
ris Editora 
friSo com. br 

'es 

Imeida 

Iva Almeida 


:ditorial-
'ce Greclí Lúcio Antônio Chamon Junior 
~. PIado Luigi Bonizzato
_Pompeu Luis Carlos Alcoforado
ladino Luiz Henrique Sormani Barbugiani
lha de ÁVI Manoel Messias Peixinho 
11 de Golfredo Marcellus Polastri Lima 
I5Pm Marcelo Ribeiro Uchôa 
=emandes Márcio Ricardo Staffen 
?nçalves Junior Marco Aurélio Bezerra de Melo 
SSouto Ricardo Lodi Ribeiro 
UmaAss Roberto C Vale Ferreira 
les de AfmeIdáJ r. Salah Hassan Khaled Jr. 
~tedauar Sérgio André Rocha 


Veronese 
 Sidney Guerra 
la I: sm da C/Jnha Victor Gameiro Drummond 

ena Villefl Souto (in rnemoriam) 

IS1JtJvt 

Galo de Oliveira Lima 

Ftancisco de Assis M. Tavares 

RicaldoMáximo Gomes Ferraz 


i1~G~(âi~tP1YtJlgaçãO) 

sergio Ricart!(l~e Souza 


sergiÓ@lllm~nju~s.com .b( 

Selo HoriZoOte ~ MG 

TiH,>(31r92~6-1764 


Sarna CatariQ1i(OivuJgaçãot 

CristianóAlfama Mabilia . 


CriStiano@IUmenjuris.com.br 

.FlorianóPôÚ$ - se 


(48)9981-9353 

Leandro Moreira Valente Barbas 


f"J

MARCASNAO 

TRADICIONAIS 


• 

A Propriedade Intelectual dos Novos Tipos de Sinais 

EDITORA LUMEN JURIS 


RIO DE JANEIRO 


20I6 


STJ00103465 



Copyright © 2016 by Leandro Moreira Valente Barbas 

Categoria: Propriedade Intelectual 

PRODUÇÃO EDITORIAL 

Livraria e Editora Lumen Juri! Ltda. 

Diagramação: Bianca Callado'­

A LIVRARIA E EDITORA LUMEN JURIS LTDA. 

não se responsabiliza pelas opiniões 

emitidas nesta obra por seu Autor. 


Éproibida a reprodução total ou parcial, por qualquer 

meio ou processo, inclusive quanto às características 


gráficas e/ou editoriais. A violação de direitos autorais 

constitui crime (Código Penal, art. 184 e §§, e Lei nQ 6.895, 


de 17/12/1980), sujeitando-se a busca e apreensão e 

indenizações diversas (Lei nQ 9.610/98). 


Todos os direitos desta edição reservados à 

Livraria e Editora Lumen Juris Ltda. 


Impresso no Brasil 

Printed in Brazil 

CIP-BRASIL CATALOGAÇÃO-NA-FONTE 

Barbas, Leandro Moreira Valente 
Marcas Não Tradicionais: A propriedade intelectual dos novos tipos de 

sinais. / Leandro Moreira Valente Barbas. - 1. ed. Rio deJaneiro : 
Lumen Juris, 2016. 

308 p. :il ; 23 cm. 

Bibliografia: p. 267-282. 

ISBN: 978-85-8440-710-1 

1. Direito Comercial Direito AutoraL 2. Propriedade Intelectual­
Marcas. 3. Direitos Intelectuais - Propriedade industrialI. Título. 

CDD 342.27 

STJ00103465 



'res, por figuras holográficas, marcas de 
ltivas, sonoras e tácteis. 


lcas complexas ao perguntar, por exem­

;istro para esses sinais distintivos. Tam­

asileira teita pelo INPI, que não aceita 

possam ser incluídas na categoria de 

io marcárias acima citadas como "mar­
forma individualizada pelo autor que 

ificuldades de se proteger cada uma e, 
::eitem esse tipo de apresentação, traz 
Exemplos, aliás, é o que não falta na 

lento e deixando o texto bastante prá­
Irta a propor soluções para que a essas 
~la legislação brasileira. 

qual o autor obteve o título de Mestre 
~ e no qual demonstrou sua grande ca­
, o tema está bem dividido e a leitura é 
mlta por temas de interesse. 

;0, fruto de pesquisa séria e rigorosa, 
:ionais, sempre mencionada - mas não 
lra e fácil para todos os interessados na 
a doutrina marcária que tem evoluído 

?abbri Moro 
)ireito pela PUC/SP 

liversity - Nova Iorque - EUA 

111 cursos de Graduação, Extensão e 
e stricto sensu. 

Sumário 


Apresentação.............................................................................................. IX 


Prefácio ....................................................................................................... XIII 


Introdução.................................................................................................. 1 

PARTE 1 
QUESTÕES GERAIS E PRELIMINARES SOBRE 

MARCAS NÃO TRADICIONAIS 

Capítulo 1. Introdução às Marcas Não Tradicionais............. ...... ........... 9 
1.1. O que é marca não tradicional? ........ ............ ...... ................... ............ 9 
1.2. Estamos mesmo falando de marcas? .................................................. 11 
1.3. As marcas não tradicionais são algo recente? Ou: o que 
queremos dizer com "novos tipos de sinais"? ............................................ 14 
IA. As marcas não tradicionais e a quebra do 
paradigma ontológico............................................................................... 16 
1.5. NOluenclaturas................................................................................... 21 

1.5.1. Nomenclatura verificada em outros idiomas ................................ 23 
A) Inglês ..... .... ....... ... ........ .......... ........ ........ .......... ...... ........... ............ 24 
B) Francês. .................. ........ .......... .......... ...... ......... ......... ........... ........ 25 
C) Espanhol....................................................................................... 26 
D) Italiano ......................................................................................... 27 

1.5.2. Confundibilidade da nomenclatura ............................................. 27 
1.6. Tendência internacional de abertura às marcas não 
tradicionais. O atraso brasileiro................................................................ 28 

Capítulo 2. A Proteção às Marcas Não Tradicionais é 
Mesmo Necessária? ... .......... ......... ..... .... ......... .................................... ...... 35 

2.1. O argumento da sobreposição............................................................ 37 
2.1.1. A questão da concorrência desleal............................................... 40 

2.2 O argumento da quantidade..... .......... ......... .......... .............. ............... 44 

xv 


STJ00103465 



2.3. O argumento da viabilidade .............................................................. 48 


Capítulo 3. A LPI já Admite o Registro de Marcas Não 

Tradicionais? O Posicionamento Brasileiro Evidenciado 

nos Documentos na SCT/OMPI .............................................................. 51 


3.1. O posicionamento de Faria Correa e as saídas atualmente 

adotadas em busca da proteção marcária ................................................. 51 


3.2. O posicionamento oficial do Brasil quanto à registrabilidade 

dos diversos sinais não tradicionais.......................................................... 58 


Capítulo 4. Breves e Simples Considerações sobre a Racionalidade 

Econômica das Marcas Não Tradicionais................................................ 63 


PARTE 2 

MARCAS NÃo TRADICIONAIS EM ESPÉCIE: SUAS PROBLEMÁTICAS 


ESPECÍFICAS E O EQUACIONAMENTO NOS DIFERENTES PAÍSES 


Capítulo 5. Problemática Jurídica Específica das Marcas 

Não Tradicionais em Geral....................................................................... 67 


5.1. Que tipo de sinal pode servir como marca não tradicional? .............. 68 


5.2. Representação gráfica e a defesa da concorrência ............................. 70 


5.3. A indispensável função da descrição da marca ................................. 76 


5.4 Distintividade e possibilidade de o sinal ser compreendido 

como marca ................................................................................................. 78 


5.5. Secondary meaning/acquired distinctiveness, ou: 

distintividade adquirida............................................................................ 81 


5.5.1. "Look-for ads": a publicidade direcionada à educação do 


público quanto à distintividade do elemento marcário não 


tradicional de determinado produto...................................................... 85 


5.6. Funcionalidade .................................................................................. 91 


5.6.1. Funcionalidade estética................................................................ 97 


5.7. Da importância do processo de registro na defesa da 

concorrência e do público consumidor.......... .................. ......................... 99 


5.7.1. Da importância específica da internet para um sistema 


de registro marcário não tradicional ..................................................... 103 


XVI 

STJ00103465 



i 

...................................................... 48 


ro de Marcas Não 

ileiro Evidenciado 


...................................................... 51 

e as saídas atualmente 


ria................................................. 51 

1quanto à registrabilidade 

...................................................... 58 


rações sobre a Racionalidade 

Lais................................................ 63 


'E 2 

EsPÉCIE: SUAS PROBLEMÁTICAS 

~NTO NOS DIFERENTES PAÍSES 

~cífica das Marcas 

..................................................... 
 67 

) marca não tradicional? .............. 68 


70
a concorrência ........................... .. 


76 

sinal ser compreendido 


........................................................ 78 

nctiveness, ou: 


..................................................... 81 

~recionada à educação do 

emento marcário não 


.................................................... 85 


.................................................... 91 


.................................................... 97 

stro na defesa da 


.................................................... 99 

ternet para um sistema 


................................................... 103 


ão da marca ................................ . 


5.8. Tipos de Marcas que não analisaremos nos capítulos seguintes, 

e os Inotivos para taIlto ............................................................................ 104 


Capítulo 6. Cores Isoladas..... ....... ...................... .... ............................ ...... 107 


Capítulo 7. Marcas em Movimento .......................................................... 127 

7.1. Conteúdo do sinal protegido: a marca em nlovimento é híbrida ....... 128 

7.2. Representação apropriada do 1110vimento.... .......................... ............ 132 

7.3. Movimentos feitos por produtos no curso de sua utilização ................ 145 


Capítulo 8. Hologramas ............................................................................. 151 

8.1. Função corriqueira dos hologramas. Interferências nas 

possibilidades de reconhecimento marcário ............................................. 153 

8.2 Hologramas contendo multiplicidade de imagens. 

Representação gráfica dos hologramas..................................................... 155 


Capítulo 9. Marcas Gestuais............... ............ ...................... .................... 163 


Capítulo 10. Marcas de Posição ................................................................ 171 

10.1. Um comentário breve sobre um caso muito conhecido: a marca 

de cor vermelha do solado dos sapatos Louboutin............... ............. ....... 179 


Capítulo 11. Marcas Luminosas ............................................................... 183 


Capítulo 12. Marcas Táteis, ou Hápticas ................................................. 193 


Capítulo 13. Marcas Sonoras ......... ........................................................... 207 

13.1. Diferentes formas de apresentação e 

estruturação dos sons ............................................................................... 209 

13.2. A distintividade dos sons 1: Distintividade intrínseca ........... ......... 213 

13.3. A distintividade dos sons 2: Zona cinzenta - os sons corriqueiros... 216 

13.4. A distintividade dos sons 3: os sons emitidos por produtos no 


curso de sua utilização. necessidade de distintividade adquirida para 

o reconhecimento marcário ................... .................................................. 218 

13.5. A distintividade dos sons 4: Sons funcionais nunca 

podem ser Ularca ....................................................................... ............... 220 

13.6. Representação dos sons ........... ........................................ ...... .......... 223 

13.7. Considerações finais acerca de marcas sonoras ................................ 228 


XVII 

STJ00103465 



Capítulo 14. Marcas Olfativas.................................................................. 231 

14.1 A distintividade dos cheiros 1: conceitos iniciais. 

Importância da função do aroma no âmbito do produto ou 

serviço para a distintividade ..................................................................... 233 

14.2. A distintividade dos cheiros 2: Funcionalidade. Ou: a 

possibilidade de um aroma ser marca depende do contexto 

de sua utilização .................... .................................... ......... ...................... 235 

14.3. A distintividade dos cheiros 3: o secondary meaning 

como exigência intransponível........ ........ ........ .......... ....... ......... ............... 244 


14.4. Representação gráfica, delimitação do conteúdo do sinal 

e os grandes desafios em marcas olfativas................................................ 245 


14.4.1. Representação gráfica de marcas olfativas. Delimitação 

do conteúdo do sinal marcário. ..... ....... ...... ........... ................... ............. 246 

14.4.2. Outros desafios inerentes às marcas olfativas ............................ 251 


Capítulo 15. Marcas Gustativas ................................................................ 255 


Considerações Finais................................................................................. 263 


Bibliografia.......................... .......... ............. ........ ..... ............. ............. ......... 267 


XVIII 


STJ00103465 




