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Marcas Tridimensionais?

Além da forma tridimensional, as marcas'podem ser registradas
nas seguintes apresentacoes: nominativa, mista e figurativa.

registro de marcas tridimensio-
Onais (3D) passou a ser admitido

em nosso Pais em maio de 1997 %,
com a entrada em vigor da atual Lei da
Propriedade Industrial n® 9.279/96 (LPI).
Contudo, apesar de ja terem se passado
22 anos, ainda ndo sdo muitos os pedidos
de registro para marcas 3D que conse-
guiram alcar a condicido de registro. Dai
a duvida: sera que o INPI tem sido rigo-
roso demais em suas analises ou sera que
a finalidade dessa protecdo ainda nao foi
bem compreendida pelo mercado? E o
que veremos no decorrer deste artigo.

Inicialmente, é preciso mencionar que,
além da forma tridimensional, as marcas

podem ser registradas nas seguintes apre-
sentacdes: nominativa, mista e figurativa.
As nominativas sdo aquelas que se apre-
sentam em letras de férma, sem qualquer
estilizacdo. As mistas sdo as que possuem
uma grafia estilizada e/ou sdo acompa-
nhadas de desenhos ou de figuras.

Por seu turno, as figurativas, como o
proprio nome indica, sdo aquelas cons-
tituidas apenas por figuras. Especifica-
mente sobre esta ultima forma, é impor-
tante esclarecer que marcas formadas
por uma Unica letra ou por um algarismo
isolado (0 a 9) sdo consideradas “figura-
tivas” para fins de registro®. Por ultimo,
as marcas tridimensionais sdo aquelas

constituidas por qualquer forma plasti-
ca de objeto que seja distintiva, i.e., que
seja capaz de se distinguir das demais;
que nao seja necessaria nem comumen-
te utilizada em seu segmento de merca-
do, nem esteja essencialmente atrelada
a uma funcio técnica®.

De modo ailustrar esses conceitos, esco-
Ihemos as marcas O BOTICARIO?, DOVE®
e CIALIS®, pois elas possuem registro
para cada uma das quatro formas de
apresentacao:

Nominativas: O BOTICARIO DOVE CIALIS
Mistas: @)tl(:é rfno @Ol/e Q
¥ Cialis’
Figurativas: "
9
Tridimensionais: ; %
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Quadro 1
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Tendo assim exemplificado quais sdo as
quatro formas de apresentacdo passiveis
de registro como marca no Brasil, pode-
mos retornar a pergunta apresentada ini-
cialmente: serd que o INPI tem sido rigo-
roso demais em suas analises ou serd que
a finalidade dessa protecao ainda nao foi
bem compreendida pelo mercado?

Na realidade, a grande maioria das mar-
cas que reivindica protecdo para a forma
3D tem por objetivo proteger o layout do
produto ou da embalagem, e néo sua for-
ma tridimensional. Com efeito, por meio
de uma breve pesquisa na base de dados
do INPI e também em duas bases de da-
dos comerciais’, foi possivel verificar que
existem diversos pedidos de registro para
marcas 3D constituidos por formas de
produtos e de embalagens absolutamente
comuns em seus respectivos segmentos,
mas com reivindicacdo para protecdo de
cores (isoladas ou combinadas), bem como
de nomes, frases e/ou desenhos®. A es-
querda, ha quatro exemplos de marcas de-
positadas na forma 3D, cujos pedidos de
registro se encaixam nessa descricado e ja
foram indeferidos pelo INPI (ver quadro 1).

Ora, se o objetivo da marca 3D é prote-
ger a forma distintiva de um produto ou
de uma embalagem, caixas quadradas ou
retangulares, frascos cilindricos, latas re-
dondas ou formas comuns de comprimi-
dos nao poderiam mesmo ser objeto de
protecao tridimensional.

Isso porque a concessdo de um registro
para uma marca 3D confere ao respectivo
titular o direito ao uso exclusivo daquela
forma plastica especifica, em todo o ter-
ritério nacional, e, consequentemente,
o direito de impedir terceiros de usar a
mesma forma para identificar produtos
idénticos, semelhantes ou afins. Por esse
motivo é que ndo se encontram no mer-
cado perfumes em frascos com a forma
igual aos d'O Boticario, sabonetes de
outras empresas com a forma do DOVE,
nem comprimidos com a forma do CIA-
LIS, pois elas sdo de uso exclusivo de seus
respectivos titulares, ja que estao devida-
mente registradas como marcas 3D.

Assim sendo, o INPI ndo poderia mesmo
ter concedido registro para formas co-
muns e de uso necessario, como as qua-
tro formas ilustradas a esquerda. Afinal, o
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propdsito da marca 3D nao é a protecao
de layouts ou de identidades visuais de
embalagens - ainda que possuam uma
combinacdo de cores distintiva. Justa-
mente por esse motivo, o pedido de re-
gistro para a lata redonda do produto MI-
NANCORA (que é uma forma comumente
usada na industria cosmética) foi indefe-
rido pelo INPI. Entretanto, os registros
para a marca nas formas mistas, abaixo
ilustradas, as quais asseguram a protecao
do layout da embalagem do produto, in-
cluindo a combinacao de cores, desenhos
e a propria marca MINANCORA nelas
constante, foram regularmente concedi-
dos pelo Instituto (ver quadro 2).

Quadro 2

Registro n® 824961889
Apresentacio: Mista

Classe: NCL(8) 05
Concessdo:15/05/2007
Titular: Minancora & Cia Ltda

Registro n® 911353399
Apresentacao: Mista

Classe: NCL(10) 05
Concessdo:19/06/2018
Titular: Minancora & Cia Ltda




Por fim, vale mencionar que estao igual-
mente excluidas da protecao tridimensio-
nal as formas que nao forem “plasticas”,
ou seja, formas fisicas que ndo sejam
minimamente firmes e estaveis, como as
pastosas, por exemplo, ou qualquer outra
de facil deformacdo. Além dessas, as for-
mas que ndo podem ser “dissociadas do
efeito técnico’, i.e., aquelas que exercem
uma funcdo técnica, imprescindivel ao
funcionamento do objeto, também nao
podem ser registradas.

Sobre essas proibicdes, a seguir estao trés
exemplos de formas que tiveram seus pe-
didos de registro como marca 3D indefe-
ridos pelo INPI. A primeira, & esquerda,
é irregistravel pelo fato de o objeto nédo
possuir formato estavel, apresentando
consisténcia pastosa e extremamente
maleavel™. Por seu turno, a forma do cen-
tro ndo pode ser registrada como marca
3D, pois o bico borrifador é essencial ao
funcionamento do produto. Ja o frasco
a direita, além de sua forma ndo possuir
qualquer distintividade, o copinho que
cobre a tampa é comumente utilizado
por diversas empresas no segmento far-
macéutico. Portanto, todas as trés formas
sdo irregistrdveis como marca 3D, com
base na proibicdo contida no citado art.
124, XXI, da LPI (ver quadro 3).

Quadro 3

Como se verifica, se a forma plastica do
produto ou da embalagem que se visa pro-
teger como marca ndo é distintiva, mas seu
layout e/ou sua combinacdo de cores sim, a
protecdo adequada sera sob as formas mis-
ta e/ou figurativa. Apenas para as formas
plasticas que sejam distintivas, fujam do
lugar comum e que ndo sejam determina-
das por qualquer func¢éo técnica, a protecdo
como marca 3D deve ser solicitada.

Parece complicado e, de certa forma (sem
qualquer trocadilho), realmente é! Justa-
mente por isso, a atencdo com o depésito
dessas marcas deve ser dobrada, tanto
para ndo desperdicar tempo e dinheiro
dos requerentes, mas, principalmente,
para nao utilizar, desnecessariamente, o
precioso tempo dos Examinadores com
analises de marcas simplesmente irregis-
traveis na forma da lei. @

Notas:

1 O Codigo da Propriedade Industrial (Lei n°
5.772/71), que vigorou até 1997, previa ex-
pressamente, no inciso 7, do art. 65, que “for-
mato e envoltério de produto ou mercadoria”
nao eram registraveis como marca. Ja a atual
Lei da Propriedade Industrial n°® 9.279/96 (LPI)
proibe apenas o registro como marca “[d]a for-
ma necessaria, comum ou vulgar do produto
ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela
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que ndo possa ser dissociada de efeito técni-
co” (art. 124, XXI).

2 De acordo com a proibicdo constante no art.
124, VI, da LPI, pois a ninguém pode ser dado
o direito ao uso exclusivo de uma letra ou de
um algarismo, isoladamente, mas tdo somente
a estilizacao a eles aplicada.

3 Fonte: http:/manualdemarcas.inpi.gov.br/
projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_
marca.

4 Titular: Botica Comercial Farmacéutica Ltda
5 Titular: Unilever N.V.

6 Titular: Eli Lilly and Company .

7 LDSoft (https:/Idsoft.com.br) e HC Office
(https:/hcoffice.com.br).

8 N.B.As imagens das marcas tridimensionais
obtidas das citadas bases de dados foram
restauradas por um Designer Industrial espe-
cializado, de modo que pudessem alcancar a
resolucdo necessaria para a sua publicacdo em
veiculo impresso, mas sem que tenha havido
qualquer alteracao perceptivel na forma origi-
nal das marcas tal como submetidas a registro.
9 Pedido de Registro n°® 824048040 - indefe-
rido e arquivado.

10 Pedido de Registro n°904736890 - inde-
ferido em 2016, sem interposicao de recurso
11 Pedido de Registro n°824504569- indefe-
rido e arquivado.

12 Pedido de Registro n°822548070 - decisao
de indeferimento mantida em grau de recurso
13 Exemplo semelhante (do mesmo titular) ao
constante do Manual de Marcas do INPI. Dis-
ponivel em:http:/manualdemarcas.inpi.gov.br/
projects/manual/wiki/513_Analise_de_pe-
didos_de_marca_tridimensional Acesso em
07.11.2019.

14 Solucgbes técnicas e melhorias funcionais
sdo protegiveis por meio de patentes de in-
vencao e de modelo de utilidade, desde que
atendam aos requisitos previstos na LPI, mas
jamais por marcas.

15 Pedido de Registro n® 821388924 - indefe-
rido e arquivado.

16 Pedido de Registro n°822204649- decisao
de indeferimento mantida em grau de recurso.
17 Pedido de Registro n°828676186- decisao
de indeferimento mantida em grau de recurso.
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