O ARTIGO 124 DA LEI DA PROPRIEDADE IINDUSTRIAL E OS SINAIS NAO
REGISTRAVEIS

O artigo 124 da Lei 9.279/96 exemplifica o que nao pode ser registrado, alguns destes itens,
que integram esta lista de proibigdes quanto a registrabilidade, estao relacionados a valores morais
ou éticos, outros dizem respeito a confusdo perante o consumidor, hd também aqueles que a
doutrina denomina Res alii, que ¢ o uso de um signo pertencente a outra pessoa.
Cabe ainda, expor que ndo sao marcas passiveis de registro, as marcas com proibi¢ao absoluta que
sdo as gustativas, olfativas e aromaticas, também estdo excluidas da possibilidade do registro as
marcas enganosas, (ndo pode induzir falsa indicagdo quanto a sua origem, natureza, qualidade do
produto ou servico assinalado), e as que possuem um sistema de protecdo especial (OLIVEIRA,

2004).
Segue a discussao:
Expressao ou sinal de propaganda como marca:

O conceito de sinal ou expressao de propaganda anteriormente estava descrito no artigo 73
da Lei 5.772/71. Entende-se por expressdo ou sinal de propaganda toda legenda, antincio, reclame,
frase, palavra, combinacao de palavras, desenho, gravuras, originais e caracteristicos que se
destinem a emprego como meio de recomendar quaisquer atividades licitas, real¢ar qualidades de
produtos, mercadorias, ou servicos, ou a atrair a aten¢do dos consumidores ou usuarios
(BARBOSA, 2008, p. 36). Ressalta-se que sinal, desenho, simbolo sdo usados para identificagdo de
um produto ou servi¢o, mas como nao foram previstos na LPI, ndo sdo considerados como marcas.

O desenho da marca:

O mundo do design ¢ regido por normas legais que protegem o desenho da marca. Para que
nao exista confusao entre produtos o artigo 189 da Lei 9.279/96, prevé que, "De acordo com a tutela
penal toda reprodu¢do sem autorizagdo no todo ou em parte de marca ja registrada ¢ considerada
crime, mesmo que somente a imite ou a altere, pois esta induzindo o consumidor a confusao"
(Barbosa, 2008, p. 252).

A preocupacgdo com o desenho da marca visa permitir que as marcas atentem a moral e os
bons costumes, porque, "nao sdo admissiveis registros de desenhos de marcas, que incite 0 consumo
de toxicos, a pratica de atos libidinosos incompativeis com o estagio da moral" (Barbosa, 2008,
p.328).

Neste sentido determina o artigo 37, § 2° do CDC:

Art. 37. E proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.
§ 2° E abusiva, dentre outras a publicidade discriminatéria de qualquer natureza, a que incite a
violéncia, explore o medo ou a supersticdo, se aproveite da deficiéncia de julgamento e experiéncia
da crianga, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se
comportar de  forma prejudicial ou perigosa a sua saude ou  Sseguranga.

Da mesma forma, cabe ressaltar que sdo proibidas figuras erdticas que ultrapassem os
parametros usuais da sensibilidade do publico, como por exemplo, os que identifiquem atos de
sexo, felacdo, as que se assemelhem aos Orgdos genitais femininos e masculinos, como serdo
mostrados mais adiante, quando da descricdo do artigo 124 da LPI. Analisando-se o art. 124, ¢



possivel incluir os incisos em categorias relacionando com a indisponibilidade, distintividade e
liceidade.

(In)disponibilidade

A indisponibilidade ocorre quando a marca desejada ja esta apropriada por terceiro no INPI.
Por isso, o artigo 189 da Lei 9.279/96 define que: "comete crime contra registro de marca quem,
reproduz, sem autorizacao do titular, no todo ou em parte, marca ja registrada, ou imita-a de modo
que possa induzir confusdo; ou altera marca registrada de outrem ja aposta em produto colocado no
mercado". Tal artigo dispde que a marca nao pode ser utilizada por pessoas que nao sejam titulares
dos direitos marcarios. Outro fato, diz respeito ao direito de precedéncia, que ocorre quando ocorre
de terceiro pedir o registro de uma marca ja existente, porém, nao registrada no INPI, se o titular
usava a marca em colidéncia, neste pais a pelo menos seis meses, nao estando de ma f¢, detém este
a prioridade pelo uso e registro da marca, por esse caso o artigo 129, § 1 ° da Lei 9.279/96
estabelece que:

§ 1° Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou deposito, usava no Pais, ha pelo menos 6
(seis) meses, marca idéntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou servi¢o
idéntico, semelhante ou afim, terd direito de precedéncia ao registro.

Neste sentido segue a jurisprudéncia do magistrado gaucho:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACAO CAUTELAR. MARCA. PEDIDO DE
REGISTRO. DIREITO DE USO NAO EXCLUSIVO. SISTEMA ATRIBUTIVO. - Nio
havendo discussd@o a respeito da excegdo consubstanciada no direito de precedéncia
previsto no § 1.° do artigo 129 da Lei da Propriedade Industrial, aplica-se a regra geral,
segundo a qual a propriedade da marca sera adquirida diante de registro validamente
expedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, quando, a partir de entdo, ao
seu titular sera assegurada a prerrogativa de impedir terceiros de utilizarem sinais iguais ou
semelhantes para servigos do mesmo gé€nero. Seguimento negado. (Agravo de Instrumento
N° 70024309601, Décima Segunda Camara Civel, Tribunal de Justica do RS, Relator:
Dalvio Leite Dias Teixeira, Julgado em 19/05/2008)

Havendo colidéncia entre marca de produtos ou servigos da mesma classe, aquele que nao
pediu ao INPI o registro da marca para seu produto ou servigo, mas a utilizava pelo menos seis
meses, podera efetua-lo, desde que, nao tenha havido a ma-fé. Tal feito s6 podera ser arguido até o
registro da marca, depois de decorrido este prazo, o direito sobre a marca é do terceiro que a
registrou, ndo podendo mais ser anulado (BARBOSA, 2008).

O autor acima citado explica que a redacao do §1 do artigo 129, ndo previu 0 momento para
manifestar o direito de precedéncia, e por isso, a maioria dos doutrinadores entende que o melhor
momento para a precedéncia, mediante a falta de ordenamento legal, ocorre no momento da
apresentacao da oposi¢do, devendo para isso, comprovar o autor que ja requereu o registro da marca
em questao.

O artigo 124 da Lei 9.279/96, lista alguns dos sinais ndo registraveis quanto a
disponibilidade, a saber:

Quanto aos simbolos nacionais:

1 - brasdo, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, publicos,
nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designagado, figura ou imita¢do,



O Cddigo Penal caracterizou como infracao, em seu artigo 296, §1°, IIl, o uso indevido de
marca, logotipo, etc. e qualquer simbolo nacional, conferindo a eles crime de falsidade documental
com pena de reclusdo de até dois anos e multa.

Das marcas coletivas:

Marcas coletivas sdo aquelas que identificam uma comunidade de natureza privada ou
publica que possuam carater de distinguir produtos ou servicos de determinada localidade sendo
que esta vem revestida de um poder de garantia, afirmando sua qualidade e autenticidade, ja a

marcas de certificacdo servem para atestar a exceléncia na qualidade do produto oferecido
(SOARES, 1997).

Dualidade de marcas:

Pretende-se evitar a possibilidade de obter concessao ao registro de uma marca exatamente
igual, seja ela, nominativa, figurativa ou mista, quando se tratar do mesmo produto ou servigo.
Porém, quando modificados os elementos com a intencao de formar outra classe produto ou servico,
podera ser feito o registro da marca (SOARES, 1997). Exemplificando a Coca-Cola possui sua
marca empregada a diversos setores. Melhor explicando, a Coca-Cola bebidas tem uma
classificag¢do diferente da Coca-Cola chapelaria, o que exige do titular que tutele o direito da mesma
marca para produtos diferenciados.

Sobre sigla de entidade/6rgao publico (artigo 1V, 124):

1V - designag¢do ou sigla de entidade ou orgdao publico, quando ndo requerido o registro pela
propria entidade ou orgao publico (BRASIL, 2010, texto digital);

Exemplificando a marca DNER: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem identifica
um departamento do governo, que ¢ responsavel pela manutengdo, ampliagdo e fiscalizagdo das
estradas, por essa razdo ndo ¢ passivel de registro; a ndo ser que o depositante seja o governo.
Verifica-se, que este inciso protege todas as designagdes que se referirem aos orgdos federais,
estaduais e municipais e similares, assim como também aqueles que indiretamente prestam servigo
para o governo (SOARES, 1997).

Quanto ao nome do estabelecimento:

Os nomes comerciais ou titulos de estabelecimentos sdo objetos de resguardo na Lei da
Propriedade Industrial.

Segue abaixo decisdo jurisprudencial sobre a prote¢do ao nome comercial, conforme o art.
124,V da LPI:

DIREITO ADMINISTRATIVO E EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
COEXISTENCIA DA MARCA "SOL NATIVO" E O NOME COMERCIAL "SUL
NATIVO". DIREITO DE EXCLUSIVIDADE.

A Lei 9.279/96, ao consagrar no art. 124 que nao sao registraveis como marca reproducao ou
imitacdo de elemento caracteristico ou diferenciador de titulo de estabelecimento ou nome de
empresa de terceiros, suscetivel de causar confusdo ou associagdo com estes sinais distintivos,
confere a0 nome comercial e & marca o mesmo tratamento aplicavel a verifica¢do de conflito entre
marcas. (CERQUERIA, Jodao da Gama. Comentarios a lei da propriedade industrial e correlatos.
Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 123: art. 124, V);



O direito a exclusividade do nome decorre do principio da novidade, segundo o qual devem
ser evitados aqueles que possam determinar engano de terceiros, concorréncia desleal, ou confusdes
prejudiciais ao que j4 o usava por primeiro. Assim, foi deixada assentada a impossibilidade de se
manter o uso de expressdes analogas, quer pela semelhanca grafica ou fonética, quer pelo ramo de
atuacdo suscetivel de causar embaracgo, quer pelo interesse social de prote¢do ao consumidor ou,
ainda, para se evitar a concorréncia desleal (art. 2° da Lei 9.279/96);

Como a ré ja havia registrado, embora em junta comercial, a expressao 'Sul Nativo',
objetivando utilizd-la como signo externo distintivo, ndo poderia a autora, que exerce 0 mesmo
ramo de atividade, ter obtido o registro da expressao analoga 'Sol Nativo' junto ao INPI, porquanto
o registro na junta comercial confere ao seu titular o direito de exclusividade sobre a expressdo
adotada como nome comercial e o INPI ndo poderia sequer ter deferido o registro por vedagao legal

expressa Assim, deve ser preservado o nome comercial registrado anteriormente a marca
semelhante.

Ha que se observar o contido no art. 65, alinea 5, da Lei 5.772/71, vigente a época dos
registros, e reproduzido no art. 124, V, da Lei 9.279/96, segundo o qual ¢ vedado o registro como
marca de titulo de estabelecimento ou nome comercial.

A pretensao resta inviabilizada, porquanto o registro anterior, pela ré, na Junta Comercial do
Rio Grande do Sul, do nome comercial 'Sul Nativo' utilizado como signo distintivo externo e,
posteriormente, como marca, ¢ passivel para atribuir-lhe o uso em face da novidade e originalidade,
suficiente para afastar a pretensao de abstengdo de uso da expressao designativa da marca da autora.

Quanto ao nome civil ou assinatura (art. 124, XV):

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de familia ou patronimico e imagem de terceiros, salvo
com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores (BRASIL, 2010, texto digital).

Inobstante a vedacao legal é comum estilistas, artistas ou grandes esportistas requerem e
obterem sua assinatura como marca (SOARES, 1997). Como por exemplo, cita-se a marca
"Salvador Dali" que usa sua assinatura pessoal como logotipo de sua marca. Embora também
vetada a titulo de registro de marca, a imagem ¢ usual em alguns produtos que se utilizam da
imagem, pessoa ligada a empresa (SOARES,1997). Como no caso da marca QUAKER:

Do pseudonimo ou apelido notoriamente conhecidos:

Os pseudonimos sao segundo Soares (1997), um nome adotado por pessoa fisica, na maior
parte para esconder o proprio nome e que quando usualmente utilizado, acaba por substituir o0 nome
primitivo, cita-se como exemplo o "Carequinha" artista circense e o da Xuxa.

Sobre as obras literarias, artisticas ou cientificas: (art. 124, XVII);

XVII - obra literaria, artistica ou cientifica, assim como os titulos que estejam protegidos pelo
direito autoral e sejam suscetiveis de causar confusdo ou associagdo, salvo com consentimento do
autor ou titular (BRASIL, 2010, texto digital).

A indisponibilidade neste caso reside na protecdo dos autores de obras artisticas literarias ou
cientificas, impedindo de causar confusdo ou associagdo, salvo com consentimento do autor ou
titular;

Logo, ndo se podera atribuir a concessao do registro de uma marca, com o nome de "Sitio do Pica-



pau Amarelo", obra conhecida do autor Monteiro Lobato.

O referido inciso ¢ alvo de discussdes que envolvem o direito autoral, uma vez que, ao
contrario do que preve o artigo 8° da Lei 9.610/98 , se esta protegendo o nome de obras literarias ou
cinematograficas. Existem decisdes administrativas que deferiram a concessdo de marcas como
"Pica-pau" para o setor de materiais de constru¢ao (SOARES, 1997).

Dos nomes, prémios ou simbolos de eventos esportivos, artistico, cultural, social, politico,
econdmico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido:

Neste mesmo seguimento, também fica vedada a utilizagdo de nomes de prémios ou eventos
esportivos como marca de algum produto ou servico. Como por exemplo, o nome da taga da Copa
do Mundo, Jules Rimet, sendo assim, o nome Jules Rimet, jamais podera ser empregado para marca
de qualquer produto ou servigo.

Reproducio ou imitacio de marca alheia registrada (art. 124, XIX):

XIX - reprodugdo ou imitagdo, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia
registrada, para distinguir ou certificar produto ou servigo idéntico, semelhante ou afim, suscetivel
de causar confusdo ou associagdo com marca alheia (BRASIL, 2010, texto digital).

O texto do inciso XIX se refere ao que seria uma cépia total ou parcial de uma marca
anteriormente registrada, contudo, ocorrem situacdes em que € protocolado o pedido de deposito de
uma marca com caracteristicas nominativas ou figurativas idénticas para produto ou servigo do
mesmo ramo.

(In)distintividade

No capitulo anterior foi mencionado que a marca para ter a concessao do registro deve além
de estar disponivel, ser distintiva, apresentar novidade relativa, evidenciando a diferenca no simbolo
marcario que o diferencia das marcas dos concorrentes.

Ou seja, embora existam no mercado, produtos idénticos, o valor atribuido a ele, da-se pela
distintividade da marca que o coloca em uma posicao privilegiada perante o consumidor, como a
Coca-Cola, por exemplo, (BARBOSA, 2008).

Seguem-se os incisos do artigo 124 relacionados com a protecado a distintividade:

O sinal de carater genérico, necessario, comum, vulgar ou simplesmente descritivo: (art. 124
VI)

VI - sinal de carater genérico, necessario, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver
relagcdo com o produto ou servico a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma
caracteristica do produto ou servigo, quanto a natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e
época de producdo ou de prestacdo do servico, salvo quando revestidos de suficiente forma
distintiva (BRASIL, 2010, texto digital).

Tem-se pela expressao "vulgar" aquela palavra que por uso coloquial passou a identificar a
coisa em si. Como explica Oliveira citando Schimdt (2003, p.117).

[...] as expressdes de uso comum, genérico, vulgar ou necessario integram o vocabulo, sem
o qual ndo podem se entender e se fazer entender fazendo parte do patrimonio cultural do

pais, nos termos do artigo 216, 1 da CF [...]



Em razdo da especificacdo deste inciso ndo sdo proibidas de registros marcas que sejam
formadas por uma palavra genérica, fora do seu significado semantico, como por exemplo, Apple,
que significa "maga", para computadores (OLIVEIRA, 2003).

Do termo técnico:

XVIII - termo técnico usado na industria, na ciéncia e na arte, que tenha relagdo com o produto ou
servigo a distinguir (BRASIL, 2010, texto digital).

Os termos técnicos usados na indlstria, na ciéncia e na arte que servem para identificar
determinados procedimentos ndo podem ser registrados.

A utilizagdo constante por todos os que operam no ramo forma o vocdbulo de conhecimento
geral e em razdo desse fato, desde que tenha relagdo com o produto, mercadoria ou servigo a
distinguir, ndo poderd mesmo ser suscetivel de registro como marca (SOARES, 1997, p. 200).

Porém, mesmo a previsao legal a proibicdo do uso dos termos técnicos para o emprego de
marcas, algumas marcas conseguiram pleitear a direito a concessdo ao registro da marca utilizando
termos técnicos, como por exemplo, a empresa de consultoria "lon".

Quanto ao sinal ou expressao de propaganda o artigo 124, VII, prevé:

VI - sinal ou expressio empregada apenas como meio de  propaganda
(BRASIL, 2010, texto digital).

Nao podem ser monopolizadas as frases publicitarias, pois ndo sdo marcas, mas recursos
publicitarios, justificadamente por usarem palavras de uso comum e vulgar (OLIVEIRA, 2003).

Do desenho Industrial:

XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro (BRASIL, 2010,
texto digital).

Conforme o INPI, o registro de desenho industrial ¢ um titulo de propriedade temporaria
sobre um Desenho Industrial, outorgado pelo Estado aos autores ou outras pessoas fisicas ou
juridicas criadores do objeto. O titular tem o direito de excluir terceiros, durante o prazo de vigéncia
do registro, sem sua prévia autorizagcdo, aquilo que lhe confere a tutela jurisdicional quanto a
fabricacdo, comercializagdo, importagdo, uso, venda etc. Devem ser observados concomitantes a
este preceito o artigo 100, I e IT da LPI.

O supracitado inciso revela que foram vedados a possibilidade do registro de marcas toda a
forma plastica que pode servir de tipo de fabricagdo de um produto industrial e toda a disposi¢ao ou
conjunto novo de linhas e cores que com fim industrial ou comercial, possa ser aplicado a
ornamentacao de um produto. [...] (SOARES, 1997, p. 202).

Conforme o texto jurisprudencial a seguir:

EMENTA: APELACAO CIVEL. ACAO DE INDENIZACAO.
CONTRAFACAO.DESENHO INDUSTRIAL. 1. Nao basta mera alegagdo para o
deferimento de gratuidade e a ré sequer comprovou estar inativa. 2. A sandalia produzida
pela ré guarda grande semelhanca com a patenteada em favor da autora, restando
configurada a contrafacdo, com existéncia de dano passivel de indenizag@o. Valor arbitrado



segundo as circunstancias do caso concreto. Apelo da autora provido e da ré prejudicado
(Apelagdo Civel N° 70024055501, Décima Quinta Camara Civel, Tribunal de Justica do
RS, Relator: Paulo Roberto Felix, Julgado em 24/06/2009).

Assim, pode um criador de algum produto, com fins comerciais, por no mercado
consumerista objeto, cujo sua forma fere os preceitos estabelecidos pelo ordenamento vigente.

Dos sinais conhecidos pela sua atividade:

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente
ndo poderia desconhecer em razdo de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em
territorio nacional ou em pais com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade
de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou servigo idéntico, semelhante ou afim,
suscetivel de causar confusdo ou associagdo com aquela marca alheia (BRASIL, texto digital).

O dispositivo possui o condao de evitar que terceiros facam uso de marcas conceituadas
notdrias e ou de alto renome.

Liceidade

A marca, para obter seu registro, deve estar revestida de carater licito, o que significa que o
sinal adotado para representar uma marca ndo seja escandaloso, nem contrario a moral ou aos bons
costumes, nem contrario a ordem publica ou proibido por lei (MORO, 2003).

Portanto, para haver a possibilidade do registro da marca, esta ndo depende do desejo do seu
criador, mas do tipo de sinal que ¢ usado

Cunho Oficial:

XI - reprodugdo ou imitagdo de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrao de
qualquer género ou natureza (BRASIL, 2010, texto digital).

As proibi¢des quanto a reprodugdo estdo divididas em trés categorias: total, parcial ou com
acréscimo; diz-se reproducdo total quando cdpia for fiel, a parcial insurge quando alguns dos
elementos do cunho oficial estdo presentes e com acréscimo ¢ quando além de for copia fiel,
também contém elementos a mais do que o original (SOARES, 1997).

Dos titulos e apoélices publicos e da moeda nacional (art. 124, XIV):

X1V - reprodug¢do ou imitagdo de titulo, apolice, moeda e cédula da Unido, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territorios, dos Municipios, ou de pais (BRASIL, 2010, texto digital).

Fixa a Constituicdo, em seu artigo 164, que somente o Banco Central possui autorizagao
para emitir moedas e cédulas da Unido. Logo, € crime a reproducao ou imitacao de quaisquer itens
mencionados acima, incorrendo-se em pratica penal elencados no Cdodigo Penal, os crimes contra fé
publica, qual seja o da moeda falsa disposto no artigo 289:

Art. 289 - Falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metdlica ou papel-moeda de curso legal
no pais ou no estrangeiro (BRASIL, 2010, texto digital).

Também ¢ suscetivel de infracdo penal aquele que for reproduzir ou imitar os titulos e outros
papéis publicos conforme elencados nos artigos 293 e 294 do CP, pois a Constitui¢ao preceitua de
quem ¢ a competéncia sobre os titulos e outros documentos publicos, conforme os artigos 163, IV e



164, § 2° que traz a seguinte redacao:

Art. 163. Lei complementar dispora sobre:

1V - emissdo e resgate de titulos da divida publica;

Art. 164. A competéncia da Unido para emitir moeda serd exercida exclusivamente pelo banco
central.

§ 2°- 0 banco central poderda comprar e vender titulos de emissdo do Tesouro Nacional, com o
objetivo de regular a oferta de moeda ou a

taxa de juros (BRASIL, 2010, texto digital)

Em relacio aos sinais atentatorios aos bons costumes prevé o art. 124, I1I da Lei 9.279/97:
Da moral e aos bons costumes:

11l - expressdo, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrdario a moral e aos bons costumes ou
que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciéncia, crenga, culto
religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneragdo (BRASIL, 2010, texto digital)

A protegdo conferida a qualquer um dos itens citados no inciso terceiro da LPI ¢ tao
relevante, que o legislador ndo se contentou em observa-las na lei 90.279/96 e também elencou no
Cddigo Penal em seu artigo 234:

Art. 234 - Fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda, para fim de comércio, de
distribuicdo ou de exposi¢do publica, escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto
obsceno:

Portando, hd de se atentar para a publicidade que possua carater dualistico, que levem o
consumidor a identificar atos, ou desenhos que ultrapassem os padrdes €ticos morais socialmente
aceitos.

Quanto a indicacdo geografica:

IX - indicacdo geogrdfica, sua imitagcdo suscetivel de causar confusdo ou sinal que possa
falsamente induzir indicagcdo geogrdfica (BRASIL, 2010, texto digital).

Com esta especificacdo o legislador procurou proteger o consumidor quanto a origem de
fabricacdo do produto pretendido. Veda-se neste inciso a utilizacdo por quem ndo seja produtor
estabelecido no local, portanto, frente a isto, protegido também estd os produtores e fabricantes
originarios do local.

Para tanto serd necessario conceituar o que ¢ indicacdo geografica, qual seja, a "indicagdo de
procedéncia" ou a "denominagdo de origem", definidos da seguinte forma: Indicacdo de
procedéncia ocorre quando o nome geografico de pais, cidade, similares ¢ conhecido como centro
de extracdo, producao ou fabricacdo de um produto ou de servico; "denominacao de origem" nome
geografico de pais, cidade, etc., que se tornou conhecido pelas qualidades ou caracteristicas do
produto (que somente sdo possiveis exclusiva ou essencialmente ao meio geografico). Esses
conceitos encontram-se estabelecidos nos 177 e 178 da Lei 9.279/96.

Da origem de Procedéncia:

X - sinal que induza a falsa indica¢do quanto a origem, procedéncia, natureza, qualidade ou
utilidade do produto ou servigo a que a marca se destina (BRASIL, 2010, texto digital).



Nos dizeres se Souza (1997) o que se proibe por tal preceito € o registro do sinal que induza
falsa indicagdo. Ressalta-se que mesmo que uma marca tendo sua origem em outro pais, como por
exemplo, a Regido dos Vinhos Verdes, que tem sua origem em Portugal, existe o registro do produto
também no Brasil, ndo sendo mais possivel terceiro utilizar-se da marca com outra indica¢ao de
origem.

A jurisprudéncia do magistrado gaticho vem ao encontro deste preceito reafirmar a
protetividade da marca quanto a sua indica¢do de procedéncia:

EMENTA: CONCORRENCIA DESLEAL. NELA NAO INCIDE APENAS QUEM SE
UTILIZA DE MARCA ALHEIA REGISTRADA OU REGISTRAVEL, MAS TAMBEM
QUEM APOE AO PRODUTO INDICATIVO ALFABETICO AMPLAMENTE
CONHECIDO NO MERCADO, DURANTE MUITOS ANOS, COMO DE USO
HABITUAL E EXCLUSIVO DE OUTREM QUE NAO O FABRICANTE DESSE
PRODUTO. ESSA CIRCUNSTANCIA ALIADA AO FATO DE, TAMBEM DURANTE
DECADAS, HAVER SIDO A EMPRESA EM QUESTAO REVENDEDORA DO
PRODUTO SIMILAR ONDE SE EMPREGAVA AQUELE INDICATIVO, E DE NAO
CONTER O PRODUTO DO OUTRO FABRICANTE, AO QUAL VEIO A SER ELE
APOSTO, SUFICIENTE E CLARA INDICACAO DA PROCEDENCIA, BASTA PARA
GERAR A POSSIBILIDADE DE CONFUSAO E EQUIVO- CO NA IDENTIFICACAO
DESSA PROCEDENCIA. EM SEDE CAUTELAR, PELO MENOS, TANTO BASTA
PARA A PROCEDENCIA DAS MEDIDAS DE PROTECAO AVIADAS PELO
POSSIVEL PREJUDICADO, RESERVADA PARA MAIS APROFUNDA- DA
DISCUSSAO E PROVA NA ACAO PRINCIPAL A EFETIVA OCORRENCIA DE
CONTRAFACAO. APELACAO PROVIDA (Apelagdo Civel N° 587049800, Sexta Camara
Civel, Tribunal de Justica do RS, Relator: Adroaldo Furtado Fabricio, Julgado em
08/03/1988).

No caso, foi possivel se buscar a tutela de direito quanto a indicacao de procedéncia, a fim
de que o produtor pudesse usufruir dos direitos protetivos.

De acordo com o artigo 124 da Lei 9.279/96 sao os sinais ndo registraveis quanto a constitui¢ao:
Letras, o artigo 124, o inciso II prevé:
1l - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

Na interpretacdo de Soares (1997), uma letra isolada ndo deve constituir direito exclusivo de
ninguém. Somente sera apta para fins registrais; a letra que vier acompanhada de um diferencial que
a identifique e caracterize; mesmo um conjunto de letras que ndo formam palavra alguma pode
assumir a identificagdo de uma marca. Quanto aos algarismos, representados por caracteres ou
sinais, s6 poderdo ser considerados marcas se estiverem acompanhados de alguma outra coisa que
identifique, ou quando caracterizados como dezena, centena, poderao ser registradas como marca.
Neste caso, como um conjunto de letras que formam uma marca podemos citar a "Google" e como
marcas formadas por um conjunto de nimeros tém a "775".

Datas:
Nao sao registraveis como marcas as datas, exceto se estas servirem como indicagdo de
tempo e lugar; Soares (1997) cita como exemplo a "Cinzano" que usa em seus rotulos casa fundada

em "1757"; a "Caracu", mencionada em sua cerveja, desde 1889.

Salienta-se que sdo registraveis como marcas datas incompletas, e as datas completas
quando revestidas de uma configuragdo fantasiosa.



Quanto as cores:
VIII - cores e suas denominagoes, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;

A cor isoladamente nao tem poder distintivo, portanto, ndo € passivel de registro, para ser
passivel de registro a cor deve estar associado a algum outro item capaz de identificé-lo.

Quanto a forma necessaria, comum ou vulgar:

XXI - a forma necessaria, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela
que ndo possa ser dissociada de efeito técnico (BRASIL, 2010, texto digital).

A proibigdo que se faz presente neste texto € em relagdo ao desenho industrial, sendo assim,
ndo se pode registrar uma forma necessaria ou desenho industrial que ja tenha seu registro em vigor,
salvo se, revestida de forte carater distintivo (OLIVEIRA, 2003).



