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RESUMO

O presente trabalho visa analisar o regime juridico de cotitularidade de marcas e quais desafios
podem surgir da relacdo entre cotitulares de uma marca, uma vez que o regime foi recentemente
estabelecido pela Resolugdo 245/2019 do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que néo
disciplina o assunto de modo a superar as questdes meramente administrativas dos registros ou
pedidos de registro de marca por mais de uma pessoa fisica e/ou juridica. Para tanto, foram
utilizados os métodos exploratorio e de revisdo bibliografica para analisar documentalmente o
conceito da marca e seu regime de cotitularidade estabelecido pela Resolucdo 245/2019 do
INPI. Posteriormente, no segundo capitulo, foi abordado o funcionamento do regime sob a 6tica
do Cddigo Civil, uma vez que a legislacdo especial ndo trata do assunto, e, por fim, o terceiro
capitulo discorreu sobre o funcionamento do regime em outros paises, utilizando-se da
experiéncia estrangeira para aprimorar a analise do regime de cotitularidade de marcas, €, assim,
tracar um paralelo com a realidade brasileira.

Palavras-Chave: Propriedade Industrial. Marcas. Cotitularidade. Registro. Condominio.



ABSTRACT

The present work aims to analyze the legal regime of joint ownership of trademarks and which
challenges may arise from the relationship between joint owners of a trademark, since the
regime was recently established by Resolution 245/2019 of the Brazilian Patent and Trademark
Office, which does not discipline the subject to overcome merely the administrative issues of
trademark registrations or applications by more than one individual and/or legal entity. For this,
the exploratory method and the literature review were used to documentally analyze the concept
of the trademark and its joint ownership regime established by BPTO Resolution 245/2019.
Subsequently, in the second chapter, the operation of the system was addressed from the point
of view of the Civil Code, since the special legislation does not deal with the subject and, finally,
the third chapter discussed the operation of the system in other countries, using the foreign
experience to enhance the analysis of the joint ownership of trademarks, and thus draw a parallel
with the Brazilian reality.

Keywords: Industrial Property. Trademarks. Joint Ownership. Registration. Condominium.
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INTRODUCAO

A atual economia globalizada tem ensejado cada vez mais parcerias estratégicas nas
relacGes comerciais e, alids, tem tornado cada vez mais comum e vantajoso a colaboracao de
mais de uma pessoa fisica e/ou juridica a fim de otimizar e maximizar investimentos,
conhecimento e planejamento em torno de um projeto. Sob essa Otica se inclui, entre outros
bens intangiveis, as marcas, que ndo raramente sdo criadas e geridas por mais de uma pessoa

fisica e/ou juridica como parte de uma aliangca comercial estratégica.

Por isso, é de suma importancia analisar o regime juridico de cotitularidade de marcas
e quais desafios podem surgir da relacdo entre cotitulares dessa, uma vez que a Resolucédo
245/2019 do INPI fora recentemente estabelecida e ndo disciplina o assunto de modo a superar
as questdes meramente administrativas dos registros ou pedidos de registro de marca por mais

de uma pessoa fisica e/ou juridica.

A anélise deste trabalho utilizou-se do método exploratério, uma vez que o principal
objetivo foi de encontrar através de uma pesquisa documental e de revisdo bibliogréfica sobre
o tema, como funciona o regime juridico de marcas em cotitularidade, quais seus possiveis

desafios e possiveis solucgdes, incluindo a pesquisa de direito comparado.

Assim, o primeiro capitulo abordou o conceito da marca e seu regime de cotitularidade
estabelecido pela Resolucdo 245/2019 do INPI, com vistas a analisar os principais aspectos do
recente regime estabelecido. Posteriormente, no segundo capitulo, foi abordado o
funcionamento do regime sob a 6tica do CC/02, uma vez que a legislacdo especial ndo trata do
assunto. Por fim, o terceiro capitulo discorreu sobre o funcionamento do regime em outros
paises, utilizando-se da experiéncia estrangeira para aprimorar a analise do regime de

cotitularidade de marcas e tragar um paralelo com a realidade brasileira.

A criacdo e gestdo de uma marca em conjunto por mais de um titular, portanto, pode ser
essencial em diversas relacbes comerciais, uma vez que possibilita a divisdo de custos e
responsabilidades, aléem da maximizacdo de investimentos. Apesar disso, é preciso entender
quais as regras irdo ditar as relagdes entre os cotitulares e que tipos de obstaculos podem surgir
dessa relacdo, para pensar se existem formas de resguardar os cotitulares e de proteger o bem

intangivel das questdes que podem advir do regime no tocante as marcas.
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1 O CONCEITO DE MARCA E SEU REGIME DE COTITULARIDADE

1.1 O CONCEITO DE MARCA E SUA IMPORTANCIA

Marcas sdo sinais distintivos visualmente perceptiveis, segundo ao artigo 122 da Lei
9.279/94, a LPI. Assim, sobre o conceito de marca leciona SCHMIDT (2019, p. 01) “A marca
é o0 signo que identifica um produto ou servi¢co. Desempenha papel fundamental para o
funcionamento da sociedade de consumo, ao permitir que o empresario se diferencie dos

concorrentes na disputa pela preferéncia do consumidor”.

Do mesmo modo, para Jodo da Gama Cerqueira, um dos maiores tratadistas no ambito da
Propriedade Intelectual, as marcas sdo “todo sinal distintivo aposto facultativamente aos
produtos e artigos das indUstrias em geral para identifica-los e diferencié-los de outros idénticos

ou semelhantes de origem diversa” (1946, p. 31).

Tamanha é a relevancia da protecao das marcas, que estas foram incluidas na Constituicdo
Federal de 1988 como direito fundamental, disposto em seu artigo 5°, inciso XXIX, que prevé
que a lei asseguraré a propriedade das marcas fundada no interesse social e o desenvolvimento
tecnoldgico e econdmico do pais. O interesse constitucional relativo as marcas € assim definido
por Barbosa (2021, p. 409).:

O interesse puablico é o de reconhecer e valorar uma marca em uso e de seu
conhecimento. O interesse constitucional nas marcas é o de proteger o investimento
em imagem empresarial, mas sem abandonar, e antes prestigiar, o interesse reverso,
que € o da prote¢do do consumidor. Assim, aquele que se submete ao registro, e usa
continuamente o signo registrado, pode adquirir do seu publico o respeito ao
investimento que fez, com a responsabilidade de quem se assegura que tal
investimento ndo é passageiro, irresponsavel ou descuidado. Ha, desta maneira, um
interesse geral em que uma marca seja registrada.

Ocorre que, apesar de as marcas possuirem fungdo principal de serem um sinal
distintivo, que permite a diferenciagcdo de um produto ou servico frente aos demais presentes
no mercado, tais bens possuem, ainda, outras fungbes secundarias de grande importancia ao

ambito comercial.
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As marcas possuem para além da funcdo distintiva, a funcdo publicitaria, que é
classificada como a funcdo de “divulgacao do produto/servigo ou dos valores sugestivos que a
marca possui”, e a fun¢do econdmica, que ¢ caracterizada como “importante para mensurar seu

impacto na economia em geral e na vida mercantil da empresa.” (MORO; CESARIO, 2012).

Ademais, ha ainda, outras fungdes da marca mencionadas pela doutrina de Propriedade
Industrial, como por exemplo, a funcdo de indicacdo de origem. Tal funcéo, inclusive, esta
disposta no proprio Manual de Marcas do INPI, que dispde que a “marca ¢ um sinal distintivo
cujas fungdes principais sdo identificar a origem e distinguir produtos ou servigos de outros

idénticos, semelhantes ou afins de origem diversa.”

A funcéo de origem e de indicacdo de procedéncia demonstra-se de extrema relevancia
principalmente nos paises europeus, o0 que serd evidenciado no estudo do ultimo capitulo deste
trabalho. Entretanto, no Brasil, esta funcdo ndo é entendida como primordial atualmente, de
forma que, a indicacdo de origem tem mais importancia no sentido negativo, a fim de evitar a

indicacdo de origem falsa ou enganosa:

A rigor, pode-se dizer que a funcdo de indicacdo de origem é uma decorréncia da
func@o mais ampla que seria a fungéo distintiva. Afinal, ao exercer a fungéo distintiva
nada impede que a marca esteja, também, exercendo a funcéo de indicagdo de origem.
De qualquer forma, ndo necessariamente esta funcéo precisa ser exercida atualmente,
especialmente porque ndo ha mais, como havia, a obrigatoriedade de transferéncia do
estabelecimento juntamente com a transferéncia da marca. Afinal, nos dias de hoje,
uma marca pode ser transferida (cedida) de forma autbnoma, para outras empresas

que estejam interessadas (MORO; CESARIO, 2012).
Nesse sentido, temos que as marcas exercem papel fundamental no ambito concorrencial,
e principalmente na atual economia globalizada, uma vez que através desse signo visual e
distintivo, um produto ou servigco pode se destacar diante do publico consumidor frente aos
demais inseridos no mesmo ramo de atividade. Assim, ndo é por outro motivo que 0s registros
de marcas tém ganhado crescente atencdo no Brasil, tendo sido verificado um expressivo
aumento no nimero de depdsitos de pedidos de registros de marca perante o INPI, conforme se
verifica do grafico demonstrativo da quantidade de pedidos de marcas depositados entre 0s anos

de 2008 e 2009 no Brasil (Vide anexo 1 - imagem 1).

No mesmo sentido apontam os dados estatisticos recentemente publicados pelo INPI,
demonstrando que em comparacgao aos anos anteriores, 0s anos de 2020 e 2021 apresentaram

um aumento expressivo no nimero de depositos de pedidos de registro de marca no Brasil,
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mesmo ainda em meio ao cenério da pandemia do Covid-19, que inegavelmente impactou a

economia brasileira desde o més de marc¢o de 2020 (Vide anexo 2 - imagem 1).

O interesse dos requerentes em terem suas marcas registradas nao € a toa, uma vez que a
LPI dispbe no artigo 129 que a propriedade das marcas é adquirida através do registro
validamente expedido pelo INPI, e que tal registro assegura ao titular da marca o direito de

utilizacdo exclusiva em todo o territorio brasileiro.

Contudo, apesar da inegavel importancia de as pessoas fisicas ou juridicas obterem 0s
registros de suas marcas Brasil e do expressivo aumento no depdsito de pedidos de registros
marcarios perante o INPI, isso ndo significa que a utilizacdo de marcas ndo registradas ainda
ndo seja pratica bastante comum no pais, principalmente entre micro e pequenos empresarios,
que frequentemente acabam direcionando mais atencao e recursos para outras areas do negacio,

deixando em segundo plano a protecdo de seus ativos intelectuais.

As marcas ndo registradas, entdo, ndo possuem o espectro de protecdo das marcas
devidamente registradas perante o 6rgdo competente, que no Brasil se trata do INPI, e, portanto,
a natureza da marca é ditada pelo seu status juridico, a saber:

A natureza da marca varia, porém, conforme seu status juridico. As marcas registradas
sdo objeto de um direito de propriedade, nos termos do art. 129 da Lei 9.279/1996. J&
as marcas nao registradas possuem uma natureza juridica diversa. As marcas gque nao
sdo objeto de qualquer uso ou deposito sdo res nullius, disponiveis para apropriacao.
J& as marcas que estdo sendo usadas, mas ainda ndo foram depositadas (“marcas de
fato”) sdo elementos inseparaveis do estabelecimento empresarial, nos termos dos 8§
1°e 2°do art. 129 da Lei 9.279/1996). As “marcas de fato” gozam da tutela insita a
um direito pessoal, sem a mesma abrangéncia territorial de protecdo que advém do
depdsito ou registro (SCHMIDT, 2018).

Assim, acerca das chamadas “marcas de fato” - aquelas marcas que sédo utilizadas no
plano fatico, mas que carecem de registro € importante notar que ndo ha uma protecdo
automatica no pais, mas apenas algumas ferramentas que ndo se confundem de modo algum

com a protecéo do registro validamente expedido:

Isto significa que, no Brasil, o direito de uso exclusivo sobre a marca e a consequente
prerrogativa de impedir terceiros de utilizarem sinais iguais ou semelhantes em meio
a produtos ou servigos congéneres sdo adquiridos através de um registro validamente
expedido, e ndo pelo uso, conforme se da nos paises adeptos do sistema declarativo,
como os Estados Unidos da América. A exclusividade sobre a marca, portanto, em
regra, cabe a quem primeiro registra perante o Inpi. Por outro lado, atento a umbilical
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ligacdo entre os direitos da propriedade industrial e os principios repressores da
concorréncia desleal, institui algumas excecbes a regra geral. Assim, embora
considere o registro uma formalidade obrigatoria para a obtengdo da propriedade
sobre o signo distintivo e dos seus respectivos corolarios, a Lei confere diversas
ferramentas de protecéo aos titulares de marcas ainda ndo registradas perante o érgao
competente (IDS, 2013 apud Baiochi, 2021).

Com efeito, certo € que o registro marcéario confere ao seu titular maior seguranca juridica,
com o direito de ter sua marca protegida em todo o territério nacional para a classe em que esta
registrada e para as demais classes afins, ainda com a prerrogativa de zelar pela reputacéo e por
sua integridade material, sendo assim, legitimado a atuar contra atos que possam colocar em

risco a integridade de sua marca, conforme elencado nos artigos 125, XI1X e 130, 11l da LPI.

Assim, € a partir do ato de depdsito de marca perante o INPI que se comega a conferir
alguns direitos ao titular do pedido de registro que a chamada “marca de fato” ndo possui, como
o direito de preferéncia ao registro em outros paises pelo prazo de seis meses, previsto no artigo
4° da CUP, e também a possibilidade de ceder ou licenciar a marca objeto do pedido de registro,
e ainda, a zelar pela sua integridade material e reputacao, nos termos do artigo 130, incisos I, |1
e lll da LPI.

Em outras palavras, o pedido de registro de marca, apesar de ainda ndo gerar os efeitos
juridicos do registro validamente expedido, por ainda ndo ter tido seu mérito analisado, ja
comeca a gerar efeitos que antes do dep6sito ndo existiam, conforme afirma Lélio Denicoli
Schmidt:

Hé& vida fora do registro, pois sua auséncia ndo impede o mero uso, deposito ou
notoriedade protejam a exclusividade da marca. Em outras fontes de direito ndo se
limitam a assegurar uma preferéncia para a obtenc&o do registro da marca. Vao muito
além disso, pois conferem uma exclusividade passivel de ser defendida em juizo, com
base nas disposi¢des contidas nos arts. 124, XXII1, 126, 129, §1°, 130, 11l e 209 da
Lei 9.279/96, dentre outros dispositivos aplicaveis. Ora, se ha exclusividade mesmo
ndo havendo propriedade, isso mostra que esta ndo é a Unica fonte de direitos e revela
que o regime de protecdo é misto (SCHMIDT, 2019, p. 41).

Nesse sentido, uma vez que o registro marcario confere ao seu titular o direito de
exclusividade sobre o ativo industrial, o direito de impedir sua usurpacdo por terceiros e de

cedé-la ou licencia-la, evidente, pois, que possui natureza juridica de um direito de propriedade:

Ndo padece, portanto, a menor divida de que a natureza juridica da marca esta
alicercada no direito de propriedade. Direito de propriedade esse consagrado pelo
disposto na nossa primeira Lei de Marcas, de 23 de outubro de 1875, e mantido em
todas as subsequentes. Direito de propriedade também assegurado pela Constituicao
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Federal, de 24 de fevereiro de 1891, e mantido, de forma ampliada, no art. 5°, n°
XXIX, da vigente (TINOCO, 2003, p. 143).

A questdo apesar de comportar divergéncias doutrinarias, possui, portanto, um
entendimento majoritario de que os bens imateriais que foram tutelados por normas especificas,
tal qual as marcas pela LPI, se tratam de um monopolio privado absoluto, ou seja, de
exclusividade absoluta, e, portanto, encaixam-se entre os direitos reais de propriedade
(SILVEIRA, 2004).

Do mesmo modo, nas palavras de Schmidt, e apesar dos entendimentos diversos da
doutrina sobre o assunto, majoritariamente entende-se que a natureza juridica do registro de

marca ja expedido é de um direito real de propriedade:

A teoria mais aceita no Brasil considera a marca como um direito real de propriedade.
A Constituicdo Federal brasileira é explicita ao dispor que a legislacdo deve proteger
“a propriedade das marcas” (art. 5°, inciso XXIX). O art. 5° da LPI destaca que 0s
direitos de propriedade industrial sdo bens madveis, ao passo que seu art. 129 assinala
que “a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido”. Diante
destes elementos, a doutrina em peso ndo hesita em reconhecer a marca como sendo
um direito real de propriedade. O STJ ja declarou que a marca, a exemplo dos nomes
empresariais, configura um direito de propriedade. Alguns autores referem-se a marca
como sendo objeto de um direito de propriedade sui generis, em virtude de sua
imaterialidade, como é o caso de José Roberto Gusm&o e Marco Antonio Marcondes
Pereira (SCHMIDT, 2019, p. 227).

Ato continuo, possui 0 mesmo tipo de entendimento acerca da natureza juridica dos bens
de propriedade industrial a doutrina de Direito Civil Constitucional mais abalizada, nas palavras
de Gustavo Tepedino e Anderson Schreiber:

Este rol de protecdes “classicas” a propriedade privada, ja exaustivamente descrito
pela doutrina, vem, no que aplicavel, tutelar também aquelas novas situaces juridicas
subjetivas cuja formulacdo tem sido construida com base no modelo proprietario.
Assim, as marcas, patentes ¢ todas as expressdes da assim chamada “propriedade
intelectual” vém artificialmente desenvolvidas sob os moldes de um estatuto
proprietario, justamente para atrair a eficacia protetiva que se atribui a propriedade
privada. Também, nestes casos, todavia, ndo se pode deixar de referir a fungéo social
que deve ser desempenhada por estas novas situacdes juridicas subjetivas, a serem
igualmente condicionadas aos interesses sociais relevantes e ao desenvolvimento da
personalidade humana, fim maior do nosso sistema civil-constitucional
(SCHREIBER, TEPEDINO, 2005, p. 110).

1.2 O REGIME DE COTITULARIDADE DE MARCA
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Decerto que, sob a otica civilista, em se tratando de um direito real de propriedade, as
marcas podem possuir mais de um proprietério, tema que sera aprofundado no préximo
capitulo. Contudo, a despeito de operadores do direito ha muito defenderem a possibilidade do
regime de cotitularidade de marca no Brasil, o registro ou pedido de registro perante o Instituto
Nacional de Propriedade Industrial ndo permitia que mais de uma pessoa fisica e/ou juridica

figurassem no &mbito administrativo como requerente ou titular de uma marca.

Cabe ressaltar, porém, que a LPI nunca proibiu que as marcas possuissem mais de um
titular, dispondo apenas em seu artigo 128, que pessoas fisicas ou juridicas de direito publico
ou privado sdo os legitimados a requererem o registro de uma marca, e ainda, que as pessoas
de direito privado podem requerer registro de marca relativo apenas as atividades que exercam

efetiva e licitamente, seja diretamente ou por alguma empresa que controlem.

A impossibilidade do registro em cotitularidade, entdo, figurava apenas no ambito
administrativo do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, uma vez que o formulario de
requerimento de deposito permitia que o registro fosse requerido apenas por uma Unica pessoa

fisica ou juridica.

No entanto, ainda que formalmente perante a autarquia as marcas tivessem apenas um
unico titular, ndo era incomum que no plano fatico mais de uma pessoa, sejam elas fisicas ou
juridicas, exercessem em conjunto direitos e deveres sobre a mesma marca, contribuindo néo
somente para sua criagdo, como também para sua ascensdo frente a concorréncia e o0 mercado

consumidor.

Isto porque, existem diversos motivos e vantagens para se adotar o regime de
cotitularidade de marca, como por exemplo, a possibilidade de se obter maior quantidade de
recursos para investir na criagao e administracdo da marca, a possibilidade de divisao dos custos
com o registro e com possiveis atuacdes que visem a protecdo da materialidade e reputacdo da
marca, como apresentacdo de oposi¢fes no ambito administrativo do INPI ou até mesmo

interposicao de acdes judiciais em face de infratores.

Nesse sentido, o regime de cotitularidade de marca no Brasil ocorria de formas alheias ao
ambito administrativo do INPI, seja através de um contrato em que apenas uma das partes

figurava como o titular do registro, seja informalmente, ou até mesmo pela criacdo de uma
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sociedade empreséria em que a pessoa juridica una figurava como o titular do registro ou pedido
de registro perante a autarquia federal, o que, por certo, era 0 meio mais complexo e que

demandava maiores custos.

Um exemplo famoso das disputas que emergiam diante da impossibilidade de se levar a
registro uma marca em regime de cotitularidade que demonstra a relevancia do tema é o caso
da marca LEGIAO URBANA, da famosa banda integrada por Renato Russo, Marcello Bonfa
e Dado Villa-Lobos na década de 1980.

O imbréglio chegou até o Judiciario, no EResp 1860630/RJ, justamente porque a marca
LEGIAO URBANA foi registrada em nome da empresa Legido Urbana Producdes Artisticas
LTDA - sociedade da qual eram sdcios os trés integrantes da banda — uma vez que naquela
época ainda nao era possivel obter um registro de marca em regime de cotitularidade perante o
INPI.

Assim, a marca foi registrada em nome da sociedade, pois, como visto, era uma das
formas possiveis de se obter um registro marcario que se pretendesse ser usado de forma
conjunta por mais de um agente. Contudo, apds a saida de Dado Villa-Lobos e Marcello Bonfa
do quadro societario da empresa e do falecimento de Renato Russo, a sociedade passou a ser
administrada pelos herdeiros do vocalista, que passaram a impedir o uso do nome da banda

como marca pelos demais ex-integrantes da banda.

Malgrado a questé@o ndo tratar unicamente de cotitularidade de marca e néo ter sido sequer
solucionada somente a luz do direito marcario, mas, ao mesmo tempo, a luz dos direitos autorais
(VITAL, 2021) e ser, de fato, bem mais complexa que a mera analise acerca dos direitos de
exclusividade conferidos a um titular de um registro de marca, fato é que a discussao serve
como forma pratica de demonstracdo da pertinéncia de se permitir o regime de cotitularidade

de marca.

A inviabilidade de se registrar uma marca em nome de mais de uma pessoa fisica ou
juridica na esfera administrativa do INPI, portanto, refletia nos inimeros litigios acerca da
matéria da plurititularidade marcaria. Deste modo, ndo era incomum os titulares buscarem a
tutela do judiciario para terem seus direitos reconhecidos atraves de acGes declaratorias de

cotitularidade.
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Os processos judiciais, contudo, nem sempre solucionavam a questdo de maneira viavel
para o cotitular que desejasse ter o seu direito real de propriedade reconhecido sobre a marca.
Isso porque, muitas das vezes a solucao apresentada pelo Poder Judiciario era a criacdo de uma
pessoa juridica para figurar como titular do registro de marca no ambito do INPI. Destarte, 0s
cotitulares precisavam mover recursos e enfrentar a burocracia de formar uma sociedade

empresaria para que pudessem exercer seus direitos e deveres sobre o signo distintivo.

A impossibilidade de depositar e obter o registro marcario em regime de cotitularidade
no Brasil, portanto, era muitas vezes um entrave para pessoas fisicas e/ou juridicas que
desejavam criar e gerir conjuntamente uma marca no Brasil. Logo, a plurititularidade
frequentemente permanecia sob a égide da informalidade, dificultando a gestdo da marca, e

evidentemente gerando uma maior inseguranca juridica entre os titulares.

A mudanca nesse cenario ocorreu em 2019, quando o Instituto Nacional de Propriedade
Industrial, atendendo as exigéncias firmadas quando da adesdo do Brasil ao Protocolo de
Madrid, passou a disciplinar a matéria da cotitularidade dos registros e pedidos de registro de
marca atraves da Resolucdo 245, que passou a vigorar em 02 de outubro do mesmo ano,
enquanto o peticionamento relativo ao regime de cotitularidade de marca foi disponibilizado
apenas a partir de 15 de setembro de 2020.

O Protocolo de Madri foi internalizado no Brasil através do Decreto Legislativo n°
49/2019, e se trata de um tratado internacional que possibilita o depdsito internacional de
registros de marca. O referido protocolo tem como principal objetivo facilitar a obtencéo de
registros marcarios em mdaltiplos paises, o que ocorre através da centralizacdo da gestdo desses

pedidos de registro.

O artigo 2° da Resolugéo 245/2019 do INPI dispds que o regime de cotitularidade permite
a anotacdo de mais de um titular ou requerente de um registro de marca. A partir de entdo, se
tornou plenamente possivel que duas ou mais pessoas fisicas e/ou juridicas figurassem formal

e simultaneamente como titulares de uma mesma marca.

Ocorre que, para o INPI, todos os titulares de um pedido ou registro de marca tém os

mesmos direitos sobre 0 bem, ou seja, ndo cabe a Autarquia fazer anotagéo da porcentagem dos
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direitos de cada cotitular. Desta forma, todos os direitos e deveres, para o INPI, sdo distribuidos

igualmente entre todos aqueles que figurarem como titulares de um mesmo registro marcario.

Em relacdo a legitimidade para figurar como cotitular de um registro ou pedido de registro
de uma marca, o artigo 3° da Resolugdo 245/2019 do INPI determinou que os requerentes
devem exercer efetiva e licitamente a atividade referente ao registro reivindicado, diretamente
ou indiretamente por empresa que controlem, em conformidade com o que dispGe o artigo 128
da LPI.

Nesta toada, a permissdo normativa do regime de cotitularidade de marca no ambito
administrativo do INPI, instaurado pela Resolucdo 245/2019 do INPI, passou a repercutir nos
litigios acerca do assunto, uma vez que, em muitos casos, deixou de existir a até entdo
necessidade de constituicdo de uma pessoa juridica para figurar como titular do registro,
permitindo que o regime de cotitularidade de marca pudesse ser feito através de simples peticdo
de transferéncia de titularidade no ambito administrativo para os pedidos de registro

depositados, e igualmente para os registros ja expedidos.

Assim, a titulo de exemplo, cabe destacar o recente julgado do Tribunal de Justica do
Estado de S&o Paulo acerca da superveniéncia da permissédo normativa possibilitando o registro

em regime de cotitularidade de marca, a saber:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — Cumprimento de senten¢a — Acordo homologado
em juizo, no qual se previu que as partes efetuariam, em conjunto, o registro das
marcas referentes a atividade artistica que desempenham - Verificacdo da
impossibilidade legal de registro de marca sob cotitularidade de pessoas fisicas —
Determinacéo judicial de criacdo de uma pessoa juridica, representativa dos
direitos da coletividade, para viabilizar o cumprimento da tutela postulada ou
obtengdo de resultado pratico equivalente — Superveniéncia de alteragdo na
legislagdo aplicével, autorizando o registro de marca sob cotitularidade -
Hipotese em que ndo mais se justifica a determinacdo de criacdo de pessoa
juridica pelas partes, tendo-se evidenciado inexistir affectio societatis —
Legislacdo superveniente que impde o cumprimento do acordo conforme
originalmente entabulado — Exequentes que postulam a determinacéo de abstencéo,
pelo executado, do uso das marcas pertencentes as partes — Apelados que permanecem
usufruindo das outras marcas controvertidas, apresentando comportamento
contraditério e violador da boa-fé objetiva — Recurso provido.
(TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO. Agravo de
Instrumento 2054108-13.2021.8.26.0000. Relator: Des. Marcus Vinicius Rios
Gongalves. 62 Camara de Direito Privado; Foro Central Civel. Julgamento em: 11
maio 2021).
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Assim sendo, verifica-se que o regime de cotitularidade de marca instituido pela
Resolugdo 245/2019 do Instituto Nacional de Propriedade Industrial é, certamente, um avango
que contribuird diretamente e de maneira pratica nas relacbes comerciais e nos arranjos
societarios, especialmente se considerada a quantidade de litigios e as dificuldades enfrentadas

acerca do tema antes da Resolucdo 245/2019 do INPI.

Com efeito, ¢ evidente que a complexidade das relacbes comerciais tem evoluido cada
vez mais, e a propriedade conjunta de direitos de propriedade industrial deve progredir de tal
maneira que acompanhe e atenda as novas necessidades das atividades comerciais. A
cotitularidade de marca, portanto, pode ser uma saida para holdings, consorcios e demais

arranjos societarios que necessitem explorar um mesmo signo distintivo de forma conjunta.

Nesta toada, a plurititularidade marcéria oportuniza a convergéncia de conhecimentos
estratégicos, a divisao das demais responsabilidades advindas da gestdo de uma marca, além de
impactar positivamente no dinamismo dos arranjos societarios que ja sdo verificados no cenario
da atual economia globalizada, como por exemplo, as joint ventures e 0s consorcios, cujas
empresas poderdo, diante da Resolucdo 245/2019 do INPI, ndo apenas utilizar uma marca
conjunto, como figurarem formalmente como coproprietarias no dmbito administrativo da

autarquia.

Os beneficios do regime de cotitularidade de marca, contudo, ndo se esgotam nos
exemplos acima mencionados. Ha também a conveniéncia de que oposicdes, peticGes de
nulidade administrativas e requerimentos de caducidade sdo conhecidos ainda que apresentados

por apenas um dos titulares, conforme disposicao do art. 9° da Resolucdo 245/2019 do INPI.

Do mesmo modo, nos termos do artigo 10 da Resolugdo 245/2019 do INPI, ha direito de
precedéncia ao registro de marca quando um dos requerentes atender aos requisitos impostos
pelo artigo 127 da LPI (Lei 9.279/96) e ainda, ndo ha caducidade da marca quando ao menos
um dos cotitulares comprovar o seu uso, conforme preceitua o artigo 15 da referida Resolugéo.
Né&o obstante, os cotitulares podem praticar todos os atos perante o INPI conjuntamente atraves
de um procurador unico com poderes para representar todos os titulares, nos termos do artigo
16 da normativa do INPI.
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O INPI possui quadro resumo que indica, em linhas gerais, o funcionamento do regime
de cotitularidade de marca no ambito da Autarquia, esclarecendo de forma simplificada
algumas questdes acerca do regime, tal como, a informacéo de que a declaracédo de atividade
precisa ser de todos os titulares (art. 128, 81°, da LPI) que para fins de exame de colidéncia ndo
basta apenas haver um dos titulares em comum para anterioridade ndo ser impeditiva, que basta
apenas um cotitular provar o uso para fins de defesa contra a caducidade, entre outras

informacdes relevantes (Vide anexo 3, imagem 1).

Entretanto, existem lacunas na norma que podem gerar questdes importantes no ambito
do Direito, e que precisam ser analisados visando a preservacdo da propria marca, da seguranca
juridica entre cotitulares e da protecdo do consumidor, eis que, por 6bvio, ndo pode e nem é
possivel que a Resolucdo do INPI, ou ainda, a LPI, esgotem todas as controveérsias e cenarios

juridicos que podem advir da propriedade em conjunto de uma marca.

Surge, entdo, a necessidade de se avaliar que, se para o INPI todos os titulares possuem a
parcelas iguais de direitos e deveres em relacao ao registro ou pedido de registro de uma marca,
na préatica, pode haver situacdes que divirjam de tal premissa. Nesse sentido, a relacdo entre
cotitulares pode ser muito mais complexa do que simplesmente poder-se levar a registro uma

marca em nome de duas ou mais pessoas fisicas e/ou juridicas.

Nas relacGes comerciais, portanto, ndo € incomum que, em certo momento, parceiros
comerciais, que colaboravam conjuntamente em prol de um mesmo projeto, passem a discordar
entre si, ou até mesmo, que ocorram situacBes alheias as suas vontades, que alterem

completamente o cenario em que se iniciou tal parceria.

Assim, regime juridico de cotitularidade de marca pode instar o surgimento de desafios
gue merecem a devida atencéo dos cotitulares, uma vez que a Resolugéo 245/2019 do INPI néo
disciplina o assunto de modo a superar as questdes meramente administrativas dos registros ou

pedidos de registro de marca por mais de uma pessoa fisica e/ou juridica.

Deste modo, é essencial avaliar qual serd a dimensdo e amplitude dos direitos de cada
cotitular sobre o bem intangivel que é a marca. Contudo, uma vez que a Lei de Propriedade

Industrial ndo disciplina a matéria, necessario se faz integrar a analise com o campo do Direito
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Civil, especialmente no ambito dos Direitos Reais, para entdo verificar se esses ultimos se

aplicam completa e indistintamente as marcas.

Identificando “propriedade” e “monopolio”, dentro do campo especifico do direito
brasileiro, ndo excluimos, porém a acdo subsidiaria dos preceitos que regem, no
direito comum, a propriedade das coisas fisicas. E facil entender. Pelo processo
integrativo do sistema juridico (jus abhorret vacuum). a caréncia de normas num setor
dajuridicidade é suprida pelas normas mais adequadas, do setor mais compativel. Ora,
as “propriedades” das patentes, direitos autorais e marcas sdo direitos absolutos,
exclusivos, de carater patrimonial. Onde encontraremos normas relativas a figuras
juridicas similares, sendo nas disposicBes referentes com direitos reais? Na
inexisténcia de normas especificas e na proporgdo em que as regras aplicaveis a coisas
tangiveis o sdo atividades humanas, os direitos reais serdo paradigma dos direitos de
propriedade industrial (BARBOSA, 2021, p. 198).

Portanto, a anélise da co-propriedade no Direito Civil servira de base para o estudo do
regime de cotitularidade de marca recentemente estabelecido pela Resolugdo 245/2019 do
INPI.
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2 O REGIME DE COTITULARIDADE DE MARCAS SOB A OTICA DO CODIGO
CIVIL DE 2002

O registro de marca, como visto, confere ao seu titular, um direito real de propriedade de
acordo com o entendimento majoritario da doutrina mais abalizada de Propriedade Industrial.
Entretanto, para uma anélise acerca da copropriedade das marcas é necessario retroceder o
estudo para, entdo, avaliar em primeiro plano a propriedade no &mbito civilista do direito patrio,

e assim, tracar uma logica até o regime juridico aplicavel aos bens imateriais.

A propriedade no Codigo Civil de 2022 esta no art. 1.228, que dispde que “O proprietario
tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavé-la do poder de quem quer
que injustamente a possua ou detenha”, e nas palavras de Caio Mario da Silva Pereira pode ser

assim conceituada:

Fixando a nocdo em termos analiticos e mais suscintos, dizemos, como tantos outros,
que a propriedade é o direito de usar, gozar e dispor da coisa, e reivindica-la de quem
injustamente a detenha. E a0 mesmo tempo nos reportamos ao conceito romano,
igualmente analitico: dominium est ius utendi et abutendi, quantenus iuris ratio
patitur. Se ndo é perfeita a definicdo, melhor nogdo ndo é apresentada (PEREIRA,
2019, p. 75).

A Lei de Propriedade Industrial no tocante as marcas, portanto, estd em consonancia
com a concepcéo civilista de propriedade, na medida em que o art. 129 da LPI confere ao seu
titular a exclusividade de uso em todo territorio nacional, enquanto o art. 130 do mesmo
diploma dispde que ao titular ou depositante da marca sdo assegurados os direitos de ceder,

licenciar e zelar pela integridade material ou reputacdo da propria marca.

Apesar da evidente proximidade da Lei de Propriedade Industrial com o Cddigo Civil
de 2022, é também veridico que a propriedade das marcas possui especificidades que ndo sao
completamente coincidentes com a propriedade civilista, exemplo disso € a limitacao territorial
e temporal estabelecidas, respectivamente, pelos artigos 129 e 133 da LPI, conforme muito

corretamente preceitua José Carlos Vaz e Dias:

Os atributos no direito da propriedade intelectual séo idénticos aqueles exercidos pela
exploracdo corporea (concepcdo material) sendo que as Unicas diferengas estdo em
relagdo a natureza do seu objeto, que é imaterial. Portanto, sofrem naturalmente as
limitagbes inerentes ao seu contelddo. Dentre essas limitagbes de uso estd a
temporalidade da propriedade, que obedece aos periodos de validade estipulados nas
respectivas Leis.
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A outra limitacdo refere-se a territorialidade, pois foi convencionado que os direitos
inerentes as criagdes intelectuais produzem validade e eficacia somente no territorio
onde foi obtida a protecdo, conforme as regras e procedimentos administrativos
inerentes a este tipo de propriedade e assegurados pelo Estado. Em um mundo
globalizado, a territorialidade constitui aspecto relevante para o exercicio pleno dos
bens juridicos de propriedade.

A perspectiva juridica do direito de propriedade traduz-se na possibilidade de o titular
do bem juridico reaver a coisa (rei vindicatio). do terceiro que o utiliza indevidamente,
garantindo desta forma a exclusividade sobre o seu uso e fruicdo. Neste ponto,
ressalta-se a disponibilidade dos procedimentos judiciais aos titulares de direito da
propriedade intelectual, sejam as acdes possessorias e reivindicatérias especificadas
no Codigo de Processo Civil (DIAS, 2008, p. 187).

Assim, é plenamente possivel a aplicacdo das normas de direitos reais a matéria de
Propriedade Industrial, e nesta analise, principalmente as marcas. Contudo, em que pese as

convergeéncias, é preciso atentar-se que as normas atinentes aos direitos reais de propriedade sé

serdo aplicaveis as marcas na propor¢do em que compativeis com a natureza imaterial do bem.

O estudo da copropriedade das marcas segue a mesma trajetoria que o das patentes, pois
inexistindo na LPI regulamentacdo acerca da matéria, e possuindo as marcas natureza juridica
de direito real de propriedade, as normas do Codigo Civil serdo aplicaveis na medida em que
compativeis com sua imaterialidade. A mens legis, portanto, parece ter sido justamente essa, na
medida que o legislador expressamente previu no art. 5° da LPI, que os direitos de propriedade
industrial, para os efeitos legais, sdo considerados bens moveis.

Na auséncia de regras de cotitularidade aos bens intelectuais, seria, portanto, razoavel
presumir a ado¢do do principio de analogia para resolver o que supostamente seriam
omissdes da Lei n®9.279/96 - a chamada “Lei de Propriedade Industrial”. No entanto,
no caso em tela, é preciso considerar que atualmente, nos diplomas legais especificos
em matéria de propriedade industrial e de direitos do autor, o legislador determinou
expressamente a equiparacgdo dos direitos neles regulados a bens moveis.

Ao incluir disposicéo expressa na legislacdo especifica equiparando os direitos de
propriedade industrial e bens moveis, o que poderia ser considerada omissao, abre
caminho para a aplicacéo direta do Codigo Civil e suas disposi¢des de condominio na
doutrina de direitos reais ao tema. Ndo se trata de aplicacdo por analogia, pois ndo se
esta diante de situagdes de certas semelhancas, em que aplica a analogia para suprir
lacunas legais. No caso em tela, o legislador expressamente equiparou a natureza do
direito, dirimindo, assim, controvérsias atinentes a matéria (LIMA, 2011, p. 67).

Os direitos de Propriedade Industrial, entdo, sdo bens moveis ope legis. Esta equiparacéo
legal permitiu que a aplicacdo do Cddigo Civil se tornasse ndo apenas possivel, como
necessaria. O estudo do regime de cotitularidade das marcas, entdo, obrigatoriamente deve
passar por uma analise de todo o regramento de condominio, no que concerne ao condominio

de bens mdveis, presente no Cadigo Civil de 2002, considerando que a lei especial ndo dispds

nenhum regramento especifico para o condominio de marcas.
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Nesse sentido, cabe novamente ressaltar que, como visto anteriormente, a Lei de
Propriedade Industrial nunca proibiu o regime de cotitularidade de marcas e, alias, este regime
ja era utilizado antes mesmo da Resolucdo 245/2019 do INPI, porém, de formas alheias ao

ambito administrativo do INPI.

Contudo, é inegavel que com a recente possibilidade de duas ou mais pessoas fisicas ou
juridicas figurarem como titulares de um mesmo registro marcario perante a Autarquia, a
questdo convida ainda mais a uma andlise que leve aos titulares e aos agentes da Propriedade
Industrial & entenderem como o instituto pode funcionar na pratica, de acordo com as normas

existentes no ordenamento juridico brasileiro.

2.1 A CLASSIFICACAO DO CONDOMINIO DE MARCAS

O instituto do condominio pode ser conceituado como o exercicio do direito de
propriedade sobre uma mesma coisa por mais de um titular, ou seja, por mais de um sujeito
ativo. Também chamado de copropriedade ou compropriedade, nas palavras de Gustavo
Tepedino, Carlos Edson do Régo Monteiro Filho e Pablo Renteria, 0 condominio possui como
caracteristicas principais a “(i). a pluralidade de sujeitos; (ii). a indivisdo material da coisa; e

(iii). a divisao intelectual da coisa por meio de fragdes ideais” (2021, p. 370).

Do mesmo modo, para Anderson Schreiber (2021 p. 816) o conceito de condominio
possui dois ambitos diferentes, o primeiro é relativo as relagdes internas, ou seja, as relagdes
entre os proprios conddéminos, em que os direitos e deveres sdo exercidos de acordo com a
fracdo ideal de cada um. O segundo, refere-se as relacdes externas, quais sejam, as relacoes dos
conddminos com terceiros, em que independentemente da fracdo ideal do condémino, esse se

apresenta como proprietario do bem integralmente.

O conceito acima apresentado, em que a nog¢ao de condominio apresenta dois feixes de
relacOes, as intracondominiais e extracondominiais, estd em completa consonéncia com o

conceito de condominio apresentado por Caio Mario da Silva Pereira, a saber:

Da-se condominio, quando a mesma coisa pertence a mais de uma pessoa, cabendo a
cada uma delas igual direito, idealmente, sobre o todo e cada uma de suas partes. O
poder juridico € atribuido a cada conddémino, ndo sobre uma parte determinada da
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coisa, porém sobre ela em sua integralidade, assegurando-se a exclusividade juridica
ao conjunto de comproprietarios, em relacdo a qualquer pessoa estranha, e
disciplinando-se os respectivos comportamentos bem como a participacdo de cada um
em fungdo da utilizagdo do objeto (2019, p. 155).

Em relagdo ao ambito intracondominial existem diferentes teorias colocadas pela
doutrina de Direito Civil sobre o tema de condominio, quais sejam, as teorias individualista e
coletiva. A primeira, é aquela que entende que 0os comunheiros exercem internamente direitos
e deveres relativos a uma fracdo ideal. Contrariamente, a teoria coletiva é a que considera o
titular a coletividade composta pelos coproprietarios, ndo havendo divisdo em partes ideais, a

saber:

Embora os condéminos exercam direitos sobre a coisa comum, a rigor, sdo
proprietarios de partes abstratamente divididas. a cada sujeito o direito de propriedade
sobre a parte abstrata resultante da divisdo ideal. Embora os condéminos exercam
direitos sobre a coisa comum, a rigor, sdo proprietarios de partes abstratamente
divididas. Objeta-se que o dominio recaia sobre essa cota-parte ideal, quando, por
definicdo, h4 de ter por objeto uma coisa. Diz-se, porém, que € uma situacao
provisoria, pois, potencialmente, as partes abstratas tendem a concretizagdo, em face
do direito assegurado aos conddéminos de pedirem, a todo tempo, a divisdo da coisa
comum. O carater de exclusividade do direito de propriedade desaparece
temporariamente. A indivisdo, na concepgdo individualista, € um estado inorganico,
uma situacdo excepcional, que ndo deve durar, porque se contrapde, econbmica e
socialmente, & forma normal do dominio.

A teoria coletiva v& na comunhdo um sé direito, tendo como sujeito a coletividade
constituida pelos interessados. N&o ha titulares individuais. A coisa é realmente
comum. Numa palavra, a propriedade é coletiva. O bem nao pertence a varias pessoas,
cada qual tendo a sua parte, mas a todos 0s comunheiros em conjunto, ainda que nao
seja organico o estado de indivisdo. Nao ha, enfim, justaposi¢do de partes individuais
(GOMES, 2012, p. 228).

Embora a teoria individualista seja, normalmente, a teoria aplicada pelas legislaces,
incluindo-se neste rol, o Cadigo Civil de 2022, para parte da doutrina de Propriedade Industrial,
a teoria coletiva seria a que melhor se aplicaria ao regime de cotitularidade de marcas, sendo

vejamos:

Ainda que uma parte da legislacdo se baseie na teoria individual, e, por conseguinte,
admita a existéncia da propriedade dividida em partes ideais como forma de co-
propriedade, € perfeitamente concebivel que se tenha a co-propriedade de marcas
fundada na teoria coletiva, onde todos os titulares poderiam excluir terceiros e terem
seus atos limitados pelos direitos dos demais co-proprietarios. Nao ha dbices na
legislagdo para que assim se comporte e se aceite a co-propriedade de marcas
(LOURENCO, 2008, p. 55).

Seja como for, a copropriedade foi por muito tempo vista como uma contradi¢do a
propria ideia de exclusividade intrinseca a concep¢éo de propriedade sobre um determinado

bem. A ideia de conflitos entre os diversos titulares de uma mesma propriedade certamente
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semeia 0 juizo de muitos sobre o tema, e dai se extrai a vantagem de entender os direitos e
deveres advindos do condominio, pois, assim, é possivel utiliza-lo de forma mais vantajosa e

juridicamente segura.

No tocante regime de cotitularidade das marcas a situacéo ndo é diferente, a ideia de
exercicio de direitos e deveres por mais de um titular sobre o bem imaterial pode, para alguns,
parecer desvantajosa. Todavia, em que pesem as criticas e desconfiancas sobre o instituto, é
preciso atentar-se que esse ja é uma realidade fatica no pais, e, por isso, é preciso pensar na sua

melhor forma de utilizag&o.

O condominio no Direito Civil possui algumas modalidades que necessitam serem
destacadas neste trabalho. A primeira delas, diz respeito a origem. Nesta modalidade, o
condominio pode ser voluntario ou necessario, o que significa dizer que pode ser derivado de

uma convencao ou, ainda, legalmente imposto.

Cabe ressaltar, porém, que o condominio voluntario possui duas subdivisdes, quais
sejam, o condominio voluntario convencional e o condominio voluntério incidente. O primeiro
deles, refere-se ao condominio que se constitui por vontade das partes, por uma convencgao em
que duas ou mais pessoas fisicas e/ou juridicas adquirem uma coisa para usar e fruir
conjuntamente, enquanto o segundo deles, o condominio voluntario incidente, é aquele que
resulta de uma sucessao hereditaria, direito de vizinhanga ou outra circunstancia que nao a pura

vontade dos conddminos.

Dito isto, o condominio voluntario convencional é o que normalmente se verifica nas
relacBes comerciais relativas as marcas, e o Codigo Civil de 2022 dispde as regras dessa
modalidade de copropriedade em uma secdo especifica, disposta a partir do art. 1.314 do
diploma legal.

Na analise do regime de cotitularidade das marcas é igualmente interessante analisar
outra divisdo feita pela doutrina pertinente a matéria de condominio, sendo esta, quanto a sua

forma. Esta classificacdo se da em copropriedade pro diviso e copropriedade pro indiviso.

A modalidade pro diviso, segundo Flavio Tartuce (2017, p. 1.087). é aquela em que se

é possivel determinar de maneira corpdrea e fatica qual parte compete a cada comunheiro,
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enquanto a pro indiviso, é aquela em que ndo é possivel determinar de modo corpéreo qual

parte € de cada condémino.

Em outras palavras, o condominio pro indiviso é que o que existe de direito, mas ndo de
fato, ao passo que o condominio pro diviso é que o se verifica de fato e de direito. Diante dessa
classificacdo é possivel verificar que, em se tratando a marca um bem intangivel, incorporeo,
e, portanto, indivisivel, pode se dizer que seu regime de cotitularidade se da na modalidade pro

indiviso.

Assim, tem-se que possuindo as marcas mais de um titular, o regime de condominio
pode ser caracterizado, sob a ética civilista, como uma copropriedade voluntaria e pro indiviso,
em que se aplica a teoria individualista, na medida em que cada cotitular exerce direitos sobre
a coisa comum, que € dividida idealmente em cotas-parte, ou seja, sobre a marca exercem seu
direito de exclusividade oponivel erga omnes, mas internamente exercem seus direitos

limitados aos dos demais coproprietarios.

A medida em que se verifica a classificacio do regime de cotitularidade de marca, é
possivel, entdo, delimitar-se todo o universo juridico de direito e obrigacGes a que estardo
sujeitos os cotitulares do bem imaterial na inexisténcia de disposi¢éo diversa, respeitadas os
regramentos da lei especial, se apreciara a seguir, as disposi¢cdes do Codigo Civil aplicaveis ao

instituto ora analisado.

E bem possivel, e como se vera no proximo capitulo, inclusive, recomendavel que no
regime de cotitularidade de marcas as partes estipulem através de um contrato quais os deveres
e direitos de cada um em relacdo ao bem imaterial, evitando-se, assim, desgastes na relacédo
entre os cotitulares e, inclusive, nas relagdes com terceiros. Todavia, ndo é possivel assumir ou
prever que todos aqueles que configurarem como cotitulares de uma marca perante o INPI

tenham, de fato, o conhecimento da necessidade de convencionar sobre o assunto.

Com efeito, o Codigo Civil de 2022 trata em seu Capitulo VI, Secéo I, das normas
atinentes ao condominio voluntario, que tratam, entre outros temas, dos direitos e deveres de
cada conddmino. Tal regramento, portanto, confere diretrizes normativas que regem a relagéo
condominial e s&o aplicaveis principalmente nas situacfes em que as partes nao estipulem de

maneira diversa.
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2.2 DOS DIREITOS CONFERIDOS AO COTITULAR DA MARCA PELO CODIGO CIVIL

Assim sendo, a primeira disposicdo sobre o tema no diploma legal, referente ao art.
1.314 do CC/02, confere & cada condémino alguns direitos, quais sejam, (1). o direito de usar
da coisa em conformidade com sua destinacao; (2). o direito de reivindicar a coisa de terceiros;

e (3). o direito de alienar sua cota parte, também chamada de fracéo ideal.

O primeiro dos direitos conferidos aos condominos pelo art. 1.314 do CC/02, o de usar
a coisa em conformidade com sua destinagéo, significa que cada titular tem seus direitos de
usar a coisa limitados a sua funcdo social, sua natureza. Deste modo, ndo pode um cotitular
utilizar o bem comum sob o regime de cotitularidade de modo a desviar sua finalidade. Deve-
se, portanto, exercer seus direitos sem impedir que os demais conddminos possam exercer 0s

Seus.

Sobre a coisa comum, pode praticar atos que dependem, em sua maioria, do
consentimento dos outros, ou de deliberagdo da maioria. Alguns, porém, se exercem
independentemente desse consentimento, como, por exemplo, 0s puramente
conservatorios. Assiste-lhe o direito de usar e fruir a coisa comum sem lhe mudar a
destinagdo e sem ferir o igual direito dos outros condéminos. Tem, pois, disposi¢do
material in solidum e pro parte (GOMES, 2012, p. 229).

Nesse sentido, a marca tem a finalidade identificar e destacar um produto ou servigo
frente aos demais presentes no mercado. Por isso, a construcdo deste ativo intangivel depende
de toda uma estruturacdo de posicionamento, de reputacao, de notoriedade frente ao mercado e
aos consumidores, e, portanto, é imperioso que os condéminos ndo desviem a finalidade do
ativo em regime de cotitularidade, sob risco de impactar diretamente na boa-fama e no valor do

signo distintivo, prejudicando os seus direitos e dos demais titulares.

Ademais, os atos conhecidos como os “puramente conservatorios” podem ser exercidos
livremente pelos conddéminos, de tal modo, inclusive, que a propria Resolucdo 245/2019 do
INPI disp6s em seu art. 9°, que oposicdes, caducidades e nulidades podem ser apresentadas por
apenas um dos cotitulares. Desta forma, é possivel verificar que a regulamentagédo seguiu a

mesma logica da lei civilista no que se refere aos atos de conservacao do ativo industrial.
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O direito de reivindicar a coisa de terceiros revela-se como a expressao das relagdes
extracondominiais, na medida em que perante terceiros, o cotitular exercera direitos sobre o
bem como um todo, sendo, portanto, a materializacdo do seu direito de propriedade e de sua

intrinseca caracteristica, a oponibilidade erga omnes.

No que tange ao direito de alhear a parte ideal ou grava-la ha duas importantes
observacgdes a serem observadas também no regime de cotitularidade de marcas. Isso porque, a
transferéncia de direitos sobre o bem imaterial depende da autorizagcdo dos demais titulares, e
ainda, deve-se respeitar o direito de preferéncia desses. Esse é entendimento esposado, uma vez

que tais acBes podem impactar diretamente nos direitos dos demais condéminos:

Cada conddmino ou comunheiro tem a liberdade de alhear a sua parte ou grava-la,
respeitando o direito preferencial reconhecido aos demais condéminos para a sua
aquisicdo para tanto. Se mais de um a quiser, observar-se-& a ordem de preferéncia
que ja nos referimos ao tratar da compra e venda (art. 504, paragrafo Gnico, do Cédigo
Civil). Néo Ihe ¢ licito, todavia, alhear ou gravar a coisa comum, sem 0 consentimento
dos demais. Quanto a hipoteca, é ébvio que o conddmino ndo podera fazé-la incidir
na totalidade da coisa, sem o consenso de todos (PEREIRA, 2019, p. 157).

Aliés, é importante notar que a limitagdo acima demonstrada também abrange o
licenciamento da marca. Esse € o entendimento sobre o tema da cotitularidade de patentes, nas
palavras de José Carlos Vaz e Dias, mas que também séo aplicadas a tal regime das marcas,

porquanto compativel com esse, sendo vejamos:

Essa presuncdo assume relevancia nos casos das invengdes tecnoldgicas, em que
existe uma intensa relacdo entre as partes no desenvolvimento tecnolégico, seja
relevando as caracteristicas e lealdade das partes (carater intuitu personae). ou na
importancia dos investimentos pecunidrios (intuitu pecuniae). Portanto, aos
empreendedores da invencdo ou consortes tecnoldgicos é garantido o direito de
preferéncia aos terceiros, em caso de cessdo do quinhdo do bem em co-propriedade
(...).

Dessa forma, torna-se indispenséavel ndo so a simples comunicacéo, mas a autorizacdo
prévia dos conddéminos para a cessao definitiva de todo ou parte da invencdo
tecnoldgica de propriedade ou dos direitos de propriedade de os conddminos. A
justificativa para esta limitacdo esta na relevancia dos condéminos em manterem o
controle sobre a utilizagdo do bem intelectual, bem como impedirem a ma utilizacéo
por terceiros desautorizados.

Nesta mesma seara estd a vedagdo para conceder a terceiro o uso temporario do bem
intelectual (o licenciamento de direitos) seja gratuito ou oneroso, sem que haja a
prévia autorizacdo dos outros titulares. Justifica-se essa restri¢cdo, em principio, pela
necessidade de impedir a pulverizacdo de terceiros na exploracdo econémica da
invencdo tecnoldgica, o que podera acirrar a competicédo e afetar a lucratividade maior
por parte dos efetivos co-titulares em face do aumento de concorréncia (DIAS, 2008,
p. 197).
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Portanto, é fundado na premissa de que duas ou mais pessoas fisicas e/ou juridicas
trabalham juntas para o desenvolvimento do bem imaterial, considerando o carater intuito
personae da colaboracdo, é essencial o consentimento dos demais cotitulares de um pedido ou
um registro de marca para que haja a transferéncia da titularidade da parte que compete a um

de seus coproprietarios.

Aliés, é nesse exato sentido que dispbe a Resolugdo 245/2019 do INPI, na medida em
que seu art. 14 expressamente dispde que os direitos sobre um pedido ou registro marcario
apenas poderdo serem transferidos, mediante consentimento de todos os cotitulares, requerentes
ou mesmo de seus procuradores, ressalvando-se apenas 0s casos de transferéncia por deciséo

judicial ou arbitral, ou ainda, em virtude de partilha por escritura publica.

2.3 DOS DEVERES CONFERIDOS AO COTITULAR DA MARCA PELO CODIGO CIVIL

A delimitacdo dos deveres de cada um dos titulares é outro fator importante de se
analisar sob a 6tica do Cadigo Civil, que é o regramento aplicavel aos cotitulares de uma marca

diante da inexisténcia de convencdo em contrério.

Decerto, os principais deveres dos cotitulares também sdo estipulados pela disciplina do
condominio de bens méveis do CC/02, sendo esses, (1). o dever de ndo alterar a coisa comum
sem o consentimento dos demais; (2). o dever de concorrer com as despesas na proporcao de
sua parte; (3). o dever de responder pelas dividas contraidas em proveito da comunhdo; e (4). o
dever de responder aos demais pelos frutos percebidos da coisa comum ou, ainda, pelos danos

causados a coisa comum.

O primeiro dos deveres, o de ndo alterar a coisa comum sem 0 consentimento dos
demais, estd disposto no art. 1.314, paragrafo Gnico, do CC/02, e é dever que pode ser
considerado com um dos mais relevantes em se tratando do regime de cotitularidade de marca.
Isso porque, conforme previamente demonstrado, a marca é um signo distintivo que possui

papel relevantissimo dentro do ambito comercial.

De mais a mais, a alteragdo da marca e de seu uso por um dos cotitulares pode ocasionar

a caducidade do registro perante o INPI, se essa tiver sido usada com modificagdo que tenha
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alterado seu carater distintivo original constante do certificado de registro, conforme dispde o
art. 143, 11, da LPI.

Por isso, os cotitulares precisam ter em mente que a marca € um bem indivisivel, de tal
modo que a alteragdo dela por qualquer um deles, podera impactar diretamente nos direitos dos
demais titulares, na perda de valor e reputacdo da marca no mercado, podendo, em ultimo caso,

ocasionar até mesmo a caducidade do registro.

Com efeito, € possivel notar que o dever dos cotitulares de usarem a marca de modo a
respeitar e ndo impactar no direito dos demais é essencial. Tanto assim o €, que a Resolucédo
245/2019 do INPI, que estatuiu o regime de cotitularidade marcaria, tratou de determinar que
as manifestacOes, tais quais as respostas a exigéncias, necessariamente devem ser assinadas por
todos os cotitulares da marca em conjunto ou pelo procurador de todos eles, uma vez que ha
risco de haver respostas conflitantes, o que pode implicar na perda de direitos.

O dever de concorrer com as despesas na proporcao de sua cota parte também é de suma
importancia quando analisado o regime de cotitularidade marcaria, porquanto o0 ndo pagamento
das taxas legais pode ocasionar, por exemplo, a ndo renovacdo do registro, o que significa a
perda da exclusividade sobre o signo distintivo.

O supramencionado encargo dos conddminos estd previsto no art. 1.315 do CC/02.
Importante notar sobre esse aspecto, que para 0 Codigo Civil, assim como para o INPI, ha
presuncdo de que cada titular possui uma parte igual do bem, caso as partes néo estipulem de

modo diverso.

Além disso, caso um dos conddminos se recuse a arcar com as despesas do bem, podera
se eximir do pagamento caso renuncie a sua cota parte, nos termos do art. 1.316 do CC/02.
Assim, se 0s demais condéminos assumem a despesas do que renunciou, irdo adquirir a parte

ideal do renunciante na propor¢do do pagamento que fizerem (art. 1.316, 81°, do CC/02).

O terceiro dever imposto aos cotitulares de um registro marcario é o de responder pelas
dividas contraidas em proveito da comunh&o. Isso significa que se um dos condéminos contrair
divida em proveito desta, respondera pessoalmente pelo encargo, mas tem direito regressivo

em face dos demais conddéminos (art. 1.318, CC/02). Diferentemente, se a divida for contraida
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em conjunto pelos coproprietarios, serd presumido que cada um respondera proporcionalmente
a sua cota parte (art. 1.317, CC/02).

Por fim, o ultimo dos deveres estabelecidos na lei civil aos condéminos de bens moveis,
é 0 de que cada um desses devera responder aos demais pelos frutos (ganhos). que perceber do
bem compartilhado. Ademais, deverdo também responder aos demais por eventuais danos

causados.

2.4 A EXTINCAO E ADMINISTRACAO DO CONDOMINIO DE MARCAS DE ACORDO
COM 0O CcODIGO CIVIL

O cddigo Civil impde ainda regras acerca da extin¢do e administracdo do condominio
de bens mdveis, que sdo aplicaveis ao regime das marcas sempre que nao houver disposicao

em contrario entre as partes ou regulamentacdo pela Lei de Propriedade Industrial.

Assim, o condémino pode exigir a divisdo da coisa a qualquer momento, de acordo com
0 que dispde o art. 1.320 do CC/02. Todavia, sendo a coisa indivisivel, como no caso das
marcas, o art. 1.322 do CC/02 determina que se as partes ndo quiserem adjudicar o bem a um
dos conddminos indenizando os demais, a coisa serd alienada e o valor repartido entre os

conddminos, de modo que sera respeitado o direito de preferéncia dos condéminos.

Outrossim, a lei civil dispbe ainda que a administragdo do condominio sera deliberada
por maioria, que escolherd o administrador, ou ainda, serd o administrador do bem aquele

conddmino que administrar sem a oposicdes dos demais (art. 1.323 e art. 1.324, CC/02).

Portanto, é imperioso que na formacdo de um condominio de marcas, os cotitulares
tenham ciéncia dos direitos e deveres conferidos a cada um deles pela legislacdo brasileira
vigente até o presente momento, evitando-se, assim, surpresas indesejadas durante a duracdo
do regime, e possibilitando que a marca e seus consumidores estejam protegidos e

resguardados.
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3 UM PARALELO DO REGIME BRASILEIRO COM O DE OUTROS PAISES QUE
ADOTAM A COTITULARIDADE DE MARCAS

Como visto, o regime juridico de cotitularidade de marca fora recentemente instituido
pela Resolucdo 245/2019 do INPI em cumprimento as exigéncias firmadas quando da adesé&o
do Brasil ao Protocolo de Madri relativo ao registro Internacional de Marcas. Todavia, a
Resolucdo ndo regulamenta as questbes para além do ambito administrativo do registro,
deixando, assim, o caminho aberto para a aplicacdo do Codigo Civil, uma vez que a Lei de
Propriedade Industrial ndo prevé nenhum regramento para o regime de cotitularidade de

marcas.

O regime de cotitularidade de marca, portanto, é recente, tal como antecipado no
primeiro capitulo, e em que pese a LPI nunca o ter proibido, a copropriedade marcéria ndo se

dava formalmente perante o INPI, mas de outras variadas formas.

De fato, o INPI ao disciplinar a matéria da cotitularidade de marcas passou a permitir
que mais de uma pessoa fisica e/ou juridica sejam formalmente titulares de um pedido ou
registro de marca de forma conjunta, €, a0 mesmo tempo, incluiu o Brasil em uma classe de
paises que permitem o regime da plurititularidade marcaria atendendo as necessidades dos mais

variados arranjos comerciais.

Com efeito, tal novidade no ordenamento juridico brasileiro instiga a analise do assunto
em outros paises, e levando-se em conta a regulamentacdo de alguns outros ordenamentos que
ja previam o regime de cotitularidade de marca, é possivel verificar com a experiéncia

estrangeira o que pode ser util de se aplicar no Brasil.

3.1 A COPROPRIEDADE DE MARCA NA FRANCA

O registro de marca por dois ou mais titulares, sejam essas pessoas fisicas e/ou juridicas,
é plenamente possivel e esta expressamente previsto no art. L712-1 do Cédigo de Propriedade
Industrial Francés, que dispde que a propriedade da marca é adquirida através do registro e que

o referido registro pode adquirido em copropriedade.
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Todavia, em que pese o Codigo de Propriedade Industrial Francés expressamente prever
a possibilidade da copropriedade de marcas no pais, ndo ha maiores disposic¢Ges acerca do tema
na referida legislacéo, que prevé a regulamentacéo do regime apenas no que se refere as patentes
(BRINGER..., 2021).

Assim, a cotitularidade de marca na Franga acaba por ser regida pelas regras do regime
geral de copropriedade previsto no Cadigo Civil Francés, o que significa que os cotitulares tém
liberdade para usar a marca, desde que nédo prejudique os direitos dos demais titulares, ou seja,
a utilizagdo da marca individualmente por um cotitular ndo depende da aquiescéncia dos demais
(LEVALET, 2015).

Entretanto, atos importantes para a manutenc&o e prote¢do da marca, como por exemplo,
a renovacdo do registro, sua transferéncia, licenca de uso a terceiro e até mesmo para propor
uma agdo em face de possiveis infratores, dependem, obrigatoriamente, da concordancia de

todos os titulares conjuntamente.

Isto posto, dado que ndo existe uma regulamentacdo especifica, para as marcas
registradas em cotitularidade no pais, a ndo ser a legislacdo civilista, recomenda-se que 0s
cotitulares realizem um contrato estipulando como devera ser regido o negdcio entre as partes
(BRINGER..., 2021), e que este contrato seja averbado no Escritério de Marcas e Patentes

Francés para que seja oponivel a terceiros (LEVALET, 2015).

3.2 A COPROPRIEDADE DE MARCA NA ITALIA

A Itéalia é um pais que também expressamente prevé a possibilidade de se registrar uma
marca em regime de cotitularidade, tal previsdo esta no art. 6° do Codigo de Propriedade
Industrial Italiano, que ultrapassa a simples permissdo do regime para os de Propriedade
Industrial, mas preconiza que serdo aplicadas as regras de copropriedade do Codigo Civil
Italiano as relagcOes entre os titulares do bem se ndo houver disposi¢cdo em contrario entre as
partes (TROIANI, 2017).

Assim, na Italia, o legislador se antecipou, ndo deixando margens para interpretacdes

diversas sobre o assunto, e dispds categoricamente que as relagdes entre os titulares serdo
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regidas pela legislacdo Civil, no que compativel, caso as partes ndo compactuem de modo

diverso.

Com efeito, é possivel verificar que existe uma preocupacdo com que a marca
pertencente & mais de um titular ndo cause engano entre publico consumidor, ou seja, que
diferentes e simultdneos usos pelos seus proprietarios ndo afete a marca a ponto de um
consumidor, por exemplo, adquiri-la com qualidades diferentes de acordo com o produto ou
servico oferecido por cada titular. Esta preocupacéo, portanto, refere-se a concepcao de que a

marca indica uma origem e qualidade ao consumidor.

A preocupacao supramencionada ndo é puramente abstrata, sendo possivel, inclusive, a
revogacdo de uma marca por engano superveniente, de acordo com o artigo 14, paragrafo 2° do
Cadigo Italiano de Propriedade Industrial. Por isso, é recomendavel que a utilizagdo da marca
de se dé de forma comum com vistas a evitar problemas relacionados a possiveis confusdes
causadas por usos diferentes do mesmo signo distintivo, a0 mesmo que tempo que recomenda-
se que tal relacdo seja regida por um contrato entre as partes, evitando-se riscos de confusédo

entre os consumidores e desgastes entre as partes (TROIANI, 2017).

3.3 A COPROPRIEDADE DE MARCA NA ARGENTINA

A Argentina possui uma peculiaridade frente aos demais paises do Mercosul, pois foi o
primeiro Estado Membro a legislar especificamente sobre o condominio de marcas (ZYGIER,
2010). O assunto, entdo, foi regulado pela Lei 22.362 de 26 de dezembro de 1980, a chamada

Ley de Marcas e Designaciones.

A Lei argentina 22.362/198 dispGe em seu artigo 9°, que o registro de marca pode ser
obtido em por duas ou mais pessoas conjuntamente, e segue adiante, determinando, ainda, que
os titulares devem agir em conjunto para licenciar, transferir e renovar a marca registrada, mas
gue qualquer um deles pode agir por conta propria, sem demandar o consentimento e
participacao dos demais, para apresentar oposi¢es administrativas a registros de terceiros, para
propor acdes judiciais de defesa da marca e para fazer uso do registro marcario (DURLACH,
2017).
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Em que pese a referida lei ndo esgotar o assunto, e, em verdade, ser bem pontual quanto
ao regime de cotitularidade de marca, certo € que prové uma nocao geral sobre a matéria, e
naquilo que é silente, deve ser interpretada em conjunto com o Codigo Civil e Comercial,

permitindo-se, assim, que o regime seja mais bem aproveitado no pais.

Resta claro, portanto, que para atuar limitando o direito dos demais titulares no que
tange ao condominio de marcas na Argentina, € preciso obter a autorizacdo de todos 0s
proprietarios, enquanto os atos de conservacdo podem ser tomados por um dos titulares
individualmente, bem como o seu uso por cada proprietario ndo demanda a participagdo nem o
consentimento dos demais, ou seja, sobre a cota-parte do bem indivisivel cada cotitular pode

exercer todos 0s atos inerentes a esse direito.

Contudo, inobstante a Argentina ser um dos poucos paises que legislou especificamente
sobre o regime de cotitularidade de marcas, também é recomendavel que os cotitulares
estabelecam os limites de seus direitos e deveres através de um contrato, prevenindo discussdes

gue ndo estejam previstas na legislacdo especial e civil do pais (DURLACH, 2017).

3.4 A COPROPRIEDADE DE MARCA NOS ESTADOS UNIDOS

Nos Estados Unidos, uma vez que o pais é adepto ao sistema da common law, a
cotitularidade marcaria é permitida ha décadas, exemplo disso sdo as famosas marcas SUPER
HERO e SUPER HEROS de propriedade das empresas Marvel e DC Comics em conjunto,
desde 1979 no pais (WORLD TRADEMARK REVIEW, 2014).

Assim, o peticionamento de pedidos de marcas através do Escritorio de Patentes e
Marcas estadunidense, o chamado United States Patent and Trademark Office (USPTO)
permite que duas ou mais pessoas juridicas e/ou fisicas requeiram um registro de marca

conjuntamente, conforme se entende do 8§ 2.21 da Lei de Marcas dos Estados Unidos.

Entretanto, existem peculiaridades no pais que fazem com o registro de marca em
cotitularidade néo seja estimulada nos Estados Unidos, pois ha uma fundada preocupacdo com
a identificagdo da origem da marca. Ou seja, é necessario que os cotitulares garantam uma fonte

comercial Unica do produto ou servico, o que significa que uma mesma marca ndo pode ser
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usada pelos cotitulares em produtos ou servigos distintos, sob pena de o escritorio de patentes
indeferir seu registro (DIGIACOMO, 2020).

Isto posto, em que pese o registro de marca em cotitularidade ser plenamente possivel
nos Estados Unidos, é sobremaneira desencorajado, e até mesmo entendido como contrario a
politica fundamental de marcas, pois ha uma fundada preocupagao com a indicagdo de origem
da marca e a protecdo do consumidor levados em conta os aspectos do direito e
da jurisprudéncia estadunidense. Por isso, neste pais também é recomendavel que o regime de
cotitularidade de marca esteja firmado através de um contrato entre as partes (TRADEMARK
ENGINE, 2022).

3.5 A COPROPRIEDADE DE MARCA NOS REINO UNIDO

A Lei de Marcas de 1994 também permite a cotitularidade de um registro de marca no
Reino Unido, definindo, ainda, como deve ser regida a relacdo entre os proprietarios do registro,

conforme € possivel verificar da Secdo 23 da referida norma.

Cabe ressaltar, porém, que no Reino Unido é recomendavel que as partes realizem um
acordo para reger o regime de cotitularidade dos bens de Propriedade Industrial, incluindo-se
obviamente, as marcas (MURGITROYD, 2022) e apenas na auséncia de convencdo entre as
partes, é que sera aplicavel o regamento da Secdo 23 da Lei de Marcas de 1994, a chamada

“posigdo padrao”, e em inglés, “default position”.

Assim, no Reino Unido, quando duas ou mais pessoas ou empresas obtém um registro
de forma conjunta, salvo acordo em contrario, a lei determina que cada uma delas tem direito
sob uma parte considerada igual e indivisa do ativo intangivel, isso significa que o uso da marca
por cada proprietario pode ocorrer de forma individual sem demandar qualquer consentimento

dos demais proprietarios.

A mesma Secdo da Lei de Marcas define o que nao pode ser feito sem a autorizagdo dos
demais parceiros, como conceder licencas de uso da marca registrada a terceiros, ceder ou
hipotecar sua parte do registro. Aliés, em se tratando da prerrogativa de propor a¢des de infracdo

em face de terceiros infratores, os cotitulares até podem instaura-la sem a presencga dos demais,
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entretanto, a agdo apenas prosseguiré caso os demais titulares sejam incluidos no polo ativo ou

passivo da demanda.

3.6 AS SEMELHANCAS DA REALIDADE BRASILEIRA COM OS DEMAIS PAISES QUE
ADOTAM O REGIME DE COTITULARIDADE MARCARIA

E possivel verificar da experiéncia de outros paises que permitem a cotitularidade de
marca que o regime ndo é regulamentado de forma pormenorizada pelas legislacdes de cada

um, sendo em alguns paises, inclusive, desestimulado que se registre uma marca em conjunto.

Seja como for, é possivel verificar a experiéncia de outros paises que existe um ponto
nodal sempre levantado quando se esta em discussao o regime de cotitularidade de marca: a

existéncia de um contrato.

Certamente é preciso atentar-se que cada ordenamento juridico tem suas
especificidades, o que influencia diretamente na visdo do assunto em cada pais. Contudo,
inobstante as diferencas de cada um, pode ser proveitoso utilizar a bagagem estrangeira para
proporcionar uma melhor analise e aplicacdo do instituto da cotitularidade marcéria no pais.

E possivel concluir da anélise acerca da cotitularidade em outros paises, que a legislac&o
civil é, de fato, usada como base na analise dos direitos e deveres dos cotitulares de uma mesma
marca. Contudo, verifica-se que é recomendavel a existéncia de um contrato para melhor

atender as necessidades dos coproprietarios durante a existéncia da parceria.

Desta feita, é certo que a realizacdo de um contrato entre os titulares de um registro
conjunto de marca ndo é um requisito legal no Brasil, muito menos indispensavel para
possibilitar a convivéncia entre os cotitulares de um pedido ou registro de marca, tendo em vista
que diante da inexisténcia de convencao entre as partes serd aplicavel todo o regramento do
Cadigo Civil de 2022.

Como visto no capitulo anterior, a aplicacdo do Codigo Civil, no que tange a disciplina
de condominio dos bens mdveis, deve ocorrer na medida em que o art. 5° da LPI expressamente
disp0s que os direitos de propriedade industrial séo considerados, para todos seus efeitos legais,

bens moveis.
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Entretanto, é preciso atentar-se que os regramentos do condominio presentes no Codigo
Civil podem néo ser, necessariamente, 0s que irdo reger a relagédo juridica dos cotitulares de
uma marca no Brasil, uma vez que, ainda que ndo haja nenhuma obrigacéo para tal, os titulares
podem estipular por um acordo de vontades, os direitos e responsabilidades em relacéo ao ativo

industrial.

Soma-se a isso, o fato de que as disposi¢bes do Codigo Civil tampouco podem ser as
melhores para serem aplicadas numa relacdo entre cotitulares de marca, e que nem mesmo
esgotam as principais questdes que podem surgir da colocacdo em préatica do regime de

cotitularidade marcaria.

Isso porque, existem questdes oriundas das relagdes privadas entre os cotitulares, que a
lei civil ndo € - a0 menos até 0 momento — capaz de antecipar. Além disso, existem
peculiaridades casuisticas que também podem extrapolar o que esta regulamentado pela
Resolucao 245/2019 do INPI, pela Lei de Propriedade Industrial e pelo Cddigo Civil, e tudo

isso pode estar abarcado em um contrato firmado entre os cotitulares.

Por exemplo, ndo cabe ao INPI anotar a porcentagem que cada cotitular detém sobre o
bem, o que significa que para a autarquia, cada titular tem uma parcela igual sobre o ativo. No
mesmo sentido estd o Codigo Civil, que na auséncia de convencdo em contrario determina que

presumir-se-a iguais as partes ideias de cada condémino (art. 1.315, paragrafo unico, CC/02).

No entanto, é muito possivel que cada um dos titulares tenha contribuido e participado
em diferentes porcentagens na construcao e ascensdo da marca. Tal questdo pode estar prevista
em um contrato, e, assim, permitir que cada um tenha direitos e deveres sob a exata porcentagem

que Ihe compete.

Outro exemplo do que pode ser util de ser convencionado € a atuacéo dos cotitulares em
face de infratores da marca, pois, uma vez que as medidas legais podem ser custosas e demandar
esforcos pode ser importante que as partes estejam de comum acordo de como irdo atuar e

custear para proteger o ativo registrado em conjunto.
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Destarte, existem questdes ainda mais complexas que a lei civil ndo prevé e séo
extremamente relevantes de serem analisadas no que concerne aos Direitos de Propriedade
Industrial, como a responsabilidade e permissao para obter registros no exterior, porquanto a
obtencdo de um registro no exterior por apenas um dos titulares pode ndo apenas impactar
diretamente nos direitos dos demais cotitulares, como pode causar um imbréglio de direito
internacional, uma vez que eventuais litigios sobre o assunto podem acabar tendo de ser

solucionados sob a égide de ordenamentos juridicos estrangeiros.

Isto posto, a autonomia das partes possibilita que os cotitulares possam acordar, atraves
da realiza¢do de um negadcio juridico, sobre a criacdo, administracdo, protecdo, extingdo, uso,
alienacdo e tudo o que mais possa existir em relacdo a um pedido e/ou registro de marca no

Brasil, gerando, portanto, maior seguranga juridica para as partes, sendo vejamos:

Neste ponto, é importante destacar que coube a citada resolucdo tdo 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 relacdo. Uma expressa e clara previsdo contratual sobre o
uso e o registro da marca desde o inicio da relagdo entre as partes é fundamental, ndo
apenas para prevenir disputas, mas em as havendo, estabelecer critérios para sua
resolucéo.

(...).

E importante que haja consenso e previsio contratual sobre a atuacao dos cotitulares
perante a tramitacdo para obtenc¢do de registro de uma marca para se evitar prejuizos,
por vezes, irremediaveis.

().

O regime de cotitularidade de marcas, portanto, a0 mesmo tempo que trard novas
possibilidades ao sistema de registro de marcas no Brasil vem para reforcar a
necessidade de um planejamento contratual sobre o uso e registro de uma marca, néo
sendo prudente relega-lo a segundo plano. A gestdo e o registro de uma marca ndo
devem ser vistos apenas como custo de transacdo contratual, mas como um
investimento necessdrio para apuracdo de responsabilidades; prevencdo,
gerenciamento e resolugdo de disputas administrativas e judiciais; preservacdo e
crescimento da marca (BARAO, 2019, p. 02).

Portanto, é possivel verificar que independentemente da legislacdo de cada pais e/ou
organismo, existe, no geral, uma forte orientagdo para que os Direitos de Propriedade Industrial
criados e geridos em conjunto, sob o regime de cotitularidade, estejam firmados por um contrato

entre 0s seus variados proprietarios.

Desta feita, independentemente de o ordenamento juridico prever algumas regras
especificas para o condominio de marcas ou deixar a matéria sobre a responsabilidade da

legislagdo civil, dificilmente a lei sera capaz de exaurir a complexidade da matéria,
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principalmente no que tange as relagdes intracondominiais, ou seja, no que tange a relagéo entre

os diversos titulares de uma mesma marca.

Por isso, a existéncia de um contrato entre os cotitulares de um registro ou pedido de
registro de marca se mostra um fator de elevada importancia para conferir maior seguranca
juridica entre os titulares e para permitir a propria manutencdo da propria reputacéo e boa-fama
do bem intangivel, uma vez que pode ser convencionado até mesmo os limites de uso da marca

por cada um dos coproprietarios.

O Cadigo Civil, entdo, confere diretrizes para reger o condominio de marcas caso as
partes ndo estipulem de maneira diversa, sendo de grande relevancia para aqueles que nada
convencionam sobre o assunto. Entretanto, as especificidades que envolvem um registro ou
pedido de registro de uma marca levam a conclusao de que um contrato — até o momento — pode

ser 0 meio mais eficiente e seguro de conduzir o regime de marcas em cotitularidade.
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CONCLUSAO

Através de uma analise exploratoria e de revisao bibliografica sobre o tema do regime
de marcas em cotitularidade foi possivel concluir este bem imaterial, ndo somente tem natureza
juridica de propriedade, conforme entende a doutrina majoritaria de Propriedade Industrial,
como o legislador expressamente decidiu equipard-lo aos bens moveis, abrindo, assim, o

caminho para a aplicagédo do CC/02 naquilo que a LPI permanece silente.

Assim, verificou-se que a Resolugdo 245/2019 do INPI, apesar de trazer uma importante
inovacdo no que tange ao registro de marca, eis que permitiu o regime de cotitularidade no
Brasil em cumprimento as exigéncias firmadas pelo Protocolo de Madri, ndo abrange toda a
diversidade de questdes que circundam o regime, principalmente no que tange as relacdes entre

os titulares do bem em comunhao.

Desse modo, para além das questdes administrativas do registro de marca em
cotitularidade, foi minuciosamente analisada a classificagdo do condominio de marcas,
tragando-se, assim, uma andlise de quais direitos e deveres terdo cada um dos cotitulares de um
registro marcario, de acordo com as regras do condominio de bens méveis previstas no CC/02,

que sdo aplicaveis caso nao haja qualquer contrato regendo o regime entre os diversos titulares.

Diante da anéalise do regramento do condominio de marcas sob a 6tica do CC/02, foi
possivel identificar que as normas civilistas, apesar de suma importancia para a analise do tema,
podem ndo ser suficientes para abranger as especificidades da cotitularidade marcaria, pois
existem questdes oriundas das relacBes privadas entre os cotitulares, que a lei civil ndo é - ao
menos até 0 momento — capaz de antecipar. Além disso, existem peculiaridades casuisticas que
também podem extrapolar o que estd regulamentado pela Resolucdo 245/2019 do INPI, pela

LPI e pelo CC/02, e tudo isso pode estar abarcado em um contrato firmado entre os cotitulares.

Por isso, a analise final deste trabalho ocupou-se em estudar o regime de marcas em
cotitularidade em outros paises, tais como, Franga, Italia, Argentina, Estados Unidos e Reino
Unido, em que foi possivel concluir que independentemente das especificidades de cada
ordenamento juridico, em todos os demais paises, como no Brasil, &€ recomendado que um
contrato firme todas os direitos e deveres dos cotitulares, porquanto as legislacdes, até o

momento, ndo sao capazes de exaurir a amplitude e a complexidade do condominio de marcas.
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ANEXO 1 - GRAFICO DO INPI: PEDIDOS DE REGISTRO DE MARCAS
DEPOSITADOS NO BRASIL ENTRE 2008 E 2019

Figura 3.1 - Pedidos de marcas depositados, 2008-2019
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Fonte: INP1, Assessoria de Assuntos Econdmices, BADEPI v7.0.

Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, 2020.
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ANEXO 2 - DEPOSITOS DE PEDIDOS DE REGISTRO DE MARCA NO BRASIL
DESDE MARCO DE 2020
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Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, 2020.



ANEXO 3 - QUADRO DO INPI: RESUMO SOBRE O FUNCIONAMENTO DO
REGIME DE COTITULARIDADE

Cotitularidade
6A Declaracio de atividade Para colocar seu pedido ou registro em
precisa ser de todos os Cotitularidade, usar o servico 349. Repetir o
cotitulares, conforme LP! art. titular inicial m‘}s “dados Eios cessionarios” se ele
for um dos cotitulares. Ndo ha limite para o

1288 1. ; .
numero de cotitulares
_
o Para fins de exame de colidéncia, ndo basta ter
um dos cotitulares em comum para a
anterioridade ndo ser impeditiva ao pedido:

Basta um cotitular provar o ° Para as razdes legitimas para ndo apresentar

uso para fins de defesa prova de uso contra caducidade é necessério a

contra caducidade. comprovacio de razdes por todos os cotitulares.
e Transferéncias s6 com a o Manifestagdes (ex. servico cdd. 339) e respostas 3
autorizacdo de todos, exigéncias (ex. cod. 340) precisam ser assinadas por
ressalvadas determinacdes todos os cotitulares ou pelo(s) representante(s)
judiciais. nomeado(s) para todos, pois duas respostas

conflitantes trazem prejuizo aos usuarios.

o Oposicdes, Caducidades e Nulidades podem ser apresentadas
por apenas um dos cotitulares.

E INPI, 2020

Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, 2020.



