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RESUMO
O Direito Marcário apresenta controvérsias acerca de determinados conceitos e definições referentes a marcas e patentes. Tais investimentos têm que ser resguardados à luz da Constituição. Desse modo, o Direito Marcário é o guardião das empresas no que condiz à territorialidade e especialidade de sua marca. A proteção à marca notoriamente conhecida contribui para o desenvolvimento do país e previne a concorrência desleal. O aproveitamento parasitário também deve ser combatido como lesivo à marca de empresa já estabelecida e à economia do país, pois corresponde a crime financeiro. Diante desse problema, coloca-se a seguinte questão: quais são os aspectos controversos no direito marcário? Como resultados dessa pesquisa, vimos que o Direito Marcário ganha relevância em ambiente competitivo para resguardar os direitos das empresas que registram sua marca tanto no Brasil como no exterior. O comércio tem que encontrar ambiente ético para o seu desenvolvimento e gerar divisas para o país.
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1. INTRODUÇÃO
O Direito Marcário apresenta controvérsias acerca de determinados conceitos e definições referentes a marcas e patentes.
A proteção da marca notoriamente conhecida quando bem aplicada pode determinar um excelente fomento à iniciativa privada no país e também ao desenvolvimento da concorrência, pois assegura garantias de propriedade intelectual aos seus idealizadores, prevenindo a concorrência desleal de usurpadores de marcas.
O Superior Tribunal de Justiça vem aplicando com justeza os conceitos de marca notoriamente conhecida e marca de alto renome que iremos definir com mais objetividade durante esta pesquisa. Mas a esfera administrativa nem sempre distingue tais conceitos por carecer de conhecimento técnico acerca do tema, levando a erros de decisão.
Nesta pesquisa, trataremos dos princípios de territorialidade e especialidade que, juntamente com as definições de marcas notoriamente conhecidas e de alto renome têm que ser melhor compreendidas a fim de evitar erros correntes e contradições quanto ao seu tratamento. 
Levantamos como problema desta pesquisa, a seguinte questão: quais são os aspectos controversos no Direito Marcário? E, diante deste problema, estabelecemos o seguinte objetivo que tentaremos responder, que é investigar a existência de aspectos controversos no Direito Marcário.
2. METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica que se alicerça no pensamento de especialistas que expuseram suas teorias em livros, artigos e dissertações impressas e online e trataremos tais leituras de forma a descrever e confrontar as diferentes perspectivas acerca do tema.
Fomos buscar elementos para classificar metodologicamente essa pesquisa em Elisa Pereira Gonsalves
 que dá as seguintes indicações: essa pesquisa, segundo seus objetivos é uma pesquisa descritiva que visa descrever características de determinado objeto de estudo. Esse tipo de pesquisa é comumente utilizada para atualizar características de determinado grupo social ou nível de atendimento de sistemas educacionais ou tentativas para a descoberta da existência de relações entre as variáveis. Esse tipo de pesquisa não busca o porquê na fonte dos fenômenos, mas sim em apresentar suas características.
 
Segundo a natureza dos dados, essa pesquisa é quanti-qualitativa, pois “preocupou-se com a compreensão, com a interpretação do fenômeno, considerando o significado que os outros dão às suas práticas, o que impõe ao pesquisador uma abordagem hermenêutica”.

3.  A MARCA
A constituição
 classifica como propriedade de marcas ao se referir a esse bem imaterial, diferentemente do que classificou as patentes como privilégio temporário de uso, sendo a doutrina majoritária na posição de que a patente também é uma forma de propriedade marcada necessariamente com um termo resolúvel. É importante destacar que é muito duvidoso o enquadramento do dispositivo aludido no rol dos direitos e garantias fundamentais, pois “o dispositivo que a define e assegura está entre os direitos individuais, sem razão plausível para isso, pois evidentemente não tem natureza de direito fundamental do homem. Caberia entre as normas de ordem econômica”. 
Então, a natureza jurídica do direito de marcas é uma forma de propriedade dentre as possíveis formas de propriedades, já que “O vocábulo propriedades captura a pluralidade de manifestações do fenômeno jurídico,enquanto o termo propriedade é circunscrito à ideia física do bem de raiz” . Portanto, como assevera a doutrina, “não existe, assim, uma única propriedade não existe uma noção rígida, definida de propriedade. Isto significa que não é mais possível discorrer acerca da unidade do domínio; Não é possível sustentar que a propriedade é um conceito unitário, síntese de quaisquer poderes de gozo e disposição; que não há propriedade se não existem aqueles poderes, que se existem aqueles poderes, então há propriedade, e que se falta um só daqueles poderes é de duvidar da existência do direito de propriedade. 
A verdade é que “hoje não existe mais a unidade do domínio, em boa parte é conhecimento preciso – não só dos intérpretes, mas também do legislador que existe uma pluralidade de domínios.”
 Na doutrina, despontam duas doutrinas como as que melhor definem a propriedade: teoria do núcleo de interesses e a teoria personalista. 
A Teoria Personalista que se constitui em: 
Poder direto e imediato sobre uma coisa impondo-se à generalidade dos membros da comunidade jurídica e constituindo uma aproximação, derivação ou expressão da forma plena de domínio sobre os bens – com vista a organizar solidariamente as infra-estruturas socioeconômicas dadas.
 
A teoria personalista padece de vícios insanáveis em aspectos coligados ao seu próprio fundamento, como afirma Carvalho: 
1ª) a obrigação passiva universal é “fundamentalmente diferente da obrigação comum que liga um devedor a seu credor, pois esta é um elemento passivo daquele; ora, ninguém pensaria em inscrever no passivo de seu patrimônio a obrigação de respeitar os direitos reais de outrem; na realidade, pois a obrigação passiva universal não é uma obrigação no sentido estrito da palavra; é uma regra de conduta; 2ª) a obrigação de respeitar os direitos de outrem não é especial dos direitos reais; existe para todos os direitos, mesmo os de crédito, assim como o demonstra, notadamente, a responsabilidade do terceiro, autor ou cúmplice da violação de uma obrigação contratual. Ademais, a aceitação da teoria personalista, em suas conseqüências últimas, conduziria à supressão da categoria dos direitos reais, pois todos os direitos seriam pessoais, dado que ficariam reduzidos a vínculos obrigacionais.

Assim, a teoria que melhor explicita o conceito de propriedade é a teoria Perlingieriana, conhecida como núcleo de interesses. Ela pode assim ser definida: 
A ligação entre sujeitos é dificilmente concebível as relações jurídicas ditas reais e com estrutura absoluta – notou-se que a situação propriedade não tem uma estrutura interna porque não tem um centro contraposto de interesses individuado e determinado – de maneira que nestas hipóteses seria impossível, como alguém já sustentou, falar de relação jurídica. A observação é justa, mas não é decisiva para negar a existência da relação jurídica de propriedade, existe um sujeito que é titular de uma situação de propriedade. Se existe um sujeito que é titular de uma situação de propriedade, existe da outra parte não um sujeito determinado, mas a coletividade, que o dever de respeitá-la, de não interferir.

A propriedade de marcas tem certos objetivos conforme a doutrina aborda. “além de constituírem sinais de origem ou proveniência dos produtos na circulação mercantil, tendem a manter no tempo e no espaço os benefícios do crédito, do aviamento e da reputação do industrial ou do comerciante, premunem o público contra as fraudes, proporcionando-lhe a prova de que recebe bem os produtos e as mercadorias que deseja adquirir, frustrando, destarte a ação dos concorrentes sem escrúpulos, e servem à higiene pública, à qual não podem ser indiferentes a proveniência dos produtos e o comércio das mercadorias destinadas ao consumo” (MENDONÇA, 2003: 229). 

Portanto, a propriedade de marcas tem objetivo de assinalamento da origem do produto, distintividade e proteção da reputação do produtor do mesmo bem como a proteção do consumidor, assim, a propriedade de marcas é afeta a certos objetivos previamente definidos. 
Joana Paula Machado et al.
 propõem a introdução de aperfeiçoamentos nas leis de proteção de marcas e patentes, “assimilando as novas situações de propriedade e autoria intelectual, com atenção especial às condições das empresas nascentes e em crescimento, e tornar a fiscalização mais rigorosa para punir as infrações a tal legislação”. 
- Ampliar alternativas para o acesso ao crédito, como, por exemplo, o Programa Juro Zero da Finep.
- Criar mecanismos de acesso ao capital de risco para a criação de empresas.
- Facilitar acesso ao crédito para as micro e pequenas empresas (criar mecanismos de avaliação de projetos sem serem meramente baseados em critérios bancários; criar fundos alternativos de aval e de garantia para concessão de empréstimos), pois as instituições financeiras priorizam empresas consolidadas e com resultados positivos. Definir taxas de juros menores para empresas nascentes.
- Ampliação da oferta de mecanismos como o seed money. Fundos financiados pelo governo para empresas que ainda não possuem capital de risco.

4. “TRADE DRESS” E O DIREITO MARCÁRIO
O trade dress possui conceito amplo e não tem uma definição exata em nossa legislação. Mas, adotaremos, de forma ampla, O trade dress
 como a imagem de um produto ou serviço, capaz de o identificar e diferenciá-lo dos demais. O conceito abrange elementos como, por exemplo, o formato ou a forma da embalagem; a combinação de cores da embalagem; o estilo e tamanho de letras; o rótulo; as frases; os desenhos e o grafismo, entre outras. Enfim, características que permitem reconhecer produtos e/ou serviços. Não obstante atualmente, existirem decisões judiciais sobre esta matéria é, ainda preocupante a falta de rigor nesta questão. Daí, a necessidade de apontar alguns aspectos sobre a proteção do trade dress.
O que se pretende demonstrar é que, apesar de não existir uma proteção específica para o trade dress, a Propriedade Industrial oferece uma tutela idônea para alguns dos elementos que o compõem. Como é o caso da marca e dos desenhos ou modelos. Para os restantes elementos, a proteção passa pela Concorrência Desleal.
A proteção do trade dress pode envolver algumas modalidade do direito de propriedade intelectual, como: a proteção como marca, como desenho ou modelo nacional, como desenho ou modelo comunitário e como direito de autor. Na legislação brasileira inexiste uma proteção específica ao trade dress, ou conjunto-imagem, principalmente pela ausência de qualquer dispositivo na Lei da Propriedade Intelectual e na Lei que trata sobre o Direito do Autor. Nosso sistema não reconhece a proteção exclusiva ao “conjunto-imagem”, mas a apenas alguns elementos individualmente registráveis que compõem o agrupamento visual no todo.
Conforme Cecília Manara, ao Direito de Propriedade Intelectual foi reservada a tarefa de regular as relações concernentes às obras de natureza utilitária, envolvendo bens materiais de utilização empresarial, tendo por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais e, ainda, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial, os segredos industriais, bem como a repressão aos atos de concorrência desleal.
 Com relação ao Direito Autoral, ficou a responsabilidade de assegurar as relações jurídicas oriundas da criação e utilização de obras intelectuais voltadas à área da estética, da literatura, da arte e da ciência, obras que para serem objeto de tutela terão como exigência a originalidade.

Na doutrina e na jurisprudência europeias é pacífico o entendimento que a imitação, por um agente econômico, dos invólucros característicos dos produtos fabricados ou comercializados por um concorrente, constitui concorrência desleal. Seria contrário à lealdade do comércio que fosse ilícito, por meio de engano do público e para aumentar o valor da mercadoria própria, imitar ou usurpar a característica exterior de produtos ou serviços alheios, conhecida pela clientela e sob a qual um produtor ou comerciante comercializa os seus produtos, e assim sem mais desfrutá-la, criando confusão. Trata-se, com efeito, de parasitismo da imagem comercial de um concorrente em termos de poder criar confusão no espírito do público, o qual compara a imagem de um produto com memória que tem da imagem do outro.
Dentro dessa perspectiva e do que se coloca como de encontro à livre concorrência e concorrência desleal, o Supremo Tribunal Federal entende que:

A livre concorrência, como toda liberdade, não é irrestrita; o seu exercício encontra limites nos preceitos legais que regulamentam e nos direitos dos outros concorrentes, pressupondo um exercício legal e honesto do direito próprio, expressivo da probidade profissional; excedidos esses limites, surge a concorrência desleal, que nenhum preceito legal define e nem poderia fazê-lo, tal a variedade de atos que podem constituí-los.

Um entendimento jurisprudencial a esse respeito pode ser constatado com base em determinada marca, bastante conhecida, da distribuidora de combustível no país:

POSTO DE COMBUSTÍVEL. USO INDEVIDO DE TRADE DRESS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. DANOS MATERIAIS.

O réu-apelado utilizou testeira nas cores verde e amarela, com uma fixa branca no meio, em medidas semelhantes às empregadas pelos postos vinculados à autora-apelante. Cartaz com a marca "BR" estrategicamente posicionado. Placa com o valor do litro da gasolina e do álcool, na qual constavam os dizeres "De olho no produto", cartaz muito similar ao da recorrente, o qual anuncia os preços e também o programa de qualidade "De olho no combustível". Uso ilícito de elementos característicos do trade dress da apelante. Concorrência desleal específica. Artigo 195, inciso III, da Lei nº 9.279/1996. O recorrido deverá pagar à recorrente indenização por danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes), em valor a ser apurado na fase de liquidação. Recurso provido, com alteração do ônus da sucumbência.

O Brasil adota o sistema atributivo de direitos, isso quer dizer que o título de propriedade sobre signos distintivos advém do regular registro, e não do simples uso, típico de países que adotam o sistema declaratório. Torna-se incontestável que o registro do trade dress como marca potencialize a posição do empresário como titular de direitos, pois lhe auferem importantes prerrogativas legais e processuais. O titular do registro de marca pode licenciar e alienar o conjunto-visual, assim como se basear nos dispositivos relativos à infração de marca para combater eventuais imitações. 
O trade dress com relação ao Direito Marcário pode se dar com o registro na forma de marca mista ou tridimensional. Para José Carlos Tinoco Soares, marca mista compreende etiqueta, rótulo, envólucro, invólucro, embalagem e toda e qualquer forma de apresentação do artigo, produto ou mercadoria ao consumo.
 Quanto à marca tridimensional, consiste naquela constituída pela forma plástica do produto ou da embalagem, cuja forma tenha capacidade distintiva em si mesma e esteja dissociada do efeito técnico.

4.1 APROVEITAMENTO PARASITÁRIO
Rafael Neumayr
 realizou um estudo com o intuito de apresentar situações em que um empresário não concorrente utiliza de subterfúgios ilegais para se aproveitar de uma marca conhecida e forte no mercado. A esse procedimento dá-se o nome de aproveitamento parasitário, ou seja, como um parasita, um empresário embarca em uma marca conhecida para autofavorecimento do seu negócio. 
O parasitismo é comportamento sutil, por vezes sofisticado, e consiste na obtenção de vantagens indevidas mediante utilização de bens integrantes do ativo imaterial de uma empresa com a qual o “parasita” não dispute o mercado. A modalidade mais comum é aquela na qual o empresário faz uso de elementos de identificação – especialmente de marcas registradas e nomes empresariais famosos – de empresa não concorrente, para caracterizar os seus próprios negócios. Mas também tem lugar quando se imita a fachada de um estabelecimento, o design de uma embalagem, a marca não registrada, a insígnia, o título de estabelecimento ou o nome de domínio na Internet, de modo a ocasionar associação entre as empresas atuantes em ramos ou territórios distintos.

O instituto aproveitamento parasitário é altamente prejudicial à marca de renome, porque situa-se em uma zona onde a proteção conferida às marcas e ao nome empresarial não abrangem nem a nível territorial, temporal ou relacionado a uma área econômica. A legislação não compreende e, por isso, não consegue salvaguardar esse tipo de utilização de elementos de identificação, tais como fachada semelhante, embalagens similares, insígnias, o nome do estabelecimento ou semelhança no domínio na Internet. A legislação não consegue dar guarida para esta marca de renome, porque o parasita atua em área distinta de negócios.

O julgamento da Apelação Civel – AC 200351015407869 RJ 2003.51.01.540786-9, ocorrido em 29 de março de 2011, avaliou o pedido de Ana Maria Braga contra o uso de seu prenome em marca de uma empresa, alegando que consistia em aproveitamento parasitário de seu nome já amplamente conhecido e de renome no Brasil. No entanto, o relator, Juiz Federal Convocado Marcello Ferreira de Souza Granado avaliou como sendo um prenome comum e a alegação de colidência não foi acatada, restando negado o pedido de aproveitamento parasitário e concorrência desleal, conforme a ementa:
PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVOS RETIDOS. MARCAS. REPRODUÇÃO PARCIAL DE NOME ARTÍSTICO - ANA MARIA BRAGA. PRENOME COMUM - ANA MARIA. ALEGAÇÃO DE COLIDÊNCIA, APROVEITAMENTO PARASITÁRIO E CONCORRÊNCIA DESLEAL. INEXISTÊNCIA. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO.
I - Resta prejudicado o Agravo Retido quando a decisão que ensejou o recurso tenha sido reconsiderada.
II - Se o pedido referente à nulidade do registro de marca for julgado improcedente, fica prejudicado o Agravo Retido interposto em face da decisão que excluiu a apreciação do pedido de indenização por danos materiais e morais pela Justiça Federal.
III - Nos termos do art. 397 do CPC é possível a juntada de documentos novos em qualquer tempo. Porém, é necessário a concessão do prazo de cinco dias para que a parte adversa possa falar nos autos sobre tais documentos, consoante art. 398 do CPC.
IV - Deve ser mantida a decisão que indeferiu a contradita das testemunhas, se a relação entre essas e a parte autora se mostrar mais uma relação profissional que pessoal V - O termo comum entre as marcas em análise - ANA MARIA - corresponde a um prenome de uso comum o que por si só afasta a possibilidade de aplicação do alegado direito de precedência, ante a impossibilidade de apropriação exclusiva de tal expressão, pois sinais desta natureza, ou seja, compostos de prenome comum, devem arcar com o ônus da convivência com outras marcas semelhantes. VI - O fato de a autora ser conhecida pelo público pelo nome artístico de ANA MARIA BRAGA afasta a incidência dos incisos XV e XVI, do art. 124, da LPI, na medida em que as marcas da apelada são formadas apenas pelo termo ANA MARIA. VII - No caso em apreço, mormente diante da natureza comum do termo que compõe as marcas em cotejo, não há que se falar em aproveitamento parasitário e concorrência desleal. VIII - A fixação da verba honorária deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que remunere adequadamente o trabalho dos advogados, sem deixar de considerar as peculiaridades do caso concreto. Hipótese em que os honorários advocatícios são fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Dessa forma, o prenome ou pseudônimo comum às marcas ANA MARIA é um prenome de uso comum e, assim, afasta a possibilidade de aplicação do alegado direito de precedência e não garante a apropriação exclusiva da expressão; devem conviver com outras marcas similares. 
O julgamento do Processo REsp 1309665 SP 2012/0031223-2 relizado em 4 de setembro de 2014 pela Terceira Turma do STJ de São Paulo e teve como relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino foi publicado no DJe em 15/09/2014 com a seguinte ementa: 
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. PRETENSÃO DE IMPEDIR A UTILIZAÇÃO DA MARCA REGISTRADA "CRESCER". PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. ATIVIDADES DISTINTAS ENQUADRADAS DENTRO DA MESMA CLASSE. SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO. SERVIÇOS COMPLEMENTARES. FINALIDADES IDÊNTICAS E MESMOS CANAIS DE COMERCIALIZAÇÃO. GRANDE RISCO DE CONFUSÃO NO CONSUMIDOR.
1. Pretensão da recorrente de impedir a utilização, por parte da recorrida, da marca registrada "CRESCER", da qual detém a titularidade.
2. Como corolário do princípio da especificidade, o direito à exclusividade da marca se pressupõe dentro da classe de serviços na qual foi registrada.
3. Atividades da recorrente e da recorrida que, embora não sejam idênticas, se enquadram na mesma classe "serviços de ensino".
4. Grande risco de confusão no mercado de consumo, por tratar-se de atividades complementares, com finalidades idênticas, que envolvem os mesmos canais de comercialização.
5. Direito à utilização exclusiva da marca registrada que deve ser garantido.
6. Recurso Especial Provido.

O que se pode depreender desse julgamento citado é que a marca registrada “Crescer” não pode ser utilizada pelo concorrente que atua no mesmo ramo de negócio de ensino, que geraria confusão na mente do consumidor, levando-o a erro. Dessa forma, o relator garantiu o direito do detentor da marca pela exclusividade pelo princípio da territorialidade e da especialidade. 
5. CONSIDERAÇÕES
A regionalização dos países, unidos por blocos, não atrapalha o processo de internacionalização das empresas, pelo contrário, auxilia na abertura de novos mercados, com acordos políticos e econômicos que servem de trampolim para atingir o mercado mundial.
O ambiente empresarial, hoje, é prioritariamente empreendedor devido à abertura provocada pela globalização que abriu as barreiras internacionais, instituindo verdadeiramente a competitividade no ambiente empresarial, onde sobrevivem os empreendedores com maior capacidade de antevisão.
A marca é “fixada” na mente dos consumidores e manifesta-se por meio do comportamento e ímpeto para a compra.
O Direito Marcário identifica um produto ou serviço e o distingue dos demais produtos ou serviços existentes no mercado. Tem como fundamento os preceitos constitucionais arrolados nos Direitos e Garantias Fundamentais compreendidos no Art. 5º, XXIX. Tem por objetivo normatizar as relações comerciais, econômicas para o real interesse social e para o desenvolvimento econômico e financeiro do Brasil.
Neste contexto, a marca ganha realce como alma do negócio da empresa que a registrou e, por isso, goza da exclusividade de explorá-la. Desse viés, decorrem aspectos controversos do Direito Marcário, por exemplo, permitir à concorrência utilizar nome similar à da marca preexistente pelo fato do prenome ser de uso comum como ocorreu com ANA MARIA perante ANA MARIA BRAGA que questionou a utilização, mas teve seu recurso não acolhido pelo Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro. 
Vimos também que a apropriação de uma marca por setor não concorrente consiste em ilegalidade denominada aproveitamento parasitário, onde a similaridade com a marca de renome rende ao infrator dividendos advindos do reconhecimento notório da marca pelo público. No entanto, induz o consumidor a erro devido à similaridade de uma fachada, domínio na Internet, mas trata-se de aproveitamento parasitário que corresponde a má fé no âmbito empresarial.
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