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1) NOTA INTRODUTORIA

A marca é hoje um dos principais bens incorpéreos do exercente
da atividade econémica ou profissional. E ela que se propée a distinguir
o produto ou o servico do empresdrio no mundo comercial. E ela tam-
bém que dd o tom do desenvolvimento econémico do negbcio empre-
sarial, criando mesmo, muitas vezes com a ajuda da publicidade, meios
para incutir a necessidade do produto ou do servico ao consumidor, o
que, sem ddvida, impulsiona a sua produgdo.

Na verdade, pode-se afirmar que economia de mercado e mar-
cas estdo intrinsecamente ligadas. Economia de mercado significa con-
corréncia e esta é gerada pelas marcas, as quais se pode atribuir o
papel de motor dos mercados e do seu funcionamento.

Com efeito, toda a cadeia de valores empresariais beneficia-se com
o sistema de marcas, desde o fabricante - que tem nas marcas um pro-
cesso de diferenciacdo e de identificacGo do seu produto, tendo assegu-
rado o reconhecimento dos seus esforcos -, passando pelos distribuido-
res - os quais sabem que, com marcas de maior valor acrescentado,
valorizam o espaco de sua atividade econdmica, dando maior rotacéo
as suas vendas -, até os consumidores - que se beneficiam do sistema
porque m ao seu dispor uma oferta mais alargada de produtos e ser-
vicos com a clara indicacdo da procedéncia. Pode-se, assim, aduzir que
a marca representa, nos dias atuais, um elemento essencial e onipresente
na concorréncia econdmica, tendo se revelado um notdvel instrumento
impulsionador do mercado livre, que | ndo mais se enxerga sem a sua
presenca, ainda que a sua adocdo seja ela facultativa’.

'CRUZ, Anténio Corte-Real. O conteddo e extenséo do direito @ marca: a marca de
grande prestigio. Direito Industrial, v. I. Lisboa: Almedina, 2001, p. 81.
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E claro que com esse significativo arcabouco de beneficios, a mar-
ca goze de grande valor econémico, sendo tida, em muitas empresas,
como o bem incorpéreo de maior valor agregado. Logo, a protecdo que
se pretenda para a marca estd apontada para a preservacéo desse valor.

Por outro lado, no mundo juridico, o titular de uma marca goza
da propriedade e do exclusivo dela desde que preencha determinados
requisitos legais, os quais se encontram estatuidos nos diplomas legais
reitores da matéria, quer em Portugal quer no Brasil?. Portanto, preen-
chidas tais condicdes, concede-se o registro da marca, alcando o titular
o direito privativo da propriedade industrial de que se trata.

Assim, tem-se que o direito @ marca consiste no uso exclusivo de
um determinado sinal para distinguir os produtos ou servicos forneci-
dos pelo seu titular, podendo este, dessa forma, impedir a terceiros que
dele facam uso, sem o seu consentimento.

Aliado a esse conceito inicial de marca estd também o principio
da especialidade, que consiste em conferir o exclusivo, desde que res-
peitada determinada especialidade do produto ou o servico a ser ofere-
cido ao publico, isto é, respeitada a classificacdo do produto ou servico.
E é com base no exclusivo e no principio da especialidade que a prote-
cdo juridica & marca se conforma nos ordenamentos legais.

Doutra parte, ao lado das marcas designativas de produtos ou
servicos determinados, hd aquelas que adquirem notoriedade e, assim,
passam a gozar de protecdo especial, para além do produto ou servico
especifico que rotulava. Mas ndo sé estas gozam dessa extensdo
protetiva, a elas se unem as de grande prestigio.

Portanto, considerado o exclusivo e a especificidade dos sinais
registrados, bem como a notoriedade e o grande prestigio, quando
independe da classe em que o produto esteja registrado, fechado esta-
va o circulo protetivo das marcas.

Mas, nos dias que se seguem, novos fatos vém demandando
questionamentos protetivos de ordem diversa. Novas questdes acerca
da perda da forca atrativa da marca causada por aquele que nédo é o
seu titular ganham espago nos foros, demandando dos operadores do
Direito andlise ontolégica do fenémeno.

2 Artigo 167° do Cédigo de Propriedade Industrial Portugués de 1995 e 129 do Cédigo de
Propriedade Industrial Brasileiro.
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Nessa esteira, vém se discutindo, com génese na doutrina norte-ameri-
cana, a feoria da diluicdo da marca e sua tendéncia inibidora de um mercado
aberto e competitivo, acrescida da eventual violagéo a liberdade de expresséo,
hoje garantia fundamental em muitos paises, como Portugal e Brasil.

Questdes como o possivel desgaste ou enfraquecimento de uma
marca conhecida em determinada espécie de produto, quando usada
em outro produto de espécie diferente, mas com um laivo de
referenciabilidade aquela j@ conhecida, vém freqientando os tribunais.
E o que se pde sdo questdes praticas de como atuar contra o uso des-
sas marcas, como agire Com base em imitacéo de marca? Com base
em concorréncia desleal? Serd possivel a propositura de uma demanda
judicial com supedaneo na responsabilidade civile Haverd ato ilicito con-
figurado para tanto? E se assim fosse, como determinar o prejuizo efe-
tivo do titular da marca?

Dessa forma, com o escopo de descortinar esse novo horizonte
que se apresenta no circulo de protecdo & marca, traca-se para o pre-
sente estudo o método da exposicdo de problemas, vindo o desenvolvi-
mento apoiado nos diplomas legais e na doutrina, exemplificando-se,
quando possivel, com a jurisprudéncia.

Fontes

O presente estudo estd circunscrito as seguintes fontes princi-
pais: a Convencdo da Unido de Paris para protecdo da propriedade
industrial, de 20.3.1883; a Primeira Diretiva do Conselho, de
21.12.1988, que harmoniza as legislacées dos Estados-Membros em
matéria de marcas (89/104/CEE); Cédigo de Propriedade Industrial
Portugués de 1995 (Decreto-lei n° 16/95, de 24 de janeiro); o Cédigo
de Propriedade Industrial Brasileiro (Lei n° 9.279, de 14.5.1996); e,
em breves referéncias, o novel Cédigo de Propriedade Industrial Portu-

gués (Decreto-Lei n.° 36/2003 de 5 de margo, com vigéncia prevista
para 1° de julho de 2003).

2. O PROBLEMA E SUA ATUALIDADE
O problema e suas variacdes podem se anunciar nos seguintes
termos:
“Quid iuris se uma marca, devidamente registrada, for utiliza-
da por terceiro em produtos ndo idénticos nem semelhantes,

Revista da EMERJ, v. 7, n. 26, 2004 135



mas vindo a causar o seu desprestigio comercial ou mesmo a sua

ridicularizacéo, afetando, por essa ordem, o seu valor econémico?”

“Quid iuris se conhecido produtor de bens de alta qualidade,

tem a sua marca afixada em produtos de qualidade duvidosa?”

Admitam-se dois exemplos hipotéticos apresentados por SOUSA E
SILVA3. A conhecida marca Valium®, de medicamentos tranquilizantes, é
adotada por terceiros para assinalar urnas funerdrias, ou que a renomada
marca Ferrari® comeca a ser usada em artigos pornogrdficos.

Para |4 se pode perceber que, tanto num caso como no outro,
ndo hé qualquer hipétese de haver confusdo no publico consumidor
acerca da origem dos produtos. Como bem ressalta o prefalado autor,
dificilmente o consumidor médio vird a supor que a conhecida fabrican-
te de automéveis diversificou os seus negécios a ponto de abranger a
pornografia, ou que a fabricante do Valium® entrou no ramo dos ar-
madores funerdrios. Contudo, é inegdvel que as ditas marcas ficam
enfraquecidas ou desprestigiadas quando isso o ocorre.

Mas serd que se pode pensar infracéo cabivel de reparacdo nes-
sas hipéteses de violacdo (indireta) da marca?¢ Perceba-se que ndo estd
em jogo qualquer violacdo direta que possa ferir a funcao distintiva da
marca, mas sim eventual perda que esta possa absorver em sua funcéo
econdmica em prejuizo do seu titular. Assim, como poderé o titular da
marca protegé-la em casos da espécie, preservando o valor econdmico
do referido bem incorpéreo?

E certo que a incidéncia do principio da especialidade - comum &
generalidade dos ordenamentos juridicos - impede o titular de uma
marca de reagir contra o uso do seu sinal em produtos ou servigos
diferentes daqueles para qual a marca encontra-se registrada.

Mas reconhecidos os fatos acima narrados e a necessidade de
soluciond-los, a doutrina e a jurisprudéncia vém ensaiando a relativizacéo
ou o afastamento deste principio. Solucdo esta que nao é abracada,
evidentemente, de forma majoritaria pela doutrina, vez que tal provi-
déncia institui uma liberdade em prol do titular da marca em detrimento
do espaco de liberdade de que goza o interesse pUblico*.

3 SILVA, Pedro Sousa e. "O principio da especialidoade das marcas". Revista da Ordem dos
Advogados. Ano 58. Lisboa. Janeiro de 1998, p. 379

4 ASCENSAQ, José de Oliveira. "Direito Infelectual, exclusivo e liberdade". Revista da Ordem
dos Advogados. Ano 61, Lisboa, Dez. 2001, p. 1199.
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Porém, é certo que este fenémeno é ainda relativamente pouco
tratado pelos juristas, quer brasileiros quer portugueses, e ainda néo
estd expressamente definido nos diplomas reitores da matéria em foco.

Aduza-se que esta modalidade de violacao (indireta) vem se re-
velando reincidentemente na atualidade, fazendo com que o direito &
marca seja lesado, sem que a sua funcao distintiva seja afetada. Nes-
ta hipétese, a marca sofre uma violacdo que atinge o seu valor econé-
mico. H& casos em que até mesmo a contribuicGo para a vulgariza-
cGo da marca implica violagéo indireta ao direito marcdrio. O risco é
o da sua depreciac@o®.

E também certo que a via mais percorrida por quem tem sido
confrontado com a matéria é a da violacdo direta da marca, mais espe-
cificamente os casos de contrafacdo ou imitac@o e uso fraudulento da
marca, os quais estdo na esfera da concorréncia desleal, mas fora do
nicleo essencial da questdo de fundo.

Ao interesse prdtico do problema enunciado corresponde assim
um importante relevo do ponto de vista juscientifico. A solucéo do pro-
blema passa pela ponderacdo e andlise de alguns dos institutos do di-
reito, com as pontuacdes de cunho econémico que |he sé@o peculiares,
sem deixar de considerar os principios e regras proprios da matéria e do
Direito. Tudo com o propdsito de se verificar a possibilidade juridica de
se obstar ou ndo & utilizacdo de uma marca em outros produtos ou
servicos nao idénticos nem similares, ante o dano manifesto ao direito
de que se trata.

3. DIREITO MARCARIO

Na esfera dos direitos industriais, o direito marcdrio cria exclusi-
vos ou monopdlios, os quais, por sua prépria natureza, restringem o
espaco de acdo dos membros de uma sociedade, em especifico, a acdo
da atividade empresarial.

Ser titular de uma marca significa que o empresdrio goza do ex-
clusivo uso daquele sinal que distingue os produtos ou servicos de sua
atividade econémica ou profissional no mercado.

Essa relacdo do titular com a marca vai se estabilizar, tanto no
sistema portugués quanto no brasileiro, quando preenchidos determi-

> OLAVO, Carlos. Propriedade Industrial, Lisboa: Almedina, p. 77.
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nados requisitos legais para a conformacdo do direito®. Assim, na for-
ma do artigo 167°, n° 1 combinado com o 207° ambos do Cédigo de
Propriedade Industrial Portugués/19957, e artigo 129 combinado com
o 130, incisos | a lll, ambos do Cédigo de Propriedade Industrial Brasi-
leiro, aquele que tiver registrada uma marca terd assegurado seu uso
exclusivo, podendo opor-se a que ferceiros, sem o seu consentimento,
utilizem-se da marca, com vistas a zelar pela integridade do seu bem
incorpéreo. Portanto, as marcas registradas reservam aos titulares a
exclusividade na exploracdo, ao abrigo da concorréncia®.

Aliado & exclusividade, o direito marcdrio finca suas bases também
no principio da especialidade, segundo o qual o registro da marca esté
condicionado & classe a que o produto ou o servigo pertenca, servindo de
esteio o Acordo de Nice relativo & classificac@o internacional dos produ-
tos e servicos, a qual é adotada por diversos paises’, e que representa, a
exemplo da congénere Classificacdo Internacional de Patentes, uma refe-
réncia bdsica em termos de padronizacdo internacional.

3.1 Extensdo dos Limites

Ainda que o direito marcdrio se traduza na exclusividade que con-
fere ao seu titular o direito de se opor & sua utilizacéo por terceiros, em
atividades econdmicas, para produtos e servicos idénticos ou afins dque-
les para os quais a marca foi previamente registrada, sofre ele algumas
limitacées legais, inclusive de ordem constitucional, conforme estatuido
no artigo 5°, inciso XXIX, da ConstituicGo Brasileira, que assegura a
propriedade das marcas protecdo tempordria, tendo em vista o interes-
se social e o desenvolvimento tecnolégico e econdmico do Pas.

Nesse ponto convém ressaltar que o direito marcério, na sua es-
pécie, trata de bens incorpéreos, os quais sé sdo compreensiveis & con-
sideracdo da lei, portanto, necessariamente sujeito & tipicidade. Nas
palavras de OLIVEIRA ASCENSAQ, os direitos sobre coisas incorpéreas

carecem de norma que delimite, figura por figura, quais os produtos do

6 A excecdo da marca livre, especifica do direito portugués.
7 Artigos 224° e 258° , do Cédigo de Propriedade Industrial Portugués/2003.
8 ASCENSAO, José de Oliveira. Direito Intelectual,......., p.1196.

? Em Portugal o acordo se harmonizou no ordenamento juridico interno através do Decreto n®

138/81,de 05.11.
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intelecto que podem ser juridicamente tutelados, através da atribuicao
de um direito privativo. Portanto, a lei hé de definir as condicées e a
duracao dessa tutela'®.

Portanto, a mesma lei que reconhece o direito marcério, também
atribui a ele algumas limitagdes necessdrias, a fim de impedir que esse se
transforme em direito absoluto, o que de fato nGo o é. Com efeito, vale
salientar que os direitos nGo sdo absolutos, em muitos sentidos. Como
ressalta o mestre ASCENSAO, os direitos ndo podem ser outorgados de
maneira que os titulares possam proceder como entendam no seu exerci-
cio. A ordem juridica hd de interferir, disciplinando-o por regras juridicas'.

Quando se fala em bens incorpéreos, tem-se que sd@o bens cria-
dos pela inteligéncia humana e imediatamente incorporados & catego-
ria dos direitos intelectuais. Mas o homem, para chegar a essa criacéo
intelectual, qualquer que seja ela (invencdo, modelo industrial, dese-
nho, marca etc.), recebe influéncia do meio social, de onde absorve as
impressdes que lhe permitem criar o bem a ser 0til dquela sociedade ou
a forma como quer ser reconhecido'?, ou, no caso de marca, a forma
como quer que o seu produto ou servico seja reconhecido. Logo, se ele
obtém a inspiracdo do meio social em que vive e cria especificamente
para atender aguele meio social, de onde compreende e absorve as
necessidades, nada mais justo que o direito intelectual daf fluido sofra
limites, sob pena de o Direito permitir que haja um enriquecimento exa-
cerbado por parte do criador em detrimento da prépria sociedade que
lhe fornece os subsidios para a criacéo.

Assim, a prépria lei que tipifica o direito marcdrio, a ele impde limites,
de forma a permitir que o exclusivo concedido ndo venha a interferir no
direito de outros membros da sociedade, que também podem, recebendo
a mesma inspiracéo do meio, criar bens incorpéreos a ela voltados.

Nessa esteira, os sistemas portugués e brasileiro concebem o es-
gotamento do direito (artigo 208° do Cédigo de Propriedade Industrial

10 ASCENSAO, J. O., Direito Commercial. Direito industrial. V. II. Lisboa, 1988, p. 25. O
autor defende, entretanto, que a tipicidade é normativa, mas ndo necessariamente legal.

11 ASCENSAQ, J. O., Direito Civil — Teoria Geral. V. lll. Lisboa: Coimbra ed., 2002, p. 265.

'2Em regra, o bem intelectual é plasmado para uma determinada sociedade, vindo apenas
posteriormente e por forcas outras que ndo apenas a intelectiva, a se expandir para outras
sociedades.
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Portugués/95'™ e o artigo 132 do Cédigo de Propriedade Industrial
Brasileiro), e, no caso portugués, o da preclusdo por tolerancia (artigo
215° do Cédigo de Propriedade Industrial Portugués/95'™), limites es-
ses evidenciados pela Primeira Diretiva do Conselho sobre marcas (89/
104), no seus artigos 7° e 9°.

Acresca-se que a limitacGo ao direito marcdrio também se faz
presente na temporariedade da concessdo do uso exclusivo, cuja vigén-
cia é estabelecida pela lei para o direito, cumprindo ao seu titular renovd-
lo se pretende manté-lo'°. Logo, se concebe a manutengdo do direito se
o seu titular envidar esforcos nesse sentido, esforcos esses que, em matéria
de direito intelectual, sdo representados também pelo sustento financei-
ro da marca, jd que o custo do direito, em geral, é alto'.

3.2 Reducgdo dos Limites

Como 4 dito precedentemente, o reconhecimento de um direito
marcério importa em que a prépria lei que o cria lhe conceda meios de
proteger o bem incorpéreo de que se trata, respeitados os limites im-
postos para a manutencdo do referido direito.

Contudo, nos dias atuais, vem se acompanhando uma inces-
sante reducdo desses limites, o que, na opinido de grandes mestres,
“é preocupante porque através desses limites se dd entrada nestes
dominios a objetivos de ordem geral, nomeadamente aos que tradu-
zem interesses comuns, fazendo com que, muitas vezes, se ndo che-
gam a ser abolidos esses limites, sejam transformados em direitos de
remuneracdo'’”.

13 Artigo 260° do Cédigo de Propriedade Industrial Portugués/2003.
4 Artigo 267° do Cédigo de Propriedade Industrial Portugués/2003.

15 £ inferessante notar que, com o passar dos tempos, aquele direito que recebia a conotacdo de
absoluto vem perdendo espaco para o relativo, isto é, vem se atribuindo maior importéncia ao
coletivo que ao individual. Como exemplo categérico estd o préprio direito & propriedade, que
de absoluto no século passado, perdeu espaco para a relatividade, em prol da funcédo social que
possa exercer.

¢ Em geral, o custo de manuteng@o de uma marca é alto, considerando ndo apenas os emolumentos
pagos ao aparelho estatal, que precisa se valer de profissionais especializados para o mister, mas
também a utilizacdo de recursos técnicos, nomeadamente os de marketing e publicidade, para
manter vivo o sinal distintivo na mente do publico consumidor.

17 ASCENSAQ, José de Oliveira. Direito intelectual, ........ ‘p. 1196.

140 Revista da EMERJ, v. 7, n. 26, 2004



Assim, se a limitag@o ao direito intelectual atua em prol da prépria
sociedade, que pode, respeitados determinados principios e espacos de
tempo, atuar liviemente, a reducdo a esses limites vem em confronto aos
seus interesses, pois impede que o didlogo social perca fluidez, ficando
condicionado a posicdes de privilégio no espaco social'®,

Especificamente no que toca ao direito marcério, essa reducdo de
limites vem dar muitas vezes forca ao fenémeno da violacéo indireta da
marca, quando se passa por cima de principios basilares do conceito
legal da marca, como é o caso do da especialidade, e se pretende impingir
a prética de ato ilicito que cause (hipotético) dano ao titular do direito.

4. A MARCA E SUA CIRCUNSTANCIA

De acordo com os diplomas reitores da matéria (Cédigo de Pro-
priedade Industrial Portugués/95, artigo 165 e Cédigo de Propriedade
Industrial Brasileiro, artigo 122), a marca é um sinal ou conjunto de
sinais visualmente perceptiveis e suscetiveis de representagdo grdfica,
apto a distinguir o produto ou o servico que rotula. Presente na defini-
cGo o principio da especialidade, que confere ao titular da marca o seu
uso exclusivo apenas nos produtos ou servigos registrados.

A funcéo distintiva da marca estd intimamente relacionada com o
principio da especialidade, pois é ele que impede a existéncia de marcas
iguais ou confundiveis no dmbito dos produtos ou servicos idénticos ou
afins dqueles para os quais aquela foi registrada. Assim, o uso exclusivo de
uma marca é, em regra, reconhecido ao titular no que respeita aos produ-
tos ou servicos que estejam numa maior ou menor relacdo de concorréncia
com produtos ou servicos a que a marca registrada se destina'”.

Contudo, tal ndo permite entender que a protecdo a marca sé se
faria sentir em caso de pretensao relativa ao registro de marca na mes-
ma classe do produto ou servico jd existente. Com efeito, a prépria lei
reconhece que ao principio da especialidade contrapdem-se as marcas
de grande prestigio (Cédigo de Propriedade Industrial Portugués/95,
artigo 191°), as quais sdo denominadas pela legislacdo brasileira de
marcas de alto renome (Cédigo de Propriedade Industrial Brasileiro,

18 ASCENSAO, J.O. Ibidem, p. 1197.

1 SILVA, Pedro Sousa e. O principio da especialidade das marcas, p. 393.
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artigo 125), demonstrando, dessa forma, a possibilidade de se impedir
que marcas mais novas venham a se beneficiar, ainda que em outra clas-
se, da fama granjeada por uma j& renomada no mercado. A essas, a lei
confere um monopdlio absoluto, estendendo a sua protecéo a todo e
qualquer produto ou servico, independentemente do ramo ou da classe.

4.1 Natureza Juridica

A marca, como direito intelectual que &, estd hoje qualificada nos
diplomas especiais que cuidam da matéria como direito de proprieda-
de. E assim no direito portugués?, é assim no direito brasileiro?'.

Da nocdo romana fechada de que dominium identificava a coisa,
sendo, assim, expressdo enérgica designativa da sua apreensdo e in-
corporacéo no campo do seu poder de acéo e relacdo de direito,
reveladora, nesta férmula condensada, da acdo do homem sobre a
coisa??, chega-se & ldade Média com o dominio eminente, de que fala
DOMINGOS NUNES DE OLIVEIRA, aduzindo que este representa o
supremo poder e império, o reconhecimento do universal e da suprema
senhoria a que todos esté@o sujeitos?®. Numa vis@o clara de que tudo
pertencia ao rei e era a ele outorgado o direito de conceder ou nao
privilégios a quem e quando quisesse.

Mas isso ndo bastava, pois era preciso explicar o dominio e a
forca da propriedade. E, considerando esses antecedentes, filésofos e
jurisconsultos antigos tentaram explicar a origem do direito de proprie-
dade pela ocupacéo. GROCIO e PUFFENDORFIO?* acrescentaram a
esse momento inicial que, para a ocupacdo se tornar um direito, era
necessdrio que fosse consentida, técita ou expressamente, pelos outros

20 Artigo 167°, n° 1, do Cédigo de Propriedade Industrial /95 e 224° do novo Cédigo de Propri-
edade Industrial.

21 Artigo 129, do Cédigo de Propriedade Industrial.

22 | ACERDA, Paulo de. Manual do Cédigo Civil Brasileiro. V. IX. Rio de Janeiro: Ribeiro dos
Santos ed., 1925. p. 4.

2 |n Discurso juridico econdmico-politico em que se mostra a origem dos passos que nesse Reino
chamam comuns, sua diferenca dos publicos e os direitos porque deveriam regular-se sem
ofender os da propriedade, e dominio dos particulares a beneficios da agricultura em geral.
Lisboa: Morazziana Tipografia, 1788, p. 21.

24 Apud SEABRA, Anténio Luiz de. A propriedade. Coimbra, 1850, p. 33.
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homens, pressupondo que as coisas ocupdveis constituiam primitiva-
mente um patriménio comum; logo, consentimento que se dava pela
convencdo.

Porém, ANTONIO LUIZ DE SEABRA, conformando toda essa
idéia, concluiu que é a garantia da propriedade, e ndo o direito de pro-
priedade, que deriva da convencéo, que é um ato social; a sociedade
ndo cria o direito de propriedade, e, por conseguinte, ndo o pode des-
truir, mas sim circunscrever & propriedade os seus justos limites?°.

Foi, assim, com a forca das aspiracdes francesas de 1789, que
se fincaram as faculdades do dominio, |4 desmembrado pelas acées e
concepcoes anteriores, relativizando a propriedade, sem, contudo, dei-
xar de considerd-la absoluta?®, no sentido conferido pelos romanos,
presente o ius utendi, fruendi et abutendi.

No que concerne & natureza juridica da marca, esta vai encon-
trar os primérdios de sua qualificacéo legal como propriedade no final
do século XVIIl, época da Revolucdo Francesa, momento histérico em
que os privilégios passaram a ser atentatérios da liberdade econdmica.

Até entdo o direito intelectual consistia num privilégio concedido a
alguns de usar o bem incorpéreo criado em cardter exclusivo, direito este
que, em consondncia com os novos ares libertérios, era condendvel?’.

O repudio ao exercicio ilimitado dos poderes conferidos ao direi-
to de propriedade ganhou forca, percebendo-se a necessidade de se
dosar o exercicio disfuncional daquela situacao juridica.

Assim, na busca de circunscrever a propriedade os justos limites,
vai-se verificar na construcéo civilistica do Cédigo Civil Portugués uma
interessante hipbétese, no que pertine a propriedade industrial.

F gue, como coisa incorpdrea que é, a marca ndo chegou a ser
contemplada pelo artigo 1302°, do Cdédigo Civil, que define o objeto
do direito de propriedade, tendo o referido diploma remetido o regime
de propriedade dos bens incorpéreos a legislacdo especial, no caso o
Cédigo de Propriedade Industrial, conforme se tem no artigo 1.303°.

25 SEABRA, Anténio Luiz de. A propriedade. Coimbra, 1850, p. 40.

26 ASCENSAQ, José de Oliveira. Direito Civil — Reais. Lisboa: Coimbra ed., 1993, p. 138,
acrescenta que essa paradoxalidade era sustentada pelo espirito individualistico do século XIX.

27 ASCENSAQ, J.O., Direito intelectual...., p. 1199, ao tratar da matéria, lembra que, no
P q

inicio do século XIX, ainda no alvorecer do novo regime, néo se poderia continuar a outorgar os

privilégios como se fazia outrora, pois o exclusivo era atentatério da liberdade econémica.
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Tais dispositivos legais levam & conclus@o de que haja mais de um
regime para o direito de propriedade, o do Cédigo Civil para os bens
corpdreos, méveis ou imdveis, e o do Céddigo de Propriedade Industrial
para os incorpdreos, aqui, em especial, a marca.

E mais. Nessa linha orientadora, vai-se, também, perceber que a
lei portuguesa, seguida de perto pela brasileira, reconhece no seu arti-
go 1304° a natureza prépria das coisas pertencentes ao Estado ou as
pessoas coletivas publicas, remetendo a sua regulamentacéo a lei espe-
cial, tal qual a propriedade industrial.

A regra geral do Cédigo Civil sé6 é aplicada as hipéteses de bens
incorporeos e as de dominio do Estado ou de suas entidades subsidiariamente,
conforme n° 2, do artigo 1303 e parte final do artigo 1304°.

Assim, se direito marcdério, na sua espécie, s6 é compreensivel ¢
consideracdo da lei, portanto, necessariamente sujeito a tipicidade, a
norma que o delimita pode, e efetivamente o fez, estabelecer um regime
préprio, especifico, para a propriedade industrial, criando regras pré-
prias para o direito da propriedade industrial, tal qual o faz para a pro-
priedade do Estado e seus entes.

Aduza-se, ainda, que essa subsidiariedade, reforcadora do card-
ter geral do Cédigo Civil, é também sentida quando, no seu artigo 4°, o
Cédigo de Propriedade Industrial Portugués remete a regulacdo das
questdes que emergem das relacdes entre os titulares dos direitos de
propriedade industrial ao Cédigo Civil, o que sé vai ocorrer quando
ndo houver convencao das partes.

No direito brasileiro, por seu turno, a questdo ndo se processa de
forma diferente, ainda que o préprio Cédigo de Propriedade Industrial,
no seu artigo 5°, tenha determinado a consideracéo de bens moveis
aos direitos de propriedade industrial, deixando de considerar a
incorporalidade da marca.

Néo hd evidenciado no Cédigo Civil Brasileiro, tal como ocorre
no Portugués, o objeto do direito de propriedade que contempla, ainda
que de forma indireta, os bens incorpéreos. E ndo se pode tratar do
direito & marca nas bases propostas pelo artigo 1.226, que reserva a
natureza de direito real aos bens méveis, pois nGo se pode adquirir as
marcas por mera tradicdo.

Tal leva a revelar a ambiguidade do artigo 5° do Cédigo de Pro-
priedade Industrial.
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De toda sorte, o Cédigo de Propriedade Industrial estabeleceu
regras préprias para o direito industrial, tutelando especificamente o
bem juridico em questao, inclusive com a adogdo de institutos que lhe
sdo especificos.

Logo, na esteira do direito portugués, hd também legalmente re-
conhecido um regime juridico préprio, especifico, para o direito de pro-
priedade industrial.

Outras questdes podem e devem ser aqui levantadas.

Tal qual o regime regulado pelo Cédigo Civil, quer portugués quer
brasileiro, o regime especifico do direito de propriedade industrial regu-
lado pelos respectivos Cédigos de Propriedade Industrial também estd
conformado as regras do exclusivo, vez que a relacdo juridica existente
gera para o titular do bem o seu exclusivo uso, com exclusé@o de todos
os demais. Direito este oponivel erga omnes.

Mas no caminhar da histéria, ainda por forca dos fluidos libertarios
franceses, um novo componente se agregou ao direito de propriedade.
Trata-se da funcéo social.

A funcao social, como uma motivacdo para o exercicio do di-
reito em beneficio social, ganhou forca, vindo a brilhar no direito
brasileiro na ConstituicGo de 1988, quando garante no seu artigo
5° o direito de propriedade (inciso XXIl), desde que ela atenda & sua
funcdo social (inciso XXIII).

Mas em que consiste essa funcéo social constitucional? Para &
impde uma conduta concernente com o inferesse publico, de modo a
que o interesse individual, seja subjugado, isto ¢, delimitado, as acdes
que possam influir ao bem comum. Alids, a prépria Constituicéo Brasi-
leira encarregou-se de estabelecer as hipéteses sancionatérias para a
ndo observancia da funcao social no caso da propriedade?®. Essas nor-
mas, ainda que ndo regulamentadas, possuem eficdcia mediata, impe-
dindo, assim, que o legislador infraconstitucional legisle sobre a matéria
de forma diferente daquela jd estabelecida, sob pena de ferir de
inconstitucionalidade o novo diploma.

E no regime especifico do direito de propriedade industrial de que
ora se trata, houve influéncia desse principio da funcdo sociale Sem
ddvida que sim e os diplomas reitores da matéria ndo o deixaram esca-

28 Artigos 182 §§ 2° e 4°, 184, 185 e 186.
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par. A lei portuguesa j& no seu artigo 1° informa que a propriedade
industrial desempenha a funcao social.

Nao é diferente no direito brasileiro, que comeca estampando no
artigo 5°, inciso XXIX de sua Constituicdo que a protecdo a propriedade
das marcas terd em vista o interesse social, agregando, porém, um in-
grediente novo para a propriedade especifico de que trata: o desenvol-
vimento tecnoldgico e econédmico do Pais. O que vem seguido de perto
pela lei especial, artigo 2°, que assegura a protecdo dos direitos relati-
vos & propriedade industrial, considerando o seu interesse social e o
desenvolvimento tecnolégico e econdmico do Pafs.

Tal também ocorre no direito portugués, que circunscreve a con-
cessdo da propriedade e do exclusivo da marca a distingdo de produtos
e servicos de uma atividade econémica ou profissional, artigo 167°, do
Cédigo de Propriedade Industrial. Logo, a atividade econémica tam-
bém serve de suporte ao direito especial em evidéncia.

Por fim, ainda com dois novos ingredientes presentes nos
ordenamentos juridicos analisados, insta pontuar que a propriedade
corpdérea pode ser perpétua, desde que o seu titular a utilize em confor-
midade com a funcdo social, além de independente da natureza do
bem, se mével ou imdvel, ou mesmo de sua localizagdo. J& a proprieda-
de industrial é tempordria, ainda que renovével, e circunscrita a classe
do produto ou servico que rotula.

Bem de ver que o regime do direito de propriedade das coisas corpéreas
e das incorpdreas possui as mesmas bases, mas com exponenciais diferenci-
ados em razdo do objeto ao qual se endereca o direito.

Assim, enquanto o regime geral do direito de propriedade dos
bens corpéreos garante o exclusivo, podendo o proprietério usar, gozar
e fruir da coisa de modo pleno (artigo 1305°, do Cédigo Civil Portu-
gués e 1.228 do Cédigo Civil Brasileiro), com exclusdo de outras pes-
soas, o regime especifico do direito de propriedade industrial também o
faz; enquanto o regime geral do direito de propriedade estd vinculado ¢
funcao social da propriedade, o regime especifico do direito de proprie-
dade industrial também o estd, porém, a essa funcdo alia a do desen-
volvimento econdmico; enquanto o regime geral do direito de proprie-
dade é perpétuo, desde que respeitada a funcao social, o regime espe-
cifico do direito de propriedade industrial é tempordério, ainda que
renovével; enquanto o regime geral do direito de propriedade independe
da natureza do bem, o regime especifico do direito industrial estd cir-
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cunscrito a classe do produto ou servico que distingue, ainda que haja
a excec@o das marcas de alto renome, ou de grande prestigio.

Em que pese fortes posicdes doutrindrias contrdrias & natureza
juridica de propriedade da marca?’, a atribuicéo da natureza de propri-
edade aos direitos industriais, com regime juridico especifico estabeleci-
do por lei, nGo afronta o Direito, pois se trata de propriedades de natu-
rezas diferentes, influenciadas por principios gerais e especiais, onde o
regime especifico criado para cada uma néo lhe encobre a natureza
circunscrita a agéo do homem sobre a coisa que lhe pertence.

4.2 Faculdades do Direito a Marca

O contetdo do direito & marca pode ser definido como o conjunto
de poderes que o ordenamento juridico outorga ao fitular desse direito®.

Assim, tem-se que o direito portugués, ao conceder o direito & marca
com o objetivo de que ela distinga, de modo exclusivo, os produtos ou os
servicos representativos da atividade econémica ou profissional do seu
titular, artigo 167°, do Cédigo de Propriedade Industrial (ou 224°, do
novo Cédigo), confere concomitantemente a ele a faculdade de gozar
dessa propriedade da forma que queira, podendo, por exemplo, licencid-
la, cedé-la ou mesmo, deixd-la caducar. Mas néo é sé. Se o titular pode
usar de modo exclusivo do sinal, emerge para ele a faculdade de obstar
que outrem o faca, podendo ele, portanto, tomar as medidas cabiveis
expressas na lei para proibir ou excluir a utilizacdo da marca por terceiro.

O mesmo ocorre no direito brasileiro, que assegura ao titular o
uso exclusivo da marca em todo o territério nacional, conferindo ao seu
titular a faculdade de ceder seu registro ou ainda o pedido dele, licenci-
ar seu uso e zelar pela sua integridade material ou reputacao, ao toque
dos artigos 129 combinado com o artigo 130, do Cdédigo de Proprie-
dade Industrial.

Assim, no direito & marca pode se integrar uma gama de poderes
inerentes & propriedade industrial tratada. Veja-se, por exemplo, a fa-

29 ASCENSAO, J.O., Direito Industrial....p. 1206, rechaca a natureza de propriedade por
entender que o direito & marca sofre limitacdes na sua base, referindo-se & subordinacdo ao
principio da especialidade da marca, a qual ndo esmaece nem mesmo ante as marcas célebres,
que superam o principio da especialidade.

30 CRUZ, Anténio Corte-Real. "O conteldo e extensdo & marca: a marca de grande prestigio".
Direito Industrial, v. I. APDI. Almedina, 2001.
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culdade que o titular da marca tem de licencid-la, ou proibir ou excluir a
sua utilizacGo por outrem.

Donde se concluir que as faculdades conferidas & proprie-
dade industrial sdo conseqUéncia direta da concess@o formal do
direito, o que tanto em Portugal como no Brasil se dd com o re-
gistro da marca.

4.3 - Protegdo a Marca

Se a marca tem na sua esséncia o escopo de informar ao pdblico
em geral, permitindo-lhe distinguir uns produtos ou servicos de outros e
evitando que seja induzido a erro, a sua protecdo deve ser o grande
alvo de interesse dos seus titulares. Portanto, quanto maior pudesse ser
a protecGo garantida ao exclusivo, de maior forca se reveste o direito.

Como protecGo & marca, a lei portuguesa estabelece em seu ar-
tigo 207 que o titular do direito industrial pode impedir a terceiros, sem
o seu consentimento, o uso, na sua atividade econémica, de qualquer
sinal idéntico ou confundivel com sua marca para produtos ou servicos
idénticos, ou afins aqueles para os quais aquela foi registrada. Ja o
diploma brasileiro, a seu turno, a guisa de protecdo ao direito, assegu-
ra, no seu artigo 130, ao titular, ou mesmo ao seu depositante, o direito
de zelar pela sua integridade material ou reputacao.

Nesse contexto protetivo, serd cabivel que os meios de defesa da
propriedade atendam & marca como bem incorpéreo? E passivel de se
adquirir, por exemplo, uma marca por usucapido?

Na seqUéncia do raciocinio até aqui desenvolvido, ter-se-G que a
protecdo as marcas deve ser promovida em regra pelos institutos juridi-
cos estabelecidos pelo regime especifico do direito de propriedade in-
dustrial.

Contudo, pode-se indagar se, em cardter subsididrio, ndo cabe-
ria o recurso a quaisquer dos institutos estabelecidos no Cédigo Civil
para a protecdo da propriedade.

Nesse particular, cumpre relevar que tal sé serd possivel quando
a prépria lei especial assim o remeter. Veja-se, por exemplo, a indicacdo
do regime aplicadvel em caso de pluralidade de titulares, quando o Cédi-
go de Propriedade Industrial Portugués/95 dispée que se poderd apli-
car & hipétese as regras da lei civil relativas & compropriedade, no caso
de néo haver convencdo em contrdrio pelas partes.
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Outro exemplo estd no artigo 166, do Cédigo de Propriedade
Industrial Brasileiro, que - com o escopo de introduzir no seu
ordenamento juridico a protecéo de que fala o artigo 6° septies (1) da
Convencéo da Unido de Paris -, assegura ao titular de uma marca
registrada em pais signatério da Convencéo da UniGo de Paris para
ProtecGo da Propriedade Industrial a possibilidade de este reivindicar
judicialmente a adjudicac@o do registro. A reivindicacdo, como instituto
do direito civil, supde a detengdo indevida por terceiro da coisa, tendo
por finalidade a entrega desta. E claro que, no caso, o que se prefende
com a reivindicagdo ndo é a entrega da coisa, mas sim a adjudicacéo
do seu registro junto ao érgdo competente. Logo, trata-se de outra es-
pécie de reivindicacdo, com efeitos diferentes daqueles que atendem
aos interesses da propriedade corpérea. E um instituto especifico desti-
nado pela lei especial a atender a propriedade industrial.

Na mesma linha, ndo se pode admitir a aquisicdo de uma marca
por usucapido ou mesmo a defesa de sua posse por uma demanda
possessoria, pois tais institutos nGo estdo previstos no diploma especial.

Nao é pelo fato de se ter atribuido & marca a natureza de direito
de propriedade que se poderd pensar em recorrer aos institutos pro-
prios do direito de propriedade geral, pois, na verdade, se estd diante de
um regime especifico do direito de propriedade industrial, para o qual a
prépria lei especial estabelece regras protetivas préprias, adequadas as
especificidades do bem seu objeto.

E sabido, porém, que algumas demandas de cardter protetivo
vém granjeando os tribunais brasileiros com arrimo nos instituto de di-
reito de propriedade geral, como foram os casos examinados pelos Tri-
bunais de Justica do Rio Grande do Sul e de Sao Paulo.

No ano de 1994, o Tribunal de Justica do Estado do Rio Grande
do Sul entendeu ser juridicamente possivel o pedido de usucapido de di-
reito real de uso de marca industrial, consubstanciado o interesse econd-
mico (artigo 76, do entao Cédigo Civil Brasileiro). A tese do usucapido do
direito real sobre bem mével (artigos 48 e 619, daquele diploma de 1916)
possuia, no entender daquele Tribunal galcho, consisténcia, ndo sendo
vidvel a extincdo do processo sem julgamento do mérito, no seu limiar®'.

31 Apelacao Civel n® 193102621, Oitava Cédmara Civel, Tribunal de Alcada do RS, Relator: Des.
Claudio Caldeira Antunes, julgado em 24/05/94, Oitava Cémara Civel. Revista de juris-
prudéncia: Julgados TARGS v. 91 p. 129.
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E ainda o Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, enfrentando a
mesma questdo, julgou procedente pretensdo usucapienda de marca®.

Contudo, j& hd posicionamentos contrdrios neste sentido, susten-
tando a especificidade do direito industrial e a impossibilidade de se aplicar
este instituto especifico do direito de propriedade geral aos bens incorpéreos.

Dessa forma, quanto & protecdo da propriedade industrial, hé de
se aplicar os instrumentos estabelecidos pelos Cédigos de Propriedade
Industrial, portugués e brasileiro, e apenas quando a prépria lei remeter a
outros diplomas é que se poderd fazer uso de outros instrumentos
protetivos. Logo, nGo hd de se aplicar subsidiariamente, na lacuna da lei,
o Cddigo Civil, mas, repita-se, apenas quando houver remissdo expressa
para aquele estatuto é que se poderd conduzir a defesa pautada pelos
instrumentos nele estabelecidos, estando o titular da marca circunscrito
aos instrumentos protetivos estabelecidos nagueles diplomas legais.

4.4 A Diretiva do Conselho 89/104 e a Marca de Prestigio

A Primeira Diretiva do Conselho em matéria de marcas, de
21.12.1988 (89/104), articulando a questéo da protecdo & marca de
prestigio, conforme trabalhado na Convencéo da Unido de Paris, atra-
vés de seu artigo 5°, n® 2, instigou os Estados-membros a estipularem
em favor do titular de uma marca a faculdade de este proibir que tercei-
ros facam uso, na vida comercial, sem o seu consentimento, de qual-
quer sinal idéntico ou semelhante a marca para produtos ou servicos
que nao sejam semelhantes aqueles para os quais a marca foi registra-
da, desde que esta marca goze de prestigio no seu meio, além de que o
uso desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do cardter distin-
tivo ou do prestigio da marca ou os prejudique.

A diretiva foi transposta para o direito portugués, resultando no
atual artigo 191°, do Cédigo de Propriedade Industrial.

Esse passo concernente ¢ protecdo alargada do direito & marca
é resultado de um longo caminho trilhado por essa espécie de sinal que
atingiu prestigio.

A primeira protecdo dada & marca se deu com a notoriamente
conhecida, mas apenas quanto ao seu uso para produtos idénticos ou
semelhantes. A regra despontara inicialmente no direito interno de mui-

32 Apelacdgo Civel n° 142.102-4 - Sao Paulo - 69 Camara de Direito Privado - Relator: Octdvio
Helene - 13.04.00 - V.U.
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tos paises signatdrios da Convencéo da Unido de Paris, como medida
de repressdo a concorréncia desleal.

Porém, os paises (unionistas) ansiavam por uma protecdo seme-
lhante no plano internacional®, vindo a idéia protetora a ser inserida
em um artigo 6° bis da Convencéo da Unido, quando da Conferéncia
de Revisdo de Haia, em 1925.

O referido artigo 6° bis - que estabelecia que “os palses contra-
tantes comprometem-se a recusar ou a invalidar, seja “ex officio”, se a
legislacdo do pais o permitir, seja a pedido do interessado, o registro
de uma marca de fébrica ou de comércio que for uma reproducdo ou
uma imitacGo susceptivel de produzir confusGo, de uma marca que a
autoridade competente do pais do registro considerar que é notoria-
mente conhecida como j& sendo a marca de uma cidadao de outro
pais contratante e utiliza para produtos do mesmo género ou de géne-
ro semelhante”-, restou ligeiramente modificado na Conferéncia de Lon-
dres de 1934, mas manteve as bases anteriores, refletindo-se na legis-
lacGo interna do Brasil, através do artigo 126, do Cédigo de Proprieda-
de Industrial e de Portugal, pelo artigo 190°, do Cédigo de Propriedade
Industrial/95.

Posteriormente, o citado artigo 6° bis foi desmembrado em artigo
6° bis e o sexies, vindo este Gltimo a estipular que a protecdo prevista no
artigo 6° bis aplica-se a outra categoria de marca, as de reputacdo
excepcional. Contudo, ia mais longe, pois a protecéo era extensivel a
produtos ndo idénticos ou ndo similares.

Portanto, além da protecdo a marca notéria ou notoriamente
conhecida, ingressou na ordem legal a marca de reputacéo excepcio-
nal®*. Aqui, como reforca o Prof. J.PPointet®®, a protecGo passou a qual-
quer coisa de excepcional e constituia mesmo um exagero concedé-la a
todas as marcas notdrias.

33 COELHO, José Gabriel Pinto. "O problema da protecdo da marca quando usada por terceiro
para produtos ndo idénticos nem similares'. BFDC, v. XXX, 1954, ressalta que, na época, verifica-
va-se com freqiiéncia, nos paises em que o registro atribuia a propriedade da marca, o registro de
marca estrangeira conhecida com o escopo de obter prioridade e impedir conseqientemente o
verdadeiro titular da marca de a utilizar neste pafs.

34 Em documento de n® 450/68, o Prof. P J. Pointet apresenta Nota & Comissdo para a Protecdo
Internacional da Propriedade Industrial, aduzindo que a intfroducdo da denominacéo marca de
reputacdo excepcional representou a criacdo de uma terceira categoria de marca, podendo-se
dizer que ao lado desta estdo, agora, a marca ordindria ou comum e a notéria.

35 Ainda na sua Nota & Comisséo.
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Na verdade, diferentemente do artigo 6° bis, que busca coibir a
concorréncia desleal, o citado artigo 6° sexies tem por escopo tutelar
interesses outros que emergem quando a marca é utilizada por terceiro
para produtos ndo semelhantes®. Trata-se, com efeito, da represséo a
préticas que exorbitem os limites da honestidade profissional e dos usos
leais do comércio, portanto prdticas desleais que acabam por afetar o
valor econémico da propriedade imaterial tratada®”.

Insta salientar que a medida repressiva esculpida na Convencao
(artigo 6° sexies) serviu de base aos artigos 125, do Cédigo da Propri-
edade Industrial Brasileiro, que denominou a marca de reputacdo ex-
cepcional da Convencdo como marca de alto renome, e o artigo 191°,
do Cédigo de Propriedade Industrial Portugués/95, que a denominou
como marca de grande prestigio.

A marca de reputacdo excepcional (ou de alto renome ou de gran-
de prestigio) goza mesmo de protecdo mais ampla que a marca noté-
ria, podendo-se dizer que néo é qualquer marca notéria que atinge a
protecao pretendida para as de reputacdo excepcional. Referida marca
tem um grau superior de notoriedade, resultante da maior profundida-
de do conhecimento que as pessoas tém dela, gozando de maior pres-
tigio, de maior fama®®,

Mas serd que com base nos reflexos dessa protecdo alargada &
marca de prestigio pode-se pretender o mesmo efeito para outras mar-
cas que ainda ndo gozem desse adjetivo?¢ Esse é o cerne do problema
estudado e que se passa a discutir no capitulo seguinte.

36 SILVA, Pedro Sousa e. Direito Comunitdrio e Propriedade Industrial. O principio do
Esgotamento do Direito de Marca, p. 52, ao comentar a funcdo publicitdria da marca,
lembra que o que hd a salvaguardar, neste dmbito, ndo é tanto a indicagéo da proveniéncia, pois
pode n&o existir qualquer risco de confusdo entre os produtos, mas sim, e primordialmente, o valor
comercial da marca, ou o seu poder de atrair o pUblico, mercé do prestigio que gozam os produtos
em questdo. O referido autor reforca a assertiva, exemplificando que se alguém passar a assinalar
pastilhas eldsticas com as marcas Cartier ou Rolls Royce, o consumidor ndo atribuird certamente
tais artigos aos fitulares destas marcas. Nao obstante, tal prdtica seria obviamente lesiva para estes,
na medida em que iria banalizar ou mesmo desprestigiar simbolos de grande renome.

37 COELHO, José Gabriel Pinto. "A protecéo da marca notéria e da marca de reputacdo excepci-
onal', R. L. J., ano 92°, reforcando o propésito, sustenta que ndo hd entre os produtos em causa
uma relacdo de concorréncia, requisito essencial deste instituto, mas sim comércio desleal.

% Ainda José Gabriel Pinto Coelho, em O problema da protecéo da marca....., p. 5, reforca
que marcas reputacdo excepcional sGo marcas mundiais, como Kodak, Ford, Watermann, Yale,
Longines etc., tendo sido para elas ampliada a protecGo ao caso de emprego por terceiros para
produtos ndo idénticos nem semelhantes.
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5. A VIOLACAO DA MARCA

Como jé dito anteriormente, a marca constitui o primeiro e mais
importante dos sinais distintivos do comércio, tendo por escopo identifi-
car o produto ou o servico proposto ao consumidor. Como direito, a
violacdo faz parte da sua natureza. E por essa razéo que as leis que
cuidam da matéria se encarregam de estabelecer o émbito de protecdo
a esse direito.

Os Coédigos de Propriedade Industrial Portugués/95 e Brasileiro
estabelecem protecé@o na esfera civil - estas consubstanciadas em, por
exemplo, a) na recusa de registro (Cédigo de Propriedade Industrial
Portugués/95, artigos 5°, n° 3, 189°, n° 1, letras | e m, e Cddigo de
Propriedade Industrial Brasileiro, artigo 124, incisos XIX e XXIlI); b) na
oposicdo a que terceiros, sem o consentimento do titular, se utilizem da
marca (Cédigo de Propriedade Industrial Portugués/95, artigo 207 e
Cédigo de Propriedade Industrial Brasileiro, artigo 130, inciso ll); ¢) na
anulacdo do registro (Cédigo de Propriedade Industrial Portugués/95,
artigo 215 e Cédigo de Propriedade Industrial Brasileiro, artigo 173) - e
na esfera penal - quando tém em foco os ilicitos criminais, ao toque dos
artigos 260° e 264° , do Cédigo de Propriedade Industrial Portugués/
95, e como crimes contra as marcas e cometidos por meio dela, artigos
189/191 e crimes de concorréncia desleal, artigo 195, inciso IV, do
Cédigo de Propriedade Industrial Brasileiro.

Contudo, as hipdteses legais supra evidenciadas apenas contem-
plam a funcao distintiva da marca, ou seja, o préprio objeto do direito a
marca, ndo considerando, porém, a possibilidade de que a marca ve-
nha a ser maculada no seu valor econémico, embora ndo resta ddvida
de que a marca pode adquirir esse valor e que seja ele decisivo no ativo
das empresas®’.

Assim, verifica-se que a marca pode se refletir em duas vertentes
quando violada: a) pode macular a concorréncia, praticando conduta

3 CRUZ, Anténio Cérte-Real. O conteddo e extenséo do direito @ marca:..., p. 81, citando
THOMAS D. DRESCHER, em The transformation and evolution of trademarks — from
signals to symbols to myth, TMR, v. 82, 1992, p. 301-328, lembra que em 1986 a norte-
americana The Coca-Cola Company estava avaliada na bolsa em 14 mil milhées de ddlares, no
entanto, calculava-se que os ativos corpdreos (propriedade, equipamentos etc.) valiam apenas 7 mil
milhdes, sendo os restantes o valor da marca Coca Cola. Acrescentando que a mesma marca é hoje

considerada como a mais valiosa do mundo e avaliada em 47.99 mil milhées de délares, conforme
DEARLOVE/S.CRAINER, As 50 maiores marcas, Bibliot. Executive Digest, ACJ ed., p. 22).
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desleal e b) pode macular o valor econdmico da marca. Na primeira
hipdtese, o consumidor (ou mesmo o mercado), isto €, a quem se destina
o produto ou o servico, é o sujeito do direito, |G na segunda, o sujeito do
direito é o titular da marca. Aduza-se, ainda, quanto as hipdteses, que a
repressdo da concorréncia desleal guarda distingo com a disciplina dos
direitos privativos*®, entretanto, ambos convergem para o ordenacéo do
funcionamento de um mercado que se pretende concorrencial pelos be-
neficios atinentes & melhor alocacao de recursos que possibilita*!.

Logo, a violacdo direta afeta a funcdo da marca de distinguir a
proveniéncia empresarial de produtos ou servigos, podendo ser total —
— hipéteses de usurpacao e aplicacdo do sinal distintivo em produtos
que ndo provém do titular da marca (contrafaccdo, art. 264, Cédigo
de Propriedade Industrial Portugués/1995 e art. 189, Cédigo de Pro-
priedade Industrial Brasileiro) - ou parcial - casos em que o sinal distin-
tivo registrado é utilizado pelo préprio titular, porém, em produtos que
ndo sd@o provenientes desse titular (uso fraudulento da marca, art. 264°,
f, Cédigo de Propriedade Industrial Portugués/1995, e artigo 191, do
Cédigo de Propriedade Industrial Brasileiro), valendo frisar que a viola-
cao direta estd associada & concorréncia desleal.

Cumpre, agora, analisar a violacéo indireta, que afeta o valor
econdmico da marca, em prejuizo do seu titular.

5.1 A Exploragcdo Econémica da Marca

O direito de propriedade garante ao proprietério o direito de usar
e dispor do seu patriménio de forma plena. A marca constitui um bem
incorporeo que tem por funcao precipua distinguir produtos ou servicos
do seu titular. E através dela que o consumidor identifica a procedéncia
do produto ou do servico, sendo este aspecto de grande relevéincia juri-
dica, conforme conceituam quer o Cdédigo de Propriedade Industrial
Portugués/95, art. 165°, quer o Cddigo de Propriedade Industrial Bra-
sileiro, art. 123.

40 Conforme Boletim do Ministério da Justica, n° 22, p. 347, desde o Acérddo do Supremo
Tribunal de Justica de Portugal, de 21 de novembro de 1951, restou pacificado no meio juridico
portugués o entendimento de que a protecdo contra atos de concorréncia desleal tem um
tratamento juridico distinto da protecdo dos direitos privativos da propriedade industrial, permi-
tindo-se, assim, considerd-la como um instituto auténomo. Pode-se, portanto, dizer que poderd
haver ato de concorréncia desleal sem haver violacdo de direito privativo e vice-versa.

1 OLAVO, Carlos. Propriedade Industrial..., p. 31.
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A marca identifica o fabricante do produto ou o fornecedor do
servico, utilizando-se o empresdario dela para optimizar as necessidades
qualitativas e até quantitativas do consumidor. Logo, a marca, como
elemento constitutivo do fundo empresarial, tem um valor econémico,
cuja protecdo compete ao direito assegurar ao seu titular.

Entre as utilidades do seu perfil econdmico, SOUSA E SILVA des-
taca que as marcas constituem instrumentos de diferenciacdo entre pro-
dutos e servicos semelhantes, permitindo assim que se realize uma as-
sociacdo, na mente do consumidor, entre a marca que assinala um
produto ou servico e as diversas caracteristicas que lhe venha a atri-
buirt?. O que, na opinido do citado autor, representa um mecanismo de
associac@o de idéias que permite a uma empresa, mediante o recurso
ds marcas, promover as suas vendas através de politicas de qualidade
ou campanhas publicitérias, vendo, assim, fixar-se uma clientela em
torno da marca ou mesmo em torno da prépria empresa.

Mas se é certo que a marca tem tal potencial, é mais certo ainda
que esse expoente dado & marca (valor econémico) sé é atingido em
razéo do esforco intelectual que o seu titular exerce sobre ela. De outra
forma, ndo hé falar em valor econémico de marca apenas registrada
sem qualquer implementacéo por parte de seu titular. Na verdade, se
assim for, a marca pode até acabar caindo no esquecimento do consu-
midor, deixando de ter a forca atrativa que pode possuir.

Acresca-se que essa atividade intelectual em prol da valorizacéo
econdmica da marca, como instrumento propulsor da prépria ativida-
de econdmica que encampa, esté reservada ao titular, sendo mesmo
reconhecida pelo artigo 207°, do Cédigo de Propriedade Industrial Por-
tugués/95, que estabelece poder o titular da marca impedir o uso para
produtos ou servicos de qualquer sinal confundivel com essa marca, e
também pelo artigo 130, do Cédigo de Propriedade Industrial Brasilei-
ro, que assegura ao titular o direito de zelar pela integridade material e
reputacdo de sua marca.

5.2 Da Violacdo Indireta da Marca: da Diluigéo
Na busca de uma solucdo para a questdo do enfraquecimento
da forca atrativa da marca e a conseqiente perda do seu valor eco-

42 SILVA, Pedro Sousa e. Direito Comunitdrio e Propriedade Industrial. Studia luridica 17,
BFDUC, p. 46.
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némico, vai-se encontrar a teoria da diluicdo da marca. A luta contra a
diluicdo de uma marca é, por principio, uma questdo pura de Direito,
encontrando embasamento na preservacdo de um bem juridico.

Ao conceito tradicional de marca esté ligado o principio da espe-
cialidade. Uma marca é, por principio, um sinal que distingue determi-
nados produtos ou servicos e a sua protec@o é um direito de ocupacgao
com base nesse principio da especialidade.

A teoria da diluicdo vem em socorro da marca quando a prote-
cdo calcada apenas no principio da especialidade néo é suficiente para
protegé-la de per si. Com base histérica nos Estados Unidos, a teoria
da diluicdo ganhou forca com a entrada em vigor da Federal Trademark
Dilution Act of 1995, com vigéncia a partir de 16.1.1996, criando um
verdadeiro aparato defensivo para direito de propriedade da marca.

Se por um lado a marca pode ser diretamente atingida quando
adotada por alguém com o propdsito de confundir o consumidor, ela
também pode vir a ter a sua capacidade distintiva enfraquecida, com
lesGo & sua prépria razdo de existir. E isto pode acontecer até mesmo
sem levar o consumidor a erro no que toca aos produtos ou servicos
que conhece pela marca afetada. A lesdo & marca se manifesta ndo em
prejuizo do consumidor, mas sim & prépria marca, ¢ sua singularidade
e & sua capacidade de identificar uma determinada categoria de pro-
dutos ou servicos. Em sintese, a diluicdo da marca é uma ofensa &
integridade de um signo distintivo, com efeito direto na diminuicéo do
seu poder atrativo, seja pela lesdo & sua unicidade, seja pela ofensa &
sua reputacdo.

No direito norte-americano, com base no referido Act of 1995, a
doutrina reconhece dois tipos de diluicdo: a maculacdo (ou tarnishment)
e a ofuscacao (blurring).

A maculacdo ocorre quando uma marca é relacionada a produ-
tos de baixa qualidade, ou divulgada num contexto em que o puiblico
poderd associd-la & falta de qualidade ou & falta de prestigio daquele
produto ou servico que detém a marca atrativa.

Para esta hipétese de maculacéo, FILIPE FONTELES CABRAL
aponta dois exemplos interessantes de agdes judiciais propostas nos
Estados Unidos. A primeira pela American Express Co. em face de Vibra
Approved Laboratories (10U.S.PQ.2d 2006-SDNY, 1989), quando o

slogan de seu cartdo de crédito amplamente difundido, ndo saia de
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casa sem ele” (don’t leave home withou it), estava sendo usado nas
caixas de preservativos sexuais fabricados e comercializados pela de-
mandada. A segunda pela Anheuser-Busch, Inc. em face da Chemical
Corportion of América (306 F2d433-5th Cir. 1962, cert. Denied, 372
U.S. 965-1963), quando a cervejaria titular da marca Budweiser e cri-
adora do slogan “where there’s life...there 's bud”(onde hd vida..hd
bud) acionou a empresa de pesticidas domésticos pelo uso da expres-
sdo de propaganda “Where there ’s life...there ‘re bugs” *3.

A ofuscacdo ocorre quando uma marca atrativa € usada em cone-
x@o com uma outra ndo competitiva, de forma a que uma mesma marca
passa a identificar produtos de fontes diversas. Essa modalidade constitui
a diminuicdo do poder de venda de uma marca em razéo da perda de
sua unicidade, ou seja, o enfraguecimento de sua capacidade distintiva.

Exemplificando a modalidade, tem-se o caso da Ringling Bros.-
Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. em face de Celozzi-Ettelson
Chevrolet, Inc. (855 F2d 480-7th Cir. 1988), quando a autora, que é
proprietéria de um circo de renome, o qual identifica seus espetdculos
com a marca “the greatest show on earth” (o maior show da terra),
insurge-se contra ao réu, um revendedor de automdveis novos e usa-
dos, que passou a adotar o sinal “the greatest used car show on earth”
(0 maior show de carros usados da terra) em seu saldo de exposicoes,
exatamente com o mesmo tipo estilizado de letra da autora e com ador-
nos circenses, tendo sido judicialmente reconhecido que tal conotacao
ao slogan da autora ofuscava a associacdo que o pUblica faz da sua
marca, causando-lhe prejuizo.

Presente na realidade legal americana essa possibilidade de ana-
lise das questées de violacéo indireta da marca, cumpre verificar o
ordenamento juridico portugués e brasileiro no tema.

Na legislag@o portuguesa ainda em vigor (Cédigo de Propriedade
Industrial/1995) néo se vai encontrar qualquer dispositivo que acolha a
pretensdo de diluicdo da marca, ainda que a matéria tivesse sido enfren-
tada pelo Tribunal de Relacéo de Lisboa ao arrepio da base legal*“.

43 CABRAL, Filipe Fonteles. "Diluicdo de marca: uma teoria defensiva ou ofensiva?". Revista da
ABPI, n° 58, maio/jun. 2002, p. 24.

4 O caso pioneiramente julgado se deu em 8.2.2001, pelo Tribunal de Relagéo de Lisboa — 8°
Seccdo, referindo-se a recurso interposto contra a sentenca proferida na acgéo ordindria —
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Contudo, no novel diploma reitor da matéria, Cédigo de Proprie-
dade Industrial — Decreto-Lei n.° 36/2003 de 5 de Marco, com vigén-
cia para 1° de julho deste mesmo ano, vai-se encontrar na Seccao I,
dos llicitos criminais, o artigo 323.°, letra e, que, ao tratar de
Contrafaccéo, imitacdo e uso ilegal de marca, estabelece que “E puni-
do com pena de prisGo até trés anos ou com pena de multa até 360
dias quem, sem consentimento do titular do direito: (...) e) Usar, ainda
que em produtos ou servicos sem identidade ou afinidade, mar-
cas que constituam traducdo ou sejam iguais ou semelhantes a mar-
cas anteriores cujo registo tenha sido requerido e que gozem de pres-
tigio em Portugal, ou na Comunidade Européia se forem comunitdrias,
sempre que o uso da marca posterior procure, sem justo motivo, tirar
partido indevido do cardcter distintivo ou do prestigio das anteriores
ou possa prejudicd-las”. O que leva a inferir que o legislador contem-
plou a figura da violacdo indireta, ainda que de forma truncada, no rol
das violacdes diretas, estendendo a ela o manto do uso ilegal da marca.

Processo n® 10060/2000, entre as partes CHIQUITA BRANDS INC. e CHIQUITA BANANA —
ESTUDIO DE APOIO A PUBLICIDADE LTDA.. A autora (CHIQUITA BRANDS) pretendeu que a ré
(CHIQUITA BANANA) fosse impedida de continuar a usar a denominac@o social que registrou,
porquanto esta pode gerar prejuizo & imagem de sua marca, com o consequente enfraquecimen-
to do seu poder impressivo.A ré, ao seu turno, alinhou em sua defesa a caducidade do pedido,
com base no artigo 5° n° 4 do CPI, entendendo, assim, que o pedido autoral tinha como suporte
a questdo da confundibilidade da marca, o que poderia gerar tanto a recusa ao registro - o que
ndo ocorreu - como a prépria anulagdo deste, na forma do n® 3 do mesmo artigo. Esse
argumento restou prestigiado na decisGo de primeira instdncia, tendo o julgador entendido que
o remédio processual adequado teria sido o da accdo de anulagéo, |d tendo o prazo para a sua
propositura escoado. Portanto, padeceu a pretensdo autoral da improcedéncia logo no sanea-
dor. Contudo, a irresignacdo da autora deu ensanchas ao recurso, cujo sintese do acérdéo
transcreve-se a seguir: Vale transcrever a sintese da fundamentagéo: “I. A diluicgo da marca é
fenémeno distinto da confundibilidade de marcas, pois enquanto esta figura contempla os casos
em que duas ou mais marcas se podem confundir provocando erro no julgamento do consumi-
dor, na primeira estd em causa apenas a perda ou diminuicGo da eficcia distintiva de uma
marca pelo uso de outra marca ou designacdo social. Il. Essa perda ou diminuicdo da eficécia
distintiva pode ser provocada por um efeito de enevoamento ou embaciamento da marca e/ou
pelo efeito do seu deslustre ou desdouro resultantes de um uso imprudente de certa marca
semelhante & primeira embora ndo confundivel com esta. lll. A diluicGo da marca é fenémeno
relativamente novo entre nds, mas é |G reconhecido por outras legislacées, designadamente a
norte-americana, que a apelida de “trademark dilution”.IV. A accdo que tenha por fundamento
a diluicdo da marca nédo se confunde com aquela em que se pede a anulacdo de um registro de
marcas por confundibilidade, ao abrigo do Cédigo de Propriedade Industrial, nem sofre os
mesmos prazos de caducidade. V. Justifica-se que uma accdo fundada na diluicdo da marca siga
para julgamento, proporcionando-se & parte a oportunidade de produzir prova sobre o efeito de
tal figura na marca de que é defentora.”
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Donde se poder, finalmente, concluir que o ordenamento juridico
portugués |a@ deu um primeiro passo na esfera criminal para a adocao
da teoria da diluicéo. Mas ainda que pequeno o passo, tal |G é suficien-
te para se admitir na esfera civel que haja um enfraquecimento da mar-
ca, passivel de indenizacdo em caso de diluicdo.

Na legislacao reitora da matéria no Brasil (Cédigo de Proprieda-
de Industrial) encontra-se um dispositivo que, pela sua vasta abrangéncia,
permite comportar a protecdo aos titulares de marcas contra a sua
diluic@o. Trata-se do artigo 130, inciso Ill, que reza: “Ao titular da mar-
ca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: (...) Ill — zelar
pela sua integridade material ou reputacdo”.

Com efeito, o referido artigo, pela sua abrangéncia, fornece meios
para que se evite o enfraquecimento da marca e, ao mesmo tempo,
garanta a tutela da integridade material dos sinais distintivos, isto é,
combate a maculacdo e a ofuscacdo da marca.

Mas como se resolver a questéo no caso concreto?

E certo que se estd no dominio do direito industrial, estabelecen-
do a lei reitora da matéria o regime especifico de protecdo & marca.
Porém, ambas as legislagdes especiais, nos seus artigos 257°, do Cédi-
go de Propriedade Industrial Portugués/95 e 316° do novo Cédigo de
Propriedade Industrial Portugués, e 207 combinado com o 208, do
Cédigo de Propriedade Industrial Brasileiro, apregoam que "o titular da
marca pode intentar as agdes civeis que considerar cabiveis, sendo a
indenizacdo determinada pelos beneficios que o prejudicado teria auferido
se a violacdo nao tivesse ocorrido".

Tal permite concluir pela possibilidade de se levarem as barras do
Judicidrio insatisfacées da espécie.

5.3 Ato llicito

Diferentemente do Cédigo de Propriedade Industrial Portugués
(quer a lei atual, vigente, quer a futura), que ndo prevé a responsabilida-
de civil para violacdo do direito & marca*’, o Cédigo de Propriedade
Industrial Brasileiro (Lei n® 9.279/96) ressalva, no seu artigo 209, nas
disposicdes gerais, que o prejudicado tem o direito de haver perdas e
danos em ressarcimento de prejuizos causados por atos de violagdo de

0O que fazia o Cédigo de 1940, nos artigos 215° §§ 1° e 2°, 222° e 224°.
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direitos de propriedade industrial (....) tendentes a prejudicar a reputa-
cdo ou os negdcios alheios.

Mas, no que toca & legislacdo portuguesa, ante a auséncia de
expressa mencdo & responsabilidade civil no que diz com as marcas*é,
insta indagar se o fato de o novel estatuto, no seu artigo 323°, letra e,
ter contemplado a violacdo indireta como ilicito criminal, ndo serviria de
conddo & concepgdo do reconhecimento do ilicito civil2

Sabe-se que as jurisdicdes civel e criminal intercomunicam-se. A
segunda repercute de modo absoluto na primeira quando reconhece o
fato ou a sua autoria. Neste caso, o ilicito penal subsume o ilicito civil.
Ademais, o principio geral estatuido na ordem juridica portuguesa (e
também na brasileira) é de que o ato ilicito impde a reparacdo dos
danos perpetrados. Donde se poder concluir que, embora néo reco-
nheca expressamente a ocorréncia de ilicito civil passivel de indenizacao
no diploma reitor da matéria (Cédigo de Propriedade Industrial), hé de
se aplicar aos casos da espécie a regra geral, no caso o artigo 483° do
Cédigo Civil Portugués.

Contudo, no que toca & violacdo indireta da marca, a orientacdo
acima ndo lhe socorre. E isto porque, partindo-se do pressuposto le-
gal*” de que a responsabilidade funda-se na conduta negligente que,
além de violar direito, cause dano a outrem, tem-se que na violacdo
indireta da marca néo hd ato ilicito.

A uma, porque a violagdo indireta vai ocorrer nGo em razdo de
uma conduta ilicita por parte do interventor, mas sim de uma acéo lici-
ta, o exercicio regular de um direito, qual seja, o de também ter registra-
da uma marca para produto ndo semelhante nem idéntico aquele do
titular da marca indiretamente violada. Logo, uma excludente de ilicitude.

A duas, porque a violacéo indireta pode ndo chegar a causar
dano direto ao seu titular, o dano hipotético nGo ¢é indenizével, sequer é
reconhecido. Mas poderd haver um enriquecimento sem causa por parte
daquele que enfraquece uma marca, ainda que de produtos ou servico
diferente do seu. Onde terd lugar a restituicdo do indevidamente
auferido, mas ndo a reparacao do dano.

6 )& que o artigo 59°, do novo Cédigo de Propriedade Industrial Portugués, fala da responsabi-
lidade civil quanto ¢ ftitularidade de patente.

*Artigos 45° do Cédigo Civil Portugués e 186 do Cédigo Civil Brasileiro.
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5.4 Abuso do Direito

Serd, contudo, possivel de se enquadrar a violagédo indireta como
abuso do direito?

Da mesma forma que a lei reconhece um direito, de forma abs-
trata e extensivel a todos, ela estabelece o modo de seu exercicio, com o
escopo de evitar conflitos de interesses com base no mesmo direito.

O artigo 334, do Cddigo Civil Portugués aduz que ¢ ilegitimo o
exercicio de um direito, quando o titular exceda manifestamente os limi-
tes impostos pela boa-fé, pelos bons costumes ou pelo fim social ou
econémico desse direito. A seu turno, o artigo 187, do Cédigo Civil
Brasileiro pontua que comete ato ilicito o titular de um direito que, ao
exercé-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim eco-
ndmico ou social, pela boa-fé e pelos bons costumes.

Esses dois dispositivos legais, de teor similar, levam & considera-
c@o de que a ilegitimidade pode acontecer pelo exercicio disfuncional
de um direito, mas néo a ilicitude, pois pode estar ausente o dolo ou a
infencdo de prejudicar outrem.

Na hipétese legal brasileira, vai-se encontrar a excludente dessa ilicitude
no artigo 188, inciso |, do Cédigo Civil, quando o exercicio regular de um
direito reconhecido ndo constitui exercicio disfuncional do seu direito.

Na mesma esteira procede o direito portugués, pois a ilegitimida-
de evidenciada no referido dispositivo ndo deposita ao intérprete a pre-
suncdo de ilicitude, pois pode ndo estar presente o dolo. Portanto, ndo
se pode atribuir a violagdo indireta de uma marca a abuso de direito,
devendo-se buscar outra motivacao.

5.5 Enriquecimento sem causa
O enriguecimento sem causa é um dos pilares combativos do
direito atual, que se empenha em obrigar a restituicGo daquilo
indevidamente auferido. Em geral, todos os ordenamentos juridicos véem
no enriquecimento sem causa um mal que deve ser combatido, sob
pena de pdr em risco todo o arcabouco do principio da igualdade.
Nao é diferente em Portugal*®, ndo é diferente no Brasil*’.

48 Cédigo Civil, art. 44e.
49 Cédigo Civil, art. 884.
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No direito & marca, esse enriquecimento vai estar presente quan-
do restar provada a sua violagé@o indireta, mas ndo hd nos diplomas
reitores da matéria, quer portugués quer brasileiro, qualquer preceito
expresso no qual se possa fundar esse reconhecimento, havendo de ser
haurido da ordem juridica geral. E nela que esté coroado o principio da
proibicéo do enriquecimento sem causa.

Contudo, reconhecer que hé o enriquecimento sem causa, mas
ndo conceder ao titular da marca aquilo que foi auferido com o seu
esforco na formacdo do bem incorpéreo que possui, representa dar
voto de ineficacia ao préprio Direito.

OLIVEIRA ASCENSAQ sugere que se apliquem & hipétese as re-
gras da propriedade, voltando-se ao regime dos frutos percebidos para o
possuidor®. Neste caso, aquele que, de boa-f¢, obtiver vantagem, faz
seus os frutos percebidos até ao dia em que souber que estd a lesar com
a sua posse o direito de outrem (artigo 1270°, do Cédigo Civil Portugués
e pardgrafo Unico do artigo 1.214, do Cédigo Civil Brasileiro).

Essa sugestdo de fato bem atende ao interesse do titular da mar-
ca, que da mesma forma que tem a faculdade de permitir que ela cadu-
que, também pode se insurgir quanto & violacdo indireta de sua marca.

Portanto, tomada a iniciativa por parte do titular da marca de
protegé-la de uma violacGo desta espécie, exteriorizando essa
inconformacao por qualguer meio em direito admitido®', pode, a partir
de entdo, estabelecer-se o marco restituitério uma vez provado o enri-
quecimento em detrimento da marca alheia.

Mas ainda aqui, lembra o professor que se deve levar em consi-
deracdo que a marca admite a utilizacdo plUrima, o que ndo ocorre
com a propriedade, ficando dificil demonstrar que o interventor teria
impedido o exercicio do direito de propriedade do titular, absorvendo
todo o proveito que a coisa poderia prestar?,

0 Direito Comercial..., p. 376.

5 No caso brasileiro pode-se ter a notificacéo extrajudicial, na forma do artigo 867, do Cédigo
de Processo Civil: “Art. 867. Todo aquele que desejar prevenir responsabilidade, prover a
conservacgdo e ressalva de seus direitos ou manifestar qualquer intencdo de modo formal,
poderd fazer por escrito o seu protesto, em peticGo dirigida ao juiz, e requerer que do mesmo se
intime a quem de direito”.

52ASCENSAQ, Direito Comercial....p. 378.
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Nesses casos, a restituicdo, que ndo deverd ficar inviabilizada,
deverd pautar-se em outros meios, podendo o julgador, considerado o
caso concreto, valer-se do critério mais favordvel ao titular da marca,
dentre eles os beneficios que o titular teria auferido se a violagdo nao
tivesse ocorrido, ou os beneficios que foram auferidos pelo interventor,
ou, ainda, a remuneracdéo que o interventor teria pago ao ftitular da
marca pela concessdo de uma licenca que lhe permitisse legalmente
explorar o bem, conforme sugere o artigo 210, do Cédigo de Proprie-
dade Industrial Brasileiro.

6. CONCLUSAO

Como produto conclusivo do presente estudo emergem algumas
notas conclusivas.

E inegdvel que a marca, como sinal distintivo que &, possui um
valor, valor ao qual vao se agregando tantos outros elementos que ser-
vem para dar amplitude & sua funcao distintiva.

Na atualidade, toda empresa empenha-se na protecdo desse bem
incorpdreo que tanto pode promover o seu desenvolvimento econémico,
como arruind-lo. Por isso, qualquer impacto que possa provocar um es-
tremecimento nesse bem, traz conseqUéncias para o seu fitular.

E é nessa esteira que surgem questdes como aquelas evidencia-
das no capitulo 2. Respondendo aqueles questionamentos iniciais, tem-
se que uma marca, devidamente registrada, utilizada por terceiro em
produtos ndo idénticos nem semelhantes, pode causar o seu desprestigio
comercial ou mesmo a sua ridicularizacéo, afetando, por essa ordem, o
seu valor econédmico. O dominio é a da violacao indireta da marca.

Contudo, né@o se pode imputar ilicitude a essa acéo praticada
pelo interventor, que age, ao registrar sua marca em classe diferente
daquela, nos estritos limites do seu direito, valendo relevar que a prote-
c@o da marca estd, num primeiro momento, ligada ao principio da es-
pecialidade.

Também néo se pode considerar que esteja o inferventor exercendo
de modo disfuncional o seu direito & marca, pois pode ndo estar presente
o elemento dolo, ou a intencdo deliberada de se valer da marca de outrem.

Por outro lado, essa violagdo indireta poderd representar um enri-
quecimento sem causa para o interventor, que poderd “pegar carona” na
reputac@o da marca alheia para promover os seus produtos ou servicos.
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Nesse caso, a questdo deve ser resolvida no campo da restituicéo
daquilo auferido indevidamente, pois se estard diante do enriquecimen-
to sem causa, tdo alvejado pelos principios gerais do direito e, até por
isso, presente nas legislacdes tanto de Portugal como do Brasil.

A andlise da violacdo indireta da marca nao se restringe as ques-
tdes apresentadas nas poucas pdginas do presente estudo, j& que se
estd trazendo & baila matéria que vem de larga data preocupando os
juristas e doutrinadores ante o fato concreto de sua existéncia.

Porém, o objetivo de trazé-la & luz ante os diplomas do direito
portugués e brasileiro, com as nuances evidenciadas, restou cumprido,
ainda que ndo em cardter definitivo, pois um trabalho académico nun-
ca se exaure nas maos de seu realizador, sendo, em verdade, um de-
grau do longo edificio do conhecimento que muitos devem trilhar para
avancar e consolidar o seu conteddo. ®
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