A cotitularidade de marca nas relagdoes empresariais e comerciais
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A marca é o sinal visualmente perceptivel que identifica e distingue um produto ou
servico e traz a mente do consumidor um conjunto de impressées que rementem a
qualidade, ao prestigio social, ao valor de mercado, a confianca e, ainda, a
impressdoes que podem estar atreladas a uma identificagdo com causas sociais,
ambientais entre outras. A associacdo da marca com estes valores é resultado de
uma equagao que envolve exceléncia, trabalho e tempo.

Nas relacdes empresariais e comerciais, a criagdao e/ou gestao de uma marca sao
muitas vezes feitas em conjunto por mais de uma pessoa fisica ou juridica. Neste
contexto, basta pensar nas relagbes entre distribuidor e fabricante; produtora e
musicos de uma banda; investidor e startup, em suma, as interacdes entre as partes
de um empreendimento ou atividade comercial.

As relag0es citadas acima, em sua maioria, sdo (e devem ser) regidas por acordos e
contratos. Todavia, ndo raro, o documento que rege essas relacdes é silente acerca
do uso e do registro de bens de propriedade industrial e intelectual, no caso, a
marca.

Durante a vigéncia contratual ou apds seu término, podem surgir, por conseguinte,
impasses juridicos quando apenas uma das partes detém o registro da marca (ou a
anterioridade do pedido de registro) e tenta impedir que o entdo parceiro comercial
use a mesma marca — exemplo conhecido foi a disputa judicial dos musicos Dado
Villa-Lobos e Marcelo Bonfa pelo uso da marca LEGIAO URBANA registrada em nome
da empresa do herdeiro de Renato Russo.

Hoje a possibilidade de mais de uma pessoa ser titular do registro de uma marca é
condicao factivel no Brasil para micro, pequenos e grandes negdcios. E o chamado
regime de cotitularidade de marca.

A rigor, a cotitularidade de marca nao era aceita no Brasil até que o regime foi
disciplinado pela Resolugao No. 245/2019 de 27 de agosto de 2019 do Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Desta forma, a partir de 2 de outubro de
2019, data do inicio da vigéncia da apontada resolucdo, viabilizou-se a possibilidade

de registros e pedidos de registro de marca estarem sob o regime da cotitularidade.
[1]

A luz da Resolucdo No. 245/2019, o INPI permitird a inclusdo de titular(es) /
requerente(s) em registros ou pedidos de registros ja existentes mediante peticdo de
transferéncia de titularidade e, naturalmente, pedidos de registros poderdo ser
depositados em nome de mais de um requerente.

Contudo, ndo cabera ao INPI fazer anotacdo dos percentuais de titularidade do
registro de marca. Ou seja, perante o INPI, todos os cotitulares possuem a mesma
parcela de direitos sobre a marca e os ditames da Lei de Propriedade Industrial (LPI
- Lei n%. 9.279/1996) devem ser aplicados indistintamente a todos os cotitulares ou
requerentes de um registro ou pedido de registro de marca. Dessa maneira,
ressalvadas poucas hipoteses [?], todos os cotitulares deverdo praticar conjuntamente
seus atos perante o INPI e a transferéncia de direitos sobre a marca somente sera
aceita mediante autorizagao de todos os cotitulares.



Neste ponto, é importante destacar que coube a citada resolucdao tao somente
estabelecer a possibilidade da cotitularidade de marca e seu respectivo procedimento
de tramitacdo administrativa, cumprindo ao contrato assinado entre os cotitulares
estatuir as diretrizes desta relacdao. Uma expressa e clara previsdao contratual sobre
0 uso e o registro da marca desde o inicio da relagao entre as partes é fundamental,
ndo apenas para prevenir disputas, mas em as havendo, estabelecer critérios para
sua resolucao.

Nesse contexto do uso em conjunto de uma marca, € recomendavel que os cotitulares
busquem a devida orientacdo juridica para a redacdo de seus contratos considerando,
entre outras questdes:

(i) a responsabilidade de cada um no processo administrativo para obtencdo
de um registro de marca (pagamento e reembolso de taxas, reuniao de
provas de uso da marca...);

(i) se e como o uso independente da marca por um dos cotitulares sera
consentido pelos demais;

(iii) como serao as questdes de uma possivel licenga de uso ou de cessdo do
percentual de direitos de um dos cotitulares;

(iv) como a cotitularidade poderd ser extinta com a exclusdo de uma das
partes.

E importante que haja consenso e previsdo contratual sobre a atuacdo dos cotitulares
perante a tramitacdo para obtencdo de registro de uma marca para se evitar
prejuizos, por vezes, irremediaveis.

Ainda que, em termos gerais, a atuacdao independente de um cotitular ndo seja
permitida perante o INPI, um procurador Unico, com poderes de atuagdao outorgados
por todos os cotitulares de uma marca, podera atuar individualmente em nome de
todos eles perante o INPI. Por conseguinte, se apenas um cotitular for quem de fato
instrua sempre esse procurador Unico, € possivel que as escolhas durante a
tramitacdo administrativa de uma marca contrariem os interesses dos demais
cotitulares ou, no pior cenario, inviabilizem a concessdo do registro da marca
(exemplo: exigéncias cumpridas insatisfatoriamente).

E para além da tramitacdo administrativa do INPI, o contrato deve incluir as questdes
relativas ao uso da marca. Isso porque, no siléncio ou na inexisténcia de um contrato,
€ razoavel que se parta da premissa civilista que cada cotitular do registro da marca
use-a de forma autbnoma sem o consentimento dos demais cotitulares (desde que
ndo se altere a fungdo da marca, nem dé a posse, uso ou gozo dela a terceiros, sem
o consenso dos demais cotitulares) [31,

Sendo o uso auténomo e livre, a ndo observancia de um uso correto da marca por
um dos cotitulares, pode gerar perda do valor de mercado da marca (dano ao
prestigio, por exemplo) e até incapacidade dos titulares para comprovacao de uso da
marca perante o INPI em procedimento de caducidade se o0 uso da marca tiver sido
feito com modificagdo no logotipo, que acarrete alteracdo de seu carater distintivo
originalmente registrado.

O regime de cotitularidade de marcas, portanto, ao mesmo tempo que trard novas
possibilidades ao sistema de registro de marcas no Brasil vem para reforgar a
necessidade de um planejamento contratual sobre o uso e registro de uma marca,
ndo sendo prudente relega-lo a segundo plano. A gestdo e o registro de uma marca
nao devem ser vistos apenas como custo de transagao contratual, mas como um
investimento necessario para apuracdo de responsabilidades; prevencdo,



gerenciamento e resolugdo de disputas administrativas e judiciais; preservagao e
crescimento da marca.

Referéncias / Notas:

[1] O peticionamento relativo ao regime de cotitularidade em registro de marca ainda
nao estava disponibilizado no sistema eletrénico do INPI até o término da redacdo
deste artigo.

[2] Redacdo do art. 14 da Resolugao INPI No. 245/2019 - A transferéncia de direitos
referente a registros ou pedidos de registro de marca somente serd realizada
mediante a apresentacédo de autorizacdo e todos os cotitulares, requerentes ou seus
respectivos procuradores, ressalvadas as hipoteses de transferéncia por
determinacao judicial ou arbitral ou em razdo de partilha por escritura publica.

Redacdo do art. 16 da Resolugcdo INPI No. 245/2019 - Ressalvadas as hipdteses
previstas no art. 99, os atos previstos na Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996,
referentes a registros ou pedidos de registro de marca deverdo ser praticados
conjuntamente por todos o0s cotitulares, requerentes ou seus respectivos
procuradores, ou por procurador unico, com poderes para representar todos e
devidamente qualificados.

[3] Analogia com a redacdo do art. 1.314 da Lei N° 10.406/02, paragrafo Unico -
Cada condémino pode usar da coisa conforme sua destinacdo, sobre ela exercer todos
os direitos compativeis com a indivisdo, reivindica-la de terceiro, defender a sua
posse e alhear a respectiva parte ideal, ou grava-la.

Paragrafo unico. Nenhum dos condéminos pode alterar a destinacao da coisa comum,
nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros.
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