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MARCAS COLETIVAS

Kelly Lissandra Bruch
Cldudio Genrke Branddo

Legislagdo Aplicavel

- Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988.

- Lein. 9.279/96 (lei da propriedade industrial).

- Portaria INPI/PR n° 08, de 17 de janeiro de 2022 - Dispde sobre a
recepcdo e o processamento de pedidos e peticdoes de marca e sobre
o0 Manual de Marcas.

- Decreto n. 75.572 de 1975 e Decreto 635 de 1992 (convencdo da
Unido de Paris para a protecdo da propriedade industrial).

- Decreto n. 1.355 de 1994 (acordo sobre aspectos dos direitos de
propriedade intelectual relacionados ao comércio - TRIPS de 1994).

- Decreto n. 10.033 de 1° de outubro de 2019 - Promulga o Protocolo
referente ao Acordo de Madri sobre o Registro Internacional de Marcas,
firmado em Madri, Espanha, em 27 de junho de 1989, o Regulamento
Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de
Marcas e do Protocolo referente ao Acordo e a formulacdo das
declaracoes e notificacdes que especifica.

Meios de protecao

Além da marca individual, que é utilizada para distinguir produtos e
servicos e da marca de certificacdo, cujo objeto é atestar a
conformidade de um produto ou servico com especificacdes técnicas,
também hd no direito brasileiro a previsdo da Marca Coletiva.

Uma marca coletiva tem como finalidade identificar produtos ou
servicos provenientes de membros de uma mesma entfidade, conforme
dispde o art. 123, lll da Lei n. 9.279/96. Esta coletividade pode ser uma
associacdo, uma cooperativa ou outra figura juridica que congregue
pessoas com um objetivo comum.

Esta espécie de marca, segundo o art. 128, paragrafo segundo, da Lei
n.9.279/96, s poderd ter seu registro requerido por uma pessoa juridica
que representa uma coletividade.

Para o registro de uma marca coletfiva € obrigatdrio apresentar um
regulamento de utilizacdo, conforme art. 147 da Lei n. 9.279/96. O seu
conteludo bdsico, bem como a forma de exame encontram-se
previstos na Portaria INPI n. 08/2022.

A marca coletiva deverd ser registrada segundo a classe do produto
ou servico relacionado a esta. E, caso haja necessidade de alteracdo
do regulamento de utilizacdo, esta deverd ser comunicada ao INPI,
mediante peticdo protocolizada contendo todas as alteracoes,
segundo determina o art. 149 da Lein. 9.279/1996.
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O registro da marca coletiva, para que possa impedir o uso do signo
distintivo por terceiros, deve ser realizado no INPI (Instituto Nacional da
Propriedade Industrial).

Mediante depdsito do pedido de registro da marca coletiva,
devidamente acompanhado do formuldrio preenchido, do
regulomento de utilizacdo, do signo distintivo a ser protegido
(hominativo, misto, figurativo, tridimensional) da procuracdo, se for o
caso, da guia de recolhimento da unido devidamente paga, do ato
constitutivo da entidade que represente a coletividade, do documento
que indigue quem ¢é o representante legal, e de seus documentos de
identidade. Lembrando que este depdsito é eletrbnico e se realiza no
site do INPI.

O art. 128, paragrafo segundo, da Lei n. 9.279/96 estabelece que so
poderd requerer o registro de uma marca coletiva uma pessoa juridica
que representativa da colefividade, tais como uma associacdo, uma
cooperativa ou outra figura juridica congregue pessoas com um
objetivo comum, a qual poderd, inclusive, exercer atividade distinta da
de seus membros. Portanto, uma pessoa fisica, por exemplo, ndo
poderd pleitear esta espécie de marca. Esta também ndo pode ser
solicitada por érgdo publicos como municipios, por exemplo.

Por outro lado, fazendo parte da enfidade e atendendo ao
regulomento de utilizacdo, o uso da marca coletfiva independe de
licenca especifica por parte da titular da marca, conforme art. 150 da
Lei 9.279/96, para que seus associados a utilizem.

Importante ressaltar que se frata de uma marca privada cujo uso €
restrito aos associados da entidade, ndo havendo qualquer respaldo
legal para que terceiros, que ndo facam parte dela, possam utilizar a
referida marca.

O art. 133 da Lei n. 9.279/96 dispde que "o registro da marca vigorard
pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessdo do
registro, prorrogdvel por periodos iguais e sucessivos (...)".

O art. 129 da Lei n. 9.279/96 reconhece ao fitular da marca coletiva o
direito de permitir aos seus associados o uso exclusivo e o direito de
excluir terceiros do seu uso em todo o territério nacional.

Esta também impede, segundo os incisos Xl do art. 124 da Lei n.
9.279/96, que se realize qualquer imitacdo ou reproducdo de um signo
registrado como marca coletiva.

Por fim, o art. 154, da mesma lei, determina que uma marca coletiva
que j& tenha sido usada e cujo registro tenha sido extinto, ndo poderd
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ser registrada por terceiros antes de cinco anos a contar da data da
extincdo do registro.

Além das formas de extingdo da marca, j& previstas no art. 142 da Lei
n. 9.279/96, estabelece o art. 151 da mesma lei que a marca de
certificacdo extingue-se quando o titular que a solicitou deixar de existir
ou quando a marca for utilizada em condicdes diferentes daquelas
previstas em seu regulamento de uso.

Por fim, a Lei estabelece mais duas excecoes O marca coletiva em seus
art. 152 e 153. A primeira determina que a rendncia ao registro de uma
marca coletiva so serd admitida quando requerida nos termos do ato
constitutivo da entidade ou conforme o regulamento de utilizacdo,
objefivando ndo prejudicar a coletfividade envolvida. A segunda
determina que a caducidade de uma marca coletiva serd declarada
se a marca ndo for usada por mais de uma pessoa autorizada, ou seja,
se ela deixar efetivamente de ter uso dentro de uma coletividade,
respeitados o0s prazos e procedimentos previstos na lei para o
requerimento de caducidade.

Aplica-se d marca de coletiva todos os delitos aplicados s marcas em
geral, determinando, contudo, o inciso Il do art. 196 da Lei n. 9.279/96,
qgue as penas serdo aumentadas de um terco a metade se a marca
alterada, reproduzida ou imitada for uma marca de coletiva.



