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Lia: A diferenca entrereproducao eimitacdo de uma marca?

Neﬂe texto, traremos informagoes sobre uma pergunta recorrente por parte de clientes quando falamos
imitacdo da marca. Afinal, qual a diferenca entre esses jargoes

OPINIAO

Ambas sdo uma forma de contrafagdo que, em resumo, € a

cOpia da marca por um terceiro ndo autorizado pelo titular.

Na reproducéo, como o0 nome indica, temos o ato de produzir de novo, de replicar, fazer da mesma
forma. Por analogia, aqui lembramos da falsificagdo de moeda, em que se tenta copiar o original
fielmente. Ha uma copia simples e objetiva, uma réplica, sem muita criatividade.

Quando uma marca nominativa é reproduzida, por exemplo, hd a copiatotal ou parcial de sua
denominagdo, mesmo gque a marca original se adicionem letras ou outros el ementos. Ex.: Marca ABC.
Reproducéo: ABC ou ABCX.

O mesmo ocorre se areproducdo se da na parte figurativa damarca, jaque "(...) se nesse caso ndo ha
coOpia material da marca, é indiscutivel que ha reproducéo servil daideia[sic] representada” [1]. Nesse
caso, 0 design da marca também é reproduzido, como geralmente ocorre com os simbolos de marcas
famosas, como Nike, Adidas e tantas outras.

Nos comentérios aLei da Propriedade Industrial, de Dannemann, é explicado com clareza que

"a reproducdo sem autorizacdo do titular € de grande objetividade e facil afericdo. Caberé ao agente do
crime a comprovacao de uma autorizacao proveniente da vitima. Sem ela, estara caracterizado, ab initio
, 0 cometimento do crime" [2].

A citada obra esclarece que, para atipificacdo do crime, ndo € necesséria a confusdo nem inducéo do
consumidor a erro. "E forcoso concluir que, se houve reproducéo (...), a marca se confunde coma
original etal fato, por si O, ja permite a tipificagdo do crime" [3].
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Naimitacdo temos uma cdpia que ndo atinge necessariamente a raiz da marca, mas seus elementos
acessorios, mesmo que incidindo sobre palavras ou partes de palavras de uso comum. "(...) Neste caso,
ndo ha uma copia servil da marca registrada, mas semelhanca capaz de criar confusdo prejudicial ao
titular da marca original e aos préprios consumidores. A identidade caracteriza a reproducao; a
semelhanca a imitacdo" (grifo do autor). Naimitagdo, portanto, o potencial de erro ou confuséo pelo
consumidor é indispensavel, necessitando, assim, de uma demonstragdo de que isso possa ocorrer [4].

De acordo com o professor Denis Borges Barbosa, citando Gama Cerqueira e Pontes de Miranda:

" Assim, exatamente como descrevem Gama e Pontes de Miranda, contrafacao é a reproducéo, no todo
ou em parte, de marca registrada, ou imitagao — quando a imitagéo possa induzr confusio” [5] (grifo
do autor).

Percebe-se, assim, que € dada a devida atencdo, no caso de imitagcdo, a possibilidade de induzir a
confusdo.

Gama Cerqueira, baseando-se no anterior Codigo da Propriedade Industrial [6], assim definiu:

1) A reproducéo, que se verifica, como a expressao indica, quando a marca alheia € copiada ou
reproduzida, no todo ou em parte;

2) A imitacdo, que é, de modo geral, areproducéo disfarcada da marca, conservando-se o que elatem de
caracteristico, malgrado diferencas mais ou menos sensiveis introduzidas pelo contrafator;

3) A usurpacao, que se caracteriza pela aplicagdo da marcalegitima em produto ou artigo de
procedénciadiversa[7].

Tanto no caso de reproducdo quanto no de imitacdo, ndo é necessario o dolo, o ganho e nem o uso da
marca nos produtos pelo contrafator, mas, no caso da imitacéo, € necesséria a possibilidade da confusao,
como jadito. Na reproducdo, a consumacao do crime é verificada com asimples copiaem si.

Por ser o delito da reproducdo muito evidente, de fécil incriminacdo, verifica-se na prética maior
incidéncia da imitac&o, na tentativa de disfarce de formamais "criativa’', como, por exemplo, em
logotipia muito parecida, a marca Droga Rainha ao ser comparada com Droga Raia.

Ao analisar os novos pedidos de marcas, o Inpi brasileiro realiza uma andlise formal e, depois, uma
técnica, mais aprofundada, verificando se intrinsicamente 0 signo pode ser registrado como marca, se é
apropriavel de acordo com alei, ja que existem diversas expressdes proibidas para tanto.

Cumprida a etapa acima, o instituto realiza estudo comparando a marca solicitada aos registros e pedidos
jaexistentes. Nessa fase, a andlise é feita seguindo-se testes que permitem o julgamento sobre eventual
reproducédo ou imitacdo, ainda que potencial. Como ninguém necessariamente pensa da mesmaforma,
aos terceiros interessados também € possivel impugnar processos na esfera administrativa, pautando-se
NoS requisitos legais, como, entre outros, 0s argumentos expostos no presente, que podem também ser
utilizados judicia mente.
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A correta aferi¢cao no caso a caso e a protecdo das marcas deve contar sempre com profissional
experiente na rea da propriedade industrial, acompanhando as publicacdes e apoiando o titular ou
requerente a obter maiores chances de sucesso na defesa de seus interesses.
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