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PERSPECTIVAS TEORICAS E PRATICAS DA VALIDADE E EFICACIA DOS
ACORDOS DE CONVIVENCIA NO SISTEMA MARCARIO

THEORETICAL AND PRACTICAL PERSPECTIVES OF THE VALIDITY AND EFFICACY
OF COEXISTENCE AGREEMENTS UNDER THE TRADEMARK SYSTEM

José Carlos Vaz e Dias;’
Leonardo da Silva Sant’Anna;2

Renata Ribeiro Pereira.®

Resumo: Os acordos de coexisténcia de marcas sdo tipos de contratos comerciais que
objetivam promover a convivéncia entre marcas “conflitantes” de concorrentes, ndo obstante
a potencialidade de levarem consumidores a confusédo e erro no processo de selecéo e escolha
de produtos e servicos. Mesmo sendo um instrumento juridico eficaz para afastar conflitos
entre concorrentes e explicitar que as marcas em contenda ndo levam confusdes
consumeristas, a sua eficacia ndo € reconhecida unanimemente pela doutrina. Ela sofre
questionamentos também na Autarquia Federal investida dos poderes de exame e concessao
de registro de marcas, qual seja o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). O
presente artigo objetiva explicitar os conceitos e caracteristicas desse tipo contratual assim
como apresentar as vantagens praticas em sua utilizacdo e algumas controvérsias que
impedem o reconhecimento pacifico no territorio brasileiro.

Palavras-chave: Acordos de convivéncia. Contratos comerciais. Marcas. Direito da
propriedade industrial. Fundo de comércio.

Abstract: Coexistence agreements of trademarks are types of commercial contracts that aim
to promote the coexistence of “conflicting trademarks” of competitors, notwithstanding the
potentiality to lead consumers to confusion and error in the process of selection and choice of
products and services. Although it is an efficient legal instrument to prevent conflicts
between competitors and to evidence that the conflicting marks do not lead consumer
confusion, its efficacy is not unanimously recognized by the scholars. This type of agreement
is further questioned by the Federal Agency so-called Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI). This article aims to explain the concepts and characteristics of this type of
agreement as well as present the practical advantages in the use of it and some controversies
that hamper its pacific recognition in the Brazilian territory.
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1 INTRODUCAO

A consolidacdo de uma sociedade empresaria no mercado depende em grande parte da
imagem e da sua reputacao no exercicio empresarial, pois a reputacdo reflete a capacidade de
gerar negdcios e de atrair clientela. Alias, conforme explicitado por Fabio Ulhda (2007), o
sobrevalor dos bens integrantes de um estabelecimento comercial conquistado pelo sucesso do
empresario no mercado — também conhecido como reputacdo empresarial ou fundo de
comércio — ndo é ignorado pelo direito, pois assegura-se em varios momentos da atividade
empresarial a sua importancia patrimonial e como elemento catalizador da promoc¢do da
lucratividade e da empresa. Como exemplo, ressalta-se que a desapropriacdo de um imdvel
investido de um estabelecimento empresarial passa pela indenizacdo do proprietario do
imével comercial assim como do seu locatério face ao trabalho realizado pelo locatario na
promocdo do ponto comercial (COELHO, 2007, p.97-98). Os bens juridicos incorpdreos —
inclua-se ai o fundo de comercio ou a mais valia das atividades empresariais — também séo
relevados na apuracdo de haveres no processo de dissolucdo parcial ou total para definir o
patrimonio social (CAMPINHO, 2014, p. 234-239).

O renome empresarial é refletido, em larga escala, pelos sinais distintivos ou marcas*
que se utilizam para identificar os seus produtos e servicos no mercado. E ndo poderia ser
diferente, pois as marcas sdo “instrumentos naturais de guerra” no processo de conquista da
clientela. Elas servem para aproximar os produtos/servicos do empresario, estabelecem a
confianca do consumidor e fidelizacdo da clientela. Por consequéncia, agregam valor aos seus
ativos, quando bem trabalhadas no mercado®.

Por isso, as sociedades empresarias direcionam altos investimentos no

desenvolvimento das cria¢fes intelectuais, notadamente aqueles destinados ao publico

* Marcas sdo sinais aplicados “a produtos ou servigos, cujas fung¢des principais sdo identificar a origem e
distinguir produtos ou servigos de outros idénticos, semelhantes ou afins de origem diversa” (INPI, 2019).
Copetti (2008, p.34), assim as define: “marcas s3o sinais nominativos, figurativos, mistos ou tridimensionais,
destinados a identificar e distinguir produtos ou servicos de outros, de procedéncia diversa. Para que o sinal seja
uma marca € necessario que 0s requisitos da distintividade (ainda que relativa), da novidade e da licitude estejam
presentes”.

> Segundo dados da Organizag&o Mundial da Propriedade Intelectual (2015), os ativos intangiveis correspondem
a 2/3 do valor de uma empresa no mercado.
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consumidor e ao brand® de marcas. Mais ainda, a relevancia das marcas envolve a existé;lcia
de mecanismos legais que assegurem uma exploracédo direta aos seus titulares e lucratividade
assim como impedem os demais concorrentes de pegar “carona” na fama conquistada. Sob a
Optica econdmica, seria irracional investir na promoc¢édo de signos distintivos de produtos e
servicos se outros, ou concorrentes pudessem também utiliza-los no mercado (ELSMORE,
2008; LAWSEN; KJESERUD; ELSMORE, 2009). Sendo assim, o registro efetuado junto ao
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) garante a propriedade sobre uma marca e
assegura uma maior seguranca juridica ao seu titular.’

Vale lembrar que uma das funcBGes da marca é identificar a origem dos produtos e
servicos, além de ser uma ferramenta de controle de qualidade (COPETTI, 2010). Logo,
guando concorrentes utilizam o mesmo sinal em segmento idéntico ha o risco de confundir o
publico-alvo quanto a qualidade, composicdo, seguranca, dentre outros aspectos dos itens
negociados.

Depreende-se, portanto, o carater dual da marca, que por um lado protege o titular de
concorrentes desleais e por outro € ferramenta indispensavel para orientar o consumidor em
sua contratacdo no mercado (FIGUEIREDO, 2011).

De outra maneira, a convivéncia de marcas idénticas ou semelhantes em segmentos
sem afinidade mercadoldgica pode ser tolerada em decorréncia do principio da especialidade,
0 qual garante ao titular o uso exclusivo do sinal apenas em sua atividade precipua
(COPETT]I, op. cit.), visto que a distancia entre os mercados afasta a possibilidade de induzir
0 consumidor a erro.

Com relacédo a disponibilidade do sinal para registro, especialmente o aspecto fonético
e a grafia da marca, dado o nimero limitado de caracteres disponiveis, ndo é raro que dois ou
mais titulares busquem registrar signos semelhantes ou idénticos junto a entidade de registro
ou mesmo que uma marca conflite com outro intangivel correlato, como nome empresarial ou
de dominio (NANAYAKKARA, 2006). Ademais, o fendmeno da globalizagcdo leva o
fornecedor de produto ou servigo a buscar protecdo legal de seus sinais nos diferentes paises

em que pretende realizar negdcios.

® De acordo com o glossario da INTA (International Trademark Association) o termo “brand” refere-se “a
‘persona’ comercial de um determinado produto ou servigo, estabelecido por marketing e publicidade; com
frequéncia capturado por uma ou mais marcas” (INTA, 2018, traducdo nossa).

" A importancia das marcas vai além da protecdo conferida em face da concorréncia desleal, por relacionar-se a
forma de como o empresario transaciona e compete no mercado, que devem atender aos principios da lealdade
concorrencial e veracidade nas informagdes transmitidas ao publico consumidor principalmente quanto a origem
e caracteristicas dos produtos/servigos.
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Nesse contexto de potenciais conflitos, surgiram os acordos de convivéncia de marl:as,
que sdo negdcios juridicos celebrados entre empresarios que visam estabelecer regras comuns
de convivéncia de possiveis marcas conflitantes e resolver controvérsias fora do escopo de
analise do INPI. Esse tipo contratual e pratica empresarial iniciou-se nos paises europeus e
Estados Unidos como uma medida de prevencdo e solucdo de controvérsias. Posteriormente,
em vista do sucesso desses contratos comercial, eles passaram a ser utilizados pelos
empresarios brasileiros e incorporados a pratica empresarial local.®

Tais negocios juridicos sdo também conhecidos no Brasil como “acordos de
coexisténcia de marcas”, “cartas de consentimento” ou “expressdo de consentimento”
(FIGUEIREDO, 2011; SCHMIDT; SICHEL; PERALTA, 2014). Em esséncia, séo
considerados instrumentos contratuais mediante os quais titulares ou potenciais titulares de
direitos marcarios pactuam a coexisténcia de sinais idénticos ou semelhantes no mercado
(SELEME, 2012; HOLLANDA et al, 2014; BARBOSA, 2014). Nesse sentido, de acordo com
NANAYAKKARA (op. cit.):

Nos acordos de convivéncia de marca formalizados as partes envolvidas reconhecem
o direito matuo as suas respectivas marcas e acordam os termos segundo 0s quais
podem existir juntas no mercado. Tal coexisténcia pode estar baseada na diviséo de
territério que cada parte podera operar, ou na delimitacdo dos segmentos de uso,
relacionados aos produtos ou servigcos nos quais serdo utilizadas (p.2, traducdo
nossa).

Constata-se, portanto, que tais contratos podem versar sobre a divisdo de territorios
nos quais as partes podem realizar seus negocios, segmentos mercadologicos em que as
marcas poderdo ser utilizadas ou registradas, restricdes de uso no tempo e no espaco,
clausulas arbitrais e de foro e a registrabilidade dos sinais.

Com relacdo a registrabilidade, as partes acordam sobre o risco de confusdo ou
associagdo para os consumidores de seus produtos ou servigos, sendo este o ponto central das
controvérsias acerca do tema, ja que se discute em que medida a autonomia da vontade pode
se sobrepor ao interesse publico de protecdo ao consumidor, o qual podera ser lesado em
razdo da semelhanca ou identidade entre os sinais (SICHEL, 2011).

No Brasil, o INPI ja adotou diferentes posicionamentos sobre o assunto nas ultimas
duas décadas, variando da aceitagdo imediata dos acordos como excludente de proibicoes
relativas ao status atual de subsidio ao exame de mérito (INPI, 2012). Dessa forma, segundo

as diretrizes atuais de exame de marcas da autarquia:

® Dado o caréter privado desses acordos, é dificil precisar a data de inicio desta pratica no pais e no mundo.
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os documentos rotulados de ‘acordo de convivéncia’ ou ‘acordo de coexisténcia’ de
marcas servirdo apenas como elemento de subsidio ao exame do pedido de registro
da marca, sendo considerados elementos adicionais para a formacéo de conviccéo
quanto a registrabilidade do sinal. Ou seja, sera acolhido para que se possa avaliar se
tal documento €é suficientemente convincente em afastar a possibilidade de
associacdo ou confusdo do sinal em exame com a marca alheia anteriormente
registrada, além da eventual apresentacdo de manifestacdo do titular do direito
anterior nesse sentido, possibilitando que os sinais em cotejo possam conviver
naquele segmento de mercado assinalado (id., 2019).

Diante do posicionamento da Autarquia Federal, a doutrina vem abordando a questéo
de distintas formas. ldentificaram-se trés perspectivas a respeito do tema: a primeira é
contraria ao posicionamento atual do INPI, apoiando-se no principio da autonomia da vontade
e na argumentacao juridica segundo o qual a prote¢do ao consumidor é funcdo secundaria do
direito marcario; a segunda vai ao encontro das diretrizes atuais do Instituto, com fulcro nos
principios da primazia do interesse publico, da protecdo ao consumidor e da defesa da
concorréncia; e a terceira é favoravel a aceitacdo dos acordos somente quando ndo coloquem
em risco politicas pablicas como as de satde®.

Em vista da importancia dos acordos de coexisténcia para colocar fim as controvérsias
entre “possiveis” marcas conflitantes e por dar uma solugdo rapida e pratica (comercial) para
a resolucdo dos problemas, propdem-se no presente artigo académico definir e tracar as
caracteristicas essenciais dos acordos de coexisténcia face a legislacdo marcéria, especificada
na Lei Federal n°. 9.279, de 14 de maio de 1996, aqui referenciada como LPI.

Mais ainda, procurar-se-a responder trés questdes principais sobre o tema, quais
sejam: a) quais sdo as diretrizes de analise adotadas pelo INPI em relacdo aos acordos de
convivéncia de marcas ao longo dos anos?; b) qual é o posicionamento da doutrina brasileira
sobre os acordos de convivéncia?; e ¢) quais as vantagens e desvantagens em celebrar um
acordo de convivéncia de marca?

Dessa forma a pesquisa visa abordar algumas divagacOes teoricas sobre o acordo de
convivéncia de marcas e explicitar as perspectivas praticas desse negécio juridico com a
identificacdo de suas vantagens e desvantagens. E, quanto ao aspecto pratico, seré relevante
para os operadores do direito entenderem como o INPI se posiciona sobre os acordos de
convivéncia de marca e quais as vantagens e desvantagens em celebra-los.

Quanto a estruturacdo do estudo, o segundo topico do presente trabalho apresenta os

conceitos e caracteristicas dos acordos de convivéncia de marcas, o terceiro discorre sobre as

% Sobre 0 assunto vide Gusmao (1994), Sichel, (2011), Seleme (2012), Barbosa (2003, 2008, 2014).
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diretrizes de anélise do INPI, o quarto item expBe os diferentes posicionamentos doutrinarios
sobre o tema, 0 quinto aborda os aspectos praticos que envolvem a celebracéo dos acordos e,

ao final, a concluséo do estudo é apresentada.

2 CONCEITOS E CARACTERISTICAS DOS ACORDOS DE CONVIVENCIA DE
MARCAS

Com relacdo aos acordos de convivéncia de marcas, inexistem definicdes legais sobre
0 assunto, seja no ordenamento juridico patrio ou nos tratados internacionais em matéria de
Propriedade Intelectual. Dessa forma, busca-se um possivel conceito na doutrina nacional e
estrangeira, sendo que no Brasil 0s seguintes autores se preocuparam em definir acordos de
convivéncia Schmidt, Sichel e Peralta (2014), Abrantes (2011), Hollanda et al (2014) e
Seleme (2012).

Os primeiros apresentam conceitos semelhantes e bens especificos sobre o tema.
Segundo Abrantes (2011, p. 2), os acordos de convivéncia de marcas sdo “declaracdes das
empresas envolvidas, nas quais € firmado expressamente que as marcas delas ndo criam
qualquer tipo de confusdo no mercado e, consequentemente, podem conviver pacificamente”.

Para Schmidt, Sichel e Peralta (op. cit.) ha uma diferenga conceitual entre “acordo de
convivéncia”, “carta de consentimento” e “expressa autorizacdo”, todavia sdo nomenclaturas
utilizadas para referir-se ao mesmo tipo de instrumento. Dessa forma, o “acordo de
convivéncia (...) ocorre quando duas partes resolvem afastar a colidéncia entre suas marcas e

acordam em deixar que elas convivam no mercado pacificamente” (ibid., p. 81) identificando

produtos e servigos ao publico consumidor. A expressa autorizagao ocorre

quando o titular de uma marca anterior autoriza, por meio de peticdo, um terceiro a
utilizar uma marca supostamente colidente com a sua em determinada classe ou para
determinados produtos ou servicos. Ocorre também quando o titular anterior
autoriza expressamente o registro ao requerente do pedido de uma marca posterior
por esta pertencer a0 mesmo grupo econdmico (SCHMIDT; SICHEL; PERALTA,
2014, p. 81).

E a carta ¢ uma “expressao de consentimento” do titular da marca anterior em favor do
registro de uma marca posterior supostamente colidente (ibid., loc. cit.). Observa-se, portanto,
que para tais autores “carta de consentimento” e “expressa autorizagdo” possuem conceitos
quase idénticos, ambos relacionados ao aspecto da registrabilidade dos sinais.

Na visdo de Hollanda et al. (2014):
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O denominado “acordo de convivéncia” € um contrato empresarial, no qual as partes
envolvidas convencionam a possibilidade de registro de uma marca por uma das
partes, ainda que esta ja tenha sido previamente registrada pela outra parte junto ao
INPI, a despeito de serem signos idénticos (ou semelhantes) e as empresas atuarem
em segmento de mercado afim ou idéntico. Trata-se de um instrumento particular,
no qual as partes convencionam uma regra de convivéncia pacifica entre possiveis
concorrentes (p. 61).

O estudo indica que os contratos em questdo podem estipular outros termos, referentes
ao uso dos sinais no mercado, sem necessariamente mencionar a colidéncia entre eles
(NANAYAKKARA, 2006; ELSMORE, 2008; BARBOSA, 2014). Nesse sentido, haveria a
possibilidade, por exemplo, de se celebrar um contrato que apenas determine em quais paises
e regides as partes podem utilizar os seus sinais de maneira pacifica. Sobre o assunto, Hudis
(2010 apud SELEME, 2012, p. 372, tradugdo nossa) complementa que “as partes podem
negociar a convivéncia em Vvarios niveis. A coexisténcia pode estar relacionada
exclusivamente a questdo da registrabilidade, ou pode incluir questdes de uso da marca”.

Acredita-se que, na doutrina pétria, o conceito mais completo foi apresentado por

Seleme (2012, p. 370), segundo a qual

os acordos de convivéncia consistem em instrumentos juridicos, de natureza
contratual, firmados entre aqueles titulares de marcas semelhantes ou iguais que,
entendendo a possibilidade de existéncia conjunta e concorrente de ambos 0s signos
no mercado, pretendem regulamentar as condi¢des de atuacdo de cada uma delas.

Destaca-se, ainda, a existéncia de acordos firmados entre titulares de marcas e de
outros direitos correlatos, tais como, nome empresarial, trade dress e nome de dominio
(SCHMIDT; SICHEL; PERALTA, op. cit.; LAWSEN; KJESERUD; ELSMORE, 2009;
ELSMORE, op. cit.; BARBOSA, op. cit.; FIGUEIREDO, 2011).

Nanayakkara (2006), Elsmore (2008) e a INTA (International Trademark Association)
também definiram os acordos de convivéncia. Na se¢do “glossario” do website da INTA, sdo
conceituados como o “acordo entre duas ou mais pessoas em que marcas similares podem
coexistir sem probabilidade de confuséo; permite as partes estabelecerem as regras mediante
as quais as marcas podem conviver pacificamente” (INTA, 2018, traducdo nossa). Verifica-se
que tal conceito se aproxima daqueles apresentados pelos autores Abrantes (2011) e Schmidt
Sichel e Peralta (2014).

Segundo Nanayakkara (op. cit.),
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Em acordos de convivéncia de marca formalizados, as partes envolvidas reconhecem
o direito mUtuo as suas respectivas marcas e acordam os termos segundo os quais
podem existir juntas no mercado. Tal coexisténcia pode estar baseada na divisdo de
territério que cada parte podera operar, ou na delimitacdo dos segmentos de uso,
relacionados aos produtos ou servigcos nos quais serdo utilizadas (p. 2, traducédo
nossa)

Observa-se que o foco de tal concepcdo é o reconhecimento mutuo de direitos que
culminard nos termos da coexisténcia. Por isso, entende-se que seja 0 conceito mais completo
dentre todos aqueles estudados, uma vez que a autora ndo o limitou a um Unico aspecto de
regulacao da convivéncia.

Conceito ainda mais abrangente foi apresentado por Elsmore (op. cit.):

Os acordos de coexisténcia podem ter diversas formas, mas em esséncia representam
uma barganha contratual sobre a propriedade privada ou a ser adquirida com relagéo
a marca ou direitos correlatos. As clausulas definem o que pode ou ndo pode ser
feito quanto a tais direitos, no sentido de assegurar (teoricamente) que ndo havera
confusdo no mercado. A delimitacdo de direitos, baseada em produtos e servigos ou
nos mercados geogréaficos envolvidos, é geralmente o fundamento de tais acordos,
além do uso de clausulas de ndo-contestacdo e de prioridade (p. 1, tradugéo nossa).

Embora amplo, tal conceito € relevante, pois destaca a natureza contratual e a
liberdade de as partes escolherem a forma, o objeto (marcas e direitos relacionados), os
direitos e obrigaces e o contetdo da transacao.

Tendo em vista 0s conceitos apresentados, verifica-se que os acordos de convivéncia
de marcas possuem natureza contratual, pois constituidos pela vontade das partes que
transacionam acerca de objeto licito, possivel e determinado, qual seja, 0 bem imaterial de sua
titularidade (SELEME, 2012, p. 372). Sendo assim, € imprescindivel que a celebracdo dos
acordos de convivéncia se dé em consonancia com os principios basilares do ordenamento
juridico, em especial aqueles atinentes as rela¢fes contratuais, quais sejam, autonomia da
vontade, consensualismo, obrigatoriedade da convengéo, relatividade dos efeitos, a fungédo
social do contrato e a boa-fé contratual, que estdo explicitados essencialmente no Cddigo
Civil (SELEME, 2012, p. 373).

Nesse sentido, a autonomia privada ndo deve ser vista como unico fator a ser
considerado na elaboracdo de um acordo de convivéncia de marcas, uma vez que a
publicizacdo do direito privado impde que o uso da marca se dé nos limites impostos pela
protecdo ao consumidor e pela concorréncia leal (HOLLANDA et al., 2014).

No que concerne ao momento de celebracdo dos acordos, h4 os que visam impedir

futuros conflitos entre as partes e outros que séo instrumentos de solucdo de controvérsias ja
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existentes, como, por exemplo, aqueles pactuados apds o procedimento de oposicdo
administrativa de determinado pedido de registro de marca ou no curso de um processo

judicial. Sobre tal questdo, aduz Figueiredo (2011):

Esta (a transacdo) podera se dar preventivamente, quando a parte que pretenda
registrar determinada marca ja pressinta a possibilidade de problemas, no processo
de registro e/ou na utilizacdo do sinal do mercado, e, antes do depésito do pedido,
procure a titular da marca anteriormente registrada para uma prévia consulta e
eventual composicdo. Podera ocorrer igualmente durante o tramite do pedido de
registro mais recente, antes ou depois de eventual Oposicdo, mesmo se nenhuma
Oposicdo for oferecida, e do deferimento ou indeferimento. Serd perfeitamente
aceitavel ainda que pendentes de decisdo Recurso em face do indeferimento ou
Processo Administrativo de Nulidade (p. 117).

No que tange aos termos da coexisténcia, € comum que as partes incluam clausulas
sobre®:

a) Divisdo de mercado relevante: delimitando os segmentos em que as partes poderao
atuar, relacionados aos produtos e servicos que as respectivas marcas assinalam
(NANAYAKKARA, 2006; ELSMORE, 2008; SELEME, op. cit; LAWSEN;
KJESERUD; ELSMORE, 2009). O intuito é resguardar os consumidores de uma
possivel confusdo entre as marcas, caso 0s segmentos de atuacao se sobreponham no
futuro, ou evitar que a partes venham a concorrer diretamente no futuro (SELEME,
2012; LAWSEN; KJESERUD; ELSMORE, 2009). Nesse sentido, cita-se exemplo

extraido do acordo de convivéncia entre as marcas “Wix” e “Vix”:

A empresa FRIOVIX COMERCIO DE REFREIGERACAO LTDA se compromete
a reformular as especificagdes reivindicadas em seus processos de registros [...] da
marca VIX e excluir os seguintes produtos: filtros para maquinas e motores,
incluindo filtros de oleo, filtros de combustivel, filtros de ar [...] E constar nos
processos, que os produtos acima relacionados ndo poderdo ser identificados pela
marca VIX (INPI, 2016).

b) Divisdo territorial: delimitam os paises ou regides em que 0s contratantes poderdo
utilizar as suas marcas concomitantemente, registrando-as ou ndo. S&o indicadas nos
casos de marcas comercializadas mundialmente ou de expansdo da atividade
empresarial para outros mercados (NANAYAKKARA, 2006; ELSMORE, 2008;
SELEME, 2012).

¢) Registrabilidade™ dos signos: quando as partes afastam a colidéncia entre seus sinais

no mercado ou quando o titular de marca em vigor consente expressamente em favor

19 Cabe ressaltar que outras clausulas, como de n4o contestagéo, de prioridade e arbitral, também s3o comumente
utilizadas em acordos de convivéncia (ELSMORE, 2008).
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do registro de sinal depositado junto & instituicdo registral (SICHEL, 2611;
SCHMIDT,; SICHEL,; PERALTA, 2014). Assim, as partes reconhecem e acordam que
seus sinais ndo representam risco de confusdo ou associa¢do para 0s consumidores.
Portanto, elas podem conviver pacificamente no mercado.

d) Pagamento de remuneragdo para uso concomitante: as partes podem celebrar ou
estipular clausulas que exija o pagamento de remuneracdo ao proprietario da marca
anterior para autorizar o usuario da marca posterior utilizar a sua marca no mercado
relevado. Portanto, pode-se autorizar a convivéncia de marcas por meio de pagamento
de algum valor ou contrapartida.

e) a eleicdo de foro ou jurisdicdo e legislacdo aplicavel a eventual lide atinente ao
contrato.

Observados os conceitos e as caracteristicas dos acordos de convivéncia entre marcas,

a proxima secdo tratara da evolucdo das diretrizes de analise do INPI sobre o tema.

3 A EVOLUCAO DAS DIRETRIZES DO INPI PARA ANALISE DE ACORDOS DE
CONVIVENCIA DE MARCAS

Tendo em vista a auséncia de previsdo legal, a aceitacdo dos acordos de convivéncia
ndo é acolhida de maneira pacifica pela doutrina brasileira e estrangeira como um meio eficaz
para a resolucdo de conflitos entre concorrentes que ndo veem a utilizagdo concomitante das
marcas como uma violacdo aos direitos da propriedade industrial. O problema existente é que
esse tipo de acordo é compreendido como excludente das proibigdes relativas ao registro de
marca, conforme especificado nos incisos do art. 124 da Lei da Propriedade Industrial. Existe
um entendimento segundo o qual as restricdes ao registro de marca devem ser incidentes e
aplicaveis sob uma analise estritamente do examinador do INPI, que é a pessoa investida dos
poderes e tecnicamente versada para analisar os conflitos marcarios. Outro elemento relevante
é a dificuldade em aceitar a prevaléncia da vontade das partes sobre o interesse publico de
protecdo ao consumidor. Nesse contexto, o entendimento do INPI ndo fugiu a regra, variando
ao longo das Gltimas décadas.

Cumpre salientar que, na vigéncia do antigo Codigo de Propriedade Industrial
(BRASIL, 1971), o Ato Normativo n°® 123 de 1994 (INPI, 1994) foi o primeiro a tratar dos

acordos de convivéncia, embora ndo expressamente com essa nomenclatura. Tal Ato

A expressdo foi utilizada por Sichel (2011, p. 55) e adotada na pesquisa para fins de classificagdo dos
contetidos comuns em acordos de convivéncia de marcas.
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Normativo estabeleceu que “constituird excludente de aplicagdo da norma do art. 65, item 17,
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do CPI, a expressa autorizacdo ao registro manifestada pelo titular do direito anterior, ainda
que se trate de marcas semelhantes” (INPI, 1994, p.52)12.

Tal redacdo indica que, a época, 0 entendimento era aceitar o posicionamento das
partes envolvendo e titulares de “marcas conflitantes”. Portanto, permitia-Se esses acordos
como excludentes de aplicacdo de proibicGes relativas ao registro de marca, inclusive para
marcas semelhantes. Barbosa (2008) sugere que tal entendimento se assentou no Parecer n°® 69
de 1993 (BRASIL, 1993), que tratava dos acordos de convivéncia entre sociedades
empresarias de mesmo grupo econdmico. Segue trecho do referido Parecer que expressava a

validade e eficacia dos acordos:

Ao contrario do que foi até 0 momento tomado como fundamento, e comumente
imaginado, ndo objetiva a lei, ao regular a prote¢cdo das marcas, em primeiro plano,
proteger o consumidor. O seu primeiro objetivo é a protecdo do comerciante,
visando resguarda-lo de atos que possam desviar sua clientela. Verifica-se, desta
forma, tratar-se de um direito de cunho eminentemente patrimonial (BRASIL, 1993,

p.2).

Apbs a vigéncia da LPI (BRASIL, 1996), a Resolu¢do n° 051/1997 (INPI, 1997)
alterou o entendimento da Autarquia sobre o tema e passou a ndo aceitar tais instrumentos
guando os produtos ou servicos fossem idénticos. Assim, o INPI passou a adotar o seguinte
entendimento: “constitui excludente da aplicacdo da norma do art. 124, inciso XIX, da LPI, a
expressa autorizacdo ao registro manifestada pelo titular de direito anterior, ainda que se trate
de marcas idénticas, desde que produtos e servigos ndo sejam idénticos” (ibid.). Entretanto, tal
redacdo resultou em davidas sobre a possibilidade de homologacdo de instrumentos junto ao
INPI, envolvendo produtos ou servigos semelhantes e afins, tendo em vista a omisséo do texto
a este respeito (ABRANTES, 2011).

Por essa razdo, em 2002, a Procuradoria Federal Especializada do INPI proferiu a
orientagdo de que “a previsdo fixada na Resolucdo INPI 51/97 em seu subitem 3.7, ao
estabelecer a figura da convivéncia de marcas idénticas de titulares distintos que tenham
acordado suas coexisténcias, se apresenta absolutamente ilegal” (INPI, 2012, p. 4).

Posteriormente, reiterou 0 posicionamento a respeito, nos seguintes termos:

20 item 17 do artigo 65 da referida Lei proibia o registro de “imitagio bem como reprodugdo no todo, em parte,
ou com acréscimo, de marca alheia registrada para distinguir produto, mercadoria ou servigo, idéntico,
semelhante, relativo ou afim ao ramo de atividade, que possibilite erro, divida ou confusdo” (BRASIL, 1971),
dispositivo equivalente ao art. 124, XIX, da LPI (id., 1996).
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H& necessidade emergencial de dar sequéncia a orientagdo firmada por esta
Procuradoria no sentido de ser impulsionada a proposta de alteragdo da Resolucéo n°
51/97, no que concerne a previsdo da excludente de aplicacdo da norma contida no
artigo 124, inciso XIX, da LPI, quando presente expressa autorizacdo ao registro
pela parte adversa (ibid., loc. cit.).

Seguindo as orientacdes da Procuradoria Federal, o INPI suprimiu qualquer mencéo
aos acordos de convivéncia ao editar a Resolucdo n° 260/2010 contendo as novas diretrizes de
exame de marcas. Tal fato ocasionou inseguranca nos operadores do Direito Marcério, pois
ndo poderia ser afirmado que esses acordos seriam validos e produziriam efeitos perante
terceiros. Essa omissdo gerou incertezas e prejudicou o andamento dos exames de marcas na
primeira e segunda instancia da autarquia, quando acordos de coexisténcia ou de autorizacao
para uso de marcas fossem apresentados para justificar o deferimento de marca posterior
(ibid.).

As davidas a respeito da posicdo da entidade sobre tais instrumentos sé foram
dirimidas em 2012 com a edicdo de parecer especifico sobre o tema (ibid.). Em tal documento
afirmou-se que, apesar da conturbada redacdo da Resolugéo anterior, a Diretoria de Marcas
nunca deixou de aplicar o inciso XIX do art. 124 da LPIl em casos envolvendo acordos de
coexisténcia. Alias, constitui uma obrigacdo do examinador relevar a capacidade de marcas
posteriormente depositada de gerar confusdo com outras preexistentes. Portanto, estes ndo
poderiam mitigar a aplicacdo do referido dispositivo. De acordo com 0 mencionado parecer,

a documentagdo protocolada sob a forma de ‘acordo de convivéncia’ sera sempre
objeto de andlise por parte do INPI, razdo pela qual propomos que tais ‘acordos’
passem a ser apreciados tdo somente como subsidios ao exame, constituindo,
portanto, elementos que tencionem formar a convicgdo do examinador [...] tais
subsidios serdo acolhidos somente quando os argumentos ali presentes forem
suficientemente convincentes em afastar a possibilidade de associacdo ou confusdo
do sinal requerido como marca com marca alheia anteriormente registrada” (INPI,
2012, p. 6-8).

O Manual de Marcas (id., 2014) incorporou tal posicionamento as diretrizes de exame

da Autarquia com a seguinte redagéao:

Os documentos rotulados de ‘acordo de convivéncia’ ou ‘acordo de coexisténcia’ de
marcas servirdo apenas como elemento de subsidio ao exame do pedido de registro
da marca, sendo considerados elementos adicionais para a formacdo de convicgao
quanto a registrabilidade do sinal. Ou seja, sera acolhido para que se possa avaliar se
tal documento € suficientemente convincente em afastar a possibilidade de
associacdo ou confusdo do sinal em exame com a marca alheia anteriormente
registrada, além da eventual apresentacdo de manifestacdo do titular do direito
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anterior nesse sentido, possibilitando que os sinais em cotejo possam conviver
naquele segmento de mercado assinalado (ibid.)*.

Por outro lado, o tratamento distinto é dispensado aos acordos firmados entre

sociedades pertencentes a0 mesmo grupo econdémico em

que ndo ha que se falar em concorréncia desleal, uma vez que inexiste uma relacéo
de competicdo entre as sociedades em razdo das atividades sociais envolvidas. O que
se vé sdo pessoas que compde 0 mesmo grupo, e que, embora, por vezes, atuem em
ramos distintos, estdo atreladas entre si. De igual modo, ndo se visualiza nenhuma
pratica contraria aos usos honestos em matéria industrial ou comercial (I&-se:
empresarial). Inferimos, ainda, que ndo ha qualquer desvio de clientela. Além disso,
nem o consumidor nem o usuério estardo sujeitos a qualquer espécie de maleficio
advindo de confusdo ou errdnea associagdo uma vez que sao sociedades interligadas,
que tém personalidade propria, mas estdo juridicamente vinculadas como nos orienta
0 j& citado art. 2°, § 2°, da CLT (BRASIL, 2008).

Face o exposto, de acordo com o entendimento da Autarquia, os acordos de
convivéncia de marcas entre sociedades sem vinculo econdmico'® ndo podem ser aceitos
como excludentes de proibicbes ao registro, passando nos ultimos anos ao status de subsidio
ao exame de mérito. Dessa forma, a opinido de terceiros quanto a registrabilidade dos sinais é
considerada pelo examinador de marcas do INPI, porém este decidira com base nos critérios

de afinidade entre os produtos e servicos e de colidéncia entre 0s conjuntos marcarios.
4 A DOUTRINA SOBRE ACORDOS DE CONVIVENCIA

Observado o contetido abordado em secdo anterior, 0 presente topico visa expor 0s
acordos de convivéncia notadamente sob a perspectiva de sua analise enquanto excludentes de
proibicbes ao registro de marcas. Assim, conforme mencionado a priori, a pesquisa
identificou trés perspectivas doutrinarias acerca da questdo, passando-se a andlise de cada
uma delas.

O primeiro entendimento doutrinario, antagdnico ao posicionamento atual da
Autarquia Federal, foi observado nos escritos de Gusméo (1994), o qual sustentava que o

direito marcario protege essencialmente o titular da marca, pois objetiva outorgar os direitos

13 Atualmente, a terceira edicdo do Manual de Marcas (INPI, 2019) manteve o entendimento consolidado e a
supracitada redacéo.

4 Entende-se por vinculo econdmico as sociedades que apresentam controle acionério relevante que foram um
Grupo de Sociedade, que sdo as sociedades controladoras, controladas e coligadas. A defini¢do de Grupo de
Sociedade esta previsto no art. 265 a 269 da Lei Federal n® 6.404/76 (BRASIL, 1976). O Cddigo Civil também
estipula as ligagOes societarias relevantes como as sociedades controladas e afiliadas. Vide arts. 1097 e 1098 do
Cadigo Civil (id., 2002).
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de propriedade ao criador/titular do sinal distintivo escolhido para a identificacdo de produtos
e servi¢os no mercado. Em vista da relevancia proprietaria, a protecdo ao consumidor passa a
ter funcdo secundaria no procedimento de registro de marcas. O autor afirmou em seminario

promovido pela Associacéo Brasileira da Propriedade Industrial (ABPI):

N&o se pode, portanto, em funcdo desta confusdo a que nos referimos, deixar de
levar em consideragdo a existéncia de acordos de convivéncia de marcas
semelhantes em nome do consumidor. Por enquanto, o INPI ndo tem por funcdo a
prerrogativa de defesa do consumidor, atribuicdo de outro Orgdo, que se chama
PROCON [...] o papel institucional do INPI é o de evitar a concorréncia desleal, o
que faz protegendo, antes de mais nada, o empresario honesto e leal, primeiro
destinatario da protecdo legal a respeito do signo distintivo, cuja funcdo é uma
decorréncia direta do principio maior de repressdo a concorréncia desleal. Ora, se 0
titular da marca, que seria em principio o maior lesado, admite conviver com um
signo préximo do dele, porque que o INPI ndo admitiria essa convivéncia? Se o
direito sobre a marca é um direito de propriedade, ao qual estdo embutidos um feixe
de atribuicbes e prerrogativas que sdo 0 uso, 0 gozo, a fruicdo e a disposi¢do, em
nome do que o INPI pode limitar as atribui¢des do direito de propriedade? Qual o
sentido de se proibir a convivéncia de marcas semelhantes quando o proprio titular o
autoriza? Isso, efetivamente, seria extrapolar da prerrogativa do INPI de
interferéncia num direito ja adquirido de carater absolutamente privado (GUSMAO,
1994, p.56).

Para Leonardos (1997), em entendimento semelhante, a proibicéo relativa, por violar
direitos de terceiros, poderia ser afastada por acordo entre as partes, sendo a possibilidade de
confusdo para o consumidor resolvida na diluicdo do sinal cujo proprietario consentiu.
Ademais, tal autor também entende que a proibicdo de registro de marcas semelhantes nao é

um principio de ordem publica, mas sim de ordem privada. Sendo assim,

Essa questdo, na vigéncia da Lei 9.279/96 esta resolvida em seu artigo 199 que
estabeleceu que nos crimes contra registro de marca (art. 189) somente se procede
mediante queixa, tendo ficado a acdo penal publica relegada aos crimes contra as
armas, brasdes ou distintivos oficiais (art. 191). Se o interesse predominante fosse o
publico e ndo o particular, a acdo penal teria que ser a publica. Mas o legislador
assim ndo entendeu e, me parece, com razdo, pois a protecdo aos consumidores
através da legislacdo marcéria nunca foi eficiente em lugar algum do mundo, tendo
servido apenas para aumentar a burocracia necessaria a viabilizagdo dos negdcios
(ibid.).

Abrantes (2011) também possui concepcao similar, entendendo que o artigo 124, XIX,
da LPI nédo regula a protecdo do consumidor e, sim, a relacdo empresarial e a protecdo de
direitos preexistentes de titulares de marcas, carecendo o INPI de competéncia para tal. Em

suas palavras:

A protecdo dos consumidores ndo faz parte das atribuicbes do INPI. Para essa
finalidade existem diversos outros drgdos, como o Departamento de Protecdo e
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Defesa do Consumidor, vinculado ac Ministério da Justica, o Ministério Pdblico e o
Conselho Administrativo de Defesa Econdmica — CADE, bem como uma série de
associacOes de defesa dos consumidores. Todas essas entidades tém a prerrogativa
de proteger os consumidores, do que, no entanto, carece o INPI. Assim sendo, na
pratica, essas entidades tém legitimidade para impugnar pedidos de registro de
marcas que possam eventualmente trazer prejuizos para os consumidores. Ha
procedimentos internos do INPI que preveem varios tipos de impugnacdo, os quais
podem e devem ser utilizados por tais entidades sempre que for necessario [...] 0 que
ndo parece interessante € que o INPI, avocando competéncia que legalmente ndo lhe
pertence, interfira em relagBes privadas, tal como previsto pela Lei 9279/1996, mais
especificamente no seu artigo 124, inciso XIX (ibid.).

Correa (2012), em consonéncia com tal perspectiva, traz argumentos semelhantes,
acrescentando que cabe ao consumidor enjeitar uma das marcas ou ambas como forma de
punicdo dos empresarios envolvidos. Dessa forma, ndo seria competéncia do INPI interferir
na questao.

Em sintese, tal perspectiva doutrinaria se assenta na convicgdo de que a propriedade
industrial protege essencialmente o titular do registro. Garante-se a propriedade para
assegurar a exploracdo adequada e exclusiva e, consequentemente, evitar que terceiros
apropriem indevidamente de sinal utilizado para identificar a qualidade dos produtos/servicos
e conectar 0s proprios empresarios. Para tais autores, o INPI deveria acatar a vontade das
partes, uma vez que as consequéncias da convivéncia tém por conddo permitir a concorréncia
entre empresarios que utilizam sinais semelhantes, mas que ndo chegam a criar confusdo no
mercado e no mundo empresarial.

Quanto ao Direito do Consumidor, a compreensao seria no sentido de deixar as marcas
expostas no mercado para deixar o consumidor lesado por diferencas de qualidade no produto
adotar as suas medidas protetivas, que seria deixar de comprar do fornecedor, falar mal da
marca por ndo ter atendido aos objetivos desejados quando da aquisi¢do dos produtos, dentre
outros. Os prejuizos seriam suportados pelos préprios empresarios que acordaram a
coexisténcia de suas marcas (SCHMIDT; SICHEL; PERALTA, 2014, p. 92).

Por outro lado, a segunda perspectiva doutrinaria esta alinhada as diretrizes de analise
do INPI e se assenta fundamentalmente na protecdo constitucional ao consumidor. Ricardo
Sichel (2011) exp6s tal entendimento, sustentando que o consumidor deve ser protegido de
relacfes comerciais danosas que o exponham a risco ou a informacdes falsas, em referéncia
ao Cadigo de Defesa do Consumidor (BRASIL, 1990). O autor entende tratar-se de uma
questdo de interesse publico. Assevera, também, que o principio da legalidade impede o INPI
de criar quaisquer excludentes de proibi¢des ao registro sem a devida previsdo legal. Em sua

concepcao:
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Ressalta-se ainda que o ato de concessdo do registro de marcas é de natureza
administrativa e, na forma do artigo 37 da Constituicdo da Republica, esta sujeito ao
principio da legalidade. Este impde ao administrador publico a estrita obediéncia aos
ditames legais, ndo podendo afastar a incidéncia da norma, por conveniéncia de
partes privadas, em funcdo da sujeicdo de todos ao interesse publico, sendo que este
emana do preceito legal. O Estado de Direito, desde suas origens histéricas, envolve
associado ao principio da legalidade, ao primado da lei, idealmente concebida como
expressao da vontade geral institucionalizada (SICHEL, op. cit., p. 57).

O autor ainda indaga como proceder nos casos em que, perdidos os prazos legais para
interposicdo de processo administrativo de nulidade ou acéo judicial de anulacdo da marca,
uma das partes resolvesse pelo distrato nos termos do art. 472 do Codigo Civil vigente.
Ademais, destaca as hiplteses de alienacdo da marca, faléncia ou recuperacdo
judicial/extrajudicial das sociedades empresarias em que 0 novo adquirente poderia ter a
intencdo de rever contratos anteriormente firmados.

Em suma, na perspectiva desse autor (SICHEL, 2011), a homologagéo de acordos, que
permita a coexisténcia de sinais colidentes no mesmo mercadoldgico, implica na infringéncia
do principio da legalidade e, além disso, em privilegiar o direito patrimonial das partes em
detrimento da protecdo do consumidor.

Figueiredo (2011) vai ao encontro de tal opinido, acrescentando que o direito marcario
possui carater dual, objetivando a protecdo de marca anterior ao passo que se destina a manter
0 consumidor a salvo de erro. Para ele, ninguém melhor do que as partes para averiguar se a
convivéncia entre as marcas serd ou nao benéfica. Todavia, a0 mesmo tempo, deverdo estar
convictas de que tal acordo nédo resultara em prejuizos ao consumidor. Em suas palavras, 0
contrato de coexisténcia “é perfeitamente cabivel e aceitavel desde que [...] ndo contrarie ou
sujeite a risco os interesses/direitos dos consumidores/usuarios [...] e somente ndo cabera caso
enseje a contrariedade a principios de ordem publica” (ibid.).

Alinha-se também a tal perspectiva Seleme (2012), que afirmou em congresso

promovido pela Pontificia Universidade Catolica do Parana:

Em eventual conflito advindo da pactuacdo de acordo de coexisténcia de marcas
deve o0 agente estatal ou jurisdicional optar pela hipétese que melhor concilie os dois
interesses e, em ndo sendo possivel, ponderar pela preservagdo do interesse publico.
E justamente nesse aspecto que os pactuantes dos acordos de coexisténcia de marcas
encontram limites ao exercicio de sua autonomia privada (p. 383).

A autora assenta seus argumentos notadamente na prote¢do ao consumidor, na funcgao
social do contrato e no principio da autonomia privada, em detrimento concep¢do de

prevaléncia da vontade das partes.
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Destarte, tendo em vista a protecdo constitucional conferida ao consumidor dispbsta
no inc. V do Art. 170 da Constituicdo (BRASIL, 1988)™, a analise de pedidos de registro de
marca tal interesse publico deve ser sempre observado. Principalmente porque a concessédo da
propriedade marcaria é competéncia do INPI, Autarquia Federal que em suas decisfes esta
adstrita aos principios da legalidade, da supremacia e da indisponibilidade do interesse
publico (SICHEL, 2011).

Ademais, embora alguns autores defendam que a protecdo do consumidor é funcao
secundaria da marca, sendo sua funcdo principal garantir protecdo ao titular em face da
concorréncia desleal'®, com a ordem constitucional de 1998 e a publicizacdo do direito
privado tal perspectiva perdeu forca. Nesse sentido, se mostra a corrente que alcanca o carater
dual do direito marcario, que por um lado protege o empresario de concorrentes desleais e por
outro serve como ferramenta indispensavel na orientacdo do consumidor em sua contratacao
no mercado (FIGUEIREDO, 2011; CORREA, 2009). Sobre a questio, afirma Barcelos
(2007):

Com a Constitui¢do Federal de1988 e logo apds o Cadigo de Defesa do Consumidor
Brasileiro de 1990, verifica-se um nitido desejo/necessidade legal de que o direito
marcario efetivamente atenda a um fim social, de modo que a tutela do consumidor
no mercado de consumo passa a exigir também um direito de propriedade sobre
marcas mais dialdgico para evitar ‘os abusos praticados no mercado de consumo’.
Isso ndo quer dizer que h& mais de duas décadas ndo havia uma preocupacao legal
com 0s abusos praticados contra e pelos titulares de direitos marcérios, mas sim que
a repressao a estes abusos visava muito mais satisfazer os interesses ou solucionar
conflitos entre concorrentes do que atingir um interesse social ou preocupar-se com
0S prejuizos que tais abusos pudessem gerar ao préprio consumidor (p. 63-64).

Ambos os institutos, “marcas” e “consumidor”, fazem parte do mercado de consumo e
estdo sempre interligados desde a origem (CORREA, op. cit.). Isso ocorre porque dentre as
funcdes marcérias esta a identificacdo da procedéncia de produtos e servigcos e o controle de
qualidade exercido pelo o consumidor (COPETTI, 2010). Logo, a existéncia de dois ou mais
concorrentes, em segmento mercadologico idéntico, utilizando o mesmo sinal acarretaria
prejuizos ao consumidor, o qual poderia enganar-se quanto a qualidade, composicéo,
seguranca, dentre outros aspectos dos itens negociados.

Correa (2009) defende, ainda, que o direito marcério protege o consumidor de maneira

direta e indireta e

15 «Art. 170. A ordem econdmica, fundada na valorizagio do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim
assegurar a todos existéncia digna, conforme os ditames da justica social, observados os seguintes principios:
[...]V - defesa do consumidor” (BRASIL, 1988).

16 Barbosa (2003, 2008); Cerqueira (2010); Leonardos (1997); Gusmao (1994); Correa (2012); Abrantes (2011).
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a tutela do consumidor no direito de marcas baseado na boa-fé e confianca
reconhece a vulnerabilidade do consumidor no ato de consumidor e o poder de
atracdo gerado pelas marcas, resultando no consumo que, em grande parte das vezes,
se da pela marca agregada ao produto ou servigo, de modo que o direito, no caso
concreto, tem o dever, seguindo mandamento constitucional, de proteger o
consumidor quando este se depara com tais situacdes atipicas que podem induzi-lo
em erro, divida ou confusdo trazendo prejuizos, ndo somente de ordem patrimonial,
mas em certos casos, também com riscos fisicos ao consumidor (CORREA, 2009, p.
19).

Acrescenta-se ao exposto que, de acordo com a Constituicdo vigente, a ordem
econdmica tem como principio basilar a funcéo social da propriedade'’. Logo, a marca
enquanto propriedade imaterial deve atender ao interesse publico de defesa do consumidor, ja
que tais institutos “marca” e “consumidor” sdo indissociaveis. A esse respeito, o Art. 5°, inc.
XXIX, da Constituicdo Federal®® dispde especificamente que a propriedade marcéria deve
atender ao interesse social e ao desenvolvimento tecnoldgico do pais.

Especificamente no tocante a funcdo social dos contratos de propriedade industrial,

cabe destacar as palavras de Barcelos (2008):

Sé&o os limites internos ou intersubjetivos da liberdade de contratar que fazem com
que, em razao da funcdo social e dos préoprios fundamentos da existéncia de um
direito de propriedade industrial, uma clausula oriunda de um acordo livre de
vontades ndo prevaleca quando confrontadas com principios que regem o sistema
contratual da atualidade [...] todo o ordenamento juridico também esta a limitar o
exercicio do direito de propriedade industrial ao cumprimento de sua fungdo social,
desenvolvimento econdmico e tecnolégico do pais, de modo que o raciocinio de
abandono da fundamentacdo baseada exclusivamente na vontade individualmente
considerada reflete tanto no direito de propriedade quanto no direito contratual.
Desta forma, o entendimento classico contratual individualista resta, h4 muito,
definitivamente superado também na &rea de contratos envolvendo direitos de
propriedade industrial, de modo que a releitura dos principios da autonomia da
vontade e do efeito relativo dos contratos é feita frente a obrigagdo funcional dos
mesmos (p. 339).

Ha ainda uma terceira perspectiva, de Barbosa (2008), intermediaria entre as duas ja
citadas. Para tal Professor, assim como para Gusméo (1994) e Leonardos (1997), a protecao
juridica da marca se constroi sem considerar o direito consumerista. Desse modo, a protecao

ao consumidor seria uma fungdo secundaria da marca, ndo a sua ideia principal. No entanto,

Y Art. 170, inc. 111, da Constituicdo Federal de 1988 (BRASIL, 1988).

18 «Art. 5° (...) XXIX - a lei assegurard aos autores de inventos industriais privilégio temporario para sua
utilizacdo, bem como protecdo as criacdes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a
outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e econdémico do
Pais” (ibid.).
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para ele, a convivéncia ndo poderia contrariar politicas publicas de prote¢do ao consumi'dor,
destinadas a segmentos mercadoldgicos especificos, como o farmacéutico (BARBOSA, 2003,
2008).

Tal visdo se engquadra como intermediaria, se comparado as supramencionadas, ja que
admite excec¢Bes com o intuito de resguardar o interesse publico em determinados segmentos
mercadoldgicos. A contradicdo existente neste posicionamento esta no reconhecimento ao
cumprimento de politicas publicas, mas a desconsideracdo as normas de ordem publica como
0 Direito do Consumidor, a protecdo da concorréncia, o direito ambiental. As normas de
ordem publica decorrem em grande parte de politicas publicas ou direcionamentos tracados
pelo Estado. A protecdo ao consumidor seguiu a relevancia do consumidor para a
concorréncia, portanto, o Direito do Consumidor decorre de uma politica publica.

Contudo, posteriormente, 0 autor se posicionou em sentido contrario, aderindo ao
posicionamento do INPI, o que evidencia existirem muitas indagacOes e nebulosidades na

cabeca de nosso maior doutrinador, na presente atualidade, sendo vejamos:

Como tivemos ocasido de notar, ndo é de se admitir a livre disposi¢do entre
concorrentes dos interesses que pertencem na verdade ao consumidor. O fato de que
uma marca possa, na conveniéncia de dois pactuantes, ser conjuntamente usada,
eventualmente diminuird a informagao a disposicao do publico (BARBOSA, 2014).

5 VANTAGENS E DESVANTAGENS DOS ACORDOS DE CONVIVENCIA DE
MARCAS

Tendo em vista o conteido j& abordado, a presente secdo reune opinides de diferentes
autores, nacionais e estrangeiros, sobre as vantagens e desvantagens dos contratos de
coexisténcia de marcas.

Primeiramente, serdo expostos os argumentos relativos aos efeitos econémicos da
celebracdo dos referidos instrumentos contratuais. Portanto, vale lembrar de anteméo as
implicacdes econdmicas da protecdo legal conferida as marcas, quais sejam: reducdo do custo
de pesquisa para o consumidor em relacdo a origem de produtos e servicos; 0s custos para o
titular do registro de se fazer cumprir o direito frente aos concorrentes; e 0s incentivos aos
produtores para a melhoria da qualidade dos produtos (LAND; POSNER, 1987, apud MOSS,
2005).
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No que tange aos custos de se fazer cumprir o direito marcario frente aos concorrentes,

Elsmore (2008) chega a seguinte conclus&o:

Como regra, a cooperacdo € mais barata que o conflito e, embora os proprietarios de
marcas consintam sem acordos a todo o momento, um contrato formalizado evita os
custos associados ao policiamento e a necessidade de se fazer cumprir o direito.
Estabelecer direitos de propriedade intelectual é uma questdo complexa que
consome tempo e quando se comercializa em diversos mercados ou em nivel
comunitdrio, o argumento financeiro para um acordo pode ser irresistivel [...]
notadamente os acordos proveem um meio de se quantificar os custos associados a
planos futuros: o risco € administravel, a incerteza ndo (ELSMORE, 2008, p.12,
traducdo nossa).

Nesse sentido, os contratos evitariam procedimentos judiciais de cessacdo de uso de
marca a possivel processos de anulacdo de registros concedidos. Procedimentos judiciais
envolvem ndo sO gastos com advogados e taxas inerentes ao processo, mas também altos
custos com pesquisas de mercado e pericias (ibid.; MOSS, 2005; SCHMIDT; SICHEL,;
PERALTA, 2014). Acordos dessa natureza sdo ideais para empresarios de pequeno e médio
porte, as quais ndo possuem tantos recursos para a contratacdo de escritorios especializados
ou para dispor de um setor juridico proprio. Pode-se impedir a diluicdo da marca a custos
menores, além de evitar disputas com as grandes corporaces.

Outrossim, o tempo de duracdo dos processos judiciais € apontado por Schmidt, Sichel
e Peralta (op. cit.) como fator relevante para se considerar a mediacdo de conflitos®, pois
podera superar o tempo de vida Gtil de um determinado produto ou servico no mercado e 0
préprio valor da marca.

Ainda no tocante ao processo judicial, destaca-se o efeito negativo de uma lide para a
imagem da marca e para a reputagdo das partes envolvidas. Procedimentos judiciais séo
desgastantes e envolvem necessariamente um tensionamento na relagdo entre as partes, que
pode ser levada para 0 mundo do marketing e divulgacdo aos consumidores. Dessa maneira,
as partes ao chegarem em acordo evitariam que a confiabilidade do consumidor em seus
produtos ou servicos fosse abalada em decorréncia da divulgagdo pela midia de detalhes de
um eventual processo judicial (ibid.).

Ademais, os acordos de coexisténcia também sdo apontados pela literatura como
importantes mecanismos para se evitar e solucionar controvérsias que envolvam marcas
comercializadas mundialmente. Com a globalizacdo de mercado e a facilidade de acesso a

internet, ha maior suscetibilidade de ocorréncia de conflitos, pois o fornecedor, ao expandir

9 Embora abordem a tematica da mediacéo de conflitos, tais autores entendem os acordos de convivéncia de
marcas como possivel resultado de uma mediagédo.
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seus negacios a outros paises, pode se deparar com sinal idéntico ou semelhante ja em uso por
terceiros nos novos mercados visados (NANAYAKKARA, 2006). Sobre a questdo, Elsmore
(2008) destaca:

O modo como a atividade econémica se globaliza e depende da internet (e nomes de
dominio) adiciona uma nova dimensédo ao conflito marcario [...] A dimensdo global
do comércio resulta no efeito global do conflito, e de qualquer acordo [..] a
realidade pratica, dessa forma, é cada vez mais proprietarios, que antes estavam
desconectados, se conectando [...] globalmente, e no mercado virtual. Empresas que
operaram por um tempo lado a lado em mercados nacionais separados podem
abruptamente se encontrar (p. 11, traducéo nossa).

Quanto ao impacto do acordo de convivéncia na qualidade dos produtos, os efeitos
dependerdo das partes contratantes e do tipo de produto envolvido (LAWSEN; KIESERUD;
ELSMORE, 2009). Dessa maneira, uma das sociedades poderia investir menos em qualidade,
pegando carona na reputacdo do concorrente ou, de outra forma, acabar investindo mais no
produto para se diferenciar no mercado, acarretando no aumento da competicdo e em
melhores produtos para os consumidores.

No tocante aos efeitos sobre os precos dos produtos e servigcos, o acordo de
convivéncia pode ocasionar uma situacdo em que as sociedades economizem em despesas de
marketing. Nesse sentido, o efeito para o consumidor seria 0 de experimentar precos mais
baixos no mercado. No entanto, se o acordo aumentar a competi¢do no segmento de mercado,
0 preco dos produtos pode aumentar devido aos custos para diferenciacdo em relacdo aos
concorrentes (ibid.).

Por outro lado, entre as desvantagens em permitir uma convivéncia de marcas em
mercado relevante estd a perda de distintividade e consequente diluicdo®® das marcas
envolvidas. Sobre o assunto, Leonardos (1997) sugere que, em razdo do principio da
isonomia, o titular da marca tera que aceitar o registro de futuras marcas semelhantes ao
registro objeto do acordo de convivéncia. Portanto, o autor recomenda cautela na celebragdo
de tais instrumentos para que o consentimento ao registro ndo acarrete renuncia involuntaria

ao signo marcario.

%% De acordo com Barbosa (2008, p. 152-153): “A diluigio é um efeito de perda de distintividade diferencial,
sem efeito necessariamente na concorréncia [...] quando uma caracteristica (ou conjunto de caracteristicas) de
uma marca notéria é identificada pelos consumidores como exclusiva daquela marca, se tais caracteristicas
passam a ser utilizadas por competidores da mesma categoria do produto, a habilidade dessas caracteristicas de
individualizar a marca é enfraquecida, talvez ao ponto de serem destruidas...]para certos autores, ter-se-ia
também a dilui¢@o em casos de marcas ndo notorias”.
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Logo, observa-se haver o risco de as partes nos acordos de coexisténcia te'rem
dificuldades em evitar administrativa e judicialmente que terceiros utilizem marcas similares
no mesmo segmento de mercado. Citam-se, a respeito, 0s seguintes casos concretos ocorridos
nos Estados Unidos, os quais demonstram a declaragdo em juizo da diluicdo da marca

ocasionada pela celebracdo de um contrato de coexisténcia entre as partes:

No caso MGW Group Inc. versus Gourmet Cookie Bouquets.com, o Férum Nacional
de Arbitragem sustentou que porque a demandante havia firmado acordo de
coexisténcia com uma terceira parte que detinha uma marca similar, ndo poderia
alegar que o uso de marca semelhante pelo demandado poderia confundir o publico.
Essa decisdo fez diminuir o nimero de alegacdes de violagdo de direitos marcarios
por parte daquelas companhias que entraram em acordos de convivéncia com
competidores diretos nos quais estipularam que suas marcas ndo causavam confusao
no mercado [...] no caso Swatch Group Inc. versus Movado Corp, a Swatch
processou Movado por violacdo de marca, alegando que a marca da Movado
VENTURE infringia a marca da Swatch VENTURA. Infelizmente para Swatch, esta
havia firmado um acordo de coexisténcia com uma terceira parte acerca de uma
marca idéntica usada para venda de rel6gios. A corte sustentou que o acordo diluiu a
distintividade da marca VENTURA de titularidade da Swatch (MOSS, 2005, p. 9-
14, traducdo nossa).

Indo além, identifica-se que os acordos podem ser ferramentas ineficazes quanto a
antecipacdo da realidade do mercado ou das atividades de empresarios no futuro (ibid.;
NANAYKKARA, 2006; ELSMORE, 2008; LAWSEN; KJESERUD; ELSMORE, 2009).
Nesse sentido, é possivel que os segmentos de atuacdo das partes convirjam no futuro para
atividades afins, ou simplesmente que uma das sociedades decida atuar em segmento com
afinidade mercadoldgica. Isto ocorre, notadamente, nos setores de telecomunicacdes e
entretenimento, que sofrem constantes mudancas tecnoldgicas (ELSMORE, 2008).

Deve-se lembrar nesta perspectiva as divagacOes juridicas do saudoso Denis Barbosa
(2003), que compreendia a movimentacdo e a interrelacdo natural de produtos e servigos
ocasionada pelas necessidades do consumidor e concluia que as classes de produtos e servi¢os
ndo sdo compartimentos estaticos. As classes sdo largamente influenciaveis pela

movimentacao de desejos e interesses dos consumidores:

De outro lado, ndo se imagine que a especialidade é um fendmeno estatico ou
genérico; ao contrario, 0 que pode ser colidente num mercado europeu, com
métodos de distribuicdo prdprio, pode ndo ser no americano. O que pode ser
colidente hoje, ndo era h4 dez anos. Mais ainda, pelo alargamento da linha de
produtos ou servicos, efetuada como padrdo de mercado, os limites de uma
especialidade determinada podem se deslocar, inclusive por associagao:

A nocdo de confusdo derivada da natureza do produto ou servico tornou-se
insuficiente, na atualidade, para apanhar outro fen6meno: a vinculacdo de marcas a
determinadas empresas, independentemente do campo de aplicacdo dos sinais. O
mundo de hoje, redesenhado pela informatica e pelas telecomunicacGes, nao

RFD - REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO DA UERJ - R10 DE JANEIRO, N. 36, DEZ. 2019




UERJ
%

)
derrubou apenas fronteiras fisicas, como também afrouxou as linhas divisérias entre
os diversos segmentos. N&o que tenha deixado de haver segmentacéo e que o velho
principio da especialidade das marcas tenha perdido a sua ratio essendi. E que, por
conveniéncia mercadolégica, os diversos setores podem interpenetrar-se, de forma
que, hoje, o principio da especialidade tem valor relativo, referencial. Assim, por
exemplo, no decorrer das Ultimas décadas, tornou-se comum as empresas dos mais
variados setores fazerem amplo uso de suas marcas em artigos de consumo, como
roupas e perfumes, seja com a finalidade projeta-las, no caso de marcas
originariamente designativas de produtos ou servigos voltados para um circulo
especifico, seja com o objetivo de criar toda uma linha, dirigida a pessoas com
determinado perfil, na hip6tese de marcas de produtos de consumo (BARBOSA,
2003, p. 837).

A compreensdo da afinidade das marcas e do fato de a classificacdo de produtos e
servigos ndo ser estanque pode ser visto em julgados diversos tribunais brasileiros, valendo a

pena ressaltar, a titulo exemplificativo, o seguinte:

Tendo em vista as ponderagdes antecedentes, pode-se concluir que a tutela que o
direito penal fornece a propriedade imaterial — mais especificamente & marca — ndo
pressupde os estritos limites advogados no recurso, isto é, ela ndo se esgota na classe
na qual se encontra registrado o bem juridico em questdo. Ao contrério, estende-se a
todas as categorias relacionadas a esséncia, ou se se quiser, possibilidade de
exploragcdo comercial, de um determinado produto registrado, ainda que numa sé
categoria. Como adverte Newton Silveira, hd a ‘exclusividade em relagdo aos
produtos, mercadorias ou servigos cobertos pela marca, e ndo especificamente, em
relacdo a classe, mera divisdo burocratica, destinada a facilitar os servigos
administrativos de registro’. N80 se pode compreender como possa uma exigéncia
burocrética de classificacdo de marcas reduzir o &mbito de incidéncia de norma
penal (BRASIL, 1989, p. 158, grifo nosso).

O acordo de convivéncia assinado, em 1991, pelas sociedades Apple Corps Limited e
Apple Computer Inc. ilustra bem essa situacdo. Nos termos do contrato, a Apple Computer s6
poderia utilizar suas marcas “Apple” em conex@o com produtos eletronicos, software de
computador, processamento e transmissdo de dados, enquanto a Apple Corps deveria utilizar
suas marcas “Apple” para assinalar qualquer trabalho criativo, presente ou futuro, relacionado
a masica ou performance musical. Apdés alguns anos, o desenvolvimento de tecnologias
digitais na &rea musical aproximou bastante os mercados de atuacdo das partes. Com o
lancamento do iPod e do iTunes pela Apple Computer, a Apple Corps alegou em sede de
processo judicial infringéncia as clausulas contratuais. O caso foi decidido pela Suprema
Corte Inglesa a favor da Apple Computer, entendendo ndo haver quebra de contrato. Segundo
a decisdo, nenhum consumidor, ao fazer o download de musicas via software iTunes, pensaria
estar interagindo com a Apple Corps (MOSS, 2005; NANAYAKKARA, 2006; ELSMORE,
2008; LAWSEN; KJESERUD; ELSMORE, 2009). Verifica-se, nesse caso, que o0 contrato

ndo foi capaz de evitar os custos do processo judicial no longo prazo em que éareas
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empresariais distantes passaram a se tocar em virtude do desenvolvimento e interrelac;éc; de
mercados.

Destaca-se, ainda, outro possivel problema na celebracdo de um acordo de
coexisténcia, qual seja: o desequilibrio entre as partes (ELSMORE, 2008). Nesse sentido, 0s
custos da quebra do contrato seriam mais elevados para empresarios de pequeno e médio
porte em comparacdo aos grandes empresarios, ja que as Ultimas tendem a destinar maiores
recursos ao setor juridico.

Por fim, cabe ressaltar os principais pontos a serem considerados na negociacdo e
confeccdo de um acordo de convivéncia com o objetivo de maximizar os beneficios
decorrentes da permissdo de convivéncia de marcas semelhantes ou iguais, mas que nao
possuem a capacidade de criar confusdo no mercado. Dentre eles, temos 0s seguintes: a)
avaliar, antes da negociacdo, qual o interesse publico envolvido e a possibilidade de anulacao
do contrato pelo Poder Judiciario com base na protecdo ao consumidor e/ou na Lei Antitruste;
b) identificar de forma clara as partes envolvidas na assinatura do acordo; c) identificar
precisamente os sinais e expressdes objetos do acordo; d) determinar o periodo de validade do
acordo; e) estabelecer os nomes de dominios envolvidos (se houver); f) refletir as aspirac6es
das partes nos seus respectivos ramos de atuacao e a probabilidade de futuras expansdes para
outros segmentos de mercado; g) tratar sobre o risco de confusdo ou associacdo para O
consumidor, além da questdo sobre a possibilidade de diluicdo das marcas; i) listar as
obrigacGes das partes (positivas e negativas); j) definir os segmentos mercadologicos em que
as partes poderdo utilizar os respectivos signos; 1) delimitar de forma clara os territérios nos
quais as partes poderdo utilizar e registrar as respectivas marcas; m) estipular datas de revisdo
do acordo, para evitar a obsolescéncia das clausulas contratuais; n) e incluir clausulas de
mediacgdo arbitrais ou definir a jurisdicdo/foro competente para dirimir eventuais conflitos
(LAWSEN; KJESERUD; ELSMORE, op. cit.).

6 CONCLUSAO

Primeiramente, observou-se Que poucos autores nacionais Se preocuparam em
conceituar acordos de convivéncia de marcas. Aqueles que o fizeram, em sua maioria, se
restringiram ao aspecto da colidéncia e registrabilidade dos sinais. Dessa forma, a perspectiva
mais completa, no &mbito da doutrina nacional, foi apresentada por Seleme (2012).

Quanto ao objeto, adotou-se a perspectiva de que diversos direitos correlatos ao

Direito Marcario poderiam integrar um acordo de coexisténcia. Além disso, constatou-se que
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as clausulas mais comuns em tais instrumentos se referem a registrabilidade dos sin'ais,
divisdo de mercados e de territorios.

Com relacdo as diretrizes de analise de acordos de convivéncia, o INPI adotou
diferentes posicionamentos sobre o assunto ao longo de mais de duas décadas, variando da
aceitacdo imediata como excludente de proibicoes relativas, na década de noventa, ao status
atual de subsidio ao exame de mérito, em observancia a protecdo do consumidor. Esse fato
evidencia que a matéria envolve o atendimento a diferentes requisitos e interesses, desde 0s
direitos do consumidor a preservacdo de um mercado competitivo e concorrente em que
diversos empresarios podem concorrer livremente por clientela, mesmo utilizando sinais
semelhantes.

Sendo assim, a doutrina apresenta opinides variadas sobre a questdo, as quais foram
divididas trés perspectivas doutrinarias para fins de pesquisa. A primeira é contraria ao
posicionamento atual do INPI, apoiando-se no principio da autonomia da vontade e na ideia
de que a protecdo ao consumidor é funcdo secundaria do direito marcéario; a segunda é
favoravel ao posicionamento atual do Instituto, com fulcro nos principios da primazia do
interesse publico, da protecdo ao consumidor e da defesa da concorréncia; e a terceira €
favoravel a aceitacdo dos acordos somente quando nao coloquem em risco politicas publicas
como as de saude.

No ultimo tdpico, a pesquisa reuniu trabalhos académicos de autores, nacionais e
estrangeiros, que discorreram sobre o0s aspectos praticos da celebracdo de um acordo de
convivéncia, com énfase na analise econémica de tais instrumentos. Dessa maneira, foram
identificadas como possiveis vantagens dos contratos de coexisténcia a diminuicdo de custos
inerentes ao processo judicial, sejam os custos diretos ou aqueles relacionados a imagem da
marca ou ao tempo de vida Gtil do produto/servico no mercado, e a reducdo de custos com
advocacia especializada para as pequenas e médias empresas (ELSMORE, 2008, SCHMIDT;
SICHEL,; PERALTA, 2014). Como desvantagens principais estariam o risco de diluicdo da
marca, as dificuldades de antecipacdo da realidade de mercado, com respeito as clausulas de
divisdo mercadoldgica, e as incertezas quanto ao impacto dos acordos de convivéncia nos
precos e na qualidade dos produtos e servicos (ELSMORE, 2008; LAWSEN; KJESERUD;
ELSMORE, 2009, LEONARDOS, 1997; MOSS, 2005; NANAYAKKARA, 2006).
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