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INPI devera autorizar registro de
marcas de posicao

Orgdo publicara um ato normativo para autorizar o registro, evitando litigios judiciais

Por Beatriz Olivon — De Brasilia
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Luiz Edgard Montaury: Justica temn reconhecido marcas de posicio — Foto: Divalgacio



Solas de sapatos, costuras de
calcas e cores de rodas de
tratores poderao ser registradas

Antncio fechado por Google

no Instituto Nacional da

Propriedade Industrial (INPI).

Depois de muitos pedidos, litigios

judiciais e de uma consulta

publica, o érgao publicara um ato

normativo para autorizar o

registro das chamadas “marcas de posi¢ao” - identificacdes de
caracteristicas de alguns produtos. A norma esta prevista para este més.

As marcas de posicao estao na categoria de “marcas nado tradicionais” e
sao aquelas que tém um elemento que aparece de forma constante no
produto. Sdo muito comuns na industria da moda, como a costura
caracteristica nos bolsos de uma marca, o uso de uma letra em um lugar
especifico de um ténis ou de uma cor em algum acabamento do
produto.

Essa regulamentacao é muito aguardada pelo setor de propriedade
intelectual por causa de uma consulta publica feita no comeco do ano. A
publicacdo de uma nota técnica e portaria sobre o assunto foram
anunciadas pelo diretor de marcas do INPI, André Balloussier, durante o
41° Congresso Internacional da Propriedade Intelectual, realizado na
semana passada.

Por enquanto, ainda esta sendo feita a analise final das manifestacdes
recebidas na consulta publica e das indica¢gdes da procuradoria federal
especializada. Foram recebidas 105 contribui¢cdes enviadas por sete
entidades.



Mesmo com a publica¢do do ato normativo, ndo havera de imediato o
processamento dos pedidos. O INPI precisa fazer ajustes no sistema.
“Fico até embaracado de dizer que a implementa¢ao ndo tem previsao”,
afirmou Balloussier no evento. A demora se deve a escassez de recursos
no instituto, acrescentou o diretor.

Sem a possibilidade de fazer os registros no INPI, algumas empresas
tentaram garantir a protecao de caracteristicas das marcas na Justica,
segundo Luiz Edgard Montaury, sécio do escritério Montaury Pimenta,
Machado & Vieira de Mello e presidente da Associa¢do Brasileira de
Propriedade Intelectual (ABPI).

O escritério representou a Levi's em acao contra concorrentes por
semelhanca no pontilhado e etiqueta dos bolsos. No processo, a Levi
Strauss alegou que utiliza a costura arqueada desde a criacao do
primeiro jeans em 1873 e a etiqueta vermelha distingue as calcas da
Levi's ha 80 anos. “A Justica tem reconhecido marcas de posi¢cao mesmo
sem o INPI regulamentar”, diz Montaury.

Segundo a advogada Joana de Mattos Siqueira, sécia do mesmo
escritorio, a publicacdo da regulamentacao pelo INPI ja é uma boa
noticia, mas a data para o comeco das analises ainda é aguardada. “E um
passo a frente, vocé vai publicar as diretrizes, mas ainda nao se sabe
guando estara implementado”, afirma.

Fora da esfera judicial, diz, enquanto ndo existe o registro de “marcas de
posicao”, algumas empresas depositam como “marcas figurativas”.
Mas, acrescenta, muitas sao recusadas. “Se nao ha protecao vocé busca
ferramentas ou tenta notifica¢ées ou o Judiciario”, afirma.



Ana Lucia de Sousa Borda, sécia do escritorio Dannemann Siemsen,
explica que a marca de posicdao é um ativo valioso para os titulares. A
advogada destaca que diferentes associa¢des colaboraram com a
consulta publica do INPI sugerindo como examinar uma marca de
posicdo e quais critérios elas devem atender para fazer jus ao registro.

Duas empresas que tentam registrar as marcas de posi¢ao também
participaram do painel no congresso contando as proprias experiéncias
com o tema, a fabricante de sapatos Christian Louboutin e a de
tratores Bobcat. A primeira usa solados vermelhos como caracteristica
de seus calcados - que tém registros em quase 50 jurisdi¢des. O primeiro
deles foi feito em 2007 nos Estados Unidos.

Ja os tratores Bobcat tém cores personalizadas nas rodas, teto e frente
dos equipamentos. A empresa tem a marca registrada em oito paises,
entre eles Estados Unidos e Reino Unido. O pedido no Brasil esta
pendente.
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