CONCURSO DE DIREITO COMERCIAL

Do que pode constituir marca de
induastria e de comércio. Sua
aposicao aos produtos e mercadorias

(Ponto nimero 2)

Ernesto de Moraes Leme

Os industriais e comerciantes, cujos produtos, pela sua
exceléncia, conseguiram acreditar-se, teem interesse em dis-
tingui-los, de qualquer férma, dos congéneres, para se ga-
rantirem a preferéncia, por parte dos consumidores. Isso
conseguem mediante a aposicdo de marcas distintivas, nos
proprios produtos, ou em seus envoltérios. Tais marcas dis-
tintivas é que se chamam — marcas de fdbrica, ou, mais pro-
priamente, marcas de industria e de comércio. A sua defi-
nicio decorre do seu proprio conceito, que ai fica expresso:
marca de industria e de comércio é “tudo aquilo que a lei
nao proiba e faca diferencar o objeto de outros idénticos ou
similhantes, de proveniéncia diversa, ainda mesmo qual-
quer nome, denominac¢io necessaria ou vulgar, firma ou ra-
zao social, letra ou cifra, contanto que revistam forma dis-
tintiva” E’, alias, a defini¢cdo que se encontra no art. 19,
do Regulamento que baixou com o decreto n. 5.424, de 10 de
janeiro de 1905, regulamento esse expedido nos termos da
lei n. 1.236, de 24 de setembro de 1904.

Usadas, a principio, tamsomente para indicar os fabri-
cantes dos produtos expostos a venda, de onde a expressao
marcas de fabrica, passaram, depois, a ser utilizadas tam-
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bem pelos comerciantes, nos produtos objetos de negocia¢do
em seus estabelecimentos. A formula — marcas de industria
e de comércio — ¢, de tal maneira, mais propria, porque
mais compreensiva.

Entre nos, as marcas de industria e de comércio, regi-
das pelo decreto n. 3346, de 14 de outubro de 1887, passaram
depois a obedecer as prescri¢des da lei n. 1236, de 24 de se-
tembro de 1904, regulamentada pelo decreto n. 5.424, de 10
de janeiro de 1905. Criada a Diretoria Geral de Proprieda-
de Industrial, pelo decreto n. 16.264, de 19 de dezembro de
1923, foram reorganizados os servicos de patentes de inven-
ciio e marcas de industria e comércio, pelo regulamento que
baixou com esse mesmo decreto. Essa Diretoria passou,
apbs, a se denominar Departamento Nacional da Proprie-
dade Industrial, a que o decreto n. 22.989, de 26 de julho de
1933, deu novo regulamento. E o decreto n. 22990, dessa
mesma data, modificou algumas disposi¢cées do regulamento
de 1923, em referéncia as patentes de invencdo e marcas de
industria e de comércio.

Em face da nossa lei, a marca pode consistir em qual-
quer palavra, denominacdo necessaria ou vulgar, firma ou
razio social, letra ou algarismo. Basta que revistam uma
“forma distintiva” Como tambem pode ser qualquer dese-
nho, ou alegoria, que se refiram, em seus tracos, 4 mercado-
ria que visam caracterizar. No primeiro caso, teremos a
marca nominal; no segundo, a emblemadtica.

Tratando-se de marca nominal, é mistér que a mesma
tenha veracidade. Nao € possivel, por exemplo, & firma
Martins Costa & Cia., distinguir os seus produtos com a ra-
zao social J. Moreira & Cia. O mesmo, ja ficou escrito, dire-
mos em relacdo as marcas emblematicas, que devem ter re-
lacdo com os produtos a que serao apostas.

As marcas podem ser, ainda simples, complexas ou
mixtas. Sdo simples as que, decompostas em seus elemen-
tos, compoem-se de tracos ou indicacdes sem caracteristico
especial. Complexas as que, com essa decomposicio, for-
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mam em seus elementos componentes, outras marcas espe-
ciais. As marcas complexas sdo tambem chamadas mistas.

Pelo art. 87 do regulamento de 1923, “é permitido aos
sindicatos ou coletividades industriais ou mercantis o uso
de marcas que assinalem e distingam os produtos de sua fa-
bricacio ou comércio, desde que para esse efeito se sujeitem
as prescricoes e formalidades estabelecidas neste regulamen-
to” Sao as chamadas marcas coletivas. Tambem se vem
usando, nos tltimos tempos, caracterizarem os operarios de
uma certa fabrica os produtos para cuja feitura concorre-
ram, mediante uma marca prépria, que se diz — marca de
trabalho.

Os comerciantes e industriais ingleses usam tambem re-
gistar as marcas em série, isto é, marcas que conteem, ape-
nas, uma variante minima, e que se destinam a distinguir
os varios produtos de sua fabricacdo. Tem esse registo van-
tagens evidentes.

Tambem podem os comerciantes e industriais registar
outras marcas atinentes a marca, ou marcas de seu uso, para
evitar que algum interessado delas venha a se servir. E’ o
que se chama — marca de defesa. Mas, essa medida, de
simples cautela, torna-se desnecessaria, com o cumprimen-
to sevéro da lei: porque a ninguem é licito registar uma mar-
ca que possa trazer, ao publico desavisado, confusido com
qualquer outra. O Departamento, quando se tratar do regis-
to, o juiz, quando se tratar de processo a tais marcas refe-
rente, teem de se colocar na posicdo de pessoa do vulgo em
face de uma s6 de tais marcas, sem ter a sua frente a outra,
para cotejar. E’ possivel confusdo entre elas? O registo
de tal marca ndo é possivel, a sua anulacdo é de se decretar.

O registo das marcas é facultativo. A lei n. 1.236, de
24 de setembro de 1904, di-lo, expressamente, em seu art.
1.°: “O industrial ou negociante tem o direito de assinalar
as suas mercadorias ou produtos por meio de marcas es-
peciais” O regulamento que baixou com o decreto n. 16.264,
de 19 de dezembro de 1923, art. 78: “Sera garantido o uso
exclusivo da marca de induistria ou de comércio ao indus-
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trial ou comerciante que a fizer registar de acérdo com o
presente regulamento.”

A’ primeira vista, parece que a lei impde a obrigatorie-
dade do uso de marcas, quando determina, no decreto n.
452, de 30 de novembro de 1897, que os preparados farma-
ceuticos devem ter, forcadamente, a declaracdo do nome do
fabricante, do produto e do logar da procedéncia; quando
manda que os produtos nacionais contenham o nome do
fabricante, da fabrica e da localidade desta, ou a declaracéo
— Industria Nacional, sendo essa formalidade cumprida,
quando se tratar de fazendas, além do mais, com as cores na-
cionais, apostas no ourelo; tambem ndo sai uma saca de
café do pais sem levar a designaciio da procedéncia, com as
cores nacionais, ou a bandeira nacional, nas sacarias. Tais
exigéncias da lei, contudo, ditadas pela necessidade da defe-
sa do comércio nacional ou da satide puiblica, ndo se referem
a marcas particulares, com que o comerciante, ou industri-
al, destaca as suas mercadorias das oferecidas ao publico,
ou fabricadas, por outro industrial ou comerciante.

Dissemos que a marca pode consistir, nos termos do re-
gulamento de 1923, art. 79, em “qualquer palavra, denomi-
nacao necessaria ou vulgar, firma ou razio social, letra ou
algarismo”. Devem, todavia, revestir “férma distintiva”

Entre a marca de industria e comércio e a firma ou ra-
zdo social, bem como entre ambas e a insignia, ha diferen-
cas palpaveis, que é mistér esclarecer. Tanto a insignia, co-
mo a firma, podem constituir marca de indtstria e comér-
cio. E’ mistér para isso, entretanto, que adotem o caracte-
ristico exigido pela lei. A insignia, ou taboleta, ou nome pe-
lo qual se distingue o estabelecimento, serve para marcar a
casa de comércio. A firma ,ou razdo social, para distinguir
o comerciante. A marca, para caracterizar o produto.

Os recipientes, ou envélucros, podem, tambem, ser obje-
to de marca. Para isso, entanto, for¢oso é que do comum dos
envoélucros e recipientes se distingam, pela originalidade de
sua feitura. Assim a forma e a cér dos produtos. Mas, sera
possivel a alguem obter cér e férma ainda ndo conhecidas?
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Nio, quiga, com os recursos atuais da ciéncia e da industria.
Mas, o mundo, dia a dia, nos reserva tantas surprezas!

Para bem compreendermos o que, em face da lei, pode
constituir marca de industria e comércio, é preciso que tam-
bem vejamos o que ndo pode ser objeto desse privilégio. E’
matéria de que cogita o art. 80 do Regulamento de 1923 ¢ da
qual faziam mengéo os dispositivos anteriores, (dec. n. 5.424,
de 10 de janeiro de 1905, art. 21; lei n. 1.236, de 24 de setem-
bro de 1904, art. 8.°):

I, armas, brasdes, medalhas ou distintivos publicos ou
oficiais, nacionais ou estrangeiros, quando para seu uso nao
tenha havido autorizacdo competente;

II, o emblema da Cruz Vermelha, bem como as palavras
“Cruz Vermelha” e “Cruz de Genebra”;

ITI, nome comercial, ou razdo social, de que o comerci-
ante, ou industrial ndo possa usar, legitimamente;

IV, indicacdo da localidade ou estabelecimento, que nio
seja da proveniéncia do produto, ou artigo, quer a essa indi-
cacdo se junte um nome suposto ou alheio, quer nio;

V, palavras, imagens, ou representacao, envolvendo
ofensa individual, ou ao decoro publico;

VI, reproducdao de outra marca ja registada para pro-
dutos ou artigos da mesma classe;

VII, imitacdo, total ou parcial de marca ja registada,
para produto ou artigo da mesma classe, que possa induzir
o comprador a érro, ou confusao, dando-se a possibilidade
do érro, ou confusdo uma vez que as diferencas entre as
marcas nao possam ser reconhecidas, sem exame ou confron-
tacao;

VIII, medalhas de fantasia suscetiveis de confusdo, com
as concedidas em exposicoes industriais;

IX, nome patronimico de terceiros, sem o consentimen-
to expresso destes;

X, nome de um logar para designar a fabricacio ou
proveniéncia de um produto, nascido ou fabricado em outro;
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XI, desenhos litografados, gravados ou suscetiveis de re-
produciio por qualquer sistema, uma vez registados, nos
termos do art. 673 do Codigo Civil;

XII, reproducdo de retratos ou bustos, sem consentimen-
to expresso da pessoa representada, seus herdeiros ou suces-
sores.

A lei ndo permite, outrossim, o registo de marca de pro-
dutos nacionais com os dizeres, ou rotulos, em lingua estran-
geira. Excetua, porém, o caso de bebidas que nao teem no-
mes correspondentes em portugués, como: bitter, brandy,
cognac, fernet, kirsch, rhum, assim como o de serem estran-
geiros os nomes do autor, fabricante, ou inventor.

Essas restricoes legais teem a sua explicacdo nos inte-
resses internacionais, nacionais, ou particulares em jogo. E’
o caso do emblema da Cruz Vermelha, ou das palavras “Cruz
Vermelha”, ou “Cruz de Genebra”, que as convencgoes entre
os diversos paizes reservam para os servicos de socorro que
essa entidade presta, em caso de guerra. E’ o do uso de no-
mes alheios, comerciais ou patronimicos, bem como o da re-
producdo de retratos ou bustos, de quem quer que seja. E’
o da utilizacao de palavras, imagens, ou alegorias imorais.
E’ o da reproducao, ou imitacdo de marca ja registada.

O art. 80, n. I, do Regulamento, tambem se refere a ar-
mas e brasdes, “quando para seu uso nido tenha havido au-
torizacao competente” E’ reproducao do preceito que vinha
das leis anteriores, desde o tempo da Monarquia.

Sera o caso de algum estrangeiro, industrial ou comer-
ciante, que goze de foros de nobreza e queira, em sua mar-
ca, reproduzir o distintivo de sua estirpe ou de scu grau? E’
provavel. Porque, quanto aos negociantes brasileiros, tal
nao seria possivel. Nos termos do art. 72, § 2.°, da Constitui-
¢do Federal, ndo admitindo a Republica privilégios de nasci-
mento, desconhecendo foros de nobreza, extinguiu “as or-
dens honorificas existentes e todas as suas prerrogativas

e regalias, bem como os titulos nobiliarquicos e de conse-
1ho”
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Entre as marcas que ndo admitem reproducio, ou imi-
tacao, estdo as que gozam de protecdo internacional, por se-
rem registadas em Berna.

Tambem néo pédem ser objeto de marca, para gozar da
protecdo estatuida em lei, as expressoes comuns, ou vulga-
res, como agulha, enxada, caneta.

Vimos, até aqui, o que pode constituir marca de indiis-
tria e de comércio. Passemos a segunda parte do ponto:
sua aposicdo aos produtos e mercadorias.

A utilizacao das marcas, nos produtos e mercadorias,
pode revestir-se das férmas, as mais diversas.

Tanto pode a aposicdo ser feita nos proprios efeitos, co-
mo em seus envolucros, ou recipientes. Numa pec¢a de fa-
zenda, pode-se colocar a marca no proprio produto. Mas,
o fabricante de linhas ha de ap6r a sua marca nos carreteis,
nas caixas, ou nos caixotes.

Tanto pdde, outrossim, ser a marca estampada direta-
mente na mercadoria, como impressa, ou litografada em pa-
pel, ou cartdo, que se pregam nas faculdades. A estampa
sera objeto, tambem, dos processos mais variados de impres-
sdo: a comum reproducdo das tipografias, ou a pirogravura.

Para o registo das marcas, os clichés, ou desenhos, de-
vem obedecer as dimensoes expressas no regulamento: 7
centimetros por 10, para os primeiros, 33 centimetros por
22, para os segundos. A lei ndo prescreveu, contudo, dimen-
soes especiais, em sua aposicao aos produtos e mercadorias.

Sao estas, eminente Comissao Examinadora, as observa-
¢oes que nos sugere a tese proposta. Restrita, por esséncia,
nao da logar a maiores explanacdes a respeito. Ao menos
para os apoucados conhecimentos do candidato.
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Niao encerraremos esta prova, todavia, sem dizermos
que podem ser usadas marcas tanto para os produtos ma-
teriais, como intelectuais, ou artisticos. Que é o nome de
jornal, sendo uma marca, com que se visa distinguir a pro-
ducéio espiritual do grupo que o compoe? Que sdo os exr
libris, com que alguns autores publicam as suas obras, se-
nao marcas, que eles apéem, para bem caracteriza-las?

E’ certo que ndo conhecemos ex libris devidamente re-
gistados, para valerem como marca, na Reparticdo compe-
tente. Mas, estejamos certos, o primeiro exemplo nao ha
de tardar.

Faculdade de Direito de S. Paulo, aos 16 de agosto de
1933.



