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Resumo

O artigo trata do co-branding a luz da propriedade intelectual,

dos principios juridicos que regem os contratos pertinentes a essa
estratégia comercial de associacao de marcas, e de alternativa

ao modelo tradicional de licenciamento, nos casos em que ¢
interesse na marca decorre mais do seu valor comercial do que de
suas caracteristicas setoriais como marea registrada.

Palavras-chave: co-branding — licenciamento de marcas —
contratos - principios — merchandising.

1. Introducido

Fonte continua de desenvolvimento, manutencio e revigora-
mento das marcas, o investimento em publicidade tem se tor-
nado cada vez mais interesse estratégico das empresas como
forma de langamento de novos produtos e conselidacdo de
sua posicdo no mercado. No encontro entre comunicagao,
marketing, branding e licenciamento, a associacio entre mat-
cas de sucesso pertencentes a titulares diversos é uma férmula
simples e que, se usada corretamente, pode garantir o rapido
retorno e manter a boa reputacdo da marca no mercado.

Embora se trate predominantemente de uma produtiva estra-
tégia de marketing, aspeclos legais que envolvem questdes
como o licenciamento enriquecem-se e ganham particulari-
dades nas vigorosas relagBes que se constituem na associagdo
de marcas. O presente artigo apresenta os principais aspectos
do co-branding a luz do Direito da Propriedade Intelectual e
analisa alguns dos principios que decorrem do confrato de

1. O sucesso da internet como ferramenta de negécios fez com que
esse ambiente virtual também incorporasse a fungao de midia e,
por essa razdo, passou a ser |ugar de divulgaciio de campanhas
publicitdrias. LUCCA, Newton de e SIMAQ FILHO, Adalberto
{Coord.}. Direito & Internet - Aspectos Jurfdicos Relevantes, v. 2.
Sdo Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 117.

Abstract

This article introduces the main IP principles applicable to
co-branding, and the main features of contracts used for co-
branding. It proposes the alternative use of a merchandising
agreement in the cases in which the envisaged brand is not
registered in the same class in which the product is intended
to be promoted.

Keywords: co-branding — trademark licensing — agreements —
principles — merchandising.

licenciamento, no contexto especifico da associagdo de mar-
cas pertencentes a empresas de segmentos diferentes.

2. O co-branding como estratégia de
consolidagdo de novos produtos

A publicidade é uma das formas mais efetivas de tornar
uma marca conhecida no mercado, ampliar o espectro de
sua influéncia e facilitar a assimilacdo de um novo produto
ou servico pelo pdblico consumidor. Por meio das diver-
sas técnicas de propaganda — como linguagem, imagens,
atores, frases de efeito, e até mesmo linguagem subliminar
-, a propaganda de um determinado produto ou servigo
pode atingir plblicos com caracteristicas muito diferentes.

A internet € um veiculo muito propicio para facilitar a co-
municacio com o publico de diversos segmentos,’ além
de ser um meio dinamico, de facil acessc aos diversos per-
fis de consumidores’ e que permite uma rapida e eficaz

2. Pela internet divulgam-se indmeras e variadas campanhas publi-
citdrias e que se dirigem a um publico indeterminado e mundial.
LUCCA, Newton de e SIMAQ FILHO, Adalberto (Coord.). Direito
& Internet - Aspectos Juridicos Relevantes, v. 2. S3o Paulo: Quar-
tier Latin, 2008, p. 130.
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mudanca de estratégia publicitdria sempre que necessario.
Além disso, uma estratégia bem-sucedida pode levar os
préprios usudrios a divulgarem a campanha, aumentando
sua abrangéncia e, consequentemente, o0 consumo.

A divulgacio de um novo produto ou servico pode ser fei-
ta de diversas formas, tais como campanhas publicitarias,
acdes no ponto de venda, e midia espontanea. Uma técni-
ca bastante efetiva é a associacao de marcas, intitulada de
co-branding’

Por exemplo:  Marca “X" by “Y”
{marcas conhecidas)
Ao invésde:  Marca “Z"

{marca nova desconhecida)

Esta associacdo tende a ser muito proveitosa a fim de atin-
gir um publico mais abrangente, dentro de um contexto
que convenha a ambas as partes. Além disso, busca-se
capitalizar sobre o valor agregado das marcas, promo-
vendo o sucesso do novo produto por elas identificado.”

A grande aceitacao do co-branding como estratégia de
marketing decorre, dentre outros, da rapida assimilacdo e
aceitagdo do novo produto ou servico pelo piblico con-
sumidor, na medida em que as marcas origindrias nao
apenas sao importantes para a clientela referente ac novo
produto ou servico por suas qualidades positivas, como
também porque aquelas marcas em si, por jd serem co-
nhecidas do puablico, reforcam certa garantia a respeito
da origem e qualidade do novo produto ou servico.

Os impactos desta técnica concentram-se ndo somente
na Ciéncia da comunicagdo e no segmento publicitdrio,
mas também podem envolver um acordo comercial para
estipular a cessao e associacido de marcas a um ou mais
produtos e servicos e, logo, interessam também ao ramo
da Propriedade Industrial.

Havendo, assim, interesses comerciais genuinos e obje-
tivo publicitdrio, torna-se propicia 2 andlise de alguns
aspectos juridicos relatives ao co-branding, na érea re-
ferente aos sinais distintivos e a lealdade concorrencial.

3. Particularidades do co-branding

Apesar de nao haver regulamentaggdo especifica sobre o co-
branding é possivel identificar algumas particularidades.

3. (..)the term “co-branding” is relatively new to the business voca-
bulary and is used to encompass a wide range of marketing acti-
vity involving the use of two (and sometimes more) brands. Thus
co-branding could be considered w include sponsorships, where
Marlaoro lends it name to Ferrari o accountants Ernst and Young
support the Monet exhibition ... The list of possibilities is endless.
{BLACKETT, Tom; BOAD Bob. Co-branding: The Science of
Alliance. Hampshire: Macmillan Press, 2001, p. 01.)

KOTLER, Philip e PFOERTSCH, Waldemar. Ingredient Branding:
Making the Invisible Visible. Heidelberg: Springer, 2010, p. 23 —
tradugao livre.

Lei da Propriedade [ndustrial

Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro

b

(%3}
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Em primeiro lugar, sob o ponto de vista juridico, um dos as-
pectos que mais chama atencao é a sua simplicidade, origi-
nando-se do interesse comercial das partes em prormover um
novo produto por meio da reunido de duas ou mais marcas
ja conhecidas sem, entretanto, haver necessidade de vinculo
societdrio entre as empresas cujas marcas estao envolvidas.

Além disso, o co-branding também envolve aobrigatoria-
mente a autorizacao dos titulares das marcas estranhas ao
produto que se pretende promover, para que possam Ser
exploradas, mediante a observancia de determinadas con-
dicBes. Esta autorizacdo de uso comercial com condigdes,
nada mais é do que um contrato de licenga, como explica
Denis Borges Barbosa, de maneira clara e didatica:
“A licenca € precisamente uma autorizagdo, dada por quem
temn o direito sobre a marca, para que uma pessoa faga uso
do objeto do privilégio. Fsta autorizagdo tem um aspecto
puramente negativo: o titular da marca promete nao empre-
gar os seus poderes legais para proibir a pessoa autorizada
do uso do objeto da marca. Tem, porém, um aspecto positi-
vo, qual seja, o titular da ao licenciado o direito de explorar
0 objeto da marca, com todos os poderes, instrumentos e
meios que disto decorram”. {(BARBGSA, Denis Borges. Dos
usos consentidas das marcas por terceiros. Disponivel em
hitp://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/proprie-
dade/usos_consentidos_marca.pdf. Acessa em 30/07/2013 )

No Brasil, o contrato de licenciamento de marcas € aque-
le por meio do qual o titular de marca registrada ou jd
depositada autoriza o uso por terceiros,” podendo estabe-
lecer limites a forma como este uso ocorrerd. Conforme o
interesse das partes, a licenca pode ser simples, podendo
o titular continuar o uso e exploragio de sua marca ou
exclusiva, hipétese em que apenas o licenciado podera
fazer uso e exploracdo da marca. Embora ndo seja obriga-
toria, a averbacdo do contrato de licenga no INPI é condi-
¢ao para a produgdo de efeitos perante terceiros.’

Sendo a marca um bem mével, ¢ licenciamento, no con-
texto do co-branding, pode ser comparado a locagdo,
pois o titular da marca mantém sua propriedade e posse
indireta, transferindo temporariamente a posse direta ao
licenciado para o uso, mediante condices estipuladas
no contrato. Esta ideia ndo € nova e ja foi defendida, por
exemplo, por Gabriel Francisco Leonardos, ao definir a na-
tureza juridica do contrato de licenciamento de marca, em
seu conhecido livro:

podera celebrar contrato de licenca para use da marca, sem preju-
rzo de seu direilo de exercer controle efetivo sobre as especifica-
¢Bes, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou servigos.
Pardgrafo dnico. O licenciada poderd ser investido pelo titular de
todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuizo dos
seus préprios direitos.

6. Lei da Propriedade Industrial
Art. 140. O contrato de licenca deverd ser averbado no INPI para
que produza efeitos em relagdo a terceiros.
§ 1° A averbacio produzird efeitos em relagao a terceiros a partir
da data de sua publicacio.
§ 2° Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licen-
¢a ndo precisard estar averbado no INPI.
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“QO contrato através do qual o proprietario de marca de in-
dastria, comércio ou servicos pade, a partir de seu depdsito,
conceder o direito de uso da mesma a outrem, reservando
para si a propriedade. Tal contralo pode ser caraclerizado,
se oneroso, como um contrato de locacio de bem mdvel,
regido, como tal, pelos arts. 1.188 a 1.199 do Cédigo Civil,
ou se gratuito, como um contrato de comodato, sujeito aos
arts. 1.248 a 1.255 do Cadigo Civil. Naturalmente, tais dis-
positivos do Cédigo Civil sao aplicdveis apenas quando ndo
forem incompativeis com as regras especiais previstas no
Cddigo da Propriedade Industrial”.’

Analogamente a locacdo, ndo observadas as condigdes es-
tipuladas, ou findo o prazo contratual, hd a devolucao in-
tegral dos direitos da marca ao seu titular, e cada uma das
partes continua a utilizar as suas préprias marcas, sem que
tenha sido estabelecido qualquer vinculo ou 6nus perma-
nente aos titulares, salvo expressa disposi¢io contratual.

Do mesmo modo, se ndo for estipulado termo final para
o encerramento do licenciamento, este ocorrerd median-
te notificacdo de uma das partes a outra, estipulando-se
prazo razoavel para que se tomem as providéncias ne-
cessarias para a efetiva extin¢gdo da associagdo, como o
encerramento da produgdo dos itens que contenham a
marca licenciada, a venda dos produtos remanescentes e
o pagamento do saldo dos royalties.

A lei ndo exige forma especial para a licenca de marca,”
admitindo-se, inclusive, sua contratacdo verbal’ Nesse
sentido, n3o € necessdrio um contrato formal, de modo
que as condicdes de uso da marca podem estar inseridas
em outro contrato que nao receba formalmente este nome.
No entanto, sempre que o titular concede o uso tempo-
rario de sua marca, gratuito ou oneroso, para uso em co-
branding, existe uma licenga inerente, devendo ser com-
pativel com as caracteristicas deste contrato comercial.

Por fim, a inexisténcia de regulamentacdo especifica a res-
peito do co-branding autoriza as partes a negociarem livre-
mente todos os seus aspectos, com as limitagdes das nor-
mas de Direito comum e da Lei da Propriedade [ndustrial.

4. Os principios que regem o co-branding

Embora o co-branding seja predominantemente um ins-
trumento de marketing, o relevante papel dos principios
juridicos aplicéveis ao licenciamento de marcas pode ser

7. LEONARDQS, Gabriel Francisco. Tributacao de transferéncia de
tecnologia. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 90, (Os artigos refe-
rem-se 2o Cadigo Civil anterior, mas todas as regras do Direito
Civil continuam aplicdveis, sempre que n&o forem incompativeis
com a LPl ou Lei n® 9.279/1996, que substituiu o Cédigo da Pro-
priedade Industrial}.

8. Cddigo Civil, art. 107.

9. “Ac contririo do que dispunha o caput do art. 90 da Lei n®
5.772/1971 {antigo Codigo da Propriedade Industrial), o atual
artigo nao especifica os requisito basicos para a validade dos
contratos de licenca de marcas. Assim, entende-se que a forma
nela qual o contrato foi realizado (oral ou escrita), bem como

claramente avaliacdo, por constituirem uma garantia as
partes envolvidas a respeito do modo como o uso das
marcas devera ocorrer no curso e mesmo apos o término
da relacdo. Contudo, no contexto do co-branding o licen-
ciamento do uso do sinal distintivo possui caraclerfsticas
e principios especiais, que serdo a seguir mencionados.

4.1. O Principio da individualizacido das marcas licenciadas

Pode o co-branding conjugar o licenciamento conjunto de
duas ou mais marcas com a possibilidade de uso simulta-
neo ern um mesmo produto, sendo comum gue uma delas
pertenca ao proprio fabricante do produto, ou ainda, pode
este abter licencas de dois ou mais licenciadores.

No jargdo do marketing, costuma-se usar a seguinte dis-
tincdo: “produtos de linha permanente” referindo-se aos
produtos triviais, que permanecem no mercado por mui-
tos anos, e “edicdo especial” ou “one shot” para aqueles
produtos langados em quantidade limitada, geralmente
para celebrar um evento especial. Neste segundo caso, é
muite comum o emprego do co-branding como estraté-
gia publicitéria.

Via de regra, conjugam-se, durante o periodo do licencia-
mento para uma edicao especial, os interesses do fabri-
cante de um produto industrializado com os de um tercei-
ro, que pode ser igualmente uma empresa, que licencia
sua marca de inddstria, servico ou comércio ou mesmo
de uma pessoa fisica, como € o caso de um artista, autor
ou estilista que licencia seu proprio nome como marca.

Muitas vezes, a escolha de uma celebridade ocu marca
notoriamente conhecida'” para uso em co-branding, fun-
ciona como um selo de recomendacdo do produto por
alguém que o publico conhece e aprecia ou por uma
marca que o consumidor respeita e admira.

De forma ilustrativa do que ocorre comumente no co-
branding, em um produto do ramo automobilistico, e.g.,
pode-se estabelecer uma associacao entre a marca de
familia do fabricante, a marca especifica do modelo e
marca licenciada por um fabricante de roupas esportivas,
formando, assim, uma edicao especial do vefculo.

Os terceiros titulares das marcas usadas em edicdes
especiais, assim como sucede nos demais casos de
licenciamento, tém direito aos royalties decorrentes

os termos e condicdes contratuais, ndo obedecem a requisitos
previamente estabelecidos em lei, sendo vdlido e eficaz entre
as partes o contrato sob a forma oral” (IDS - Instituto Danne-
mann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Comen-
tarios a lei da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Renovar,
2005, p. 278).
10. Lei da Propriedade Industrial

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de ativi-
dade nos termos do art. 62 bis (1}, da Convencao da Unido de Paris
para Protecdo da Propriedade Industrial, goza de protecio espe-
cial, independentemente de estar previamente depositada ou re-
gistrada no Brasil.
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exclusivamente da venda desles produtos de edicdes
especiais, nao podendo reclamar o recebimento de
royalties sobre a linha normal do mesmo produto, so-
bre outras edicdes especiais em que sua marca nio
seja usada nem tenha sido expressamente contratada,
e nem mesmo sobre as demais edi¢cdes especiais do
mesmo produto que contiverem a marca do fabricante
associada a outras marcas de terceiros.

Esta questao foi muito bem analisada pelo Tribunal de
Justica de Sao Paulo em um caso de co-branding en-
volvendo as marcas “Glamour O Boticdrio” e “Ocimar
Versolato”. A 37 Camara de Direito Privado, confirman-
do integralmente a sentenca de Primeira Instancia, as-
sim entendeu:
A partir destas disposicoes contratuais, € evidente que a
finha ‘Glamour O Boticario’ j existia antes da celebracio
do referido contrato de licenciamento de uso de marca, nio
se tratando de uma linha de produtos especialmente desen-
volvida pela ré para marca pertencente ao autor. Trata-se,
na verdade, de linha de produtos ja existente que, por forca
do contrato em questdo, foi associado ao simbolo da marca
"‘Ocimar Versolato’
Escorreita, portanto, a conclusdo de que (...) ‘H&, na ver-
dade, a concessdo de autarizacao para o uso do simbolo
desta marca pela ré, com o fim de agregar um valor 2 edi-
¢ao especial de linha de produtos jd existente da marca
'O Boticario’. {...) Desse modo, a marca dos produtos em
questdo € “Glamour O Boticario’, que é pertencente a ré,
sendo o simbolo cedido (‘Ocimar Versolato’) mera reco-
mendacao do produto. Analisando o contrato, extrai-se,
ainda, que os produtos sdo fabricados e aprovados pela
ré, nao havendo qualquer interferéncia do autor, que se-
quer possui o direito de vetar a comercializagio de qual-

oo

quer deles’ ”.

{...)

“'Além disso..’, como destacou a ré em conlrarrazdes
de apelo, “... o contrato foi firmado em cardter de exclu-
sividade apenas com relacdo a expressio ‘Ocimar Ver-
solato’, ficando este impedido de atrelar seu nome efou
imagem em produtos idénticos e/ou semelhantes durante
a vigéncia do contrato e até 6 meses apds seu término’.
O direito de exclusividade, bem ressaltou a demanda-
da, ndo era reciproco frente as disposicoes da clausula
“4" do contrato, ... de modo que o Apelado O Botica-
rio também poderia continuar fazendo uso da expressio
‘Glamour o Boticario’ sem o nome do Apelante, a sua
inteira discricionariedade, e sobre estes produtos eviden-
temente ndo seriam devidos royalties, da mesma forma
gue 0 Apelante poderia continuar associando seu nome a
outros produtos que nao livessem relacio com os de 'O
Boticério Apelado.”"

Procurando simplificar, parece-nos que existe aqui
uma regra a aplicar, que chamaremos de “principio da

11. TISE. 3* Camara de Direile Privado, Apelacao n® 0229064-
87.2008.8.26.0100, Relator Des. Viviani Nicolau, j. 05.02.2013.
12. 5e a associacdo das marcas é permanente, nic se trata de co-
branding, mas de outra figura mais complexa que deve envelver
modificacdes nos registros (cessao, novos registros, etc.) e em

|
]

nao vinculacdo das marcas associadas”, pelo qual, sal-
vo expressa estipulacdo no contrato, os titulares con-
tinuam livres para usarem suas marcas liviemente ou
associa-las a marcas de terceiros, sem qualquer prejuf-
zo a primeira relagao.

4.2. Principio da ndo obrigatoriedade de associacio
perpétua

Para a construcdo da principiologia juridica da Proprie-
dade Industrial no que concerne ao co-branding, cumpre
assinalar que a situacao juridica e contratual de cada pe-
dido ou registro de marca é individualizada, independen-
te e inexiste a obrigatoriedade de associacio eterna, ou o
atrelamento infinito de uma marca a outra.

Assim, quando a vigéncia de determinado contrato de |i-
cenciamento de uma das marcas termina,' outras marcas
podem ocupar o lugar delas no produto ou simplesmen-
te ndo haver substituicdo da marca licenciada, podendo
o fabricante determinar, ao longo da dinamica vida dos
produtos no curso dos anos, através de sucessivas atuali-
zacoes de layout, embalagem, design, alteracio de ima-
gem, re-estilizacao de apelo comercial, etc. conforme
sua estrategia de marketing, qual sera o “mix” ou compo-
sicao de marcas que usara no seu produto durante cadz
periodo da existéncia do mesmo.

Esta dinamica, inerente a atividade empresarial, nao dis-
crepa, inclusive, da prépria definicao juridica da marca,
para a qual recorremos as palavras do principal tratadista
brasileiro em Direito da Propriedade Industrial, Jodo da
Gama Cerqueira:
“A marca de fabrica e de comércio pode ser definida como
todo sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos
e artigos das industrias em geral para identifica-los e dife-
rencd-los de outros idénticos ou semelhantes de origem
diversa”."”

Reforcando a aposicao facultativa da marca, complemen-

ta o celebrado autor:
“Em nosso Direito, o uso de marcas é facultativo. Nenhum
industrial ou comerciante é obrigado a assinalar por esse
meio os produtos que fabrica ou as mercadorias de seu co-
meércio. O uso da marca constitui direito e nio obrigacio
imposta ao comércio e a inddstria, obrigacao que seria in-
compativel com a liberdade de trabalho”.

4.3. A nac-aderéncia e pluralidade das marcas

Na sua conceituagao juridica, a marca é um bem mate-
rial movel, sobre o qual o titular obtém propriedade atra-
vés do registro, concedido pelo INP! - Instituto Nacional
da Propriedade Industrial. Pois bem, por ser dotado de
plena mobilidade, pode um registro de marca ser cedido,

alguns casos, possivelmente nova estrutura societaria entre titula-
res {fusdo, incorporacio, aquisicio).

13. CERQUEIRA, Gama. Tratado da propriedade industrial, volume
I: Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos. Rio de Ja-
neiro: Fd. Lumen Juris, 2010, pp. 253 e 263.
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dado em comodato, licenciado, aposto em outro produto
da mesma classe, etc., conforme a “roupagem” deste e
as necessidades mercadolégicas do segmento industrial
e do periodo histdrico. As empresas costumam ter varias
marcas ou mesmo muitas e nada impede que escolham
liviemente como usd-las, em razdo dos preceitos que de-
nominaremos de principios da ndo aderéncia da marca
ao produto e da pluralidade de marcas, tao bem explica-
dos pelo mestre Gama Cerqueira:
“A marca, portanto, ndo precisa ser aderente ao produto,
o que, alids, importaria na impossibilidade de seu empre-
go em muitos artigos que, pelo seu tamanho ou por sua
natureza, ndo poderiam ser diretamente marcados, como
os alfinetes, agulhas, objetos de adorno, liquidos, etc. O
proprietirio da marca ndo sofre qualquer restricdo em sua
liberdade quanto ao modo de usd-la.”
(.2
“As pessoas a quem compete o uso de marcas podem
possuir e empregar quantas lhes convenham, quer para
produtos diferentes, quer para o mesmo produto, usan-
do-as simultinea, sucessiva ou descontinuadamente.
Essa prdtica ¢ adotada, principalmente, no comércio de
exportagdo, pois pode convir ac comerciante empregar
marcas diferentes nas mesmas mercadorias, conforme o
lugar a que se destinam. No comeércio interno pode haver
o mesmo interesse, de acordo com as pragas em que o
produto deve ser vendido.”"

4.4. Principio da individualizacio de cada licenciamento

Como consequéncia das regras acima mencionadas,
afirma-se claramente o principio da individualizacao
de cada licenciamento: se um contrato de licencia-
mento ¢ rescindido, a marca em questdo deixa de ser
usada no produto, mas as demais marcas envolvidas
(as do proprio fabricante ou aquelas objeto de outros
contratos de licenciamento ndo rescindidos} podem
continuar sendo usadas, de modo independente, sem
gue seja necessario um novo contrato e sem que seja
devido qualquer pagamento adicional ao licenciador
do contrato extinto.

Cabe novamente mencionar o julgamento envolvendo
entre as marcas “Glamour O Boticdrio” e “Ocimar Verso-
lato”, que tdo bem analisou este aspecto do co-branding,
como se percebe do trecho em destaque:
“Incontroverso, outrossim, que ‘... apos a rescisdo con-
tratual ndo foi realizada a comercializagdo dos produtos
com simbolo licenciado...”, fato por si ‘... suficiente para
afastar o direito a eventuais rovalties” e que o pacto “...
ndo prevé qualguer restricdo a comercializagio dos pro-
dutos da linha ‘Clamour O Boticério’, apds a rescisdo con-

14, In ob. cit. pp. 264-265.
15. TISP, 3* Camara de Direito Privado, Apelagdo n® 0229064-
87.2008.8.26.07100, Relalor Des, Viviani Nicolau, |. 05.02.2013.
16. BARBOSA, Denis Borges. Uma Introducdo i Propriedade Inte-
lectual, 2* Edicdu, 2003, Ric de Janeiro: Ed. Lumen Juris, p. 867.
17. Lei da Propriedade Industrial
Art. 142, O registro da marca extingue-se:

tratual, pois se trata de linha de produtos continua da ré,
que esteve associada a marca ‘Ocimar Versolato’ durante
determinado periodo’, ndo menos acertada a conclusio
de que subsistiu para a ré tdo somente a ‘... obrigagdo de
excluir qualquer referéncia @ marca e/ou simbelo do autor,
tal como se deu no caso des autos e restou demonstrado

vz

pelas fotos acostadas aos autos...".

Em outras palavras, cada marca subsiste per se. Tanto é
assim, que cada empresa titular tem liberdade também
para decidir quais registros de marcas vai deixar de pror-
rogar a cada decénio de validade.

5. O uso e o contrato de merchandising

Comeo o direito patrio adota o regime atributivo (“first to
file"), outorgando o direito de exclusividade da marca a
partir de seu registro, em contraposigdo ao regime decla-
rativo (“first to use”), que faz o direito & propriedade da
marca nascer com o proprio uso, " a utilizagao da marca
adquire importdncia secundaria no momento da obten-
cao do registro.

No entanto, se em um primeiro momento nao tem re-
levdncia para a obtencao do registro, pode ser determi-
nante para a sua manutencao, pois desuso por periodo
superior a cinco anos faz com que a marca figue sujeita
a caducidade, uma das formas previstas em lei para a
extingdo do registro."”

Cumpre observar que o uso, para fins de evitar-se a cadu-
cidade, deve ser feito de forma distintiva e para designar
05 produtos e servigos objeto do registro.

O problema é que nem sempre as marcas de interesse
para o co-branding pertencem ao mesmo segmento de
mercado. Nestes casos, o titular da marca licenciada
pode jamais vir a ter o registro na classe de interesse, em
razdo da limitacdo do registro aquelas classes cuja ativi-
dade efetivamente exerce."”

A Argentina possui maior flexibilidade legal neste aspec-
to e aceita 0 preuso e mesmo o uso da marca em qual-
quer contexto, ainda que ndo relacionada aos produtos
ou servicos em que o registro foi obtido para afastar a
caducidade, como explica uma das autoras, que ja teve
oportunidade de se aprofundar em trabalho anterior:
“Embora o critério ndo seja undnime, ha um entendimento
comum de que a quantidade de uso necesséria para a prova
de uso depende dos produtos ou servicos,
Neste aspecto, a Argentina é o pafs mais flexivel, pois aceita
0 uso de uma marca em outra classe. A Argentina e o Para-
guai consideram cada alo de aparigdo da marca no mercado

Il - pela caducidade

18. Lei da Propriedade Industrial, art. 128, § 1% “As pessoas de direi-
to privado s6 podem requerer registro de marca relativo a ativida-
de que exercam efetiva e licitamente, de modo direto ou através
de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando,
no préprio requerimento, esta condicdo, sob as penas da lei”.
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como evidéncia valida de uso. O Paraguai, no entanto, € o
18 20
dnico pafs que aceita o uso valido em outro pafs.”

Contudo, o fato da marca ndo poder ser registrada na
classe de interesse para o co-branding nao impedira
que a associagao entre as marcas se realize, devendo-
se ressaltar que, além de indicar a origem ou individu-
alizar um produto ou servigo, a marca também possui
uma fungdo publicitéria, isto €, destina-se a promover
e recomendar o produto que identifica,”’ mesmo que
o produto seja diferente daquele que a marca origi-
nalmente visava distinguir. As empresas foram diver-
sificando suas areas de atuacao e, consequentemente,
expandindo o raio de alcance das marcas que outrora
se limitavam a identificar apenas um produto ou uma
guantidade limitada deles.

Atualmente, o aguecimento do segmento publicitario e a
dindmica das relagdes leva a Propriedade Industrial a ca-
minhar lado a lado com os interesses de mercado e cada
vez mais se observa a convergéncia de interesses entre as
marcas e o marketing. Com isso, o interesse na publicida-
de da marca ocorre mais pelo seu apelo comercial e pelo
seu poder de venda do que pelo aspecto técnico relacio-
nado ao principio da especialidade e ao rol de produtos
e servigos ao qual seu registro estd vinculado.

Nestes casos, pdra acomodar os interesses de mercado e
viabilizar a associagao de marcas, surgiu outra forma de
licenca — o contrato de merchandising. A esse respeito,
propoe Kone Cesario:
“No contrato de merchandising se busca uma finalidade di-
versa do tradicional contrato de licenca de marca. Neste
altimo deseja-se usar a marca coma sinal distintivo de pro-
duto ou servigos, enguanto no primeiro procura-se usufruir
do valor sugestivo e publicitirio do mndi para promover a
venda do pmdutu distinto do original”.”

Neste modelo de contrato, as partes ajustam um valor
para a exploracdo da marca pretendida independente-
mente do registro, em razdo de seu apelo de mercado.

Outrossim, o contrato de merchandising parece estar
em plena conformidade com as atuais necessidades do
co-branding, pois, a despeito de o titular da marca ndo
ter o seu registro na classe de interesse, poderia licen-

19. FEKETE, Elisabeth Kasznar. Rights Derived irom use of an unregis-

tered mark and cancellation of marks for nonuse: the Brazilian
system, in the context of harmonization process in Mercosur.
Paper apresentado em 03 de fevereiro de 2003 para a Associacio
Internacional de Marcas (INTA} na ocasido de seu 123° encontro
anual em Amsterdz, de 3 a 7 de Maio de 2003, p. 22 Tradugao
livre. Citacao original: There is a common understanding that the
amount of use needed to prove sufficient depends on the products
or services, but the criteria are not yet unanimous.
In some aspects, Argentina is the most flexible in that it accepts
use of a mark in another class. Argentina, along with Paraguay,
also considers every act of appearance of the mark in the market
as valid evidence of use. Paraguay, however, is the only country
that accepts as valid use in another country.
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ciar o seu uso a terceiros, autorizando a exploragdo em
produtos pertencentes a outros segmentos de mercado,
mas também defender o uso ndo autorizado por tercei-
ros com base no principio da fungao social da marca e
da repressao a concorréncia desleal e ao aproveitamen-
to parasitdrio.

6. Conclusio

Este artigo tratou de aspectos juridicos relacionados a
estratégias de marketing e co-branding. Como se pode
perceber, a principiologia do licenciamento de uso de
marcas € inerente nos casos em que existe o co-bran-
ding, mesmo que as partes ndo o mencionem expres-
samente, e a vontade das partes detentoras das marcas
é o fator determinante neste cendrio, conduzindo pri-
mordialmente a relacao comercial durante a vigéncia da
associagao entre as marcas.

Procuramos trazer a tona principios de direito mar-
cario visando reger diversos aspectos envolvidos; por
exemplo, uma vez reunidas duas ou mais marcas em
co-branding, para a promogao de um novo produto
ou servico, ou revigoramento de um jd existente, este
ajuste é temporario, ndo se podendo perder de vista
que as marcas individuais mantém a sua prépria identi-
dade, podendo continuar a ser utilizadas per se ou ndo
durante o periodo de associacdo, conforme o interesse
das partes. Ndo se cria um vinculo permanente nem
tampouco indissocidvel, sendo possivel a qualquer
momento desfazer-se a associagdo, desde que respei-
tadas as demais disposi¢es contratuais.

No entanto, o direito nacional ndo da ainda resposta a
ruitas perguntas envolvendo este tema. Embora seja pos-
sivel extrair alguns elementos da legislacao em vigor, di-
versas questoes complexas ou mesmo polémicas relativas
ao co-branding pedem estudo, citando-se exemplificati-
vamente: (i) a irregistrabilidade das marcas nas classes de
interesse para fins de co-branding, nas quais o titular ndo
exerca atividade econfmica; (ii) em contrapartida, a pos-
sibilidade de registro dessas mesmas marcas, nas classes
de interesse, por terceiros de ma-fé; (iii) questdes tributa-
rias relativas ao pagamento de royalties sobre marca nao

20. No mesmo sentido v. KUR, Annette. The WIPQ Reccommenda-
tions for the Protection of well-known marks. IIC [nternational
Review of Intellectual Property and Copyright Law, vol. 31, n. 01,
2000, p. 824-845.

21. “A publicidade tem sempre a finalidade de divulgar, promover ou
difundir um produto ou servico, e o faz através de palavras ou
simbalos distintives, chamados marcas”. (LULAI, Esther. A publi-
cidade e a propriedade industrial no Brasil. Revista de Direito
Mercantil. Sio Paule, n° 76, out/dez 1989, p. 75).

22. CESARIO, Kone Prieto Furtunato. As novas formas de licencia-
mento de marcas. Revista de Ciéncias Juridicas - UEM.V. 7, n. 1,
janfjun 2009, p. 95.
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registrada; (iv) remessa de royallies ao exterior; (V) ques-
toes relacionadas A exigéncia de uso para fins de evitar
a caducidade; (vi) preuso de uma das marcas envolvidas,
gerando direito de precedéncia ao registro e (vii) uso de
marcas ndo registradas em co-branding, e diversas outras
que ultrapassam o escopo deste breve trabalho, deman-
dando debates que possam inspirar a evolugdo do tema
de modo coerente com os institutos-chave ja estabeleci-
dos na legislacao.

Muitos fatores podem levar ao fortalecimento desta
estratégia de mercado, tornando necessario continuar
estudando como aprimorar a aplicagao da legislagdo
sobre a matéria, bem como avancar no campo da ju-
risprudéncia. Esperamos ter contribuido ao desenvolvi-
mento deste dindmico e eficiente mecanismo de cam-
panha publicitaria.
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