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A minha familia, que me ensinou a ver as

cores.
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RESUMO
A percepcéo da cor é um fendmeno que ocorre para diversas espécies de seres vivos,
mas, para o ser humano, a informacéo transmitida pela cor pode se transformar em
uma linguagem, um cédigo, um simbolo, que muitas vezes é utilizado por marcas para
sua propria distincdo no mercado. O presente trabalho objetiva estudar o processo
fisico, cultural e mercadologico de percepcao da cor por meio do estudo da semidtica,
para que, entendendo que a cor pode, sozinha, identificar uma marca, defender a
possibilidade de registro da cor, considerando as proibi¢cdes presentes no art. 124, da
Lei de Propriedade Industrial, a Lei 9.279/1996. Pelo método hipotético-indutivo,
demonstrou-se que, a partir da capacidade cromética de significar e de distinguir uma
marca, e sendo essa protegida pelo direito, também a marca composta
exclusivamente por uma cor deve ser por ele protegida. Assim, confrontando as
etapas do exame substantivo de um pedido de registro de marca junto ao INPI, e &
luz da distintividade trazida pelo conceito de secondary meaning do direito marcério
americano, a cor poderia ser registrada no Brasil, uma vez que atende a todos 0s

requisitos impostos ao registro de marca.

Palavras-chave: Propriedade Industrial. Direito Marcario. Marca. Cores.



ABSTRACT
Color perception is a phenomenon that occurs for many species of living beings, but
for humans, color-transmitted information can become a language, a code, a symbol
that is often used by brands for their own distinction in the market. The present work
aims to study the physical, cultural and marketing process of color perception through
the study of semiotics, so that, understanding that color alone can identify a brand,
defend the possibility of color registration, in contrast to the prohibitions present in
article 124, item VI of the Brazilian Industrial Property Law, n. 9.279/1996. By the
hypothetical-inductive method, it was demonstrated that, from the chromatic abilty to
signify and distinguish a mark, and being the trademark protected by law, the
trademark composed exclusively of one color must be protected by it. Thus, by
comparing the steps of the substantive examination of a trademark application with the
INPI, and in light of the distinctiveness brought about by the concept of ‘secondary
meaning’ of the American trademark law, the color could be registered in Brazil, as it

meets all requirements imposed on trademark registration.

Keywords: Industrial Property. Trademark Law. Trademark. Color.
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1 INTRODUCAO

O Direito é construido com palavras. Os tribunais estdo acostumados a
lidarem com o que estd escrito. Advogados e juizes analisam frases, resolvem
possiveis ambiguidades, tencionam e intencionam a sintaxe e constroem grandes
teses em cima da hermenéutica de palavras escritas e faladas. Diante de simbolos
nao verbais, juristas podem enfrentar dificuldades, mas partindo da premissa de que,
assim como a palavra, os outros simbolos dao significado a algo e criam, porque nao
dizer, uma linguagem, fica mais facil de pensar juridicamente uma area antes nao
observada com tanto critério pelo Direito (NEWMAN, 1994, p. 1595).

Sendo a cor um fenémeno fisico e fisiol6gico percebido por diversas espécies
na natureza (SEIXAS, 201-?), do qual nem de olhos fechados o homem consegue
escapar, como ha de ser demonstrado, o uso e a reflexdo sobre as cores remontam a
um passado longinquo, mas nunca se esvaiu. O ser humano esta sempre construindo
novos usos e novas reflexdes para o fenbmeno cromético.

A expresséao "Direito das Cores", ao passo que pode despertar curiosidade ou
até mesmo altivez entre juristas, é, na verdade, reflexdo antiga dentro do Direito.
Excertos datados do século XVII ja tratavam sobre o Direito acerca das cores, a
exemplo de Hermann Wissmann, em seu trabalho "De Jure circa colores. Von Farben-
Recht" (HESPANHA, 2010, p. 221).

Observando que tudo que a visdo consegue absorver possui uma cor, e sendo
essa uma habilidade involuntaria humana - excetuados os portadores de deficiéncia
visual total ou cromatica -, estudar o fenébmeno das cores e o0 seu papel na ordem
social e juridica foi e € imperioso ao cientista do Direito.

Como ressaltado por Hespanha (2010, p. 225), foram diversos os contextos
histéricos em que a significacdo suntuéria da cor demonstrara um status: do branco
das noivas biblicas ao purpura dos reis e nobres feudais, a cor simbolizava um lugar
no espectro social. Ndo somente, ja foi considerado crime a insignia de uma familia
utilizar-se da cor que uma outra ja se utilize (HESPANHA, 2010, p. 233).

Noutro giro, a necessidade de se usar um signo para demonstrar a origem de
um produto ou brasdo tem uma relevancia também historica que, com o passar dos
séculos e o incrementar do sistema capitalista, principalmente apds a Revolucao
Industrial, identificar a marca adquiriu uma feicdo econ6mica, tendo em vista sua
capacidade de determinar a procedéncia de um produto e facilitar sua aquisi¢cao pelo

consumidor (NIELSEN, 2008, p. 1). Até a Revolugao Industrial, no entanto, a marca
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nao tinha essa vinculagdo empresarial tdo demarcada, ou conotagao concorrencial.
Tedricos irdo defender que a origem da marca remonta a Roma Antiga, em que eram
usados sinais para identificar as cabecas de gados pertencentes a um dono
especifico, enquanto outros irdo atribuir a Idade Média o0 uso de marcas para denotar
a propriedade sobre objetos e para identificar colégios, sinais religiosos e brasfes de
familia (NIELSEN, 2008, p. 5).

Diante dessa realidade, Estados passaram a conferir garantias legais para a
protecdo dessas marcas e, com essa seguranga, 0S comerciantes langaram-se com
mais avidez ao comercio internacional, que, por sua vez, passou a exigir do Direito
Marcario também uma internacionalizacéo, ja no século XIX. Assim, foram surgindo
diversos tratados: a Convencédo da Unido de Paris, o Acordo de Madri, entre outros
relacionados a protecdo da propriedade intelectual, patentes, desenhos industriais e
marcas, servindo, ainda, de base para o sistema marcario de diversos paises, entre
eles o Brasil (NIELSEN, 2008, p. 1-2).

Discutir a registrabilidade da cor como marca certamente causa estranheza
quando colocada como a possibilidade de alguém “possuir” uma cor (NEWMAN, 1994,
p. 1595). Mas o que ha de ser considerado, e que justifica este trabalho, é que h&a
diversas nuances a serem examinadas para conferir a uma marca o direito de uso
sobre esta cor. Assim, 0 presente estudo busca, por meio do método hipotético-
dedutivo, demonstrar como acontece 0 processo de percepc¢ao da cor pelo homem,
de modo a dar um significado cultural e mercadoldgico a uma informacéo visual
(GUIMARAES, 2004, p. 12), e como essa informac&o é capaz de designar uma marca
(LABRECQUE; MILNE, 2011, p. 713).

O estudo objetiva, ainda, apds esclarecer elementos e conceitos importantes
do Direito Marcario brasileiro, analisar o tratamento administrativo e judicial dado por
este a questdo das marcas monocromaticas, que, tidas como marcas nao tradicionais

(BARBAS, 2016, p. 10), ndo encontram terreno suficientemente maduro no Brasil.
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2 A PERCEPCAO E VALORACAO DA COR COMO FENOMENO FiSICO,
CULTURAL E MERCADOLOGICO

Luciana Martha Silveira (2015, p. 17), introduzindo seu estudo sobre a teoria
da cor, afirma que o processo de percepc¢do da cor passa por trés aspectos, quais
sejam o aspecto fisico, o aspecto fisioldgico e, por fim, o aspecto simbdlico. Naquele
primeiro, a cor é estudada enquanto fenémeno fisico de reflexo da luz; no segundo
estad compreendido o processo quimico e fisioldgico da absorcéo da informacao pelo
olho; e, no ultimo, trata da significacdo da cor a partir da cultura e valores de quem a
Ve.

Pelo aspecto fisico, entende-se como o fendmeno cor ocorre fora do ser
humano, como resultado da refracdo e absorcdo de raios luminosos que ocorre de
maneiras diferentes nos diversos pontos da matéria (SILVEIRA, 2015, p. 47). No
aspecto fisiolégico, estuda-se os atributos quimicos e fisiolégicos humanos de
processamento da cor como uma informacéo (GUIMARAES, 2004, p. 12). No aspecto
simbdlico, por seu turno, é alcancado o processo subjetivo de interpretacdo da cor: €
a relacdo homem-cor diante das informacdes, sensacoes e significados que a cor
pode passar a este (GUIMARAES, 2004, p. 53).

Na proposta de estudar o fendbmeno cromatico como objeto do Direito, o
presente trabalho poupa as reflexdes fisiolégicas e se concentra, com mais minucia,
no estudo do processo de significacdo da cor, do seu aspecto simbdlico. Isso porque
para se estudar a registrabilidade da cor como marca, importa, sobretudo, entender o
valor mercadolégico desta, compreendendo, além do significado subjetivo e cultural
gue a cor anuncia, as nuances de sua significacdo no mercado. Nesse sentido, para
ser assimilado o valor que a cor pode exercer comercialmente, requer compreender
anteriormente a cor em seu aspecto fisico e objetivo, comum a todos, e em seu

aspecto cultural e subjetivo, construido socialmente.

2.1 A COR COMO UM FENOMENO FiSICO E OBJETIVO

O fenbmeno cromético € comum a todas as pessoas (SILVEIRA, 2015, p. 17).
N&o somente; a natureza, de modo geral, responde a estimulos de cor (SEIXAS,
201-?). Isso se deve ao fato de que a cor, em seu aspecto inicial e objetivo, ocorre
fora do interlocutor, como resultado de um processo fisico da trajetoria luminosa de
uma fonte de luz sobre um objeto e do objeto sobre a visédo, sem, ainda, significar uma
interpretacdo subjetiva (SILVEIRA, 2015, p. 43).
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Nesse tom, falar sobre o estudo da fisica sobre a cor sempre ir4 remeter aos
trabalhos de Isaac Newton, considerados como marcos decisivos no desenvolvimento
da Ciéncia da Cor (SILVEIRA, 2015, p. 26). E que, ainda na segunda metade do
século XVII, o inglés experimentou, por meio de um prisma triangular de vidro, a base
de toda a ciéncia cromética: a luz branca como mistura de luzes de varias cores
(SILVEIRA, 2015, p. 25).

Newton canalizou um raio de sol (luz branca) para que, em um quarto escuro,
esse raio passasse pelo prisma, de modo a produzir o espectro cromatico ora
conhecido, posteriormente explicando tal fendmeno pela refracdo, provocada pelo
aparato de vidro. Em seguida, canalizando apenas a luz de uma cor, e passando
também essa por um outro prisma, o resultado fora diferente: ndo havia um novo
espectro cromatico, mas apenas o desvio da luz monocromatica (SILVEIRA, 2015, p.

25). E o que ilustra a Figura 1.

Figura 1 — Experimento de Newton.

~ - r
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Fonte: SILVEIRA, 2015, p. 26.

O experimento de Newton revelou a luz como ente propagador da cor. A luz
incide sobre os atomos que compdem o0s objetos, que irdo interagir e gerar a sensacgao
de cor que € vista, a partir da absorcéo, refracéo ou reflexdo dos raios luminosos. O
que o avancar da Ciéncia da Cor e da fisica permitiu medir com precisdo foi o
comprimento das ondas de cada luz monocroméatica e, principalmente, quais 0s
comprimentos de ondas visiveis pelo olho humano em condi¢gdes normais (SILVEIRA,
2015, p. 45). Confira-se o Quadro 1.
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Quadro 1 — Comprimentos de onda por cor.

Anm) | (nm)
380 .
436 violeta
495
566
627 aranje
780

Fonte: SILVEIRA, 2015, p. 46.

Do que se pode depreender do Quadro 1, analisado juntamente com a Teoria
da Cor, é que a regiao visivel do espectro eletromagnético reside nas ondas de 380nm
a 780nm. Agquém desse valor, tém-se a radiacdo ultravioleta, e além, os raios
infravermelhos, ambos invisiveis a olho nu (SILVEIRA, 2015, p. 46). Tal constatacao
permite dizer que, dadas as variacdes de saturacéo (intensidade da cor na escala de
cinza) e valor (brilho), inexistem matizes visiveis pelo ser humano a serem
descobertos.

Noutro giro, diversos estudiosos também se dedicaram a construir a Teoria da
Cor. Contestando o que fora afirmado por Newton, Johann Wolfgang von Goethe
(1749-1832) defendia que a cor “existiria enquanto fendbmeno além da fisica”
(SILVEIRA, 2015, p. 27), ndo bastando concluir que a cor surgia da luz branca. Assim,
Goethe introduziu na Teoria da Cor outros elementos, como 0s aspectos fisiolégicos
e quimicos dos objetos, e a subjetividade da cor e a participacdo do homem na
observacdo da natureza (GUIMARAES, 2004, p. 9-10), o que, posteriormente, sera
melhor debrucado.

Goethe trouxe, ainda, os conceitos até hoje utilizados de cores-pigmento e
cores-luz. No seu trabalho “Doutrina das cores”, o aleméo elencou como trés as
formas de manifestacdo da cor: as cores fisiologicas — que pertenciam aos olhos e
dependiam de sua acao e reagao —; as cores fisicas — oriundas do reflexo da luz sobre
0s objetos —, ora denominadas cores-luz; e as cores quimicas — dependentes das
substancias quimicas dos objetos —, atualmente recebendo a denominacao de cores-
pigmento (SILVEIRA, 2015, p. 27).
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O acréscimo das cores-pigmento a Teoria da Cor conseguiu dar mais
sustancia a explicacdo do fenbmeno cromatico, mas jamais afastaria os ensinamentos
e contribuicbes de Isaac Newton. Concatenando os pensamentos dos dois, a
sensacao da cor é resultado da natureza e disposicdo dos atomos na molécula, ou
seja, sua composi¢cdo quimica, que ird ensejar a absorcéo, refracéo e reflexdo dos
raios, dada sua posicdo no espaco — aqui se inserindo o conceito de cor-luz —
(SILVEIRA, 2015, p. 47). A Figura 2 ilustra o processo de sensacéo da cor.

Figura 2 — Visualizac&o da cor nos objetos.
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Fonte: SILVEIRA, 2015, p. 46.

Os conceitos de cores-pigmento e cores-luz também reverberam no processo
de reproducdo da cor, a partir da sintese aditiva (cores-luz) e da sintese subtrativa
(cores-pigmento) (GUIMARAES, 2004, p. 65). Quando a reproducéo da cor se da de
forma luminosa, como no caso de projetores multimidia, estamos falando da sintese
aditiva — as cores sdo formadas a partir da modulacéo do azul, verde e vermelho como
cores primarias —; quando a reproducao se da pela pigmentagcédo, como na impressao
e na mistura de tintas e corantes, ocorre a sintese subtrativa, em que as cores sédo
atingidas pela modulac&o da presenca do ciano, do amarelo e do magenta. E o que

se vé na Figura 3.
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Figura 3 — Sintese aditiva e subtrativa das cores.

ADITIVA SUBTRATIVA
RGB CMYK
(COR-LUZ) (COR-PIGMENTO)

Fonte: TRAKTO, 2018.

Importando as definicdes da Teoria da Cor para o objeto-fim deste trabalho,
mas de modo algum se distanciando dessas, Guimaraes (2004, p. 12) fechara o
conceito de cor como “uma informagao visual, causada por um estimulo fisico,
percebida pelos olhos e decodificada pelo cérebro”. E a cor enquanto informacéo, e
essa informacéo enquanto valor de mercado, para quem deve-se buscar protecéo
pelo Direito.

O proposito de se explicar a cor enquanto fenémeno objetivo se consuma ja
na primeira linha deste topico: “a cor participa da construgcéo simbdlica perceptiva de
todas as pessoas” (SILVEIRA, 2015, p. 17). Sendo esse um fendbmeno comum a todos
0s seres humanos, ainda que a experiéncia de cor se dé por outros meios que nao a
visédo ou de forma diferente da experiéncia dos demais, como no caso do daltonismo?,
a cor tem uma significacao social, e se tem uma significacao social, tem um valor para
o direito.

Brevemente analisado o fenbmeno cromético fora do ser humano, em seus
aspectos fisicos de producédo e reproducdo da cor, em como a cor chega ao olho
humano e preenche o campo de visdo, 0 processo de percepc¢do da cor ai ndo se

encerra. Nas palavras de Luciana Martha Silveira, deveras presente neste capitulo,

depois da retina, o fluxo luminoso alterado e codificado fisiologicamente
encontra a cultura na qual se esta inserido. Esta inser¢do na cultura permite

1 Também conhecido como discromatopsia, € um distarbio hereditario e oftamoldgico na percepgéo das
cores (ZEISS, 2017).
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a construgdo de uma ‘“lente” na percepgdo cromatica e tudo o que
percebemos visualmente passa a ser mediado por ela. Justamente por isso,
deve-se estudar a formacgao desta “lente”, pois ela interfere diretamente na
construcdo simbdlica de significados da cor (SILVEIRA, 2015, p. 115).

E essa “lente” cultural que ira guiar a capacidade significativa da cor.

2.2 A COR COMO UM FENOMENO CULTURAL E SUBJETIVO

Como ja mencionado, Goethe, escritor alemao que viveu entre 1749 e 1832,
trouxe grandes contribuicdes a Teoria da Cor, principalmente com a publicacdo de
sua obra “Doutrina das cores”, de 1810 (GUIMARAES, 2004, p. 9). Em sua teoria, 0
escritor acrescentou mais dois elementos ao estudo e conceito da cor em relacdo as
descobertas de Newton: além da natureza e da luz, o processo de percepcao
cromética passa também pelo sentido da visdo — sem visdo ndo ha cor — e pela
sensibilidade — o animo pessoal — (GUIMARAES, 2004, p. 9-10).

A “Doutrina das cores” construida em mais de 20 anos de trabalho por Goethe
trouxe diversas criticas ao estudo das cores de Isaac Newton. Partindo de
pressupostos distintos, Goethe entendia as cores como ideias subjetivas e presentes
somente na percepcao humana, ndo querendo separar o ser subjetivo — o homem —
do fenébmeno fisico, que Newton buscava explicar objetivamente (SILVEIRA, 2015, p.
27).

Fato é que néo se pode entender o estimulo provocado pela luz, sozinho, sem
um aparelho fisioldgico que o receba, e sem uma interpretacéo feita pelo receptor. Da
mesma forma, ndo ha como o cérebro interpretar informacdes que nao recebeu pelo
olho, sem o estimulo fisico. Assim, a percepcédo da cor requer, simploriamente, dos
elementos fundantes luz, olho e interpretacdo para acontecer (SILVEIRA, 2015, p.
117).

Luciano Guimarades, em sua obra “A cor como informacéo” (2004), faz um
paralelo entre a Semiética? da Cultura de Ivan Bystrina e a linguagem das cores.
Segundo a classificacdo de Bystrina, a significacdo de uma linguagem passa por
codigos primarios e secundarios, sendo aquela a percepcao visual e a capacidade de
decodificar, e esta o repertério de signos aprendidos ao longo da existéncia

(GUIMARAES, 2004, p. 53). Em outras palavras, o que paulatinamente constroi a

2 Segundo Santaella (2005), a partir do século XX, a Semio6tica passou a ser conhecida como a ciéncia
dos signos, da significagcéo e da cultura.
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l6gica por trds das cores sdo as experiéncias vividas. Um exemplo para essa teoria é
a proibicao do vermelho e a permisséo do verde: as cores vermelho e verde, sozinhas,
sdo apenas cores — codigos primarios —, mas quando colocados no contexto de
transito, ou até fora dele, elas ganham um significado de proibicdo e permissao.

Mas a nogédo de que verde significa “vai” e o vermelho significa “pare” ndo
surgiu da noite para o dia. Os significados sao registrados a partir das experiéncias
vividas pelos individuos, pelas memorias que tém conjunta e individualmente, sendo
esse 0 ponto em que diverge o significado e representacdo de cada cor em cada
cultura (SILVEIRA, 2015, p. 119).

Além de refletir as experiéncias vividas, a reiteracdo de padrbes reforca e
renova os significados das cores. Assim, como o exemplo trazido por Luciana Silveira
(2015, p. 122), sempre que uma mulher se casa tradicionalmente de branco, esta
restabelecendo o significado de “pureza” da cor branca, evocado pela tradigao
ocidental. Essa tradicdo, a cultura ou a repeticdo de padrdes se materializam no uso
da cor para colorir objetos, em contos, em mitos, nos filmes, no teatro, na televisao,
nos roétulos, nas embalagens, em toda experiéncia de cor vivida pelo individuo, mas
que é construida socialmente, chegando, inclusive, a ser registrada em dicionérios de
cor (SILVEIRA, 2015, p. 122), a posteriori abordados.

Impende, no entanto, entender as raizes da significacdo das cores ao longo
da histéria. Uma vez que a cor desempenha um papel de categorizacdo ou
diferenciacéo social da pré-historia até a contemporaneidade, e utilizada para esses
fins, inclusive, pelo Estado, a simbologia cromatica que se experimenta hoje é
resultado de um processo cultural e histérico do Ocidente.

2.2.1. A SIMBOLOGIA DA COR NA HISTORIA OCIDENTAL

Tradicdes ainda anteriores a antiguidade influenciaram os gregos na
significagcdo das cores. Em registros datados em 500 a.C., ja se fazia a antitese entre
preto e branco, a escuriddo e a luz, e ja se difundia uma nocéo de cores primarias,
gue seriam o branco, o preto e o vermelho (ASLAM, 2006, p. 15). Além disso, cercado
de mistérios que nao conseguia explicar, o homem antigo olhava para as cores vivas,
do azul-esverdeado dos mares as cores do arco-iris, como um presente do divino
(FARINA; PEREZ; BASTOS, 2006, p. 3).

Nessa esteira, a cor roxa teve grande protagonismo na estratificagéo social: o

roxo de Tiro, pigmento produzido na Asia Menor ainda em 1.600 a.C. era
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extremamente valorizado, sendo mencionado em diversas obras da literatura grega
antiga. A cor ainda era reservada, por forca de lei, aos oficiais de maior patente e,
posteriormente, exclusivamente para o imperador, no Império Romano (FRASER;
BANKS, 2007, p. 54).

Em um salto para a ldade Média, em que a religido fazia parte de toda a
experiéncia social do individuo, as cores também eram dotadas de um significado
religioso. Os quatro elementos da natureza eram representados por quatro cores: 0
escarlate representava o fogo; o branco representava a terra, o azul representava o
ar e o roxo representava a agua, ganhando, posteriormente, significados misticos, em
que o escarlate era a caridade, o branco a castidade e pureza, o azul era o paraiso e
0 roxo o martirio. Pigmentos como o dourado, o carmesim, o purpura e o azul marinho,
extraidos de materiais preciosos, eram as cores da opuléncia, do poder e da
autoridade, reservadas ao alto clero e aos nobres (ASLAM, 2006, p. 16-17).

Ainda relacionando a Igreja Catdlica e o simbolismo da cor, o papa Inocéncio
I, por volta de 1200, sistematizou a paleta litirgica de cores, que, inclusive, é usada
até hoje pela liturgia catdlica. Assim, a cor branca é usada somente em festividades,
como na Pascoa e em dias santos; o vermelho € utilizado em datas associadas ao
martirio e a Paixao de Cristo; o verde é a representacdo da vida e do tempo comum;
o roxo é usado em tempos de reflexdo e peniténcia, como no Advento e na Quaresma,;
e o preto, menos utilizado, € reservado aos dias de luto e austeridade (FRASER;
BANKS, 2007, p. 14).

Hespanha (2010, p. 230) se atentara, ainda, para o uso da cor fora da esfera
religiosa e adentrando efetivamente o status social: na Espanha, quando alguém
quisesse falar com o Rei, deveria usar o preto; a familia do Profeta, na Turquia, deveria
usar o verde; o IV Concilio de Latréo, também determinado pelo papa Inocéncio lll,
determinaria que os judeus marcassem suas roupas de forma distintiva, utilizando-se
do amarelo, ligado ao ouro e ao oportunismo atribuidos a estes.

Ainda na analise da obra de Hermann Wissmann, de 1683, uma das primeiras
a refletir sobre o valor sécio juridico das cores, Hespanha (2010, p. 232) situa ainda
as vestes femininas da época, que quando solteiras usavam cores mais claras e
vividas, como o rosa, e quando desposadas, o purpura. A0Os monges eram reservadas
as cores soébrias e neutras, como o preto e o marrom, e aos advogados e juizes era
separado o preto, pela denotacdo de austeridade e firmeza que evoca.

A simbologia das cores era bem explorada no teatro:
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(..) para que os espectadores, de um golpe de vista, pudessem caracterizar
0 personagem: assim, oS meninos vestiam de branco ou de linho; as
prostitutas de acafrdo ou de cor de barro; os sacerdotes, de branco; a tanica
dos adolescentes variava com as situacfes e a sua condi¢céo; a alegria era
sugerida pelo branco; a tristeza, por uma cor gasta; a riqueza pelo purpura; a
pobreza pelo escarlate; os velhos vestiam negro e os chulos cores variegadas
(HESPANHA, 2010, p. 232).

Como ja pode ser observado, e que ficard ainda mais evidente no tépico que
segue, muitos dos significados atribuidos as cores foram construidos ao longo da
historia e até hoje se perpetuam e atribuem valor a escolhas que sao feitas, até
inconscientemente (FARINA; PEREZ; BASTOS, 2006, p. 96). O que essa constatacao
evidencia, portanto, € que € por meio da participacdo desses conceitos no cotidiano e

a repeticdo desses padrbes que se cristaliza a simbologia por tras de cada cor.

2.2.2 A SIMBOLOGIA DA COR NA ATUALIDADE

Quando escreveu o “Dicionario das Cores do nosso tempo”, de 1997, o
historiador francés Michel Pastoreau catalogou o significado e efeito de cada cor, com
base nos habitos e significados ao longo da historia ocidental (SILVEIRA, 2015, p.

122). Pastoreau classificou as cores da seguinte maneira, em suma:

Quadro 2 — Classificacdo das cores por Pastoreau.

Cor Significados/Efeitos

A cor por exceléncia, a mais bela das
cores; cor do signo, do sinal, da marca;
do perigo, da proibicdo; do amor, do
erotismo; do dinamismo, da criatividade;
da alegria, da infancia; do luxo, da festa;
do sangue, do fogo; da matéria e do

Vermelho materialismo.

Causa a sensacao de alegria, felicidade
intensa, beleza; sensacédo de apreenséo,
de aviso; sensacao de prazer proibido,
paixdo sem limites, amor sem
compromisso; energia, movimento,

pulsacéo; sensacédo de poder da beleza;
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sensacao de vida pulsante nas veias,

entre outras.

Amarelo

Cor da luz, do calor; da prosperidade, da
riqueza; da alegria, da energia; da
doenca, da loucura; da mentra, da
traicdo; do declinio, da melancolia, do

outono.

Causa a sensacéo de calor, de deserto;
de estimulo a busca do poder, da
riqueza; sensacéao de energia do calor do
sol; de auge da vida; de exposicéo, de

dias tristes de outono.

Azul

Cor preferida de mais da metade da
populacdo ocidental; do infinito, do
longinquo, do sonho; cor da fidelidade,
do amor, da fé; cor do frio, do frescor, da

agua; cor real e aristocratica.

Sensacdo de paz, de tranquilidade, de
infinito espacial; sensacao de sonho, de
perfeicdo; sensacdo de seguranca e
conforto familiar; sensacdo de frio, de
inverno; de pureza, transparéncia; de

luxo, requinte, realeza.

Verde

Cor do destino, da dita e da desdita, da
fortuna, do dinheiro, do acaso, da
esperanca, da sorte; da ecologia, da
higiene, da saude, do frescor, da
juventude; da libertinagem, da
permissdo, da liberdade; do acido, do

venenoso, do que pica.

Sensacédo de esperancga, de controle do

préprio destino; de modéstia, mas de

prosperidade, de sorte; sensacao de
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estar num ambiente natural, harmonioso;
sensacao de jovialidade, de energia,

onde tudo é permitido.

A cor da pureza, da castidade, da
virgindade, da inocéncia; cor da higiene,
da limpeza, do frio, do que é estéril; cor
da simplicidade, da discricédo, da paz; cor
da sabedoria e da velhice; cor da
aristocracia, da monarquia; auséncia de

Branco cor; cor do divino.

Sensacdo de harmonia, de paz;
sensacao de sinceridade, de
ingenuidade; de limpeza e esterilidade;
de suporte a espiritualidade; de ordem,
equilibrio, disciplina; calma e

tranquilidade.

A cor da morte; cor da falta do pecado,
da desonestidade; cor da tristeza, da
soliddo, da melancolia; cor da
austeridade, da renuncia, da religido; cor
Preto da elegancia e da modernidade; cor da

autoridade.

Sensacéo de perda, de introspeccéao, de

escuridao, de julgamento.
Fonte: Elaborado pelo autor com base em SILVEIRA, 2015, p. 123-124.

Sendo apenas um dos dicionarios cromaticos atuais, a leitura dos significados
e sensacoOes despertadas por cada cor ndo causa nenhuma surpresa, mas verdadeira
identificacdo, nos estudos de Pastoreau. Similares sdo as colocagbes de Farina,
Perez e Bastos (2006, p. 97-101), e de Fraser e Banks (2007, p. 21).

Aslam (2006, p. 15), contudo, ird atentar para o risco que os dicionarios de cor
podem oferecer: o de que os significados das cores s&o universais, quando na
verdade s&o feitos em uma vis&o largamente ocidental. E que, como ja colocado, o

processo de percepcao da cor segundo um contexto social se da pela significacao da
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cor a partir das experiéncias vividas, da reiteracdo de padrées motivados por uma
tradicdo ou simbologia, o que deve variar de regido pra regiao, em especial quando
se contrapde a cultura ocidental e a oriental.

Luciano Guimarées ilustra de forma bem interessante o contexto geografico
na percepcgdo das cores. Segundo o autor, para os brasileiros e latino-americanos é
muito mais facil perceber os diversos tons entre o vermelho e o amarelo, em razdo do
extenso repertorio de cores nessas nuances na realidade em que estdo inseridos,
bastando imaginar as frutas consumidas, do que quando comparadas com a
percepcdo britanica, a qual esta mais acostumada com o0s tons neutros e frios
(GUIMARAES, 2004, p. 100). E n&o para por ai. Guimardes (2004, p. 100) também
ilustra o aspecto geografico na percepcao cromatica com o exemplo dos esquimés
que, familiarizados com a neve e o branco, possuem nomes diferentes para varios
tons de branco.

Aslam (2006, p. 19) reuniu em um quadro os significados atribuidos as cores
em diversos lugares do globo terrestre. Em que pese as diferencas diametralmente
opostas em alguns casos, em outros, as cores conseguem passar a mesma
mensagem. Utilizando como base as culturas anglo-saxd, germanica, latina, nérdica,
eslava, chinesa, japonesa, coreana e malaia, o autor analisa o significado do branco,
do azul, do verde, do amarelo, do vermelho, do roxo e do branco.

Analisando o branco, Aslam (2006, p. 19) demonstra a polariza¢do da visao
ocidental e oriental da morte. Enquanto a cor branca significa pureza e felicidade na
cultura anglo-saxa, na cultura asiatica, de modo genérico, a cor representa a morte e
o luto. Todavia, como ressalta Guimaraes (2004, p.100), a no¢éo de que o preto é
uma cor negativa e de que o branco é uma cor positiva permanece, o que muda é a
percepcdo da morte em cada cultura. Para os chineses, japoneses, coreanos e
malaios, entre outros povos, a morte € uma elevagao espiritual.

Partindo para o azul, Aslam (2006, p. 19) pode concluir que a cor é associada
a alta qualidade, a masculinidade e ao frio em diversas culturas, mas na cultura
germanica a cor € tida como calorosa e feminina.

O verde, nos estudos de Aslam, é controverso. Significando inveja na cultura
anglo-saxa e latina, desperta aos chineses e coreanos a no¢ao de pureza, ao passo
que é associado a doenca e perigo na Malasia. Isolados, os japoneses veem o verde
como a cor do amor e da felicidade (ASLAM, 2006, p. 19).
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O significado do amarelo € divergente, inclusive intraculturalmente. Para os
anglo-saxdes, simboliza alegria e ciime; € inveja e cilme para 0s germanicos; inveja
e infidelidade para os latinos; inveja para os eslavos; pureza, bom gosto, realeza e
autoridade para os chineses; inveja e bom gosto para os japoneses e alegria e bom
gosto para os coreanos (ASLAM, 2006, p. 19).

Das cores analisadas, as mais unissonas séo o vermelho e o roxo que, dentre
as culturas estudadas, representam amor, luxdria e raiva; poder e luxo,
respectivamente. O preto é uniforme na Ocidente como cor do luto, enquanto nas
realidades dos paises orientais é, assim como 0 roxo, sinénimo de luxo e poder
(ASLAM, 2006, p. 19).

Tratar sobre o processo historico e cultural de significacdo das cores é
matéria, sozinha, para um trabalho préprio. A rigueza que o assunto oferece € de
brilhar os olhos, mas para o presente estudo baseia a construgcdo de importante
raciocinio: o de que a cor, enquanto uma informacéo, recebe um valor pela sociedade,
uma significacdo. Uma vez entendido que a cor é valorada socialmente, cumpre

observar quando essa valoracao € utilizada comercialmente.

2.3 A COR COMO UM FENOMENO DE MERCADO

Para entender a cor como alvo de protecdo da propriedade intelectual, o
presente trabalho prop8e que i) a cor € uma informacéo visual ii) valorada socialmente
e iii) explorada mercadologicamente. Assim, antes de se defender que uma marca
pode registrar como de sua propriedade uma cor especifica, € importante perceber
como a cor é utilizada como estratégia de mercado. Para tanto, utiliza-se, como
espinha dorsal deste tdpico, a tese defendida por Flavia Igliori Gonsales (2018), em
qgue faz um estudo cruzado entre a semiética de Charles Morris e 0 uso da cor no
design de marca.

Estudar a semiética da cor, em outras palavras, € entender que a cor tem a
capacidade de representar, substituir e significar variados objetos e fenémenos
(GONSALES, 2018, p. 68), quando, na verdade, € apenas o resultado de um
fendmeno fisico de luz, refracéo e disposicdo dos atomos, como visto no item 2.1 do

presente trabalho.
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Charles Morris (1901-1979) publicou, em 1946, seu trabalho chamado “Signs,
language and behavior”®, no qual a teoria semibtica é aplicada aos discursos
cotidianos (GONSALES, 2018, p. 32) e interpretada segundo o comportamento do
comunicado, alvo da comunicacdo (GONSALES, 2018, p. 49).

Concatenando a teoria comportamental de Morris com o que fora construido
no tépico anterior, “um animal tende a responder as evocag¢fes de um signo, de um
modo ou de outro, por heranga ou por aprendizado” (MORRIS, 1946, p. 83). Esse
aprendizado, como ja ressaltado, acontece a partir da vivéncia de padrdes, de
pareamento continuo das cores com conceitos especificos, de modo a gerar as mais
diversas respostas emocionais, instintivas e até fisiolégicas (GONSALES, 2018, p.
68). No estudo da cor como fendbmeno mercadoldgico, e mais especificamente,
utilizada por uma marca, faz-se necessario compreender a influéncia que o espectro
cromatico pode desempenhar.

Nesse interim, no contexto de competitividade de mercado, chamar a atencéo
do consumidor é medida necesséria para a consolidacdo das marcas, momento em
qgue o logotipo, a embalagem e a comunicacgao visual desta ganham protagonismo,
especialmente pela cultura da informacéo visual que vivemos (SCHROEDER, 2002).
E que o homem & “um animal ético, cuja percepgéo de mundo e conhecimento se da
predominantemente no visual” (COSTA, 2011, p. 25).

Feitas essas consideracfes iniciais sobre a semidtica da cor e da teoria de
Charles Morris, na obra publicada em 1946, o tedrico estipulou que cada signo pode
operar de cinco maneiras: i) no modo identificativo, em que localiza, identifica algo; ii)
no modo designativo, em que caracteriza algo; iiil) no modo apreciativo, em que valora
algo; iv) no modo prescritivo, em que prescreve algo, gera uma acao em alguém; e v)
modo formativo, em que da nova forma a algo (GONSALES, 2018, p. 69-70).

N&o obstante, Morris também identificarda que o signo pode ser utilizado com
quatro objetivos: i) o uso informativo, buscando informar propriedades; i) 0 uso
avaliativo, de induzir alguém a ter preferéncias; iii) 0 uso incitivo, de incitar uma acao
em direcdo a marca; e iv) 0 uso sistémico, de reorganizar as respostas em relagéo a
marca (MORRIS, 1946, p. 95).

Sabendo que a construcdo da identidade visual da marca e a utilizagao da cor

nessa é um fenbmeno mercadolégico recorrente, também com os ensinamentos de

3 “Signos, linguagem e comportamento” em tradugao livre feita pelo autor.
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Flavia Gonsales (2018) o presente trabalho se propde a identificar em quais
circunstancias a cor pode ser entendida como verdadeiro simbolo distintivo da marca,

assim devendo ser passivel de registro.

2.3.1. O MODUS OPERANDI DAS CORES NAS MARCAS

Conforme ja citado anteriormente, o ser humano, em sua natureza, é um
animal 6tico. E, dentre as informacdes visuais que o cérebro decifra, a cor é percebida
mais rapidamente do que simbolos institucionais, como textos e icones, sendo lida em
menos tempo do que a prépria logo do produto (CAIVANO; LOPEZ, 2007, p. 4).
Partindo dessa premissa, é forgoso concluir que a cor é um dos modos mais faceis de
localizar, de chamar a atencao para um produto ou marca dentre os demais.

Nesse sentir, pode-se falar do primeiro modo em que opera a cor: o de chamar
a atencdo, o qual serd chamado por Morris (1946) como identificativo, mas adaptado
por Gonsales (2018, p; 70) como atentivo. E que, como constatam Pieters e Warlop
(1999, apud GONSALES, 2018, p. 71), antes de se avaliar ou comprar de uma marca,
os consumidores filtram a informacédo e tém sua atencdo evocada pelos elementos
visuais da marca e do produto.

Como perfeitamente coloca a autora,

Nas redes sociais, nas propagandas, nas lojas, entre incontaveis produtos,
sons, cheiros, movimentos, icones, alertas de mensagens, o olhar dos
individuos-consumidores pode ser capturado por uma marca quando ela se
salienta visualmente do seu contexto por meio da cor. O modo atentivo, aqui
proposto, reporta-se a capacidade da cor em tornar visivel e capturar a
atengéo para as materializagdes marcarias (GONSALES, 2018, p. 71-72).

Apontado por Singh (2006, p. 785), pode-se utilizar como exemplo o uso do
vermelho e do amarelo restaurantes fast-food*: as cores estimulam o apetite e
chamam a atencdo dos consumidores, de modo que, quando se vé o famoso M na
lateral de uma rodovia (Figura 4), € bem provavel que, estando ou ndo com fome, o

consumidor se sinta tentado a parar ou passar pelo drive-thrud.

4 Restaurante com modo de producéo acelerado de alimentos.
5 Modalidade de atendimento em que néo se desce do veiculo para recolher o pedido.
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Figura 4 — Logo da rede de fast-food McDonald’s em poste.

Fonte: CHAD, 2019.

E pelo modo atentivo, portanto, que a cor € utilizada para manter-se destacada
na memoria e no imaginario do consumidor. Uma marca que se destaca visualmente
tem mais probabilidade de ser considerada, escolhida e consumida (GONSALES,
2018, p. 74).

O segundo modo em que a cor pode ser utilizada comercialmente é pela
designacao, caracterizando, através da cor, um produto, servigco ou a propria marca.
Implica Semprini (2000), que € a utilizacdo da cor, em combinada com outros
elementos estéticos e em diversos veiculos — como o produto, o logotipo, a
embalagem — que serd decisiva para a fixagdo da marca no mercado, inclusive
significando um patriménio da empresa, em especial quando utilizada de forma
distintiva, coerente e persistente no tempo.

Comeca a delinear-se de forma mais encorpada a primeira premissa do
presente trabalho.

O modo designativo da cor opera, ainda, quando a cor € utilizada para
categorizar um produto: uma ou mais marcas se utilizam de uma mesma cor para
indicar um sabor, uma caracteristica, um designio daquele produto (GONSALES,
2018, p. 78). E o caso, por exemplo, do uso reiterado do vermelho para doces sabor
morango (Figura 5).
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Figura 5 — Doces sabor morango.

Fonte: ARAUJO, 2019; DROGASIL, 2019; MINAS-BRASIL, 2019.

Com efeito, o poder de designio da cor € tamanho que, quando uma marca
opta por sair desse padrdo, muito provavelmente ird causar confusdo para 0s
interpretantes-consumidores (GONSALES, 2018, p. 81). E o caso, por exemplo, da
Coca-cola, que, costumeiramente utilizando o prata para designar a linha sem acucar
do refrigerante nos Estados Unidos, utilizou a cor em edicdo especial da versao
regular da bebida, levando diabéticos e pessoas em restricdo alimentar a consumir o
refrigerante com acucar (GONSALES, 2018, p. 80-81).

Adiante, 0 modo apreciativo da semiética de Morris aplicada a cor sugere que
esta é capaz de valorar positiva ou negativamente um produto (GONSALES, 2018, p.
83). Todavia, como ja destacado pelo tépico 2.2, é dificil dar uma interpretacéo
unissona a uma cor, uma vez que o significado desta se da de forma cultural e varia
de individuo a individuo e de cultura a cultura.

Exemplo significativo para esse modo € o da companhia aérea United Airlines
que, no inicio de suas atividades no Japao, os trabalhadores e comissarios de bordo
vestiam uniformes brancos, mas que logo foram substituidos para uniformes
vermelhos, apos terem tido conclusdes negativas da imagem da empresa com o luto
e a morte, que, na cultura oriental, sdo associados ao branco (CAIVANO; LOPEZ,
2007, p. 1).

O quarto modo em que a cor opera € o prescritivo, no qual a cor influencia a
compra, 0 uso, a exibicdo, o engajamento, uma conduta positiva ou negativa por parte
do individuo-consumidor (GONSALES, 2018, p. 90). Tomando como exemplo a
relacdo das cores com o apetite, segundo Aslam (2006, p. 23), a cor do alimento
antecipa ao cliente o seu sabor, 0 que podera estimular ou ndo o consumo deste.

Ainda nesse exemplo, e, como mencionado acima, a cor vermelha abre o apetite em
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razao de seus efeitos no metabolismo humano, enquanto o azul acalma o ambiente e
inibe a vontade de comer. Por conseguinte, redes de fast-food costumeiramente se
utilizam do vermelho e restaurantes mais formais optam por ambientes em azul, para
gue seus clientes fiqguem mais tempo e consumam mais comidas, mais vinho e talvez
sobremesa; da mesma forma se utilizam do azul restaurantes buffet® de preco unico,
pois as pessoas estardao subconscientemente inclinadas a comerem menos e pagar o
mesmo valor (SINGH, 2006, p. 785-786).

Outro interessante exemplo trazido por Singh (2006, p. 786) € o de que a cor
também influencia a percepcdo de passagem do tempo: luzes vermelhas dao a
impressdo de o tempo passar mais vagarosamente, enquanto luzes azuis fazem
parecer 0 tempo passar mais rapido. Cassinos usam essa estratégia para manter
jogadores por mais tempo no estabelecimento sem sentir que estdo o desperdicando
(SINGH, 2006, p. 786).

Por ultimo, o modo formativo, chamado por Flavia Gonsales (2018, p. 102) de
transformativo, usa a cor de modo a ressignificar a marca, renovando sua imagem ou
almejando chamar nova atencdo dos consumidores para si. No entanto, a referida
utilizacdo da cor requer estudos de mercado e reflexdes profundas para os possiveis
efeitos do uso de uma nova identidade visual: pode prejudicar a identificacdo entre a
marca e quem a consome ou até mesmo ser rejeitada por estes (GONSALES, 2018,
p. 102).

Importa perceber, nesses termos, que a utilizacdo da cor raras vezes se da
de forma isolada em um desses modos. Com notoriedade, uma ou mais cores, quando
exploradas por uma marca, desempenham mais de uma funcdo, podendo participar
da comunicacdo da empresa tanto para chamar a atencdo (modo
atentivo/identificativo) quanto para evidenciar suas caracteristicas e qualidades (modo
designativo e apreciativo).

Sobretudo, a cor pode simbolizar de tal modo a marca que, sozinha, pode ser
associada a esta (LABRECQUE; MILNE, 2011, p. 713). Para este trabalho, esse é o
cerne da questdo: quando a cor sozinha é atribuida & marca, e nessa associagéo, ao
nome, a qualidade, ao respeito e posicdo da marca no ambito competitivo do mercado,

€ provavel que outras marcas se utilizem de cor similar ou igual para confundir o

6 Modalidade de atendimento em que o consumidor se serve.
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consumidor, pratica conhecida como trade dress’ (GONSALES, 2018, p. 114). Desse
modo, é necessério, pela integridade da propriedade intelectual da marca, a sua
protecao.

Antes, no entanto, € necessario entender como e por quais fatores a cor se

torna apta a distinguir, sozinha, a marca.

2.3.3 A COR COMO SIMBOLO DISTINTIVO DA MARCA

Quando opera na funcéo designativa (GONSALES, 2018, p. 75), a cor se torna
um designador visual da marca ou de atributos da marca, comunicando ao consumidor
que aquele produto pertence a categoria X ou a empresa Y. Em ocasides, a cor se
torna em tal ponto distintiva que se torna o elemento mais importante da identidade
visual da marca (SCHMITT; SIMONSON, 2002, p. 109), ou, nas palavras de Lightfoot
e Gerstman (1998, p. 69-70) se torna o “principal componente do patriménio visual
marcario”.

Schmitt e Simonson (2002, p. 109) atribuirdo esse protagonismo da cor na
identificacdo da marca a partir de dois elementos essenciais: 0 uso consistente e
exclusivo — dentre os competidores — da cor. Flavia Gonsales (2018, p. 109) se
prolongara: o uso consistente e imutavel da cor € mandatério para atingir esse efeito,
ao passo que a utilizacdo exclusiva reafirma, em cada segmento, a identidade
marcaria, sua diferenciacédo entre os competidores.

Ambos os elementos implicam em uma escolha cuidadosa da cor: se tornando
a assinatura da marca, a cor eleita deve ser pensada criteriosamente, como se
escolhe o nome e o logotipo, por exemplo (LABRECQUE; MILNE, 2011, p. 712).
Conforme ja exposto, as pessoas estdo sempre interagindo com as cores, consciente
ou inconscientemente, o0 que exige ainda mais responsabilidade, posto que uma ma
escolha cromética pode interferir no consumo ou qualidade com que € vista a marca.

Importante, ainda, no emprego fixo da cor, ter consciéncia de que, se nao
empregada de forma criativa e flexivel, a cor pode levar a saturacao dos interlocutores
da marca (GONSALES, 2018, p. 116). Conhecido amplamente pelo roxo em sua
identidade visual, um exemplo bem-sucedido de utilizacao inteligente e criativa de
uma mesma cor € o da Nubank, fintech brasileira, na sua comunicagéo virtual (Figura

6), que diversifica 0 uso da cor roxa descontraidamente.

7 Concorréncia desleal que se apresenta pela imitacdo ou aproximagdo do conjunto de imagem de um
produto de maior projecéo.
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Figura 6 — Exemplos de postagens da Nubank.

R$ 670,00

Fonte: redes sociais da Nubank, 2019.

No que concerne ao uso exclusivo da cor na categoria, destaque-se a
importancia de se utilizar uma cor realmente distintiva dos demais competidores do
segmento. Ndo sO por destacar a originalidade e quebrar estere6tipos como o do
marrom para o chocolate (CAIVANO; LOPEZ, 2007, p. 8), mas por permitir
associacfes inéditas da marca a uma cor até o momento inutilizada dentro do eixo
concorrencial (GONSALES, 2018, p. 119). Em que pese seja uma correlagdo cor-
marca mais lenta, por ser menos 6bvia, é por esse mesmo motivo que a utilizacdo de
uma cor fora dos padrées do ramo de mercado deixa a marca em tamanha evidéncia
e diferenciagdo (GONSALES, 2018, p. 120).

Essa capacidade da cor caracterizar a marca de modo a instaurar a sua
identidade e manifesta-la em sua integralidade, sendo, efetiva e isoladamente,
sinbnimo da marca que designa, € chamada por Flavia Gonsales (2018, p. 150) de
cor-assinatura, visto que a cor atinge uma “quase-autonomia’® e chega,
eventualmente, a dispensar outros elementos de identificacado verbal ou visual, como
0 nome, a logo, ou o slogan.

Quando se fala em uma marca cujo elemento preponderante de

caracterizagdo é a cor, o primeiro exemplo a vir & mente € o da grife de joias Tiffany.
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O azul-esverdeado que permeia todas as ativagcdes de marca, suas redes sociais,
decoracbes e, mais caracteristicamente, suas embalagens (Figura 7), ganhou
tamanha projecdo que a cor foi registrada pelo sistema Pantone em 2001 como
“Tiffany Blue”, tendo como numero de registro 0 1837, ano em que fora fundada a grife
(COHEN, 2019).

Figura 7 — Embalagem da Tiffany & Co. em seriado americano “Friends”.

Fonte: PRODUCT PLACEMENT BLOG, 201-?.

A escolha da cor pela joalheria ndo se deu de forma metddica: o turquesa
caracteristico se popularizou a partir de sua utilizagéo no catalogo da Tiffany, em 1845,
provavelmente pela pedra turquesa ser uma das mais populares na época (TIFFANY
& CO, 2019). O azul-esverdeado foi registrado como marca, junto da caixa, em 1998,
conferindo a grife de joias a protecdo da cor e da embalagem dentro do segmento de
joias (COHEN, 2019), pratica permitida na Europa, nos Estados Unidos, e em 60%
dos paises participantes da Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI),
mas nao no Brasil (GONSALES, 2018, p. 114).

Entrementes, é firmada a primeira premissa deste trabalho: a cor,
isoladamente, pode distinguir a marca para o consumidor. E sobre a protecio dessa

marca que o trabalho trata no topico que segue.
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3 A PROTEQAO DA MARCA NO BRASIL E A REGISTRABILIDADE DA COR
COMO MARCA

Antes de adentrar no conceito de marca, se faz necessario situar, dentro do
Direito brasileiro, a classe de direitos da qual faz parte. O Direito Marcario, como
também pode ser denominado o ramo do Direito atinente as marcas em sua relevancia
econdmica e juridica, faz parte dos direitos de propriedade industrial, que, por seu
turno, compdem os direitos de propriedade intelectual, juntamente dos direitos
autorais, conforme ensina Viviane Mattos Nielsen (2008, p. 6). E que o ordenamento
juridico brasileiro, a comecar da Constituicdo Federal de 1988, vé nessa gama de
direitos, passiveis de uso, disposicdo e dotados de funcdo social, a propriedade
imaterial (NIELSEN, 2008, p. 9). Assim, a marca faz parte do conjunto de direitos
resultantes da inteligéncia e trabalho intelectual humano, capaz de gerar direitos
subjetivos aos seus titulares (NIELSEN, 2008, p. 11).

Doutrinariamente, a marca € definida de forma ampla, vinculando-a ao
mercado consumidor e o comportamento que esta adota de distinguir a origem dos
produtos e servigcos disponibilizados. Como definido por Tinoco (1984, p. 28, apud
NIELSEN, 2008, p. 6), o conceito de marca deve ser entendido holistica e
extensivamente, de modo a compreender todas as formas pelas quais um produto ou
servigo é conhecido e distinguido entre os usuarios consumidores, assim englobando
sua manifestacao grafica, figurativa, plastica, fotogréfica, entre outras.

Em mesmo tom ensina Maria de Fatima Barbosa (1996, p. 39), a dizer que
marca serd todo e qualquer simbolo, nome, figura, forma tridimensional ou sinal
visualmente perceptivel que seja utilizado na identificacdo da origem de produtos ou
servicos. Mais positivamente, de acordo com os arts. 122 e 123 da Lei n® 9.279/1996,
também conhecida como Lei de Propriedade Industrial, sdo registraveis como marca
“os sinais distintivos visualmente perceptiveis” que distingam produto ou servico;
ateste conformidade com normas técnicas ou qualidade; e identifique produtos
provindos de uma entidade.

Como ja se pode concluir, a definicdo da lei brasileira para o que vem a ser o
sinal marcario apto a ser protegido pelo Direito é por demais limitadora. Sendo marca
somente os sinais “visualmente perceptiveis”, a legislacédo brasileira exclui todos os
outros sinais que se fagcam por outros sentidos, ndo podendo ser considerados como
tal as marcas olfativas, gustativas, sonoras e tacteis (NIELSEN, 2008, p. 12). O que
irdo explicar Danneman, Siemsen, Bigler e Moreira (2001, p. 299), é que isso se deve
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as barreiras técnico-burocraticas para se gerir o registro desses sinais por parte do
Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI), érgdo da administragéo indireta
do governo federal.

Em que pese a aquisicdo da marca ocorra pela concessédo do registro por
parte do INPI, por for¢ca do sistema atributivo adotado pela lei brasileira, em que o
direito de propriedade é reconhecido pelo poder publico (NIELSEN, 2008, p. 16),
pode-se perguntar o empresario ou dono da marca sobre a real necessidade de
buscar para si essa protecao. Nas palavras de Maria de Fatima Barbosa (1996, p. 39),
registrar a marca significa reclamar para si 0 uso exclusivo de um signo, protegendo-
se o requerente da apropriacdo indevida e concorréncia desleal de seus competidores
do mercado, mas ndo somente: € também essencial no lancamento de produtos e
conquista mercadoldgica, pois € na marca que € construida a identidade da empresa,
dos produtos e a confianca dos consumidores e fornecedores.

Pela licdo de Viviane Mattos Nielsen (2008, p. 11), bastante presente neste
capitulo, o detentor do direito de propriedade intelectual lato sensu vé-se protegido
tanto na esfera patrimonial quanto na esfera moral, porquanto lhe é atribuido o uso
exclusivo desses direitos, podendo usufrui-los como aprouver, licencia-los ou
transferi-los, ao passo que lhe é vinculado um produto, uma qualidade, uma
credibilidade comercial.

Com efeito, para formar-se a segunda premissa do trabalho, qual seja, a de
gue a marca deve ser protegida pelo Direito, importa, por consequéncia, conhecer o
Direito aplicavel ao registro de marca. Assim, aplicam-se ao exame de marca a
Constituicao Federal, os tratados internacionais dos quais o Brasil € signatario e a Lei
de Propriedade Industrial j& mencionada, exigindo, cada uma dessas, o devido
debruce.

Em seguida, j4 entrelacando o Direito Marcario e o registro de cor como
marca, traz-se a experiéncia americana, pelo Lanham Act, de atribuir protecdo a cor
pelo seu secondary meaning® (ASLAM, 2006, p. 22), quando os consumidores
atribuem, pelo uso consistente e continuo, uma cor a uma marca (GONSALES, 2018,
p. 114), trazida, em seguida, reflexdo sobre a subsuncédo do registro de cor como

marca ao Direito Marcario brasileiro.

8 “Significado secundario”, em tradugéo livre feita pelo autor.
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3.1A LEGISLAQAO APLICAVEL AO REGISTRO DE MARCA NO BRASIL

O regime juridico marcario € delineado: i) pela Constituicdo Federal; ii) pelos
tratados e convencdes internacionais ratificados pelo Brasil, dentre esses, a
Convencao da Unido de Paris, o Acordo TRIPs e, mais recentemente, o Protocolo de
Madri; iii) pela Lei n® 9279/96, a Lei da Propriedade Industrial, costumeiramente
abreviada pela sigla LPI; e iv) pelas normas especificas que venham a ser
promulgadas. Cumpre, na oportunidade, registrar as contribuicdes de cada uma para

o Direito Marcéario no Brasil.

3.1.1 A CONSTITUICAO FEDERAL E A PROTECAO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Presente no rol dos direitos e garantias fundamentais, a propriedade
intelectual ganha ensejo constitucional pétreo, uma vez previstos nos incisos XXVII,
XXVII e XXIX do art. 5°° da Constituicdo Federal a protecéo aos direitos do autor, a
protecdo as criacdes industriais, aos nomes de empresas e a propriedade de marcas
(BRASIL, 1988).

A previsdo constitucional que mais se direciona a protecdo de marcas € o
inciso XXIX, no qual, segundo coaduna Maristela Basso (2008, p. 40), o legislador
assegura ao inventor e ao autor de criagdes industriais a exclusividade de exploracao
econdmica sobre seus inventos e progressos, mas também é forma encontrada por
esse para recompensar o espirito inventivo e o progresso industrial, encorajando o
desenvolvimento tecnoldgico, cientifico e econémico brasileiro. Sobre esse ultimo
aspecto, Nielsen (2008, p. 11) entende que a protecado da propriedade intelectual

incentiva o desenvolvimento econémico porquanto promove 0 investimento na

Constituicdo Federal de 1988, art. 5% “Todos séo iguais perante a lei, sem distincdo de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito
avida, a liberdade, a igualdade, a seguranca e a propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilizagcéo, publicacao ou reproducao de suas obras,
transmissivel aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

XXVIII - sdo assegurados, nos termos da lei:

a) a protecdo as participacdes individuais em obras coletivas e a reproducao da imagem e voz humanas,
inclusive nas atividades desportivas;

b) o direito de fiscalizac&o do aproveitamento econémico das obras que criarem ou de que participarem
aos criadores, aos intérpretes e as respectivas representagdes sindicais e associativas;

XXIX - a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario para sua utilizacao,
bem como protecao as criagdes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a
outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnologico e
econdmico do Pais;”
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qualidade dos produtos e servigos, 0 que, por sua vez, acentua a competitividade e
favorece ao consumidor.

Ainda sobre a dimenséao constitucional da protecdo da marca, interessante e
acertada a escolha de palavras pelo legislador constituinte ao conferir protegdo “a
propriedade das marcas”, uma vez que, como ja ressaltado anteriormente, essa
atende aos requisitos basicos inerentes ao conceito de propriedade. E que, uma vez
que o titular da marca tem o direito de usar, dispor, vender, e licencia-la, essa também
se submete ao conceito de funcdo social da propriedade, imposto pela mesma Carta
Magna no art. 5, XXIII, no art. 182, 82°, e no art. 186 (NIELSEN, 2008, p. 7).

Exemplo dessa sujeicdo da propriedade de marca a funcéo social € pelo
instituto juridico da caducidade, posto que, ndo sendo utilizada pelo prazo de 5 anos,
a finalidade identificadora da marca se perde e pode, por conseguinte, ser extinta.
Também assim o legislador faz ode a defesa da concorréncia e ao desenvolvimento
econdmico, posto que o uso social da propriedade busca garantir a qualidade e
produtividade da marca (NIELSEN, 2008, p. 8-9).

Todavia, nem sempre os direitos marcarios foram vistos como propriedade.
Em seu “Tratado da Propriedade Industrial”, Jodo da Gama Cerqueira (1946, p. 92)
faz verdadeiro resgate histérico-constitucional, ao visitar, constituicdo por constituicao,
a previsao do tema.

Assim, na Constituicdo Imperial foi reconhecida a propriedade dos inventores
sobre suas descobertas e producdes, quedando-se silente no que diz respeito aos
demais institutos da propriedade industrial e ao direito autoral. A Constituicdo
Republicana de 1891 evitou 0 uso da palavra propriedade, conferindo aos autores o
pertencimento de seus inventos industriais, e aos autores de obras literarias e
artisticas o direito exclusivo de reproducéo, mas dando propriedade sem restricbes as
marcas fabris. A Constituicdo de 1934, ultima que alcancou em sua obra posto que
pregressa a Carta de 1988, somente acresceu a exclusividade do uso do nome

comercial, sem colocar a propriedade intelectual dentro das garantias individuais.

3.1.2 Os TRATADOS INTERNACIONAIS RATIFICADOS PELO BRASIL E INCORPORADOS A
LEGISLAGCAO PATRIA

A origem do uso de marcas como forma de distinguir produtos ou servigos

oriundos de um respectivo produtor é remota (NIELSEN, 2008, p. 1). Ganhando sua

feicdo mais econdmica com o avancar do capitalismo na Revolucao industrial, o
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aumento de consumo proporcionado por esse e, com 0 passar do tempo, com a
expansao do comercio internacional, identificar ao consumidor quem era o fornecedor
de suas aquisicOes tornou-se medida imperiosa e, inevitavelmente, internacional
(NIELSEN, 2008, p. 1). A origem colonial brasileira, influenciada pelas transformacdes
internacionais, é pano de fundo para a abertura as normas internacionais voltadas
para a protecéo da propriedade industrial, como aduz a ja citada autora Viviane Mattos
Nielsen (2008, p. 23).

Buscando viabilizar relac6es comerciais mais seguras, 0s paises comecaram
a conceder garantia de tratamento nacional aos estrangeiros comerciantes. No
entanto, com as diferentes legislacbes nem sempre atinentes a esse principio, viu-se
a necessidade dos paises se organizarem em esfera internacional. Iniciam-se, pois,
em 1873, as tentativas, mas o ideal s6 tomaria corpo em 1880, em Paris, cuja
Convencao aprovada em 1883 formou a Unido para protecdo da propriedade
industrial, ou, como ficou conhecida, a Convenc¢ao da Unido de Paris (CUP), a qual o
Brasil integra desde sua criacdo (NIELSEN, 2008, p. 23).

Revisada reiteradas vezes, a CUP introduziu em diversos ordenamentos
juridicos, entre eles, o brasileiro, uma série de principios que atendem a protecdo da
propriedade intelectual internacionalmente (NIELSEN, 2008, p. 24). Nesse sentido, foi
com a Convencdo da Unido de Paris que se fundaram os principios do tratamento
nacional, do direito de prioridade, do registro de marca como fora constituida, da
independéncia dos registros e da mitigacdo a territorialidade em casos especificos
(NIELSEN, 2008, p. 25-27).

Em middos, pelo principio do tratamento nacional, os paises unionistas
deverdo tratar equitativamente, pelo menos no que concerne a propriedade industrial,
todos os cidadados que neles queiram protecdo, independente da nacionalidade. O
direito de prioridade, presente na LPI em seu art. 127, protege, em toda Unido, quem
depositar registro de marca no prazo de seis meses, contado do primeiro depdsito,
para obter protecdo prioritaria em outros paises (NIELSEN, 2008, p. 25).

O principio do registro de marca como fora constituida busca proteger e
admiti-la conforme ela se estabilizou comercialmente, mas € Ilimitado pela
distintividade e liceidade do signo, discussdo mais a frente abordada. Ainda, a
Convencédo determinou a independéncia dos registros, corolario dos principios da

territorialidade e da soberania nacional, uma vez que uma marca regularmente
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protegida em um dos paises unionistas pode ndo ser concedida ou caducar em outros
(NIELSEN, 2008, p. 26).

Ao mesmo tempo que reconhece a territorialidade dos registros, a Convencao
Unionista também prevé a mitigacdo dessa, quando 0s paises se comprometem a
recusar ou invalidar o registro que represente imitacdo, reproducao ou tradugao
passiveis de induzir o consumidor a confusdo de marca notoriamente conhecida,
ainda que nao registrada no pais em questdo (NIELSEN, 2008, p. 27).

Importante reconhecer, pelo que se pdde aferir com o principio da
independéncia dos registros, que o intuito maior da Convencao da Unido de Paris,
diferentemente do que sugere seu home, ndo € o de unificar as normas referentes a
protecdo da propriedade intelectual, mas sim harmonizar a legislacdo dos paises
unionistas de modo a coexistirem sem conflitos normativos (NIELSEN, 2008, p. 26).

Dando sequéncia aos tratados internacionais voltados a protecdo da
propriedade intelectual ratificados pelo Brasil, 0 Acordo de Comércio Relacionado aos
Direitos de Propriedade Intelectual (TRIPS), ainda que de contribuicdo sutil no que
concerne ao registro de marcas, determina aos Estados signatarios diversas
obrigacdes, estabelecendo, neste tom, um “patamar minimo de prote¢do em matéria
de propriedade intelectual” (INPI, 2019, p. 10).

Entrando em vigor em 1994, o acordo TRIPS, diferentemente da Convencéo
de Paris, buscou unificar as legislacdes dos paises-membros do Acordo Geral de
Tarifas e Comércio, 0 GATT, de modo a estabelecer parametros minimos de protecdo
a propriedade intelectual e estendeu regras presentes na CUP a Estados nao
signatarios desta, mas sem olvidar os principios de tratamento nacional (NIELSEN,
2009, p. 27).

Por altimo, mas com enfatica contribuicdo a matéria do registro internacional
de marca, o sistema de Madri, formado pelo Acordo, de 1891, e pelo Protocolo de
Madri, de 1989, que surgiu como uma forma de aprimorar e solucionar lacunas do
Acordo (NIELSEN, 2008, p. 38). O Protocolo de Madrid é o tratado internacional que
permite o depdsito e registro de marcas em mais de 120 paises, e é administrado pela
Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual, a OMPI (INPI, 2019, p. 308).

Em que pese tenha sido aprovado em 1989, o Protocolo de Madri sO foi
ratificado pelo Brasil em junho de 2019 e depositado junto a OMPI em 2 de julho do
mesmo ano, entrando em vigor no Brasil em 2 de outubro de 2019. Internalizado pelo

Decreto Legislativo n°® 98/2019, a assinatura brasileira no tratado confere ao Brasil 0
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poder de atuar como Administracdo de Origem e como Parte Contratante, conceitos
esses posteriormente esclarecidos (INPI, 2019, p. 308).

E por meio do Protocolo de Madri que os requerentes de protecdo marcaria
podem fazer o pedido em diversos paises com o depdsito de s6 um formulario, em um
anico idioma e pagando as retribuicbes de forma centralizada (INPI, 2019, p. 309),
feito eletronicamente pelo sistema e-Marcas, como consta no Manual de Marcas do
Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (2019, p. 315).

A peticdo € enviada a Secretaria Internacional, administrada pela OMPI, por
intermédio de uma Administracdo de Origem (que, no Brasil, € o INPI), tendo, como
base, um registro ou pedido de registro ativo nesta Administracdo. No formulario, o
requerente informa as Partes Contratantes para as quais desejam receber protecéo
marcaria (INPI, 2019, p. 309). Assim, a Administracdo de Origem seria 0 0rgao
nacional responsavel por gerir o registro de marcas, e as Partes Contratantes seriam
0s paises e organizacdes (NIELSEN, 2008, p. 38).

Importante contribuicdo trazida pelo Protocolo de Madri, em especial quando
comparado com o Acordo, diz respeito aos legitimados para pedir a extensao da
protecdo da marca. E que, quando este sé permitia o registro internacional de marcas
ja registradas internamente nos paises signatarios, o Protocolo permitiu que, somente
com o pedido de registro, ja fosse possivel a peticdo de registro internacional
(NIELSEN, 2008, p. 39), quedando ainda mais célere a protecdo internacional da
marca.

Sobre a avaliagdo do pedido pelas Partes Contratantes, Viviane Mattos
Nielsen (2008, p. 40) entende que o Protocolo é obscuro, porque falha em determinar
a legislacdo aplicavel ao exame, se € a da Parte a quem é dirigido o pedido ou se é
pela propria Convencédo de Paris, pelo que prevé o item 1 do art. 5° do referido
Tratado. Todavia, como a autora ressalta e como atesta o proprio INPlI em seu Manual
de Marcas (2019, p. 358), na pratica, a inscri¢do internacional é avaliada conforme a
legislacédo do pais em que se busca obter a protecédo, no caso brasileiro, conforme a
LPI, vista logo mais.

Tal interpretacdo, como também ha de se demonstrar, pode causar verdadeira
inseguranca juridica, posto que a protecdo da mesma marca se dara em diferentes
niveis e formas, conferida a diferente abordagem que a lei nacional de cada pais pode

atribuir ao registro marcario. Como exemplo, pode-se mencionar a possibilidade
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americana de proteger marcas olfativas (GREENE, 2015) e a restricdo brasileira as
marcas visualmente perceptiveis.

A adeséo recente do Brasil ao Protocolo de Madri trouxe iniGmeros beneficios
ao Direito Marcéario no pais. Ndo s6 modernizou todo o processo de registro
internacional de marca, posto que permite ao titular registrar uma marca em todos 0s
signatérios do tratado com um Unico processo, como baixou vertiginosamente o custo
de se obter tal protecdo (SOUZA; GAETA, 2019). Dada a internacionalizacao inerente
ao sistema capitalista vigente, a ratificacéo do Protocolo de Madri é verdadeiro marco

econdmico na histéria brasileira.

3.1.3 O REGISTRO DE MARCA SEGUNDO A LEIN. 9.279/96 E O PROCEDIMENTO JUNTO AO INPI

Conforme j4 mencionado, dado o sistema atributivo vigente no Brasil, sera
proprietario da marca aquele a quem foi concedido o registro, garantindo-lhe a
propriedade e uso exclusivo desta (BARBOSA, 1996, p. 39). Assim, seréo aplicaveis
ao registro de marca nacional as disposi¢ces da Lei n°® 9.279/96, a Lei de Propriedade
Industrial, por diversas vezes mencionada neste capitulo.

Pelo que esta previsto na LPI em seu art. 122, em que inaugura o titulo das
marcas, sera registravel como marca os sinais distintivos visualmente perceptiveis e
que nao estejam no rol de proibicbes legais (BRASIL, 1996). Do dispositivo
imediatamente se extraem alguns dos requisitos para o registro marcario no Brasil: o
sinal deve ser i) distintivo; ii) visualmente perceptivel; e iii) ndo estar disposto nas
proibicdes legais, presentes no art. 124 da mesma lei.

Todavia, ao longo de todo o Direito Marcério brasileiro, outros requisitos seréo
encontrados. Viviane Mattos Nielsen (2008, p. 12) identifica, além dos ja
mencionados, o requisito da veracidade, da novidade relativa, e do carater licito,
estando todos presentes no exame substantivo ao qual € remetido o pedido de registro
junto ao INPI (INPI, 2019, p. 98).

Antes de descer mais afundo na elucidag&o dos requisitos da marca no Direito
brasileiro, impende ressaltar que, por forca do art. 123 da Lei n® 9.279/96, existem trés
naturezas distintas de marca: existem as marcas de produto ou servico, as marcas
coletivas e as marcas de certificacdo'?. Dada sua expressividade mercadoldgica, este

trabalho abordara com mais contundéncia sobre a marca de produto ou servico.

10 | ejn®9.279/96, art. 123: “Para os efeitos desta Lei, considera-se:
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Dando continuidade, para uma marca encontrar prote¢cao no Brasil, ela deve
ser distinta de outras da mesma categoria de produtos e servi¢os, e ndo pode utilizar
elementos que sdo de dominio publico, tendo em vista que esses ndo podem ser
utilizados exclusivamente por ninguém (NIELSEN, 2008, p. 12). Pela distintividade, o
sinal escolhido para ser registrado deve ser capaz de se distinguir e identificar o
produto ou servico dentro de sua categoria ou até mesmo fora dela, nos casos de
marca de alto renome, a ser abordada em momento oportuno.

No que concerne ao requisito da veracidade, a conclusdo € simples: a marca
ndo pode induzir o consumidor a erro quanto a origem ou as caracteristicas do produto
ou servico (NIELSEN, 2008, p. 12). Sendo o objetivo da marca distinguir os produtos
e servicos dos demais de sua categoria, seria deveras contraditorio permitir-se o
registro de marcas que propositalmente induzem o consumidor a erro ou se aproveita
de fama atribuida a outrem.

A novidade relativa se desdobra desses dois requisitos. E que, ndo podendo
ser semelhante a outras marcas ja presentes no mercado, o signo utilizado deve ser
relativamente novo. Relativamente porque podem haver semelhancas sutis, mas
suficientemente capaz de distinguir-se da marca de terceiros (NIELSEN, 2008, p. 12).

Quanto a licitude, ndo deve ser registrada como marca o sinal que seja
escandaloso, contrario a moral ou aos bons costumes, que contrarie a ordem publica
ou que seja proibido por lei (NIELSEN, 2008, p. 13).

Importados da Convencao da Unido de Paris, os conceitos de marca de alto
renome e marca notoriamente conhecida encontram-se também firmados no Direito
Marcario brasileiro nos arts. 125 e 126 da LPI e representam excecdes a algumas
regras jA expostas. Quando uma marca alcanca diferenciado patamar de
reconhecimento popular, ela pode transcender o seu mercado, de modo que a
utilizagéo por outros setores pode confundir o consumidor, levando-o a crer que se
trata, efetivamente, de uma outra categoria de produtos da mesma marca. Assim, é

concedida protecdo especial & marca de alto renome, de modo a transcender a

| - marca de produto ou servigo: aquela usada para distinguir produto ou servi¢co de outro idéntico,
semelhante ou afim, de origem diversa; Il - marca de certificagdo: aquela usada para atestar a
conformidade de um produto ou servico com determinadas normas ou especificagcbes técnicas,
notadamente quanto a qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e Il - marca
coletiva: aquela usada para identificar produtos ou servigos provindos de membros de uma determinada
entidade”.
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exclusividade setorial e a proteger a marca em outros planos (BARBOSA, 1996, p.
42).

Na mesma matiz estd a marca notoriamente conhecida. No caso de uma
marca estrangeira ser amplamente conhecida em seu ramo de atividade,
transpassando barreiras geogréaficas, o art. 126 permite a protecdo especial dessas
marcas ainda que sem registro ou depédsito no Brasil (BARBOSA, 1996, p. 42),
podendo, inclusive, ser indeferido de oficio o pedido que reproduza ou imite essa
marca (BRASIL, 1996). A excecdo é muito contundente, principalmente quando
observado o consumo e acesso a cultura internacional na atualidade.

A classificacao trazida pelo INPI (2019, p. 17-18) quanto aos tipos de marca
se faz devida antes de entrar nas proibicoes legais do art. 124, posto que os referidos
impedimentos se aplicardo de formas diferentes em cada uma das modalidades.
Assim, as marcas podem ser classificadas em nominativa, figurativa, mista e
tridimensional, sendo i) nominativa aquela cujo sinal € constituido por uma ou mais
palavras, neologismos, letras ou algarismos romanos ou arabicos de forma nao
fantasiosa ou figurativa; € ii) figurativa a marca cujo sinal € um desenho, imagem,
figura, simbolo, forma fantasiosa de letra ou algarismo, palavras de alfabetos distintos
como o hebraico ou arabe; é iii) mista a que € composta tanto por elementos
nominativos quanto figurativos ou cujos elementos nominativos se apresentem de
forma estilizada; e a iv) marca tridimensional € aquela constituida pela forma plastica
em que é apresentada.

A LPI trard em seu art. 124 uma série de proibicGes legais ao registro de
marca, algumas absolutas, outras relativas, passiveis de ser contornadas observadas
casuisticamente (NIELSEN, 2008, p. 13). Por forca desse dispositivo, ndo podem ser
registradas como marca no Brasil 0os sinais representativos de Estados, 6rgdos ou
oficiais; letras, algarismos, genéricos, expressdes utilizadas em propaganda, que nao
sejam suficientemente distintivos, nomes, nome de familia, pseudénimos, apelidos
guando nao autorizados pelo titular, herdeiros e sucessores; dentre outras. Como sera
tratado em titulo préprio, também ndo podem ser registradas as cores e suas
denominacoes, ressalvado se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo
(BRASIL, 1996).

Partindo para o processo de registro de marca junto ao INPI, o interessado
em registrar sua marca podera fazé-lo exclusivamente pela internet, no portal do

Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, onde ira preencher o formulario de
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cadastro e posteriormente pagar a retribuicdo de acordo com o que deseja registrar
(INPI, 2019, p. 27). Desejando registrar um sinal figurativo, misto ou tridimensional, o
peticionante obrigatoriamente terd de anexar imagem digital da marca, atendendo a
algumas especificacbes técnicas como o formato, tamanho minimo e resolucéo
minima da imagem (INPI, 2019, p. 35).

Protocolado o pedido, esse sera submetido inicialmente a um exame formal,
em que serdo verificadas as condicfes formais necessarias para 0 prosseguimento
do processo, como o pagamento da retribuicdo, a consisténcia dos dados do
formulario, entre outras particularidades. Inexistindo problemas, o pedido € publicado
na Revista da Propriedade Industrial, meio de comunicacgéo oficial do INPI, para que
terceiros possam se opor ao pedido pelo prazo de 60 dias. Ultrapassada a fase das
oposicles, o pedido passa ao exame substantivo (INPI, 2019, p. 68-70).

No exame substantivo, por sua vez, serd verificado se a marca atende aos
requisitos e condi¢cBes previstas em lei: o sinal deve ser visualmente perceptivel,
distinto, licito, verossimil e disponivel (INPI, 2019, p. 83). Pelo que estabelece a
Resolucdo INPI/PR n° 88/2013, o exame analisa, em uma fase, a liceidade, a
distintividade e a veracidade do sinal; em seguida, a disponibilidade desse; as
eventuais oposi¢cdes substantivas que venham a ser feitas; e os documentos
obrigatérios em funcédo da natureza e apresentacdo do sinal que se busca registrar
(INPI, 2019, p. 98).

Na analise da liceidade do sinal, importante asseverar que, a depender da
estilizacdo de imagens oficiais, ou de como é utilizada a expressdo ou figura que
venha a ser contraria a moral, a marca pode ser registrada (INPI, 2019, p. 102).
Perfeito exemplo traz o Manual de Marcas do Instituto (2019, p. 121), em que a marca
nominativa “Sao Jorge” é registravel para velas, mas nao para preservativos, e uma
marca mista que tenha um corpo masculino adulto e com elemento nominativo
“Safados” pode ser registrada para identificar uma loja de produtos eréticos, mas nao
uma loja de brinquedos.

Quando analisada a distintividade da marca, é levada em consideracdo a
capacidade distintiva dos sinais examinados, de modo a proibir a apropriacédo de
sinais genéricos, de uso comum (INPI, 2019, p. 110). Nas palavras do proprio Manual:

A proibicao do registro de sinais nao distintivos € motivada, em primeiro lugar,
pela prépria incapacidade de que tais elementos sejam percebidos como
marca pelo consumidor. Além disso, a apropriacao exclusiva de signo de uso
comum, genérico, necessario, vulgar ou descritivo geraria monopdlio injusto,
uma vez que impediria que os demais concorrentes fizessem uso de termos
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ou elementos figurativos necessarios para sua atuagcao no mercado (INPI,
2019, p. 110).

A preocupacdo com a nao distintividade do sinal em razdo de um possivel
monopolio denota, em outra frente, o carater de defesa da concorréncia que a
protecdo marcaria pode adotar. No entanto, merece devido destaque o0 excerto em
que diz que o sinal ndo distintivo € marcado pela incapacidade do elemento ser
percebido como marca pelo consumidor. Como visto no segundo capitulo do presente
trabalho, em alguns casos, a cor é sinal apto a, sozinho, identificar a marca, caso em
gue seria suficientemente distintiva para ser registrada.

No gue concerne a analise da veracidade, o 6rgédo ira observar o cumprimento
do art. 124, inciso X da LPI, a proibir o registro de sinal que seja enganoso em relacao
a origem, a procedéncia, natureza, finalidade ou utilidade dos produtos que visa
assinalar (INPI, 2019, p. 157).

A Ultima e contundente fase do exame substantivo diz respeito a andlise da
disponibilidade. Atendendo ao requisito da novidade relativa, o sinal a ser registrado
deve estar disponivel para ser apropriado como marca (INPI, 2019, p. 161). Para tanto,
a andlise da disponibilidade ocorre de forma bifasica, em que se verifica a colidéncia
entre sinais e a afinidade mercadolégica. Enquanto aquela se preocupa em conferir
se o sinal registrado se choca, pelos elementos isolados e pelo conjunto da marca,
com outros sinais ja registrados (INPI, 2019, p. 161), o exame da afinidade
mercadologica vai avaliar se, em razao de estarem em setores parecidos ou idénticos,
as eventuais semelhancgas entre o sinal em andlise e as marcas presentes no banco
de dados do Instituto (INPI, 2019, p. 166-167).

Passado o exame substantivo, ocorre a concessao do registro apds o
pagamento da retribuicdo referente ao primeiro decénio da marca, cuja vigéncia de
dez anos tem como termo inicial a publicacdo da concessdo na Revista da
Propriedade Industrial, e ao final do prazo, caso queira manter o registro de sua marca,

o titular deve providenciar sua prorrogacao (INPI, 2019, p. 250)
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3.2 A REGISTRABILIDADE DA COR COMO MARCA

Quando se fala em registro da cor como marca, estamos diante de um
conceito do Direito Marcario denominado de “marcas nao tradicionais” (BARBAS,
2016, p. 11). Haja vista que as marcas visuais estaticas sdo as mais comumente
reconhecidas nos sistemas marcarios do mundo, as marcas ndo tradicionais séo
aguelas que com mais frequéncia enfrentam dificuldades para serem adotadas ou
impressas no papel (BARBAS, 2016, p. 11).

Ha de se registrar, inicialmente, que independentemente da legislacéao
brasileira admitir ou n&o o registro de uma marca, o ponto essencial para se distinguir
0 que vem ou ndo a ser a marca hao € a sua registrabilidade, posto que também é
oferecida especial — mas limitada — protecdo aos sinais que se caracterizam como
marca, ainda que nao registrados (BARBAS, 2016, p. 12).

Comao visto alhures, a limitacdo imposta pela legislacdo marcéria no Brasil ao
registro de marca no Brasil jA comeca ceifando todas as possibilidades que ndo sejam
visualmente perceptiveis. Ocorre que, levando em consideracéo que a percepcéao da
realidade do ser humano se da pelas sensacdes que experimentamos, também o
ouvido, o tato, o paladar e o olfato séo capazes de apreender marcas (CORREA, 2007,
p. 215).

Com efeito, a percepcado da cor como marca ndo passa por esse primeiro
corte. Percebida pela viséo, a cor isolada faz parte das marcas nao tradicionais porque
diversos sistemas marcarios ndo sabiam lidar com o seu registro (BARBAS, 2016, p.
11). Em alguns casos, como no Brasil, a cor ainda enfrenta grandes problemas até
para ser reconhecida como marca (BARBAS, 2016, p. 125), mas em outros casos,
como na tradicdo americana e europeia, a marca monocromatica ganha cabimento e
registrabilidade (BARBAS, 2016, p. 109).

3.2.1 A PROIBICAO DO ART. 124, VIII E A IMPOSSIBILIDADE DE SE REGISTRAR A COR
ISOLADAMENTE NO BRASIL
Saindo das possibilidades do Direito americano e entrando na realidade
marcaria brasileira, conforme mencionado pelo tépico 3.1.3 do presente trabalho, o
art. 124 da Lei de Propriedade Industrial, a Lei n°® 9.279/96, determina uma série de

proibicGes ao registro de marcas. Na leitura do referido dispositivo, é possivel verificar
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em seu inciso VI que as cores e suas denominacdes como sinais néo registraveis
como marca. Segundo o Manual de Marcas do INPI (2019, p. 129), a ressalva feita no
final do dispositivo permite que o registro é seja possivel no caso de combinacéo
caracteristica ou peculiar de cores.

Todavia, como questionado ao longo de deste trabalho, ndo pode a cor
sozinha ser suficientemente distintiva? O documento elaborado pelo INPI,
contraditoriamente, ndo vé duvidas sobre a irregistrabilidade de marca constituida de
cor (INPI, 2019, p. 129), mas a verdade € que o debate sobre o registro isolado da cor
ainda tem muito o que ser amadurecido.

A maior celeuma envolvendo o registro da cor diz respeito a sua capacidade
de distinguir-se como marca, avaliacdo essa feita na analise da distintividade do sinal
no exame substantivo do pedido de registro de marca junto ao INPI (INPI, 2019, p.
110). Assim, s6 serdo registraveis, hoje, no Brasil, as marcas em que a cor ndo seja
seu elemento principal, mas secundario, ou combinado com outros elementos (INPI,
2019, p. 124). Assim, o Quadro a seguir ilustra bem as possibilidades de registro de

marca cromatica.

Quadro 3 — Hipéteses de registrabilidade e irregistrabilidade da cor segundo o INPI

Irregistravel para assinalar quaisquer

produtos ou servicos.

Irregistravel para quaisquer produtos ou

AZUL _

Servicos.

Irregistravel para assinalar goiabas, uma
VERDE-E-ROSA vez que, embora nédo estejam isoladas,

as denominacdes se referem a estado

11 L ein®9.279/96, art. 124: “Nao sao registraveis como marca:
[...] VIII - cores e suas denominacgfes, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo”.



53

inerente do produto que pretende

significar.

Registravel para assinalar shows
musicais, uma vez que o sinal é
composto por combinagao de
denominacéo de cores néo relacionada

ao servico.

Registravel para assinalar “consultoria
em negodcios imobilidrios” uma vez que a
denominacéao de cor “MARROM” ndo se

encontra isolada, ndo é usualmente
MARROM CONSULTORIA

i utilizada para designar caracteristica dos
IMOBILIARIA

servicos assinalados ou da expressao
“CONSULTORIA IMOBILIARIA”,
formando combinacédo suficientemente

singular e distintiva.

Irregistravel para assinalar “vestuario”,
uma vez que se trata da expressao que
CAMISA AMARELA identifica produto que o sinal visa
assinalar e descreve uma de suas

caracteristicas potenciais.

Registravel para assinalar “servigos de
alimentagdo”, uma vez que a
denominacéao de cor “AMARELA” ndo se
PIZZARIA AMARELA )
encontra isolada e por formar
combinacdo suficientemente singular e

distintiva.

Fonte: INPI, 2019, p. 141-142.

Depreende-se do Manual de Marcas (INPI, 2019, p. 110) que a preocupagao
do legislador e do érgdo gestor € a de que, uma vez genéricos ou ndo suficientemente
distintivos, os sinais comuns gerariam um monopalio injusto, impedindo, pois, de os

concorrentes utilizarem, por exemplo, uma cor, por se tratar de marca registrada de
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terceiro. Como aduz Beatriz Vergaca Castro (2016, p. 7), a concesséao de registro a
diversas cores iria, paulatinamente, mitigando a livre concorréncia, e tais
preocupacdes se fazem urgentes na ponderacéo do registro de marca cromatica.

Além dessa problematica, Castro (2016, p. 7) também apresenta a
problemética da confusdo das tonalidades, no sentido de tornar dificil ao 6rgédo
responsavel pelos registros, no caso brasileiro, o INPI, de estabelecer o exato ponto
em que ha colidéncia de sinais, no exame da disponibilidade.

Em contrapartida, como ja debatido em titulos anteriores, o que se busca
conseguir protecdo ndo é meramente uma cor utilizada pela marca, mas sim a marca
cromética consolidada no imaginario dos consumidores pelo uso reiterado e
significativo. E o que chama o segundo capitulo de “cor-assinatura”, quando o sinal
cromatico se torna o elemento de maior valor do patrimdénio visual da marca
(LIGHTFOOT; GERSTMAN, 1998, p. 69-70 apud GONSALES, 2018, p. 109). Os
exemplos de cor-assinatura foram dados ao longo do trabalho: é o azul-esverdeado
da Tiffany, o roxo do Nubank, o laranja das embalagens da Hermés. Sao, em sentido
amplo, 0s casos em que nao é a cor que valora a marca, mas a marca que, naquele
segmento, da valor a cor.

No ambito brasileiro, Rafael Aguillar (2016, p. 41-42) ira destacar casos em
gue o INPI indeferiu pedidos de registro com base exatamente na vedacgao do art. 124,
inciso VIII da LPI, como no depésito n° 903.720.825, que se tentou registrar um tom
de verde. Caso interessante que orbita a discussdo foi o indeferimento das
emblematicas pilulas azuis de Viagra, cujo fundamento, na verdade, se ateve somente
ao formato de diamante, tido como comum e vulgar, sem considerar o conjunto global
da marca (AGUILLAR, 2016, p. 41). Outros casos, portanto, lograram éxito. E o caso
das listras verdes e vermelha da Gucci — nos registros 818.461.365, 818.461.390,
818.461.381 e 818.461.373 — e das listras azul, branca e amarela da Visa — nos
registros 006.008.244 — (AGUILLAR, 2016, p. 42). Nesses casos, no entanto, levou-
se em consideragao a ressalva apresentada no final do inciso VIl do art. 124, visto que
a combinacgao de cores tornou distintiva a marca.

A sugestdo dada por Aguillar (2016, p. 46) frente a impossibilidade do registro
da cor isolada no Brasil € o de registrar-se a cor juntamente com uma marca de
posi¢cdo ou com uma marca tridimensional. Noutro giro, e fazendo mencgéo, ainda, a
redacdo do Lanham Act abordada a seguir, a legislacdo brasileira no ambito do

registro monocromatico € mais cerrada e inflexivel que no caso americano
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(AGUILLAR, 2016, p. 47). Alias, a interpretacdo do art. 124, VIII, e da LPI como um
todo deve ser feita a luz dos principios constitucionais da livre iniciativa e da livre
concorréncia, 0 que certamente contribui para a rigidez do INPI nessa questao
(AGUILLAR, 2016 p. 47).

Ocorre que a impossibilidade de se registrar uma cor por si também se
configura uma lesédo a essa mesma defesa da concorréncia. Uma vez desprotegido o
titular de uma marca, encontra-se a mercé da benevoléncia dos competidores, posto
gue nao se encontra no pleno direito de usufruir exclusiva e protegidamente de sua
marca.

N&o obstante, deve ser ressaltada a incongruéncia que a impossibilidade do
registro de uma cor causa quando analisada no contexto do Protocolo de Madri. Como
indica o Manual de Marcas do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (2019, p.
329), nos pedidos internacionais de registro de marca com apresentacgéo figurativa,
existe, no formulario, a opcdo de marcar uma caixa de verificagdo para que o
interessado declare que sua marca consiste exclusivamente em uma cor ou
combinacdo de cores, sem nenhum elemento figurativo, devendo identificar em
seguida a(s) cor(es) marcaria(s).

A incongruéncia tem duas nuances: i) na necessidade de registro (ou pedido)
no INPI para se pleitear o registro internacional da marca; ii) na concessao do registro
a marca estrangeira monocromatica. No primeiro caso, o pedido de registro de cor
pode facilmente ser indeferido, tornando impossivel o registro internacional de marca
croméatica ainda que a legislacdo da Parte Contratante o permita, e no segundo caso,
tendo em vista que mais de 60% dos paises participantes da OMPI permitem o registro
monocromatico de marca (GONSALES, 2018, p. 114) e que o pedido de marca
estrangeira junto ao INPI é avaliado formal e substantivamente segundo a LPI, esses
pedidos internacionais nunca irdo prosperar em territério brasileiro (INPI, 2019, p.
358).

3.2.2 O LANHAM ACT AMERICANO E O REGISTRO DA COR A LUZ DO CONCEITO DE SECONDARY
MEANING

Em um pais marcado pelo sistema juridico de precedentes conhecido como

common law como os Estados Unidos, o Trademark Act de 1946, também conhecido

como Lanham Act, foi a primeira base estatutdria americana estabelecida
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federalmente para cuidar do registro de marca e concorréncia desleal (CARRAWAY,
1994, p. 243).

Para a referida lei, conforme previsto em sua Secédo 45, a marca € qualquer
palavra, nome, simbolo ou dispositivo, ou qualquer combinacéo usada para identificar
e distinguir a origem de um produto (CARRAWAY, 1994, p. 245). Nesses termos, o
orgao responséavel pelo registro de marcas e patentes, o Patent and Trademark Office,
abreviado pela sigla PTO, deve registrar qualquer marca que atenda a essa definicao,
excetuados 0s casos previstos na lei. Assim, a intencdo do Lanham Act, segundo
Carraway (1994, p. 245), era de romper com as praticas tradicionais de registro de
marca e se adequar as praticas atuais do mercado.

Nessa matiz, o conceito expansivo de marca previsto pela referida lei
possibilitou o registro e protecdo de diversas novas formas de marca, como a
tridimensional, o som e o cheiro para distinguir um produto (CARRAWAY, 1994, p.
246). Nao somente, o Lanham Act também fora projetado para prevenir, com o
constante aquecimento do capitalismo americano, concorréncia injusta e expectativa
do consumidor, inclusive impondo aos que optarem por nao registrar a marca a boa
fé e 0 uso de sinais que ndo induzam os utilizadores dos produtos e servi¢os a erro
(NEWMAN, 1994, p. 1596).

Em que pese o Lanham Act ndo faga nenhum obstéaculo ao registro de marca
cromatica, a tradicéo jurisprudencial e administrativa americana continuou a excluir a
protecdo da cor por si, até que, em 1985, o Tribunal Recursal Federal dos Estados
Unidos concedeu protecao a cor que atendesse aos requisitos legais, no caso “In re
Owens-Corning Fiberglas Corp” (CARRAWAY, 1994, p. 246). O entendimento, no
entanto, ndo conseguiu pacificar a problematica do registro marcario monocromatico,
posto que nos tribunais regionais ocorreu severa divisdo na percepcdo da matéria
(CARRAWAY, 1994, p. 246).

A razéo de decidir conservadora contava com diversos raciocinios, mas, com
mais frequéncia, viam-se como ébices ao registro da cor: i) o esgotamento de opg¢des
de cores; ii) a protecdo adequada da cor como elemento e ndo como marca; iii) a
confuséo entre os tons; e iv) a funcionalidade da cor (CARRAWAY, 1994, p. 247).

Segundo J. Christopher Carraway (1994, p. 248), ao falar no esgotamento de
opcoes, o entendimento tradicionalista se refere a preocupacao de que hd um namero
limitado de cores disponiveis para utilizagdo e que, ao esgotarem as opc¢oes, ter-se-

ia uma mitigagdo da livre concorréncia e da livre iniciativa. J& o argumento da
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adequada protecéo da cor como elemento propde que a cor enquanto uma das partes
do design ja € protegida pelo seu conjunto, sendo desnecessaria a protecao isolada
desta.

Por seu turno, o argumento de que o registro da cor deve ser inviabilizado
pela possibilidade de ocorrer confusao entre os tons aponta para a dificuldade que os
tribunais e o PTO enfrentaria para delimitar o ponto em que uma cor se assemelha a
outra, de modo a confundir o consumidor. E, aproximando-se a tese do esgotamento
de opcdes, a teoria de que o registro de marca e seu uso exclusivo iria de encontro a
funcionalidade da cor, que ndo poderiam mais ser utilizadas para outros fins, ainda
que ndo marcarios, como dar cor a um objeto, o que inviabilizaria a competicdo
(CARRAWAY, 1994, p. 248).

Parte do trabalho de Carraway (1994, p. 259-268) € construido de modo a
rebater as teses tradicionalistas pelo ndo registro da cor, a comecar pela tese de que
a cor ndo é categoricamente excluida pelo Lanham Act. E que, em analogia com as
marcas descritivas, sdo permitidas pela referida lei desde que demonstrado seu
secondary meaning, um significado secundario. O Trademark Act elenca em rol
especifico os casos de proibi¢ao ao registro, e, diferentemente da legislacao brasileira,
como sera abordado em seguida, ndo € o caso da marca cromatica (CARRAWAY,
1994, p. 260). Sendo o Lanham Act emendado em 1988 pelo Congresso americano,
este certamente ciente do caso Owens-Corning de concessao do registro de marca
monocromatica, a nao alteracdo do conceito de marca incluindo “simbolo ou
dispositivo” demonstrou intencional renovacdo do interesse de deixar ampla a
possibilidade de registros marcérios, entre eles, o da cor (CARRAWAY, 1994, p. 261).

A preocupacdo com o esgotamento das cores ndo se sustenta por diversos
motivos. O primeiro deles é o de que, conforme estimado por cientistas, o olho humano
distingue até 150 matizes, e cada um desses varia, ainda, em diferentes niveis de
saturacédo e brilho, o que eleva o numero de tons cromaticos a casa dos milhares,
sendo milhdes (CARRAWAY, 1994, p. 262). O exame da funcionalidade da cor
também contribui para o afastamento da teoria de esgotamento de op¢des cromaticas:
0 registro da cor ndo inibe o uso desta em sua funcionalidade, mas somente para fins
marcarios. Em outras palavras, quando a cor é utilizada somente decorativamente,
sem ter um objetivo de identificar como marca o objeto, ndo é passivel de registro,
assim diminuindo vertiginosamente a possibilidade de as opc¢bes de cores se
esgotarem (CARRAWAY, 1994, p. 263).
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A tese da confusdo entre tons é derrubada por Carraway (1994, p. 264) ao
demonstrar que os juizes sado perfeitamente capazes de distinguir as diferencas entre
0os tons, uma vez que também sdo consumidores e podem perceber quando a
aproximacéao ocorre de modo a confundir, mencionando ainda o sistema de registro
do préprio PTO como tecnologia apta a fazer a diferenciagéo.

Estrategicamente deixada por ultimo, Carraway passa a contra-argumentar a
assercao de que ndo € necessario o registro de cor como marca porque essa ja é
protegida enquanto elemento, ou, em outras palavras, que a cor ja € protegida como
trade dress, conceito ja apresentado como o conjunto de elementos que forma a
aparéncia de um produto (CARRAWAY, 1994, p. 266). Utiliza-se, para tanto, do
emblematico caso “Qualitex Co. v. Jacobson Products Co”.

A empresa do ramo de itens de lavanderia Qualitex Co. usou, desde 1950, um
tom especifico de dourado-esverdeado no acolchoado de seus equipamentos. (LII,
201-?). Em 1989, a Jacobson Products Co., empresa de mesmo ramo, se utilizou do
mesmo dourado-esverdeado em seus produtos de menor qualidade. Com base na
secdo 43(a) do Lanham Act, a Qualitex Co. reclamou infracdo ao conjunto da imagem
de seus produtos, seu trade dress (CARRAWAY, 1994, p. 256). Antes de chegar a ser
julgado o caso, a autora registrou junto ao PTO o dourado-esverdeado como sua
marca, dada a popularizacéo e tempo com que tem utilizado a cor para identificar seus
produtos e, uma vez registrada a cor, acrescentou a reclamacéo de que a Jacobson
Products Co. também havia infringido o registro de marca, com base na secéo 32 (1)
da lei de marcas americana (CARRAWAY, 1994, p. 257)

O Tribunal do Distrito Central da California julgou procedente as duas
reclamacdes da Qualitex, entendendo que a concorrente infringiu tanto o conjunto de
imagem quanto a marca registrada. O fundamento foi no sentido de que a cor adquiriu
significado secundario e que o uso da mesma cor pela Jacobson ndo se deu de forma
funcional, podendo ser utilizadas outras cores. A lesédo ao conjunto de imagem se deu
por se tratar dos mesmos itens acolchoados (CARRAWAY, 1994, p. 257).

Levado o caso ao Tribunal Regional, o entendimento foi diverso: s6 havia
ocorrido lesdo ao trade dress, levando em considerac¢éo o conjunto do produto e o alto
grau de similaridade entre os produtos (CARRAWAY, 1994, p. 258). Contudo, como
bem observa o autor (1994, p. 258), toda a fundamentacéo do Tribunal se dirige

somente a cor, e ndo ao conjunto da imagem, reconhecendo, ainda, o significado
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secundério que aquela exerce e o investimento de mais de um milhdo e meio de
dolares em publicidade e propaganda.

Subindo ao Tribunal Recursal dos Estados Unidos em 1995, a Jacobson
Products alegou exatamente as teses tradicionalistas ressaltadas por Carraway, com
acréscimo do argumento de ter a seu favor decisdes da Suprema Corte (LI, 201-7?),
nao prosperando nenhum. Sobre a fundamentacéo quanto a protecéo da cor enquanto
elemento do trade dress e ndo de marca, o Tribunal Recursal reconhece que o Direito
Marcario garante muito mais protecao ao interessado do que o trade dress, como por
exemplo a prevencao a importacdo de bens similares, a notificagdo de propriedade e
a evidéncia de validade e propriedade (LII, 201-?).

O dispositivo da decisdo do Tribunal Recursal se |1é abaixo:

Havendo determinado que a cor pode, as vezes, atender aos requisitos legais
basicos para ser usada como marca e que os argumentos da Jacobson néo
justificam uma lei especial que impega que a cor sirva como marca registrada
(e, a luz das descobertas indiscutiveis do Tribunal Distrital que o uso do
dourado-esverdeado nos suportes atende aos requisitos basicos da marca),
concluimos que a Nona Regiéo errou ao barrar o uso da cor como marca pela
Qualitex. Por essas razfes, o julgamento da Nona Regido é revertido. (LI,
201-?). 12

As divergéncias jurisprudenciais cessaram quando o entendimento foi, ainda,
confirmado pela Suprema Corte dos Estados Unidos, cuja razdo de decidir
fundamenta-se pelo fato de o Lanham Act ndo impor barreira ao registro da cor
isoladamente, desde que atenda aos requisitos basicos de registro de marca (MOIR,
2011, p. 408).

Como apontado por Carraway (1994, p. 260), o Lanham Act permite o registro
da cor tanto por ndo apresentar proibicdes legais explicitas, como também por
analogia, ao permitir que a marca descritiva seja registrada se comprovado o
significado secundario que esta provoca no consumidor.

Interessante, para este trabalho, o que diz Diane Moir (2011, p. 419) acerca
do significado secundario: € um reconhecimento do direito ao efeito psicolégico dos
simbolos na mente do consumidor. Em sua conceituacgdo, o secondary meaning é um

novo significado adicionado a uma designacdo primaria (MOIR, 2011, p. 419).

12 Texto original em inglés traduzido pelo autor:

Having determined that a color may sometimes meet the basic legal requirements for use as a trademark
and that respondent Jacobson's arguments do not justify a special legal rule preventing color alone from
serving as a trademark (and, in light of the District Court's here undisputed findings that Qualitex's use
of the green gold color on its press pads meets the basic trademark requirements), we conclude that
the Ninth Circuit erred in barring Qualitex's use of color as a trademark. For these reasons, the judgment
of the Ninth Circuit is reversed.(LIl, 201-?).



60

Relacionando ao que foi constatado pelo segundo capitulo, a capacidade da cor de
significar sentimentos, culturas, e, como se provou, marcas, € o que diferencia e torna
necessaria a possibilidade de ser registrada como tal.

No entanto, no processo de registro da marca ha de ser comprovado
enfaticamente a capacidade da cor de, isoladamente, remeter & marca. Sugere, pois,
Moir (2011, p. 420), que algumas maneiras de se evidenciar o secondary meaning da
cor é por meio de pesquisas com clientes, extensdo das vendas e gastos com

publicidade, materiais publicitarios e tempo e exclusividade no uso da referida cor.

3.2.3 A APLICAGAO DE SOLUGCOES AMERICANAS AO REGISTRO DE COR ISOLADA, A
INFLEXIBILIDADE DO DIREITO MARCARIO BRASILEIRO E A JURISPRUDENCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIGA NO CASO BRAHMA V. ITAIPAVA.

Como ja ressaltado por Aguillar (2016, p. 47) e como ha de ser concluido apés
a leitura dos tépicos antecedentes, o Lanham Act e os precedentes americanos
demonstram-se efetivamente mais flexiveis e abertos as marcas néo tradicionais —
como a da cor por si — do que a tradicao brasileira.

Mais do que isso, sédo diversos os argumentos encontrados na doutrina
brasileira que se contrap6em ao registro de marcas néo tradicionais e a uma reforma
no sistema marcério brasileiro. Segundo Leandro Barbas (2016, p. 35), podem ser
pontuados como 6bices a reforma: i) a existéncia de outros institutos do direito aptos
para ampararem o titular; ii) o esforco institucional desproporcional; iii) a inviabilidade
pratica do sistema marcario; dentre outros.

A suposta existéncia de outros institutos a protegerem os direitos do titular da
marca nao registrada evocam a protecao autoral, as acdes por concorréncia desleal
(BARBAS, 2016, p. 35), dentre outros mecanismos que nao se mostram eficazes na
protecdo preventiva da marca. O esforco institucional alegadamente desproporcional
diz respeito a experiéncia de outros paises que admitem marcas nao tradicionais e
gue tém em seus bancos de dados pouquissimos registros com esse teor (BARBAS,
2016, p. 35). A inviabilidade pratica denota as dificuldades que seriam enfrentadas
pelo INPI na catalogacdo e armazenamento de marcas, o0 que certamente demanda
criteriosa reflexdo e metodologia, mas que em alguns casos, como o de registro da
cor, ndo exigira do 6rgdo mudancas significativas no processamento e no estoque de
marcas (BARBAS, 2016, p.35).



61

E certo que os pontos levantados ensejam exaustivo e rigoroso estudo de
aplicacdo, mas também exigem ponderacao as diversas consequéncias enfrentadas
pelas empresas cujas marcas nhao conseguem registro. Nao somente, como ha de ser
ressaltado com ainda mais veeméncia a seguir, as atuais concepcdes de sinais
passiveis ou ndo de registros estao diretamente ligadas aos costumes jurisprudenciais
brasileiros, de modo que, dada a justa atecnia dos juizes na questao, aplicam a lei
sem realmente refletir sobre o que vem a ser um sinal marcéario (BARBAS, 2016, p.
43).

Noutro giro, ha de ser levado em consideracdo que nos Estados Unidos o
registro da cor isolada como marca sé ocorreu pacificamente apds quase 50 anos da
promulgacdo do Lanham Act (MOIR, 2011, p. 408). Até 14, como colocado
anteriormente, os tribunais e o PTO eram incisivos quanto a irregistrabilidade dos
signos monocromaticos (CARRAWAY, 1994, 247-248). No entanto, a tradicdo
comegou a guinar conforme as cortes iriam se abrindo ao conceito de funcionalidade
estética e do significado secundario da cor (CARRAWAY, 1994, p. 250).

Introduzir o secondary meaning no Direito Marcério brasileiro, todavia, ndo €
tdo simples. Isso porque, diferentemente do Lanham Act, que silencia sobre a
possibilidade de registro da cor isolada mas ao mesmo tempo reconhece o secondary
meaning para as marcas descritivas, a LPI € categoérica ao dizer que as cores e suas
denominacfes ndo sao registraveis, salvo se combinadas distintivamente, conforme
enuncia seu art. 124, VIIl. Nao tendo previsdo legal que possibilite analogia, o
reconhecimento do secondary meaning no Brasil precisara ocorrer judicialmente
(BARBAS, 2016, p. 126).

N&o obstante, € de se refletir se a ressalva no final do inciso VIII do art. 124
da LPI seria a abertura legal a possibilitar a doutrina do significado secundario no
Brasil. Isso porque, uma vez possivel o registro da combinacdo de cores
suficientemente distintiva e peculiar, a proibicdo do registro de cor é cerceada pela
distintividade e peculiaridade do signo cromatico. Ndo seriam esses requisitos
atingidos pelo conceito de secondary meaning? Comprovando-se de tal modo a
construcéo ao longo do tempo da identidade marcéaria em raz&o da cor, a ponto de ser
direta e irrefutavelmente associada com esta pelo consumidor, ndo seria a cor isolada
razoavelmente distinta e peculiar? Esse imbrdoglio ha de ser refletido em estudos

posteriores ainda mais aprofundados.
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Em igual passo, assim como na pratica americana (CARRAWAY, 1994, p.
256), no Brasil, a cor muitas vezes € protegida como elemento do produto, como parte
do trade dress (BARBAS, 2016, p. 42). Como na experiéncia britanica, a vedacgéo a
concorréncia desleal por meio do trade dress é utilizada como resposta a diversos
problemas de ordem marcéria, como forma de suprir a lacuna de um direito de
propriedade industrial mais especifico (BARBAS, 2016, p. 42). Todavia, como
reiterado ao longo de todo esse trabalho, o registro e protecdo do sinal de marca
compreende um titulo de propriedade, disponivel, dotado de feicdo econdmica, com
resguardas especificas e legitima expectativa de direito (BARBAS, 2016, p. 43).

Muito embora o conceito de secondary meaning seja possivelmente o
caminho inicial para a registrabilidade da cor enquanto marca, e seu reconhecimento
seja mais provavel pela via judicial do que legal, requer destacar ainda a tecnicidade
demandada pela problematica, exigindo, do julgador, conhecimentos e técnicas de
variados ramos: da pratica publicitaria, das peculiaridades do ramo, do relacionamento
da marca com o consumidor; dentre outros aspectos a serem examinados na hora da
apreciacdo do pedido (BARBAS, 2016, p. 43). No entanto, como reiterado por Barbas
(2016, p. 43), sendo a cor isolada sempre irregistravel para o INPI, 6rgado
especializado e voltado a protecdo da propriedade intelectual, o entendimento judicial
dificilmente divergira, o que configura real prejuizo da sociedade e da livre
concorréncia.

Caso emblematico no Brasil € o que envolveu a Ambev e a Cervejaria
Petropolis, em relacéo as cervejas Brahma e Itaipava. Chegando ao Superior Tribunal
de Justica pelo Recurso Especial n. 1.376.264 — RJ, o litigio tratava o uso da cor
vermelha nas latas de cerveja pela Itaipava, o que, segundo a Brahma, se configuraria
a pratica de concorréncia desleal a infringir o trade dress (BARBAS, 2016, p. 125).
Antes de chegar ao STJ, a Cervejaria Petropolis havia sido condenada a pagar R$
200.000,00 a Ambev por danos morais e a ndo comercializar a cerveja Itaipava de
rétulo vermelho (CONJUR, 2015). Na Corte Superior, todavia, o entendimento foi
diferente.

Em que pese as teses basearem-se na concorréncia desleal e no trade dress,
a fundamentacéo utilizada pelo Superior Tribunal de Justica voltou-se, em diversos
momentos, a irrefutavel impossibilidade de registro da cor exclusivamente como

marca, destacando, por exemplo, que a exclusividade do uso da cor vermelha seria
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conceder verdadeiro monopdlio ao titular da marca e subtrairia a esséncia da LPI
(BRASIL, 2014).

A leitura do STJ sobre o caso Brahma v. Itaipava demonstrou como a
interpretacdo jurisprudencial orbita com frequéncia em torno dos dispositivos da Lei
de Propriedade Intelectual, de modo a tirar as esperancas do titular de marca nao
tradicional (BARBAS, 2016, p. 126). Para Barbas (2016, p. 126), o enredo processual
correto discutiria ndo a lesdo ao conjunto de imagem, mas ao secondary meaning do
vermelho da Brahma, a ser provado por esta e a ser analisado pelos magistrados.
Noutra ponta, a decisédo no Recurso Especial publicada em 2015 denota a rigidez
jurisprudencial da época a insercdo de novos tipos de marca no Direito Marcério
brasileiro.

Entretanto, o entendimento severo da decisdo do caso Brahma v. Itaipava se
contrasta com a fundamentacdo recente da mesma Corte Superior, no Recurso
Especial n. 1.779.617 — SP. Nesse caso concreto, o INPI e a parte autora recorreram
ao STJ pela nulidade de registro da marca de roupas Cavalera, a reproduzir a aguia
de duas cabecas também presente na bandeira da Albania (Figura 8). Contrariando a
proibicdo de registro de simbolos oficiais, presente no art. 124, |, da LPI, o Superior
Tribunal de Justica entendeu presente “os requisitos que autorizam a incidéncia do
fenbmeno mercadoldgico da distintividade adquirida (secondary meaning)”, levando
em consideracdo o investimento econémico da marca e o tempo de utilizacdo da
mesma (BRASIL, 2019).

Figura 8 — Logotipo da Cavalera e bandeira da Albania

CAVALERA

Fonte: CAVALERA, 2019; VEJA, 2018.

Muito embora a aplicacdo do secondary meaning se direcione a flexibilizar

outra proibicao do art. 124 da LPI que n&o a da cor isolada, o entendimento é, sem
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sombra de duvidas, um valioso precedente na abertura da jurisprudéncia brasileira &
elasticidade dos sinais registraveis e ndo registraveis como marca no Brasil.

Ainda assim, de modo geral, o Direito Marcario no Brasil tem muito a crescer.
O avanco judicial ha pouco percebido ainda esbarra em uma Lei de Propriedade
Industrial que suprime por demais a registrabilidade das marcas, o que, quando levado
a esfera internacional do Protocolo de Madri, isola o Brasil junto a minoria de paises
gue sO permite os sinais marcarios tradicionais (GONSALES, 2018, p. 114). Como
aponta Faria Correa (2007, p. 218), o fechamento as marcas nao tradicionais € um
erro grave que com certeza tolhe a natureza e o impeto criativo do empreendedor,

ainda mais dada a natureza formalista do Brasil (BARBAS, 2016, p. 42).



65

4 CONSIDERAQ@ES FINAIS

O conceito de marca registravel no Brasil, presente no art. 122 da Lei n°
9.279/96 além de cercar em demasia as possibilidades de se receber protecao
marcaria, delimitando-a aos sinais visualmente perceptiveis; no dispositivo sao
excluidas de apreciacdo as diversas formas encontradas pelo mercado para dar
identidade e originalidade a seus produtos e servicos. Nao somente, as proibicoes
presentes no art. 124 mitigam ainda mais as marcas visuais, inibindo, como visto, as
marcas de Unica cor, por ndo serem, supostamente, dotadas de suficiente
distintividade.

O que o segundo capitulo deste trabalho busca evidenciar é que, em si
mesma, desde sua ocorréncia objetiva e fisica, passando pela fisiologia do olho e da
visdo e chegando a interpretacdo pelo cérebro humano, a cor € informacao, apta a
dar significado e construir uma linguagem. Nao somente, a interpretacdo que é feita
da cor constréi o mundo como ele é visto: nos rituais religiosos; nos rituais civis, como
0 casamento; no sabor das comidas; nos aromas e cheiros; na percep¢ao do tempo;
nos reflexos psicolégicos; a cor € capaz de simbolizar o mundo, as experiéncias, a
vivéncia humana. As metéforas literarias sobre o estado euférico estar relacionado a
ver cor nas coisas tém um fundo veridico: as cores mais vivas e enérgicas sao
capazes de nos despertar felicidade.

Essa capacidade cromatica, decerto, ndo ficaria presa a arte e a natureza,
mas também é aproveitada pelo mercado. Assim, a partir da semiotica behaviorista
de Morris apresentada por Flavia Igliori Gonsales (2018), também no segundo capitulo
buscou-se trazer as formas em que a cor € explorada mercadologicamente,
explorando as funcfes atentiva, designativa, apreciativa, prescritiva e transformativa,
como modos da cor chamar a atencéo, designar a origem ou caracteristicas, gerar um
juizo de valor, prescrever uma reacdo do consumidor e transformar a concepc¢ao sobre
o produto, respectivamente.

E no modo designativo que a cor opera como signo marcario. Sendo a cor
capaz de, isoladamente, ser associada a uma marca, como € o caso do roxo da
Nubank, do azul-esverdeado da Tiffany, em razdo do uso constante e exclusivo em
relacdo aos outros competidores da categoria, muito facilmente a cor também pode
ser utilizada de modo a incitar concorréncia desleal na qual uma marca menos

favorecida se aproveita da projecdo e alcance de outra melhor posicionada. Essa
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problemética teria maior respaldo se, no Brasil, a cor pudesse ser registrada como
marca.

Administrativamente, conclui-se que um hipotético registro de cor peticionado
junto ao INPI poderia perfeitamente ser deferido pelo exame substantivo ao qual os
registros sdo submetidos. Como visto, quando um interessado entra com um pedido
de registro de marca, apos o exame formal e a fase de oposi¢cdes de terceiros, 0
pedido passa por um exame material em que € avaliada a capacidade do sinal
escolhido ser demarcado, passando pela andlise da liceidade, distintividade,
veracidade, disponibilidade e pela anédlise dos documentos probatérios da natureza
do sinal.

Nesse sentido, ressalvada a proibicdo do art. 124, inciso VIII, a cor é
perfeitamente licita, e muito pouco provavel que esteja apta a ir de encontro aos bons
costumes, a moral e a adequacdo. Os exames da disponibilidade, da veracidade e
dos documentos probatérios da natureza do sinal, em sua vez, se relacionam
diretamente ao da distintividade, sendo esse o maior entrave juridico interposto para
0 registro cromatico. Ora, como uma cor sozinha ira ser suficientemente distintiva?

A solucéo apresentada tem origem no Direito americano: fala-se, pois, do
significado secundéario exercido pela cor. Segundo a exegese americana, em
determinados casos, a cor é perfeitamente apta a adicionar um segundo significado a
um produto. Popularizada no setor de joias e acessorios, ao olhar para uma caixa
azul-esverdeada, sabe-se que ali esta guardado um item de luxo da marca Tiffany. E
exatamente o modo designativo examinado no segundo capitulo, agora traduzido
juridicamente.

Ao gque solicita o registro de cor impenderia comprovar, no exame dos
documentos probatérios da natureza do sinal, por meio de pesquisas com clientes,
extensdo das vendas e gastos com publicidade, materiais publicitarios e tempo e
exclusividade no uso da referida cor, esse secondary meaning.

O exame da disponibilidade pode evocar preocupacdo com a possibilidade
de, eventualmente, ndo existirem mais cores passiveis de registro, 0 que minguaria a
livre concorréncia e a livre iniciativa. Todavia, mesmo que nao existissem cores na
casa dos milhdes — dada a combinagéo do matiz, saturacéo e brilho —, o que aqui se
propbe é o registro de marca cromatica conferido somente as marcas que
comprovassem sua distintividade pelo significado secundario, o que diminuiria

exponencialmente o numero de concorrentes disputando o registro de cor. Nao
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somente, ha que se ressalvar ainda que, no exame da disponibilidade, € analisada
também a afinidade de mercado, o que significa dizer que se a cor intentada for
utilizada em ramo paralelo e diferente da marca ja registrada, seria, também, passivel
de registro.

A andlise da veracidade, qual seja a capacidade de a cor ndo confundir o
consumidor sobre a origem do produto também n&o enfrenta dificuldades desmedidas.
Como visto no tépico 3.2.1, ja em 1994 o Escritério de Marcas e Patentes dos Estados
Unidos possuia tecnologia suficiente para diferenciar os tons das cores. Com as
ferramentas tecnolégicas de ponta e na era da inteligéncia artificial, tal distingao
também néo deve ser por demais complexa.

Na via judicial, a jurisprudéncia recente do Superior Tribunal de Justica denota
uma maior abertura a flexibilizacdo das proibicdes presentes no art. 124 da Lei de
Propriedade Industrial, fundamentada pela doutrina do secondary meaning ou
distintividade adquirida, como chamou a Corte Superior.

Ainda que esse entendimento abra os horizontes do Direito Marcario
brasileiro, a perfeita solucdo a problematica do registro da cor como marca se daria
pela via administrativa, junto ao INPI, haja vista a possibilidade estrutural deste de
receber e avaliar os pedidos de registros, além de poupar esfor¢os e recursos com a
nao judicializacdo do registro e a uniformizacdo junto a maioria de paises signatarios

do Protocolo de Madri.
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