
“O capitalismo não pode funcionar em uma sociedade sem consumo, e é
impossível uma sociedade de consumo sem marcas.” (Steve Hilton)

- Informação prévia da origem do produto/serviço;
- Qualidade;
- Facilitam a escolha pelo consumidor;
- Estimulam a busca de qualidade pelo fornecedor;

MARCAS



TRIPS (DECRETO No 1.355, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1994):

Art. 15.1. Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e
serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá
constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes
próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem
como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas.
Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e
serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do
registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros
poderão exigir, como condição para registro, que os sinais sejam visualmente
perceptíveis.

Artigo 122 da LPI (Lei n. 9.279/96):

“São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente
perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.”



Possibilidade de registro de uma marca

- O TRIPs dá padrões mínimos de proteção (visivelmente percepitível);

- Visivelmente representados

MAIS CONSERVADOR INTERMEDIÁRIO MENOS CONSERVADOR 

Visivelmente perceptível

Brasil, Barbados, Dominica, 
República Dominicana,
Guatemala, México, Angola, Egito, 
Gâmbia, Libéria, Ruanda, São Tomé 
e
Príncipe, Suazilândia, Tanzânia, 
Butão, Brunei, Camboja, China,
Indonésia, Irã, Jordânia, Quirguistão, 
Filipinas, Qatar, República da Coréia,
Arábia Saudita, Sri Lanka, Síria, 
Vietnã, Islândia

Visivelmente representado

União Européia, Índia, Austrália, 
Suíça, Cingapura, Marrocos e Nova
Zelândia

Quaisquer sinais 

Estados Unidos

- Politica superprotetora da 
propriedade industrial. 

- Common Law 



MARCAS

TRADICIONAIS
NÃO 

TRADICIONAIS 



MARCAS 
TRADICIONAIS

NOMINATIVA FIGURATIVA MISTA



Razões de não registros de Marcas não tradicionais:

• Raridade dos sinais não‐visuais

• Possibilidade de sua proteção pelas leis de repressão à concorrência 
desleal

• as dificuldades técnicas que a proteção de sinais não‐visuais poderia 
causar aos países em desenvolvimento



MARCAS NÃO TRADICIONAIS 

Tridimensional 
Não 

visualmente 
perceptiveis

Gustativa Olfativa Tátil Sonora

Em 
movimento 

De posição Trade Dress Cores



MARCAS TRIDIMENSIONAIS 

INPI - A marca, quanto à sua forma de apresentação, pode ser nominativa,
figurativa, mista ou tridimensional

Marca tridimensional é o sinal constituído pela forma plástica distintiva do produto 
ou do seu acondicionamento ou da sua embalagem. 

Para ser registrável, a forma tridimensional distintiva de produto ou serviço deverá 
estar dissociada de efeito técnico. 

Artigo 124 – Não são registráveis como marca:

XXI – a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento,
ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico

XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro



MARCAS TRIDIMENSIONAIS 

Objeto da proteção - A distintividade de uma marca tridimensional
recai sobre a forma tridimensional que a constitui e não sobre a
aparência visual dos elementos a ela apostos.

Forma - Formas de embalagens e formas que consistem na própria
forma do produto

Formas não estáveis - não possibilidade de proteção



MARCAS TRIDIMENSIONAIS 



MARCAS TRIDIMENSIONAIS 

Pedido 821326791 (Colgate) – pedido indeferido, art. 124, XXI da LPI 

Pedido (Reebook) – pedido deferido



MARCAS TRIDIMENSIONAIS 

827783582 821333399, 821398377 831173335 820142719 820963712

Distintividade originária 



MARCAS TRIDIMENSIONAIS 

Distintividade pelo uso



TRADE DRESS

- Não existe proteção no Sistema brasileiro

Mecanismos de defesa

Art. 2° - A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu
interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico mediante: (...) do
País,efetuasse

V - repressão à concorrência desleal.

Art. 195 - Comete crime de concorrência desleal quem:

(...)

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de 
outrem



TRADE DRESS

- Embalagem de produto

- Conjunto de outras propriedades industriais (direitos autorais, marca 
tradicional, marca tridimensional, etc)



TRADE DRESS

1992 – primeiro caso de trade dress dos EUA



TRADE DRESS

Registro No. 818989505 na Classe 03 (produtos de limpeza)

Depositado 1995 / concessão 1998 – status ativa



As similitudes entre os produtos realmente existem, mas tal
circunstância é comumente vista no mercado já por alguns anos. (…)
Possivelmente, a autora um dia teve o direito de proteção de sua
embalagem, posto que além de líder de mercado, é também a pioneira.
No entanto, com o tempo, o mercado recebeu novos produtos que, aos
poucos, foram assimilando um mesmo tipo de embalagem sem
qualquer oposição da autora. Agora, depois de muitos anos e de um
mercado que já possui essa característica especial de similitude de seus
vários produtos, pretende resgatar aquele antigo direito ao seu trade
dress. Ele agora não existe mais em face da movimentação do mercado
e isso não pode ser imputado à Requerida” (4a V.Civ. De Goiânia, Proc.
2006.006.86005)



TRADE DRESS

Marca se torna referência/tendência de mercado – perda da
distintividade



TRADE DRESS

X





TRADE DRESS



Caso Brahma x Itaipava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

CONCORRÊNCIA PARASITÁRIA – COMERCIALIZAÇÃO DE CERVEJA COM APROVEITAMENTO DE CONCEITO
PUBLICITÁRIO UTILIZADO POR EMPRESA CONCORRENTE – DANO MATERIAL E DANO MORAL
CONFIGURADOS – Lançamento no mercado de cerveja em lata na cor vermelha para identificar e
diferenciar a marca, associando referida cor ao slogan da mesma marca. Dois meses após tal lançamento,
a ré-reconvinte apresentou ao mercado uma edição comemorativa do patrocínio, com latas na cor branca,
mudando posteriormente a embalagem do específico evento comemorativo para ostentar a cor vermelha,
obtendo com isto desvio de clientela em seu favor. Aproveitamento de estratégia publicitária de
concorrente. Configuração de concorrência parasitária. Campanha publicitária que demandou vultoso
investimento. Fenômeno conhecido na literatura americana como branding, que permite inserção
parasitária de produto em significativa parcela do mercado, com obtenção de altas margens de lucro.
Danos materiais e morais caracterizados. Provimento do segundo recurso e improvimento ao primeiro...”



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Para o ministro João Otávio de Noronha, é plenamente possível a
convivência de produtos comercializados por empresas diversas e
concorrentes que utilizam embalagem da mesma cor, já que não existe
direito exclusivo do uso de cores e suas denominações.

"Portanto, o fato não enseja a confusão entre as marcas Brahma e Itaipava,
sobretudo quando suficientemente conhecido e diferenciado o seu
principal e notório elemento distintivo: a denominação



Caso Vanish x Vantage

TJ/SP - 3ª Câmara de Direito Privado – Maioria-

Voto que prevaleceu “As cores e os prefixos, no caso “Van”, não são suscetíveis de registros, sem se olvidar,
ainda, da inegável tendência de mercado com relação às semelhanças de embalagens de diversos produtos
sem que isso acarrete violação a direito de um ou de outro”.

Voto vencido “É nítida a semelhança entre as embalagens dos produtos Vantage e Vanish, notadamente a cor
preponderante (rosa), o nome do produto e as disposições das embalagens, o que efetivamente pode causar
confusão entre os consumidores e desvio de clientela”

TRADE DRESS



Marcas de Posição 

BR 840117906 

US Reg. 77141789-

BR 815547480  

1990 – depósito 

2004 – concessão



Marcas de Posição 

Estados Unidos – Christian Louboutin x Yves SaintLaurent

A single‐color mark in the specific context of the fashion industry can
acquire secondary meaning and serve as a brand.

When Hollywood starlets cross red carpets and high fashion models
strut down runways, and heads turn and eyes drop to the celebrities’
feet, lacquered red outsoles on high‐heeled, black shoes flaunt a
glamorous statement that pops out at once



Marcas em movimento 

Registro No. 826006248, na Classe 09
Titular: Nokia Corporation



Marcas gestuais

820171921
817935487



Cores 
UNIÃO EUROPEIA

Motivos para indeferimento:

- Mero elemento decorativo (ex: carros)

- Cor natural dos produtos (ex: tintas)

- Cor descritiva ou funcional tecnicamente (ex: vermelho para hidrantes)

- Cor usual ou genérica (ex: amarelo para serviços postais)

- Cor representando uma característica particular dos produtos, como o sabor
(ex: rosa para sabor de morango)

- Combinação de cores comum no mercado (ex: vermelho e amarelo para
cervejas)



Cores

USA 2390667

França – 1122118 

(Decathlon)

USA 290190 – cor marrom

USA 4177892 – cor azul
2359351, 2416795, 2416794, 2184128

USA – cor de rosa
3165001, 2380742, 2380445, 2090588, 1439132



Cores 

In Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co., the U.S. Supreme Court held that color
alone may be protected as a trademark, “when that color has attained
‘secondary meaning’ and therefore identifies and distinguishes a particular
brand (and thus indicates its ‘source’).” The Court held color may not be
protected as a trademark when it is “functional”. There are two types of
functionality: “utilitarian” and “aesthetic.” A color is functional under the
utilitarian test if it is essential to the use or purpose of the product, or affects
the cost or quality of the product. A color is aesthetically functional if its
exclusive use “would put a competitor at a significant non-reputation-related
disadvantage”. If color “act(s) as a symbol that distinguishes a firm’s goods
and identifies their source, without serving any other significant function,” it
can be protected as a trademark…”

http://scholar.google.com/scholar_case?case=17905304466595211702&q=Qualitex+Co.+V.+Jacobson+Prods.+Co&hl=en&as_sdt=2,22&as_vis=1


Cores 

“(...) Não se pode negar a similitude entre os produtos
manufaturados pelas partes, principalmente em
relação ao uso combinado das cores, nomenclatura,
forma e conteúdo aromático. Certo é que, qualquer
conduta capaz de gerar confusão ao consumidor ou
desviar a sua atenção para o produto contrafeito, induz
à deslealdade comercial.”(Apelação Cível nº 127317-6,
4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Pernambuco, Relator Des. Eloy D’Almeida)



MARCAS NÃO VISIVELMENTE PERCEPTÍVEIS 

Algumas marcas não são visivelmente perceptíveis, mas são
visivelmente representadas.

União Europeia:

- Clara Precisa

- Inteligível Constante

- Objetiva

- Constante 

- Precisa



MARCAS NÃO VISIVELMENTE PERCEPTÍVEIS 

- Reprodução de sinais gráficos, estáticos e bidimensionais

- Descrição em palavras

- Notação musical em pentagrama e sonogramas

- Códigos internacionalmente reconhecidos (cores)

- Fórmula química (olfativas/gustativas)

- Série de fotogramas (em movimento / gestuais)

Outros meios (não gráficos)

- Amostra

- Arquivos eletrônicos



5 
sentidos 

Olfato Audição Visão Tato Paladar



Marcas olfativas 

US Reg. nº. 2560618
Produto: óleo para motor
Descrição: the mark is a scent mark having 

the scent of bubble gum
Status: Registro expirado em 2009

CTM Reg. nº. 428870
Produtos: bolas de tênis
Descrição: the smell of freshly cut grass

Status: Registro expirado em 2006



Marcas táteis 

Resolução da INTA (05.11.2006): “FICA RESOLVIDO que é a posição da
INTA que uma característica táctil propriamente definida que é
distintiva em relação ao produto ou serviço possa funcionar como uma
marca comercial ou marca de serviço e, portanto, em circunstâncias
apropriadas, deveriam ter o reconhecimento, proteção e registro de
marca.”



Marcas sonoras

Resolução da INTA (27.02.1997): “FICA RESOLVIDO que é a posição da INTA
que o som, que é conectado com um produto ou serviço pode, em
circunstâncias apropriadas, ser passível de reconhecimento marcário, proteção
e registro”.

1950 – US Reg. 523616 ‐ sequência de três notas da NBC

- Há menos de 100 registros no USPTO

- Pedido de registro para o ronco do motor da Harley‐Davidson foi indeferido



Marcas sonoras



Quais os limites para proibir que terceiro se utilize da sua marca?

Art. 132. O titular da marca não poderá: 

I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que
lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e
comercialização;

II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a
destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de
concorrência

III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si
ou por outrem com seu consentimento (...)

IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou
qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem
prejuízo para seu caráter distintivo



- Marcas em canções;

- Marcas em nome de livros e filmes;

- Publicidade comparativa;

Mecanismos de defesa de marcas

- Registráveis

- Não registráveis – concorrência desleal 





Obrigada
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