para obter a prorrogacdo, devera o interessado requeré-la durante o
altimo ano de vigéncia do registro, pagando a competente retribuicdo. Como
derradeira oportunidade, permite-se, caso o pedido de prorrogagéo nao tenha sido
formulado naquele interregno, que o titular o faga dentro de seis meses
subsequentes a expiracdo do termo final de sua vigéncia, mediante pagamento de
retribuicdo adicional ( 2023.p.137).

Por outro lado, se for indeferido o pedido de marca, cabera a interposicao de recurso pelo
requerente, no prazo de sessenta dias contados da publicacdo do indeferimento. O recurso sera
decidido pelo Presidente do INPI e, em havendo a manutencdo do indeferimento, encerrar-se-a a

instancia administrativa, arquivando-se o pedido (BRASIL, 1996, art. 212).

4.4 Do direito do titular de marca registrada

A propriedade das marcas se adquire por meio do registro valido no INPI, desdobrando-se
nos direitos a exclusividade, cessdo, licenciamento e no direito de exercer a¢des para a protecédo da
integridade e reputacdo da marca.

De forma mais minuciosa, a Lei de Propriedade Industrial assegura os direitos a
exclusividade de uso em todo o territério nacional, isto €, o0 monopolio pelo prazo inicial de dez
anos, podendo ser prorrogavel por periodos iguais e sucessivos, assegurando neste periodo o direito
a cessdo do registro ou mesmo do pedido de registro, ao licenciamento do seu uso, por autorizacdes
de uso aterceiros, conforme menciona a autora Maria Helena Diniz:

Ha direito de exclusividade do uso da marca do produto ou servico,
devidamente registrada no INPI. Essa tutela legal, nacional e internacional,
visa reprimir a concorréncia desleal no ramo de atividade do empresario,
servindo de suporte a protecdo do titulo do estabelecimento. Sua protecdo
restringe-se a determinado produto e servigo, salvo se se tratar de marca de
alto renome, que € tutelada em todas as classes. O direito de uso exclusivo
da marca extingue-se em dez anos, néo havendo pedido de prorrogacgdo. A
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marca é bem imaterial, objeto de propriedade industrial, sendo alienavel,
por meio de cesséo definitiva de seu registro ou de seu uso por certo tempo
(2022, p.305)

Todavia, a protecdo assegurada pelo registro da marca ndo é um direito absoluto, evitando
que Seu uso ndo seja abusivo para o mercado, e por isso existem algumas hipdtese em que ndo se
admite ao titular se opor, sendo: 0 uso de sinais dos comerciantes junto com as marcas, na
promocao e na comercializacdo; que os fabricantes de acessorio indiquem o destino, desde que ndo
violem a concorréncia desleal; a circulagdo da mercadoria, posta no mercado por si, ou com seu
consentimento; a citacdo da marca em publicacfes, desde que ndo haja uma conotagdo comercial.
5

Ademais, € também assegurado ao titular o direito de exercer acdes visando a integridade
material e a reputacdo da marca depositada. 1sso porque, o uso ilicito da marca por parte de terceiros
é capaz de gerar consequéncias negativas ao seu titular e especialmente ao produto ou servico que
ela identifica no mercado. E quando este uso atinge a integridade material e a reputacdo da marca,
a LPI outorga ao depositario e ao titular da marca no INPI, o direito de mover acdes visando a
protecdo da marca.

A integridade esta relacionada a inteireza, a plenitude ao estado completo que tem as coisas.
Nessa perspectiva, a integridade se refere a capacidade plena do sinal em exercer suas
caracteristicas ao titular e a terceiros. Desta forma, a integridade consiste na capacidade integral do
sinal em exercer distingdo no mercado de atuacéo.

Logo, a integridade da marca possui vinculo direito com a sua forc¢a distintiva, ou seja, na
sua capacidade de exercer a distingdo perante o mercado. Assim, 0 uso de ac¢6es visando a protecédo
da marca em face ao uso indevido de terceiros se consubstancia na ndo diluicdo da marca pelo uso
indevido, para a conservacao da forca distintiva da marca em questéo.

No tocante a reputacdo, o direito constitucional assegura aos cidadaos, ora consumidores
das marcas, o direito a livre expressdo de expor seus sentimentos, opinides, desprazeres da vida,

incluindo reclamar seu descontentamento em face as marcas (BRASIL, 1988, art.5°, paragrafo 4°).

5 Art. 132. O titular da marca ndo podera: | - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que
Ihes séo proprios, juntamente com amarca do produto, na sua promogdo e comercializagao; Il - impedir que fabricantes
de acessorios utilizem a marca para indicar a destinacdo do produto, desde que obedecidas as préticas leais de
concorréncia; 111 - impedir a livre circulacdo de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu
consentimento, ressalvado o disposto nos §8 3° e 4° do art. 68; e IV - impedir a citacdo da marca em discurso, obra
cientifica ou literaria ou qualquer outra publicacéo, desde que sem conotacdo comercial e sem prejuizo para seu carater
distintivo
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Logo, as marcas ndo estdo livres de serem objeto de opinides e critica por parte de qualquer pessoa
que deseja se manifestar em relagdo a marca, conforme decisdo TJ/DF proferida no processo
0045083-79.2014.807.0001, que condenou uma consumidora pelo abuso e ofensa a honra da
marca.

(...) 3. Conquanto legitima a manifestacdo de criticas, opinides e pensamentos
com base em fatos respaldados na realidade, as plataformas virtuais
disponibilizadas no ambiente da internet ndo podem ser transmudadas em
territério livre e a margem das regulaces legais para o encadeamento de ataques
a honra, dignidade ou decoro de quem quer que seja, estando sujeitas aos marcos
legais que resguardam os direitos da personalidade, descerrando as ofensas nelas
postadas abuso de direito no manejo da liberdade de expressdo e manifestacéo,
qualificando-se como ato ilicito, porquanto a Constituicdo Federal resguarda a
todo individuo o direito a protecdo da sua imagem, honra, intimidade e vida
privada (CF, art. 5°, X). 4. A consumidora contratante que, a guisa de manifestar
sua opinido e criticas aos servicos realizados pelo profissional que contratara para
realizacdo de servico em equipamento doméstico, os divulga em plataforma
virtual, tecendo comentarios que veiculam pratica usual de ilicitos ao contratado,
alinha arrazoado que excede simples juizo critico, inserindo-os em contexto
desairoso, expondo-o e direcionando lhe adjetivos e termos ofensivos,
empregando-Ihe, dessa forma, ofensas depreciativas que afetaram sua idoneidade,
credibilidade, bom nome e reputacdo profissional, incorre em ato ilicito, devendo
ser responsabilizada em face da sua conduta (CC, arts. 12, 186 e 927). (grifamos)
Acorddo 1344968, 07146166620208070001, Relator: TEOFILO CAETANO,
Primeira Turma Civel, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJe: 2/7/2021.

Assim, quando ultrapassados os limites, com base na ma-fé, mentiras ou falsas acusacdes,
com o interesse unico de denegacdo, € garantido a empresa titular da marca o direito legitimo de

mover acdes para a protecdo da reputacdo da marca.

4.5 Protecdo conferida as marcas

A protecdo conferida as marcas em virtude do registro concedido pelo INPI ndo sdo
aplicadas de forma absoluta. A protecdo é limitada em razdo de dois principios: o principio da
territorialidade e o principio da especialidade.

Pelo principio da territorialidade determina-se que a propriedade de uma marca, conferida
por seu registro em um determinado pais, opera efeitos somente em seu territorio. Dessa forma, o0s
direitos do titular da marca registrada no Brasil somente serdo validos em territério brasileiro. Caso
0 seu titular tenha interesse em expandir sua atuacdo em mercado internacional, ele devera requer

novos pedidos de registro nos escritorios dos respectivos paises em que ird ingressar no mercado


https://pesquisajuris.tjdft.jus.br/IndexadorAcordaos-web/sistj?visaoId=tjdf.sistj.acordaoeletronico.buscaindexada.apresentacao.VisaoBuscaAcordao&controladorId=tjdf.sistj.acordaoeletronico.buscaindexada.apresentacao.ControladorBuscaAcordao&visaoAnterior=tjdf.sistj.acordaoeletronico.buscaindexada.apresentacao.VisaoBuscaAcordao&nomeDaPagina=resultado&comando=abrirDadosDoAcordao&enderecoDoServlet=sistj&historicoDePaginas=buscaLivre&quantidadeDeRegistros=20&baseSelecionada=BASE_ACORDAO_TODAS&numeroDaUltimaPagina=1&buscaIndexada=1&mostrarPaginaSelecaoTipoResultado=false&totalHits=1&internet=1&numeroDoDocumento=1344968
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para estender sua protecdo ou requerer a prioridade nos pedidos pelo protocolo de Madri®, a partir
do sistema e-marcas, conforme estabelece o Manual de Marcas.

Os pedidos internacionais devem basear-se em um pedido ou registro depositado
diretamente no INPI. Desta forma, para depositar um pedido internacional junto
ao INPI, o depositante deve possuir um processo nacional, que servird como
pedido ou registro de base para o pedido internacional (2022, p.334)

Ademais, no tocante a protecdo conferida a marca no territério nacional, ainda que a marca
seja explorada em apenas uma ou algumas regifes do pais, uma vez registrada a marca estara
protegida contra uso indevido de terceiro, para produtos iguais ou semelhantes, em todo o territério
nacional.

O principio tem fundamento no principio da territorialidade das leis, na qual as leis de um
determinado Estado séo aplicaveis exclusivamente no territorio daquele Estado. A excec¢do ao
principio na matéria de marcas se encontra nas marcas notoriamente conhecidas, que ndo dependem
de prévio deposito ou registro no INPI para que venham gozar de protecdo no segmento, em razao
da sua notoriedade internacional (BRASIL, 1996, art. 126).

A especialidade € outro principio que estabelece limitacdes a protecdo da marca no direito
brasileiro. Ele determina que a protecdo das marcas registradas esta ligada diretamente ao ambito
de atuacéo que foi requerido no momento do registro.

Isso porque, no preenchimento do formulério de pedido de registro € necessario que o
requerente especifique o ramo de atuacdo que deseja registrar a marca, a partir da Classificacao
Internacional de Nice. A Classificacdo de NICE ¢é uma lista internacional de produtos e servicos
que determina a area de atuacdo das marcas em 45 classes, na qual o requerente ira assinalar uma
Unica classe para cada processo registro, que corresponderd a sua atuagdo no mercado, conforme
dispde 0 Manual de Marcas “Nos pedidos protocolados em papel, é verificado se o nimero da
classe de Nice (classificacdo internacional de produtos ou servi¢os) constante do sistema
corresponde ao que esta no formulario apresentado pelo requerente” 2022, p.82.

Assim, a protecao conferida a marca sera limitada a classe de atuacao requerida no registro,

ndo admitindo a convivéncia de outras idénticas no mesmo segmento, tampouco que o titular da

& O Protocolo de Madri é um tratado internacional que permite o depdsito e registro de marcas em mais de 120 paises.
O tratado, que é administrado pela Organiza¢do Mundial da Propriedade Intelectual — OMPI, foi adotado em 27 de
junho de 1989. O instrumento de adesdo do Brasil ao Protocolo de Madri foi assinado pelo Presidente da Republica no
dia 25 de junho de 2019 e foi depositado junto a OMPI na data de 2 de julho de 2019. O Protocolo entra em vigor trés
meses apds a adesdo, nos termos do art. 14(4)(b) do tratado.
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marca expanda a sua atuacgdo para outro segmento, sem que antes proceda com um novo registro
na nova classe. Dessa forma, com esse principio busca-se evitar a possibilidade de confusédo e
associagéo indevida por parte dos consumidores, com marca de outro titular.

Todavia, a exce¢do a este principio se encontra nas marcas de alto renome 7. As marcas que
auferem o status de alto renome possuem protecdo estendida a todas as classes de atuacdo no
mercado, mesmo nos que ndo atuem. Isso acontece porque sua estimada reputacdo perante o
mercado consumidor tem a capacidade de atrair clientela mesmo em mercados nos quais nao atua

originalmente.

7 Art. 125. A marca registrada no Brasil considerada de alto renome sera assegurada protecdo especial, em todos os
ramos de atividade.
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5. MARCA DE ADVOCACIA

Em um segmento onde a denominacéo do escritério ja € pré-estabelecida em seu codigo de
ética e disciplina e que também ndo admite a adogdo de nome fantasia, falar em marca pode parecer
perda de tempo, visto a pouca abertura da legislacéo para a escolha de sinais distintivos. Entretanto,
a funcdo exercida pela marca é essencial ao posicionamento no mercado e para a competitividade

entre os profissionais juridicos.

5.1 Advocacia como empreendedorismo

A competitividade que o mercado juridico vivencia exige que os profissionais do direito
sejam inovadores dentro da profissdo. Alugar uma sala comercial, colocar uma placa com os
dizeres “advocacia”, enquanto aguarda sentado ser escolhido pelo cliente ja ndo é mais suficiente
para que o profissional tenha espaco nessa area. Logo, tem sido necessario que os profissionais
adotem posturas menos arcaicas diante do atual cenario em que se encontram 0s seus possiveis
clientes.

Diante disso, embora ndo seja adequado associar exercicio da atividade jurisdicional a
atividade empreendedora, encarar a prestacao de servicos como empreendedorismo juridico vem
se tornando uma estratégia importante na vida dos novos advogados que desejam ingressar no
mercado e se diferenciar na carreira como advogado.

Essa ruptura demanda mudancas significativas no padrdo social estabelecido ao profissional
juridico, rompendo com a inércia que se espera do profissional, colocando-o como forga precursora
do modelo de negdcio para o empreendedorismo juridico.

Logo, atribui-se a posi¢do do agente juridico a habilidade de romper o antigo modelo de
exercicio da atividade da advocacia e transformé-la em uma atividade inovadora e criativa,
aplicando novas técnicas de como gerir um escritorio, de forma que gere lucros e traga resultados
esperados ao profissional que busca se posicionar no mercado.

Embora a atividade juridica ndo seja reconhecida como uma atividade comercial, aliar a
prestacao de servico ao modo de agir do empreendedor pode gerar resultados significativos, ainda
que pareca um desafio.

Isso porque, o empreendedorismo deve ir além da habilidade disruptiva de gerir um

escritorio, ela estd ligada também a arte de superar os desafios e encontrar novas formas de
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solucionar demandas dos seus clientes e trazer resultados satisfatérios também aqueles que buscam
0 seu trabalho.

Dessa forma, a inovagao deve ser encarada como um atributo essencial para a sobrevivéncia
do profissional juridico no mercado da advocacia. E aliar a inovacéo e a criagdo de novos nomes
para serem explorados na advocacia é o pontapé inicial para a diferenciacdo no mercado.

Atualmente, escolher exercer a atividade da advocacia no mercado brasileiro exige mais do
que a merca indicag¢do do estabelecimento como “Advocacia”, € necessario que o profissional, ou
o0 conjunto de profissionais que se reinem na forma de sociedade, se identifiquem de forma efetiva
perante o publico consumidor.

Nessa direcdo, a escolha das marcas exploradas no segmento do direito deve ser vista de
forma mais determinante para o posicionamento do profissional no mercado, ja que sera ela o sinal
identificador e potencial diferenciador do profissional frente aos concorrentes no segmento da

advocacia.

5.2 Marca como um sinal distintivo na advocacia

Como visto, a evolugdo do mercado e o grande namero de profissionais disponiveis vem
exigindo do profissional juridico uma nova forma de exercer a advocacia e de se posicionar no
mercado.

Nessa linha, as marcas podem exercer potencial influéncia no posicionamento do
profissional no mercado, visto que o sinal identifica e diferencia o profissional advogado dentro do
segmento da advocacia e também faz referéncia direta a pessoa do advogado ou do sdcio
administrador da sociedade.

Isso porque, de acordo com o Estatuto da Advocacia e da OAB ¢ exigido que 0s nomes das
sociedades de advogados tenham no seu escopo o0 home, sobrenome ou prenome dos s6cios ou
titular. Dessa forma, as primeiras informacfes acerca do titular, socios ou fundadores dos
escritdrios de advocacia, bem como reputacdo profissional e confiabilidade, ja sdo identificadas a
partir da marca.

Ademais, as marcas também sdo determinantes para a diferenciacdo dos profissionais
advogados no segmento de atuacdo. 1sso porque, além dos profissionais lancarem mao do uso dos

nomes, prenomes e sobrenomes dos socios, titulares e fundadores, acompanhados das designagdes
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“Advogado”, “Sociedade de Advocacia”, ‘Sociedade Unipessoal de Advocacia” para a sua
identificacdo, eles também possuem a sua disposicao o uso de desenho, imagem, figura, simbolo,
grafias de alto relevo e especiais, desenhos e outros sinais figurativos fantasiosos.

Logo, por meio das marcas, os profissionais possuem o rol amplo de elementos que podem
ser utilizados para se diferenciar dos demais profissionais do segmento, que ndo se restringe apenas
a grafia dos nomes e dos sinais privativos da advocacia, previsto no art. 7° do Estatuto®, como é o
caso da balanca, a deusa Témis, o martelo e a madeira, pena e livros etc.

Desta forma, o uso de marca no segmento da advocacia é fundamental para a sua
identificacdo perante a clientela e também para que os profissionais, por meio dos sinais, se

diferenciem dos demais profissionais do mercado.

5.3 Marketing juridico x marca

A Associacdo Americana de Marketing define Marketing como uma “atividade, conjunto
de instituices e processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para
clientes, clientes, parceiros e sociedade em geral”. Desta forma, marketing é o processo de
planejamento e execucdo de mecanismo que estabelecem precos, troca de produtos ou servicos,
comunicacgdo de forma que as trocas oriundas deste processo (valor x produto/servigo) satisfagam
as vontades e desejos das partes, ou seja, cliente, mercado e a sociedade em geral.

Assim, quando inserido no contexto da advocacia, 0 marketing juridico exerce a funcéo de
estabelecer um plano estratégico para unir a necessidade do potencial consumidor e o desejo de
consumo de servigos juridicos, a um determinado profissional. As necessidades de auxilio
jurisdicional sempre vdo existir na sociedade, como por exemplo as demandas de direito
imobiliério, trabalhistas, tributarias, criminais e as de direito de familia.

E nessa linha, o trabalho intencional do marketing € fazer com que o potencial cliente
juridico, que tem necessidade de auxilio jurisdicional, tenha desejo em procurar um advogado ou
aquele profissional em especifico em que se refere, para suprir as suas demandas. Sem que esse

processo venha a ferir o codigo de ética da advocacia.

8 Art. 7° S4o direitos do advogado:
XVIII — usar os simbolos privativos da profissao de advogado;
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Isso porque, € de conhecimento no mercado juridico que a atividade da advocacia é regida
por uma série de regramentos oriundos da conduta ético-profissional exigida no exercicio da
atividade da advocacia, decorrentes da relevante atividade que presta ao Estado de Direito.

O provimento n. 205/2021 (OAB, 2021), inseriu ao Codigo de Etica e Disciplina da OAB
disposicdes para o uso da publicidade por parte dos profissionais juridicos, admitindo anunciar seus
servicos profissionais, individuais ou coletivamente com discricdo e moderacdo, com a finalidade
exclusivamente informativa, sendo vedada a divulgacdo em conjunto com outra atividade.

Logo, admite-se que o profissional juridico se utilize do marketing juridico para promover
a sua marca profissional e atrair cliente, desde que respeite os limites da publicidade informativa,
sendo vedada a utilizacdo da promocdo das marcas por meio de propagandas em radio, televisdo,
jornal, revista, outdoor, internet e envio de correspondéncias.

Sendo assim, 0 uso moderado do marketing juridico, em conjunto com a marca profissional
do advogado, é capaz de ndo s6 promover, diferenciar e destacar o profissional juridico do mercado,
mas também de influenciar no desejo de compra de servi¢os juridicos entre o cliente e profissional,
na medida em que o marketing permite alcancar e fixar primeiro a marca na mente do cliente em

relacdo aos demais concorrentes.

5.4 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a denominacao de

advogado

O exercicio da Advocacia no Brasil é regido pela legislacédo, de n. 8.906, de 04 de julho de
1994, Estatuto da advocacia e da ordem dos advogados — OAB, que fixa os direitos e deveres dos
advogados, bem como a organizacdo e a finalidade da Ordem dos Advogados do Brasil.

O estatuto da advocacia possui um expressivo papel social para com a sua classe e para a
sociedade, isso porque, além de ser a legislacdo que disp&e sobre a denominacdo de advogado e o
que pode ou ndo fazer, ela também tem um papel na defesa do estado democratico de direito e das
instituicOes juridicas do Brasil.

No tocante a atribuicdo da denominacdo de advogado, isto €, a atribuicdo ao nome

advogado, que é uma das espécies do rol dos profissionais de direito. Ela serd concedida ao bacharel
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em direito, com inscricdo ativa no quadro de advogados da OAB®, para o exercicio das atribuices
inerentes a prestacdo jurisdicional, como postulacdo, representacdo judicial e extrajudicial de
clientes e a prestacdo de consultoria e assessoria em matérias juridicas®®.

Ainda em relagdo a denominagéo de advogado, ela ndo se confunde com as denominacées
das sociedades de advogados, uma vez que enquanto uma se refere ao nome atribuido ao
profissional da advocacia e a outra se refere a composicdo do nome da sociedade de advogado,
também chamada de razdo social da sociedade de advocacia.

A denominacdo advogada é Unica e deixard de ser usada se por qualquer motivo o
profissional tiver sua inscricdo cancelada na OAB, com excecéo dos licenciados, que em razéo de
impedimento, tem o exercicio da atividade profissional suspensa, sem perder a qualificacdo
(BRASIL, 1994, art. 11).

Ao profissional advogado, no exercicio da prestacdo de servico jurisdicional é exigido que
a realize em consonancia aos preceitos éticos e morais que sdo exigidas a profissdo. A ética
constitui 0 conjunto de parametros que guiam comportamentos honestos e corretos do individuo.
A moral, por sua vez, consiste na representacdo comportamental da ética, o que existe a primeira
vista no comportamento, isto €, a aplicacdo dos preceitos €éticos no exercicio da profissdo.

Desta forma, no exercicio da sua profissdo, o advogado deve a todo momento evidenciar 0s
valores inerentes a funcao publica que exerce na sociedade, o cliente e com o0 0s demais profissional

de classe, preservando a conduta, a honra, a nobreza e a dignidade da profissdo da advocacia.

5.5 Auséncia de disposi¢do sobre marcas no Estatuto da OAB

A modernizagdo do mercado juridico fez com que a advocacia evoluisse e adentrasse em
um novo contexto, impactando diretamente na dindmica do profissional juridico no mercado.

Com o desenvolvimento de novas tecnologias, possibilidade de peticionamentos
eletronicos, softwares juridicos, mecanismos de inteligéncia artificial, atendimentos a distancia e

audiéncias virtuais, o tradicional modelo de advocacia se tornou inviavel para uma quantidade

® Art. 3° O exercicio da atividade de advocacia no territorio brasileiro e a denominagéo de advogado séo privativos dos
inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil — OAB.

10 Art. 1° SAo atividades privativas de advocacia: | —a postulacdo a qualquer 6rgdo do Poder Judiciario e aos juizados
especiais;2 Il —as atividades de consultoria, assessoria e dire¢do juridicas.
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significativa de profissionais. A preocupacao de parte dos advogados no cenério atual de inovacgao
tecnoldgica é encontrar a melhor forma de se comunicar e se relacionar com o cliente.

Nessa mesma linha, as redes sociais ganharam notoriedade e os advogados passaram a
utiliza-las como vitrine de exposicao do seu trabalho, do seu escritério, e por consequéncia, atrair
a clientela por meio da publicidade informativa.

Todavia, para ganhar espaco e notoriedade em ambiente fisico e especialmente no digital,
muitos escritorios e profissionais juridicos optam por utilizarem sinais distintivos diversos da razéo
social, como é o caso da marca.

A razdo social e a marca fazem parte do rol de sinais distintivos de natureza empresarial e
exercem funcdes especificas de identificacdo para o empreséario e para a clientela, conforme
menciona Marlon Tomazette

O empresério, para a aquisicao e conservacdo de clientela, tem a necessidade de
identificar a si mesmo e a sua atividade para o publico em geral. Para tanto, o
empresario langa mdo dos sinais distintivos da atividade empresarial (nome,
marcas, titulos de estabelecimento), que ganham grande importancia, dada a
relevancia desses elementos para as relacfes com a clientela. (2023, p. 64)

A razdo social, também chamada de denominacéo de sociedade, de acordo com o Estatuto,
deve ser constituida pelo nome completo, ou sobrenome, dos sdcios, ou pelo menos de um deles,
responsaveis pela administracao.

A denominacdo devera conter explicitamente uma das seguintes expressoes, de acordo do
Provimento n. 187/2018 (OAB, 2018, p. 1), “Sociedade de Advogados”, “Sociedades de
Advogadas e Advogados”, “Advogados”, “Advocacia” ou “Advogados Associados”. Na hipotese
de sociedade unipessoal, devendo obrigatoriamente constar da denominacdo a expressao
“Sociedade Individual de Advocacia™.

Do mesmo modo, a Terceira Camara do CFOAB decidiu que a razdo social pode ser
composta pelo nome abreviado dos s6cios, com prenomes, com sobrenomes ou com apenas 0 nome
de um deles (CFOAB, 2016).

Em relacdo a razdo social, é certo que ndo ha liberdade na composicdo do nome da
sociedade de advogados. A denominacdo deve expressar com clareza sua finalidade, ndo sendo
admitidos nome de fantasia, simbolos ou acréscimos de elementos comuns das atividades

mercantis.
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Entretanto, em relacdo as marcas, o Estatuto da Advocacia e da OAB ndo dispde sobre seu
uso e tampouco regulamenta a composicéo dos sinais. Assim, no siléncio normativo, admite-se a
ampla liberdade da criacdo intelectual por parte dos profissionais juridicos, na composicao artistica
dos sinais utilizados e registrados como marcas juridicas no INPI, ressalvadas a vedagdes aos sinais
ilicitos da LPI, como por exemplo expressédo, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrario a
moral e aos bons costumes, sinal ou expressao empregada apenas como meio de propaganda, sinal
de carater genérico, necessario, comum, vulgar ou simplesmente descritivo etc.

Nesse interim, cumpre salientar que a composicao do sinal marcario além de compreender
0 uso de nomes civis, compreende também o uso de diversos de sinais tipicos e atipicos a atividade
da advocacia, como: palavras do alfabeto romano, os neologismos e as combinacGes de letras,
algarismos romanos, arabicos, desenhos, imagens, figuras, simbolos e ideogramas.

Assim, convém ao profissional juridico criar, desenvolver ou escolher o sinal marcario que
melhor convir em relacdo a sua intencéo para a marca perante o segmento e o publico consumidor.

Dessa forma, quanto a aquisi¢cao de marcas no segmento juridico perante o INPI, é admitido
0 requerimento e registro de marcas compativeis com o Estatuto da OAB, isto é, dentro dos
parametros exigidos para a composi¢do das denominagdes societarias da advocacia, €, do mesmo
modo, admite-se o protocolo e registro de marcas incompativeis ao Estatuto, sendo compostas por
sinais estranhos ou atipicos a atividade da advocacia.

Assim, para melhor ilustracdo das marcas de advocacia existentes no mercado, fora feita a
pesquisa de campo, junto ao banco de dados de marcas da autarquia responsavel, o INPI, na classe
NLC (12) 45, classe compativel com os servicos juridicos, de acordo com a Classificacdo

Internacional de NICE, por meio da palavra chave “Advocacia”.

Marca NUmero do Especificacbes
processo

Servigos juridicos
901067822 (classe 45)




916526933 Servigos juridicos
) (classe 45)
BICHA DA
JUSTICA
901325082 Servicos juridicos
(classe 45)
W[ WASSER
902690469 Servicos juridicos
(classe 45)
VISAQ EMPRESARIAL
advogados e consultores
905552830 Servicos juridicos
(classe 45)
904417360 Servigos juridicos
(classe 45)
Fonte
advogados
901321230 Servigos juridicos

REGO, NOLASCO & T.INS

(classe 45)
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Portanto, no tocante ao rol de possibilidades de constituicdes das marcas, quando
comparadas as denominagdes dos advogados e sociedades de advocacia, elas podem ser
consideradas mais permissivas aos profissionais do segmento. Entretanto, a permissibilidade mais
ampla acarreta em registros de marcas no INPI que eventualmente sejam consideradas ilicitas, por
desrespeitarem o Estatuto da OAB, conforme é possivel perceber no processo 916526933. INPI:
Rio de Janeiro, [2019], em que se registra como marca de servicos juridicos um nome fantasia.

Por fim, também é possivel examinar a existéncia de marcas compostas por elementos
estranhos a atividade da advocacia, como é o caso dos processos: 901067822. INPI: Rio de Janeiro,
[2017], 905552830 INPI: Rio de Janeiro, [2017].

6. CONCLUSAO

A marca é um elemento fundamental dentro do empreendedorismo, pois € ela que identifica
e difere os produtos ou servicos um dos outros dentro do mercado de atuagcdo. Assim, quem
consome um produto ou servi¢o de uma determinada marca a consome gracas ao efeito que o sinal
opera no mercado. Logo, quando utilizada em proveito do segmento de advocacia, a consequéncia
sera a mesma.

Com efeito, este trabalho teve o objetivo principal de analisar a funcdo exercida pelas
marcas no segmento da advocacia, sendo o sinal utilizado para identificar e distinguir produtos ou
servicos dentro do mercado de atuacdo, sendo assim, a sua capacidade de distingdo é
essencialmente sua principal funcéo.

No direito brasileiro o sinal tem natureza de propriedade intangivel, sendo assegurado pela
carta magna e regulamentado pela LPIl. A sua aquisicdo € realizada por meio de processo
administrativo, sendo € feito junto a autarquia do INPI, que, quando aceito, tem validade de 10
anos, que podem ser renovados sucessivamente. O procedimento € facultativo, entretanto a
auséncia de requerimento importa no ndo exercicio dos direitos inerentes a titularidade marca, em
especial a exclusividade no segmento e atuacéo.

Quando utilizada em conjunto com o marketing juridico, o sinal desenvolve papel
fundamental na publicidade informativa e no posicionamento do profissional do mercado, visto
que a sua funcdo referéncia direta ao servico prestado pelo profissional, individualizando e o

distinguindo dos demais profissionais do mercado.
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No tocante a regulamentacéo do seu uso advocacia, embora tenham indmeros registros de
pedidos de registros na base de dados do INPI, ndo h4 normativa de classe que regule ou proiba
seu uso, de modo que ndo h& impedimento para que os profissionais do mercado gozem dos
beneficios e da maior amplitude distintiva que a marca proporciona, em relacdo a denominacao
societéria. Todavia, o siléncio normativo do Estatuto admite que existam marcas violem o Estatuto,
utilizem sinais estranhos a atividade e até marcas que tenham teor fantasioso, o que é inadmissivel
perante a OAB.

Para concluir, no presente trabalho foi apontado que as marcas da natureza de produto ou
servico quando exploradas no segmento da advocacia, exercem a fungédo individualizadora e
diferenciadora, de modo que causa efeito individualizador do profissional ou escritorio prestador
de servico juridico em face ao publico consumidor e causa efeito diferenciador em face aos demais
concorrentes no mercado juridico.

Assim, quando comparado a funcdo exercida pela denominacdo societaria, a marca
desempenha funcdo determinante no moderno modelo de advocacia, visto que, enquanto uma se
restringe a identificacdo da sociedade, a outra opera duplo efeito distintivo, no mercado e na
clientela, para a atividade de prestacdo de servico de advocacia.

Ademais, a metodologia empregada foi predominantemente bibliografica, assim,
considerando que marca € uma das signas distintivas comuns do empreendedorismo, encontrar
literatura disponivel que abordasse o emprego da marca em ambiente atipico, como ¢é o caso da
advocacia, foi um desafio.

Também, fora realizada uma Unica pesquisa de campo, a partir da base de dados do INPI,
para a busca das marcas utilizadas no segmento de advocacia. Entretanto, € possivel que se existam
marcas utilizadas no segmento da advocacia, mas que ndo sdo registradas no 6rgao oficial, o INPI.

Logo, este trabalho foi um estudo inicial, caracteristico de um trabalho académico de
conclusdo de curso, podendo ser potencialmente Util para académicos e recém inseridos no mercado
da advocacia, para que conhecam o instituto da marca, sua funcéo e sua exploracdo na advocacia,
bem como, que a autarquia responsavel passe a considerar no momento da sua analise de mérito,
as disposicdes do Estatuto da Advocacia e da OAB.

Por fim, esta tematica ndo exaure em um simples trabalho, podendo ser eleita a novas
pesquisas quanto os sinais distintivos que podem ser uteis no marketing juridico, bem como o efeito

que tem sido alcancado por parte de escritorios de advocacia que exploram a marcas.
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