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RESUMO: O presente trabalho é uma
andlise da legislagdo nacional e doutrina
brasileira e estrangeira sobre o
licenciamento de marca por meio do
merchandising. Foram estudadas as
definicdes de marcas segundo suas
fungdes distintivas e publicitdria e,
também, segundo as referidas fungdes
das marcas. Os tépicos citados foram
necessdrios para analisar a evolugao e as
conseqiiéncias do conceito tradicional de
licenga de marca para a nova forma de
licenciamento de marca, aqui neste
trabalho abordado como merchandising,
que visa 2a exploragio do valor
publicitdrio da marca em contraposigao a
licenga tradicional que explora o valor
distintivo da marca. Também foram
tratadas de questdes sobre a falta de um
regramento legal especifico para esta
nova modalidade de licenciamento de
marca.
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ABSTRACT: This work is an analysis of
Brazilian legislation and Brazilian and
foreign doctrine on the licensing of

brand through merchandising. We
studied the definitions of brands
according to their distinctive and

advertising functions and also according
to the functions of such brands. The
topics cited were required to examine the
evolution and consequences of the
traditional concept of trademark
licensing for the new form of trademark
licensing, discussed in this work as
merchandising, which aims to explore
the publicity value of the brand as
opposed to the traditional license which
explores the distinctive value of the
brand. Were also dealt with questions
about the lack of a specific legal rule to
this new form of trademark licensing.
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1 INTRODUCAO

No inicio de seu uso, a marca era vista como mero instrumento de
indicacdo de proveniéncia de produtos e atualmente é reconhecida
como um sinal distintivo de produtos e servicos; nestes tempos de
globalizagdo e comércio eletronico, porém comega a ganhar forca a
utilizagdo deste sinal por meio da sua fung@o publicitdria.

Novas formas de utilizagdo econdmica e exploragio das marcas
estdo se tornando cada vez mais comuns e sendo utilizadas pelas
empresas para divulgar seus produtos e servicos e atrair os
consumidores, concedendo a seus produtos conceitos adquiridos de
outras marcas famosas e reconhecidas e associados a elas.

E esse intrigante fendmeno dos padrdes tradicionais de
licenciamento de marca que abordaremos de forma sucinta e
questionadora. Essa modalidade de associagdo entre marcas
renomadas pode ser chamada de merchandising e nos fez questionar
inimeras situagdes a respeito da prépria fun¢do primordial das
marcas, ou seja, a distintividade versus a fung@o publicitdria, bem
como as conseqiiéncias juridicas da atipica contratagdo do
merchandising, que ndo goza das mesmas prerrogativas da licenga
tradicional de marcas.

Dessa forma, neste trabalho, vamos abordar a questdo do conceito
de marca e suas fungdes, bem como as relagdes da publicidade no
cotidiano, ao ponto de criar uma nova modalidade de licenciamento.
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2 A EV()'LUCR() DAS DEFINICOES DA MARCA EM RELACAO A
FUNCAO

Affonso Celso Figueiredo' ¢ Antonio Bento de Farias® ressaltaram
a fungiio de indicagiio de procedéncia como primordial a marca,
definindo-a respectivamente como “o caracteristico ostensivo da
proveniéncia de produtos e mercadorias, que os distingue de outros
idénticos ou semelhantes de origem diversa” e “o caracteristico
empregado para assegurar ao consumidor a proveniéncia dos produtos
ou mercadorias e distingui-los de outros idénticos ou semelhantes de
origem diversa”.

José Xavier Carvalho de Mendonga’, também, definiu a marca
como um sinal indicativo da origem de um produto, porém
acrescentou um importante elemento econdmico, que foi a capacidade
individualizadora, definindo a marca como: “[...] sinais graphicos ou
figurativos, destinados a individualizar os produtos de uma empresa
ou as mercadorias postas a venda em uma casa de negocio, dando a
conhecer a sua origem ou proviniencia, e attestando a actividade € o
trabalho de que sdo resultado.”

O incontestdvel mestre da propriedade industrial, Jodo da Gama
Cerqueira4, evolui o conceito definindo marca como “[...] todo o sinal
distintivo aposto facultativamente aos produtos e artigos em geral para
identificd-los e diferencid-los de outros idénticos ou semelhantes de
origem diversa”, reconhecendo expressamente a fung¢do distintiva.

Na moderna doutrina nacional, Fébio Ulhoa Coelho’ conceituou:
“As marcas sao sinais distintivos que identificam, direta ou
indiretamente, produtos ou servigos. A identificac@o se realiza através

! FIGUEIREDO, Afonso Celso. Marcas Industriaes e Nome Comercial. Rio de
Janeiro: Garnier, 1888 apud CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da Propriedade
Industrial, Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946. v. I, Parte I, p. 365-366.

: FARIAS, Antonio Bento de. Das Marcas de fdbrica e de comércio e do nome
comercial, Rio de Janeiro: J. Ribeiro dos Santos, 1906.

. MENDONCA, José Xavier Carvalho de. Tratado de Direito Comercial Brasileiro.
Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1934. v. 5, Livro III, Parte I, p. 215.

‘ CERQUEIRA, Jodo da Gama, 1946, op. cit., p. 364-365.

’ COELHO, Fdbio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. 8. ed. Sio Paulo: Saraiva,
2004, v. 1, p. 141,
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da aposigio do sinal no produto ou no resultado do servigo, na
embalagem, nas notas fiscais expedidas, nos anidncios, nos uniformes
dos empregados, nos veiculos cte.”.

Dessa forma ¢ fdcil perceber que a marca passou de um mero sinal
indicativo de origem do produtor ou fabricante para um instrumento
competitivo, individualizando produtos ¢ servigos de origem diversa
ou mesmo da mesma origem, pois é comum nos dias de hoje uma
mesma empresa possuir marcas diversas para uma mesma linha de
produtos, sendo que algumas vezes o consumidor ndo percebe que a
fabricagiio é a mesma, como o que ocorre na linha branca de produtos
das marcas CONSUL e BRASTEMP: sdo ambas fabricadas pela
empresa Whirlpool S/A°. \

Tal qual a doutrina, também a legislagdo, os tratados e organismos
internacionais que tratam da matéria reconhecem a distintividade
como fungdo essencial da marca, vide exemplos no art.122 da LP],
art.15 do TRIPS, art.134 da decisdo 486 do Pacto Andino e OMPI.

Tal qual a doutrina, também a legislagao, os tratados e organismos
internacionais que tratam da matéria reconhecem a distintividade
como fungdo essencial da marca, vide exemplos no art.122 da LPI -
Lei da Propriedade Industrial, art.15 do TRIPS - Agreement on Trade
Related Aspects of Intellectual Property Rights, art.134 da decisdo
486 do Pacto Andino e OMPI - Organizagdo Mundial da Propriedade
Intelectual.

3 DAS FUNCOES DAS MARCAS: DA DISTINTIVIDADE A FUNCAO
PUBLICITARIA

Ndo h4 duvida de que a marca tem uma fungdo principal, que € a
distintividade, ou seja, a finalidade de distinguir produtos e servigos’
de outros iguais ou semelhantes. As demais fungdes, como indicagdo
de origem, indicagdo de qualidade, fun¢éo econdmica, publicitdria ou

* WHIRLPOOL S/A.

" OLAVO, Carlos. Propriedade Industrial. Coimbra: Livraria Almedina, 1997.p. 38 ¢
GONCALVES, Lufs Manuel Couto. A Fungdo Distintiva da Marca. Coimbra:
Livraria Almedina, 1999. p. 28.
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concorrencial’, sio consideradas sccunddrias’ para a maioria dos
autores, como Gama Ccrqucirum, Franceschelli'' ¢ José de Oliveira
Ascensio'?,

Em suma, a fungio distintiva é a capacidade que o sinal possui de
identificar um produto ou servico dos demais semelhantes presentes
no mercado, sendo requisito essencial para a registrabilidade do sinal.
Quando um sinal ndo possui caréter distintivo, seja na eXpressao ou na
forma de apresentacdo, serd considerado genérico, comum, ou
simplesmente descritivo do produto, ndo registravel a luz da LPI - Lei
da Propriedade Industrial",

Sem divida, a distintividade é a funcado principal da marca, por ser
aquela que possui reconhecimento juridico, porém acreditamos que a
importincia econdmica da fungdo publicitdria pode, em determinados
casos, ser merecedora de reconhecimento juridico compativel com a
distintividade.

J4 em 1946, Jodio da Gama Cerqueira' reconhecia a influéncia dos
“modernos métodos de publicidade que se baseiam na denominagao
do produto e ndo mais no nome do produtor”. Atualmente, ndo sao
poucos os autores que concordam com a importancia da fungao
publicitdria da marca; nesse sentido, afirma Américo Silva Carvalho";
“A fungdo publicitdria da marca € um elemento duma 1mportan01a
transcendente no mundo econdmico”, bem como o francé€s Paul

Yo

8 PINHO, José Benedito. O Poder das Marcas. Sao Paulo: Summus, 1996. p. 15.

9 MORO, Maité Cecilia Fabbri. Direito de Marcas. Sio Paulo: Revista dos Tribunais,
2003. p. 37. Na opinido da autora, as fun¢des secunddrias podem evoluir segundo os
fatos, sendo relevantes além da fungdo distintiva, as fungdes de indica¢do de origem,
indicagdo de qualidade, indicagdo econémica e publicitaria.

1 CERQUEIRA, Jodo da Gama, op. cit., p. 349.

" FRANCESCHELLI, Remo. Sui Marchi di Impresa. 4. ed. Milano: Giuffrg, 1988,
apud GONCALVES, Luis Manuel Couto, op. cit., p. 29.

12 ASCENSAO, José de Oliveira. As fungdes da marca e os descritores (metatags) na
internet. Revista da ABPI, n. 61, p. 44-52, nov./dez. 2002.

" Art. 124, inciso VI,
" CERQUEIRA, Jodo da Gama, 1946, op. cit., p. 348.

5 CARVALHO, Américo Silva. Usos Atipicos das Marcas (Fungio da Marca). In:
APDI - Associagio Portuguesa de Direito Intelectual. Direito Industrial. Coimbra:
Livraria Almedina, jul., 2002, p. 104.
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Mathely'®: “D’autre part, la marque est le support indispensable de la
publicit¢”

Assim, Ester Lulai'’ propde que “a publicidade tem sempre a
finalidade de divulgar, promover ou difundir um produto ou servigo, ¢
o faz através de palavras ou simbolos distintivos, chamados marcas”.
E, ainda, Lufs M. Couto Gonqalvcs’g, ao expor: “A marca, em
complemento da fungdo distintiva, pode cumprir, nalguns casos, a
fungdo de contribuir, por si mesma, para a promogio dos produtos ou
servigos que assinala.”

E certo que a marca exerce a fungio de recomendar, divulgar o
produto onde ela € posta. Portanto, o exercicio da fung¢@o publicitaria
esti presente no mundo fatico e exerce influéncia no cotidiano,
demonstrado desde o porqué de aquela marca ter sido escolhida.

Algumas empresas preferem escolher marcas que tenham répida
associagdo com o produto - como exemplo as drogarias DROGAO,
DROGA RAIA, FARMAX -, investindo para que elas tornam-se
distintivas. O inverso sdo as marcas fantasiosas como GILLETE e
MAISENA, as quais o desejo do publicitirio é que logo o consumidor
associe a marca.

Na dissertagdo de mestrado apresentada a banca da Fundag@o
Getilio Vargas de Sdo Paulo, Gustavo Cesario"” afirmou que: “A
criagdo de um nome €, sem divida alguma, um importante passo para
a constru¢ao de uma marca forte. O nome pode ter relagdo com o
produto ou servigo, a empresa, ou com 0 mercado para o qual ele estd
direcionado, formando esséncia do conceito da marca. Neste caso, 0s
investimentos em comunica¢do para firmar a marca na mente do
consumidor tendem a ser menores. [...] 0 nome pode ser algo novo, o
que implica em grande investimento em comunicagdo para ganhar o

16 MATHELY, Paul. Le Nouveau Droit F. rangais des Marques. Paris: Editions J.N.A,
1994, p. 13.

" LULAI, Esther. A publicidade e a propriedade industrial no Brasil. Revista de
Direito Mercantil, Sdo Paulo, n. 76, out./dez. 1989, p. 75.

' GONCALVES, Lufs M Couto. Fungdo da Marca. Direito Industrial. Coimbra:
Livraria Almedina, 2002. v. II, p. 112 (nota 69).

" CESARIO, Gustavo. Marcas: da construgdo & Avaliagio de Brand Equity. 2002.
Dissertagio (Mestrado em Administragio de Empresas) - Escola de Administragdo de
Empresas de Siio Paulo da Fundagiio Getulio Vargas. Sfio Paulo: FGV, p. 13.
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reconhecimento do consumidor, Mas neste  caso, afasta-se  dos
concorrentes ¢ ainda permite-se a utilizagio da mesma em outros
segmentos e'mercados.”

O que o publicitdrio descja é que a marca adquira um brand equity,
que pode ser definido como o valor adicionado para a companhia, o
canal de vendas ¢ o consumidor com o qual uma marca endossa um
produto”, cujo principal efeito é criar lealdade entre consumidor ¢ a
marca. Ao adquirir tal brand equity, a marca torna-se cobigada e
valorizada, passando a ser procurada para obtengdo da licenga com
maior freqiiéncia e interesse, o que certamente valoriza a marca e a
torna um ativo expressivo no patriménio da empresa.

O brand equity construido para uma marca €, por vezes, tdo
significativo que influencia na maneira do seu licenciamento, o que
pode acontecer em segmento totalmente distinto daquele a qual estd
registrada, como se verd adiante em exemplos. O objetivo, as vezes, é
criar a associagdo da marca ao brand equity construido por outra
empresa, pessoa ou personagem de outro segmento.

No universo dos direitos autorais, é comum o licenciamento de
personagens € imagens de pessoas famosas para conceber um
determinado brand equity a um produto. Por exemplo, a GRENDENE,
ao usar a imagem da XUXA em seus produtos, ou a NATURA, ao
usar os personagens do SITIO DO PICA-PAU AMARELO na sua
linha de produtos para criangas.

No campo restrito das marcas, a RENAULT, no inicio da década,
foi uma das pioneiras no mercado brasileiro, ao associar suas marcas a
de terceiros. Ao langar uma linha de automével da marca CLIO, a
empresa optou por associar as marcas JOVEM PAN, YAHOO e O
BOTICARIO is suas, a fim de obter o brand equity adquirido por
citadas marcas junto ao publico jovem e o feminino.

Atualmente, outras empresas utilizam-se desta modalidade como a
ADIDAS ao associar-se 8 marca GOODYEAR ou ainda a PUMA com
a marca FERRARI. A idéia ¢ atrair o publico masculino e interessado
no setor automotivo para adquirir seus ténis.

Assim, nota-se que as citadas empresas licenciaram ou autorizaram
o uso de suas marcas para serem utilizadas em segmentos

" EARQUHAR, Peter, Managing Brand Equity. Marketing Research. [s.1]: [s.n.], p.
1-11, set., 1989 apud CESARIO, Gustavo, op. cit., p. 47.
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completamente distintos daquelas que detém seus registros® e sdo
originariamente conhecidas.

Com esses exemplos fdticos, resta claro que a fung¢do publicitéria
comega a merecer maior atengdo juridica, pois as aludidas marcas
deixaram de ser um mero sinal distintivo, assumindo outros contornos,
um sinal sugestivo de valores para o consumidor.

Lufs M Gongalves Couto® entende que a fungdo publicitdria nio ¢
autbnoma, mas complementar a fungdo distintiva, unica fungdo
juridica essencial da marca. Entretanto, Américo Silva Carvalho®
entende que a fungdo publicitdria é similar e tdo importante quanto a
fungdo distintiva, podendo ser elevada a condi¢do de uma fungdo
tipica da marca.

A fungdo publicitdria exerce influéncia juridica, criando lacunas na
protegcdo de interesses de titulares de marcas. Ela exerce reflexos
juridicos, portanto sua condi¢do secunddria pode e deve evoluir.

4 A LICENCA DE MARCA

A licenga de marca € um negdcio transcontinental que pode atingir
somas vultosas, como o ocorrido com a marca CICA, licenciada em
2004 pela UNILEVER para a FUNGINI por US$ 5 milhdes®.

A licenca de marca pode ser uma das estratégias de expansdo, na
maioria das vezes, cumulada com outras formas de negécio, como o
contrato de fabrica¢do, de importagdo ou de distribui¢do exclusiva,
valendo-se de parceiros locais com interesses reciprocos que fardo
investimentos préprios, possibilitando uma expansao com redugéo de
investimentos, além das facilidades em outros mercados frente as
barreiras impostas as importagdes®.

2! Art. 128 da Lei LPL
22 GONCALVES, Luis Manuel Couto, 2002, op. cit., p. 111 ( nota 69).
2 CARVALHO, Américo Silva, op. cit., p. 105.

% ERANCO, Carlos. Unilever licencia marca Cica e vende Amendocrem. O Estado
de S. Paulo. Caderno Negdcio. Sdo Paulo, Caderno B, p. bl12, 20 dez. 2004.

5 Nesse sentido, BAEZA, Marfa Teresa Ortufio. La licencia de marca. Madri;
Barcelona: MarciaPons, 2000. p. 237; CERVINO, Alberto Casado. La Marca
Comunitaria como objeto de propiedad la Cesidn y la Licencia de marca en el sistema
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Ademais, os efcitos ccondmicos para o licenciante podem surgir de
outras formas, pbr exemplo, cvitando a caducidade da marca em pais
no qual o empresdrio ndo possua uma estratégia de implantagao
prépria em curto prazo. Ao licenciado, em que pese ter de suportar os
investimentos ¢ pagar os royalties pelo uso da marca, haverd o
beneficio de' se instalar no mercado com uma expectativa de éxito
maior, pois estard se valendo’'de uma marca ji reconhecida e
consolidada com uma estratégia de promog¢do e publicidade j4
definida. Assim, o tempo e os custos de introdugdo dessa marca no
mercado e o reconhecimento pelo consumidor tendem a serem
menores do que com a divulgagcdo de uma marca nova.

Segundo Alexandre Gnocchi®®, o contrato de licenga constitui um
simbolo do intercdmbio técnico e foi inicialmente instituido em nosso
ordenamento juridico para proteger as marcas estrangeiras. O Brasil
das décadas de ditadura valeu-se das normas®’ para criar entraves is
remessas de royalties e pagamentos ao exterior, em virtude de licengas
de marca, visando & reten¢do do capital no territério nacional € ao
estimulo da inddstria para criag@o e uso de marcas proprias.

Na maioria das vezes, a licenga vem acompanhada de outras
formas negociais que levam a retencdo de capital intelectual (como a
franquia), além de possuir investimentos destinados a circulagdo da
marca (produg@o ou distribui¢do), sendo fonte geradora de empregos.
A postura da politica de licenciamento e tecnologia brasileira justifica
o reduzido niimero de averbacio de contratos categorizados pelo INPI

Europeo. Estudios sobre Propiedad Industrial. Barcelona: Grupo Espaiiol de La
AIPP], 2000, p. 114 e GABRIELIDES, John T.; Mary M. Squyres. Licensing Law
Handbook 2001-2002. St Paul, Mn: West Group, p. 3-4. Licensing Law Library.

% GNOCCHLI. Alexandre. Propriedade Industrial: Licenca & Roialtes no Brasil. Sdo
Paulo: Revista dos Tribunais, 1960. p. 215 .

27 1, Lei 3.470/58 - Altera a legislagdo do imposto de renda e d4 outras providéncias.
2. Portaria/MF 436/58 - Estabelece coeficientes percentuais maximos para a dedugio
de Royalties, pela exploragdo de marcas e patentes, de assisténcia técnica, cientifica,
administrativa ou semelhante, amortizagdo, considerados os tipos de produgio,
segundo o grau de essencialidade. 3. Lei 131/62 - Disciplina a aplicagdo do capital
estrangeiro e as remessas de valores para o exterior e dd outras providéncias. 4. Lei
506/64 - Dispde sobre o imposto que recai sobre as rendas e proventos de qualquer
natureza, 5. Decreto 55.762/65 - Regulamenta a Lei n® 131, de 3 de setembro de 1962,
modificada pela Lei n° 390, de 29 de agosto de 196.6. Decreto-Lei 1.730/79 - Altera a
legislagio do imposto sobre a renda das pessoas juridicas e dd outras providéncias.
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como uso de marca®,

A atal Lei da Propriedade Industrial™ prevé o contrato de licenga,
porém ndo oferece uma definigdo ou pardmetro. Assim, vale a ligdo de
Jodo da Gama Cerqueira®, para quem a licenga é como autorizagdo de
exploragio de um direito, sem transferéncia da propriedade,
assemelhado ao contrato de locagdo e sendo semelhante ao
pensamento de Luiz Leonardos®: “Usualmente, o contrato de licenga
¢ o contrato pelo qual o titular da inveng@o ou de marca, ja patenteada
ou registrada ou, pelo menos, para as quais tenha sido pedido patente
ou o registro, cede a terceiros o direito de uso ou exploragdo do
invento ou da marca, mediante uma retribui¢cdo, conservando-se a
respectiva propriedade.”

Entendemos que o fato de a marca licenciada estar registrada ndo €
condi¢do essencial para a validade do contrato™ de licenga, pois a
licenca de marca ndo deixa de ser um acordo de vontade entre as
partes, cuja forma escrita é suficiente para valer como meio de prova
entre as partes’. Uma forma de licenca de marca ndo registrada® é o
merchandising de marca, que serd abordado adiante.

A Lei da Propriedade Industrial ndo determina o conteido bdsico

2
l)

%% Tabela estatistica do INPI - Intituto Nacional de Propriedade Industrial - demonstra
que em 2008 foram apenas 239 contratos averbados por uso da marca. (CATEGORIA
CONTRATUAL. INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Disponivel em:
<http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/pasta_estatisticas/categoria_html>.
Acesso em: 11 maio 2009).

¥ Lei n°9.279 de 14/05/1996 - Art. 139, 140 e 141.

% CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro:
Revista Forense, 1952. v. I, t. I, Parte II, p. 215-217.

" LEONARDOS, Luis. O contrato de licenga para exploragdo de privilégio de
invengdo e para uso de marca: tentativa de andlise juridica. In: Anudrio da
Propriedade Industrial. Sdo Paulo: Previdencidria, 1978. p. 40.

? DINIZ. Maria Helena. Tratado Tedrico e Prdtico dos Contratos. 4.ed. Sio Paulo:
Saraiva, 2002, p. 12 (nota 193), indica como condigdio essencial para validade dos
contratos a capacidade do agente, o objeto licito e possivel e os consentimento dos
interessados.

¥ DINIZ. Maria Helena, op. cit., p. 42.

% Sobre a Protegdo das marcas niio registradas leia LEONARDOS, Luiz. Protegio de
Marcas ndo Registradas no Brasil ¢ No Mercosul. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, n.
34, p. 32-35, maio/jun. 1998,
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do contrato de licenga, portanto as deixa para as regras da autonomia
da vontade® a determinagiio de sua forma ¢ contetido obrigacional. A
lei brasileira apenas determina a necessidade de avcrbagao perante o
INPI, para fins de oponibilidade perante terceiros™

A averbagdio perante o INPI - Instituto Nacxonal da Propriedade
Industrial, disposto no artigo 140 da LPI - Lei da Propriedade
Industrial, niio pode'ser interpretada como uma formalidade de um ato
solene que afetaria a validade do contrato, existindo somente para sua
eficdcia perante terceiros, pois sua finalidade é dar publicidade do
negdcio pactuado envolvendo uma determinada marca. A solenidade é
uma exigéncia de formagdo para contratos constitutivos ou
translativos de direitos reais sobre imdveis, sendo a escritura publica
determinante para a validade de tais atos®’,

Conforme disposi¢do do art. 211 da LPI - Lei da Propriedade
Industrial, ao INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial®®

35 Um dos principios norteadores dos contratos é o da autonomia da vontade, a qual,
apesar de ter sofrido modificagdes em fungdo da intervengdo do estado nas relagdes
contratuais, da ordem puiblica e de outros interesses, ainda é a base das relagoes
contratuais. “‘Reflete-se no poder de contratar, de escolher o tipo € o objeto do
contrato e de dispor o contelido contratual de acordo com os interesses”.
(BULGARELLI, Waldirio. Contratos Mercantis. 14. ed. Sao Paulo: Atlas, 2001. p.
63).

36 Nesse sentido, LEONARDOS, Luiz, op. cit., p. 55; BAEZA, Maria Teresa Ortufio,
op. cit., p. 154; CERQUEIRA, Jodo da Gama, op. cit., p. 725, 1982 e 1952, p. 221-
222: COELHO, F4bio Ulhoa. op. cit., p. 170, REQUIAO, Rubens. Curso de Direito
Comercial. 25. ed. Saraiva, 2003. v. I, p. 265; e MIRANDA, Pontes de. Tratado de
Direito Civil. Sio Paulo: Revista dos Tribunais, 1956. v. XVI, p. 357.

" Dannemann et al. (Org.). Propriedade Intelectual no Brasil. Rio de Janeiro: PDVI
Design, 2000. p. 279. “A averbagdo de um contrato de licenga de marca ndo €
essencial ou requisito indispensdvel a formagdo do ato como seria, por exemplo, no
caso de transmissio do dominio sobre imdveis, pois se assim desejasse nessa hipétese,
a lei deveria ser taxativa"

ol | competéncia da Diretoria de Contratos de Tecnologia e Outros Registros,

segundo disposi¢io do Artigo 13, inciso I ao III, do Decreto n°® 5.147 de 21/07/2004, ¢
de analisar e decidir quanto A averbagio dos contratos para exploragio de patentes,
uso de marca, transferéncia de tecnologia e franquia, alinhados as politicas industriais
e tecnoldgicas aprovadas pelo governo. Do texto desse decreto, pode-se inferir que
novamenle 0 governo procurou conceber poderes ao INPI - Instituto Nacional da
Propriedade Industrial -, para aplicar as politicas tecnolégicas, averbando ou ndo
contratos. A promulgagio da Lei de Inovagio n® 10,973 de 02/12/2004 é um
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compete o registro dos contratos de transferéncia de tecnologia,
franquia ¢ similares para produzirem cfeitos perante terceiros. No item
2 do ato normativo 135/972, o INPI - Instituto Nacional da
Propriedade Industrial - estabelece que averba contratos de exploragio
de patentes, de uso de marcas, de aquisicio de conhecimento
tecnoldgico, de prestagio de assisténcia técnica e cientifica e
franquias, estando dispensados da averbagdo, dentre outros de uma
extensa lista®, dentre eles os contratos de marketing. Assim, é
importante questionar se o contrato de merchandising de marca é uma
licenga ou contrato de marketing para verificar a necessidade de
averbagdo perante o INPI - Instituto Nacional da Propriedade
Industrial.

Outros efeitos da averbagdo dizem respeito a legitimagdo da
remessa de royalties ao exterior” mediante registro do contrato no
Banco Central®', e também, aos aspectos fiscais dessa espécie de
pagamentos, especificadamente dedutibilidade dos pagamentos
oriundos de royalties.

5 NOVA FORMA DE LICENCA DE MARCA: O MERCHANDISING DE
MARCA

O merchandising em questdao sdo as diversas agdes de publicidade
gue visam valorizar o produto; é o que Carlos Olavo chama de
-» ~ 42 ; ~ G
merchandising de reputacdo . Muitas sdao as definicdes deste

indicativo de que o governo pretende que ocorra um desenvolvimento de tecnologia
local, por meio de incentivos fiscais para as empresas que desenvolvem tecnologia e o
fomento de parcerias entre as instituigdes de pesquisa e as empresas privadas.

¥ ATO NORMATIVO. INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
Disponivel em: <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/pasta_legislacao/
oculto/ato_135_97_html>. Acesso em: 22 fev. 2005.

“ MULLER, Karina Haidar, Tributagio das Remuneragdes pagas por Direitos de
Propriedade Industrial, Revista da ABPI, Rio de Janeiro, n. 59, jul/ago. p. 50-356.
2002, - O contrato de licenga oneroso realizado entre nacionais ndo precisa ser
averbado para realizar o pagamento dos royalties. Contudo, servird a averbagdo para
validar a dedutibilidade fiscal dessas despesas perante a Secretaria da Receita Federal.

“' Lei 3.131/62 dispde sobre o capital estrangeiro e a remessa de royalties.

“ OLAVO, Carlos. Contrato de Licenga de exploragio de marca. Revista de Direito
Industrial, Coimbra, v. 1, 2001, p. 379,
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fendmeno™, cabendo citar o italiano Paolo  Auteri®:  “[...]
merchandising e che consiste nello sfruttamento del valore suggestivo
acquisito da nomi, figure o segni o insieme di segni distintivi grazic
alla loro utilizzazione nell’ambito di una certa attivita consentendone
I'utilizzazione per promuovere la vendita di prodotti o servizi non
increnti all’attivita nella quale il nome, figura o segno ¢ stato
originariamente e viene principalmente utilizzato”.

No contrato de merchandising se busca uma finalidade diversa do
tradicional contrato de licenca de marca. Neste tltimo deseja-se usar a
marca como sinal distintivo de produto ou servigos, enquanto no
primeiro procura-se usufruir do valor sugestivo e publicitario do sinal
para promover a venda do produto distinto do original.

O contrato de merchandising de marca usualmente € realizado sob
a base de uma marca famosa usada em associacao com outra marca de
produto ou servigo completamente diverso daqucle Portanto, ndo ha
de longe atrelamento ao principio da especialidade®. De fato, deseja-
se que o consumidor assuma a identidade de uma marca para outra, o
que podemos chamar de uma “confusdo” salutar entre os sinais de
origem e classes distintas.

Uma das principais questoes diz respeito ao aspecto normativo da
protecdo das marcas, a saber, uma construgdo legislativa que visa
assegurar a distintividade do sinal, mesmo para as marcas

3 Qutras defini¢des de juristas sobre merchandising podem ser encontradas em
GONCALVES, Luis Manuel Couto, op. cit., p. 219; GOLDSCHEIDER, Robert.
Trademarks and Trading Names. Licensing Law Handbook: The New Companion to
Licensing Negotiations. 2003-2004. St Paul, Mn: Thomson West. p. 62-63, 2003.
Licensing Law Library; LATHAM, David A. Trademark Licensing in the United
Kingdom. Trademarks in Business Transactions Forum. Course Materials. New
York: INTA (International Trademark Association), p. 25-26, Feb. 2002, p. 70;
BENTLY, Lionel; SHERMAN, Brand. Intellectual Property Law. Oxford: Oxford
University Press. 2001, p. 903 e MAGNI, llaria. Merchandising e Sponsorizzazione -
Nuovi contratti per lo sfruttamento e la promozione dell‘immagine. Padova: Cedam-
Casa Editrice Dott Antonio Milani, 2002, p. 6.

“ AUTERI, Paolo. Lo Sfruttamento del Valore Suggestivo dei Marchi D Impresa
Mediante Merchandising. In: Contratto e Impresa. Padova: Cedam - Casa Editrice
Dott. Antonio Milani, 1989. v. §, n. 2, p. 510.

“ CERQUEIRA, Jodo da Gama, op. cit., p. 371.
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consideradas de alto renome onde se protege também a reputagio e
notoriedade, punindo o parasitismo.

No entanto, no merchandising de marca o que se busca ¢
“parasitar” contratual ¢ legalmente a marca famosa ou de alto renome,
pois, como ensina Carlos Olavo”, “De facto, o contrato de
merchandising, mesmo quando relativo a marcas, tem por objeto o
valor publicitdrio que estas possam representar.”

Porém, toda essa questio conflita com o sistema marcdrio, calcado
na fungdo distintiva do sinal. No Brasil ndo é possivel registrar uma
marca por sua fungiio publicitiria®, nem tampouco hé regulamentagao
juridica da licenga de marca com base no valor sugestivo e
publicitdrio.

Todo o exposto torna tal contrato atipico, sendo questionavel,
entdo, a possibilidade de averbagio® e seus consegiientes efeitos:
dedutibilidade fiscal, remessa de royalties e, principalmente, sua
oponibilidade perante terceiros. O contrato de merchandising de
marca entre uma empresa brasileira e a estrangeira titular do sinal,
estaria cercado de dificuldades para o pagamento no exterior e a
deducao de royalties. h

Vislumbra-se também a dificuldade que o licenciado de
merchandising terd em proteger o uso publicitirio da marca
licenciada, contra atos de violagdo da marca ou da fungdo publicitdria
por terceiros. O licenciado ndo poderd se opor contra terceiros por
violagdo do contrato ou da marca em suas multiplas fungdes caso o
contrato n3ao seja averbado no INPI - Instituto Nacional da
Propriedade Industrial.

O pior é para o licenciado em merchandising de marca nao
reconhecida como protegida pelo alto renome, pois nem seu titular

“LPI An. 125.

“ OLAVO, Carlos, op. cit., p. 383.

“* Nota-se que a marca com fungio publicitdria é diversa das expressoes de sinais de
propaganda que constituem outra espécie de sinal distintivo, outrora definido no CPI,
gue pela atual LPI ndo sdo registrados e estdo no centro de muita discussdo sobre seu
registro em entidades publicitdrias.

“ No que pudemos estudar sobre os procedimentos e critérios para averbagio de
contratos pelo INPI, certamente esse érgio ndio aceitaria averbar um contrato de
merchandising de marca.
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poderd impedir que tereciros utilizem em outro segmento que o seu,
porém, eventualmente, idéntico ao do licenciado.

Para resolver estas questoes, o autor portugués Lufs M. Couto
Gongalves™ propie que a fungiio publicitdria scja também a fungio do
sistema, devendo haver uma mudanga substancial, a comegar pela
regras de aquisigdo de propriedade. O critério de legitimagido da
propriedade passaria da ligagdo da marca a uma atividade econémica
para a apreciaglio da forga publicitdria. Deixaria de haver proibigio
para o uso de'sinais confundiveis pela especialidade ¢ passaria a haver
proibigio para a comercializagdo do valor da marca afora da sua
especialidade. A contrafagio seria uma lesdo ao valor publicitério e
ndo mais & distintividade do sinal.

O citado autor’' ainda afirma que a licenga de marca é uma forma
de utilizagdo primdria da marca e o merchandising o uso secundirio,
ponderando que “O merchandising parece representar, por isso, uma
importante alteragdo ao que at¢ agora vinhamos afirmando em relagéo
i teoria da func@o juridica da marca. E o primeiro momento em que a
fungdo publicitdria, com a excegdo referida, ndo representa um valor
complementar da fungdo distintiva. Ao invés, € a finalidade distintiva
(utilizagdo secunddria) que surge como uma fung¢do complementar da
funcdo publicitiria alcangada pelo bem &ambito da utilizagdo
primdria.”

Enfim, como aponta Carlos Olavo>*, o contrato de merchandising é
claramente semelhante ao contrato de licenga de marca, mas se
distancia em termos juridicos, pois seu objeto ndo € a marca em Si,
como objeto de propriedade ou monop6lio, mas sim o valor sugestivo
da marca. O contrato de merchandising ndo tem a mesma natureza
locaticia da licenga tradicional, pois o objeto do contrato € diverso
daquele. Finalmente, também € dificil caracterizar como uma renincia
a um direito de proibicdo de uso, uma vez que ainda ndo existe
registro para o valor publicitdrio de uma marca.

Assim, pode-se concluir que ha tdo somente por parte do
licenciante uma permissdo da explorag@o econdmica da marca. Esta

* GONGCALVES, Lufs Manuel Couto, op. cit., p. 215-217.
I GONCALVES, Lufs Manuel Couto, op. cit., p. 255.
*2 OLAVO, Carlos, op. cit., p. 383.
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serd usada como agente sugestivo de consumo pelo valor publicitdrio
adquirido pelo sinal, por um terceiro autorizado que associa tais
valores do sinal licenciado ao seu préprio negdcio ou a suas marcas de
produto ou servigo. Cabendo um aprofundamento do estudo desse
fendmeno juridico ¢ econbmico para que se possa definir a natureza ¢
as caracterfsticas do contrato, bem como os direitos ¢ deveres
cmanados do mesmo; para tanto, haverd a necessidade de estudar a
marca sob uma nova o6tica.

6 CONCLUSAO

A licenga tradicional de marca e a prdpria fungdo distintiva desse
sinal, considerada como funcd@o juridica ou fung¢do primordial, ndo
conseguem se ajustar as novas modalidades de exploracdo desse sinal,
trazidas pelos novos modelos de marketing e publicidade de
exploragdo e divulgac¢ao de marca.

O merchandising. de marca ndo somente ¢ uma nova forma de
exploragdo da marca, mas também cria um novo conceito de
licenciamento, ou seja, o licenciamento do valor sugestivo adquirido
por uma determinada marca no mercado.

As empresas utilizam essa modalidade - merchandising - para
gerar um determinado e desejado brand equity em seus produtos e
marcas de forma rapida; portanto, buscam regularizar o uso por meios
de contratos que afastam um parasitismo indesejado. Assim, essa
ferramenta de marketing é capaz de modificar as relagdes juridicas,
criando uma nova modalidade de licenga de marca até hoje pouco
estudada em nossa doutrina e nada amparada no ordenamento juridico
marcério.

Portanto, entendemos que é 0 momento para que sejam revistas as
normas de licenciamento de marca no Brasil, incluindo pardmetros
juridicos para o licenciamento de marca por merchandising, a fim de
gue os empresdrios que optem por tal tipo de licenga possam
regularmente se valer das mesmas prerrogativas juridicas da licenga
de marca tradicional, quais sejam: ter seus contratos averbados no
INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para que possam
fazer remessas de royalties, e ter dedugdo fiscal de impostos
incidentes,

Revista de Ciéncias Juridicas - UEM, v.7 n.1, janJjun. 2009

Digitalizado com CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

