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However, secondary meaning is a fact only in the sense
that the state of a buyer's mind is a fact.

J. Thomas McCarthy



RESUMO

FREITAS, Silvia Rodrigues. A aquisi¢do da distintividade pelo uso como condi¢do para o
registro de marcas no Brasil. 2023. 283f. Tese (Doutorado em Propriedade Intelectual e
Inovacado) — Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2023.

O direito de marcas exige que o sinal marcario seja distintivo, seja em relacdo ao
produto/servico que identifica, seja em relagdo as marcas dos concorrentes. Contudo, no que se
refere a relacdo com o produto/servico, é possivel adquirir distintividade pelo fendmeno
chamado pela doutrina de secondary meaning. O presente estudo analisa se a aquisi¢do da
distintividade pelo uso pode ser condi¢do para o registro de marca no Brasil visto que a
legislacdo nacional ndo tem essa possibilidade expressa. Para tanto, optou-se por uma
abordagem focando inicialmente em conceitos amplos, como os de definicdo do que é uma
marca, suas funcdes e formas de aquisicdo, assim como do que se trata a aquisicdo da
distintividade pelo uso e o secondary meaning. Foram examinados os procedimentos aplicados
por Unido Europeia e Estados Unidos da América sobre assunto, assim como foi feito um
levantamento de casos judiciais brasileiros sobre o tema. Passando a uma abordagem mais
especifica, foi descrito como a distintividade do sinal marcério (em relagdo ao produto/servico)
vem sendo tratada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) no periodo de 2000
a 2020, com apresentacao de dados quantitativos e sua analise; assim como uma discussao sobre
0s aspectos juridicos e técnicos envolvendo a eventual adocdo da aquisi¢do da distintividade
pelo uso pelo INPI. Conclui-se que o INPI pode adotar procedimentos administrativos para
aceitar a aquisicdo de distintividade pelo uso sem necessidade de alteracdo na Lei da
Propriedade Industrial. No entanto, essa decisdo deve ser tomada com cautela em vista de uma
série de questbes abordadas no texto, tais como a falta de experiéncia sobre o tema, tanto
judicial quanto administrativa, o possivel estimulo ao depdsito de marcas ndo distintivas, o
aumento de conflitos judiciais e a necessidade premente de contratacdo e treinamento de
servidores que examinam marcas a partir de procedimentos de exame mais detalhados. Ainda
assim, ndo é possivel se furtar a essa discussdo em vista da evolucdo do mercado e das formas
de comunicagéo sob pena de prejudicar ndo apenas 0s requerentes e titulares das marcas, como
a sociedade em geral em seu papel de consumidor.

Palavras-chave: Marcas. Aquisicdo da distintividade. Distintividade adquirida. Secondary

meaning. INPI.



ABSTRACT

FREITAS, Silvia Rodrigues. A aquisi¢éo da distintividade pelo uso como condicéo para o
registro de marcas no Brasil. 2023. 283f. Thesis (Doctorate degree on Intellectual Property
and Innovation) — Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2023.

Trademark law requires that the sign be distinctive, either in relation to the goods/services it
identifies, or in relation to competitors' brands. However, with regard to the relationship with
the goods/services, it is possible to acquire distinctiveness through the phenomenon called
secondary meaning by the doctrine. The present study analyzes whether the acquisition of
distinctiveness through use can be a condition for registering a trademark in Brazil, since
national legislation does not have this express possibility. To this end, an approach was chosen
initially focusing on broad concepts, such as defining what a brand is, its functions and forms
of acquisition, as well as what the acquisition of distinctiveness through use and secondary
meaning is all about. The procedures applied by the European Union and the United States of
America on the subject were examined, as well as a survey of Brazilian judicial cases on the
subject. Moving on to a more specific approach, it was described how the distinctiveness of
the sign (in relation to the goods/services) has been treated by the National Institute of
Industrial Property (INPI) from 2000 to 2020, with the presentation of quantitative data and
their analysis; as well as a discussion on the legal and technical aspects involving the eventual
adoption of the acquisition of distinctiveness by use by the INPI. It is concluded that the INPI
can adopt administrative procedures to accept the acquisition of distinctiveness through use
without the need to change the Industrial Property Law. However, this decision must be taken
with caution in view of a series of issues addressed in the text, such as the lack of experience
on the subject, both judicial and administrative, the possible stimulus to deposit non-
distinctive marks, the increase in lawsuits and the urgent need to hire and train public servants
who examine trademarks based on more detailed examination procedures. Even so, it is not
possible to avoid this discussion in view of the evolution of the market and forms of
communication, under penalty of harming not only applicants and trademark holders, but
society in general in its role as a consumer.

Keywords: Trademarks. Acquired Distinctiveness. Secondary meaning. INPI.
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INTRODUCAO

O papel da propriedade intelectual (PI) no mundo vem mudando como parte do quadro politico,
econdmico ¢ social em constante transformacdo. Durante as ultimas décadas, a PI tem sido
reconhecida como o fator primordial em diversas transagdes comerciais € vem ganhando
destaque rapidamente como uma nova fonte de riqueza e poder, uma vez que o foco da
economia vem se transferindo das industrias tradicionais para aquelas baseadas em alta
tecnologia e informacao (SIMENSKY e BRYER, 1994). A transformag¢do econdmica ocorrida
a partir da difusdo das tecnologias digitais e de comunicag@o no mercado consumidor dos anos
1990 estabeleceu o predominio definitivo da economia desmaterializada (RAMELLO e SILVA,
2006). Em vista de sua onipresenga no dia a dia das pessoas, a marca € o ativo de propriedade

intelectual mais conhecido pela populagdio e mais utilizado pelas empresas®.

Cada vez mais, na atual economia globalizada as marcas tém um papel de grande importancia
em facilitar as atividades economicas. E este papel tem sido mantido devido a protegdo
garantida por um arcabougo legal constituido por normas nacionais e internacionais que, ao
longo do tempo, tornaram-se bastante semelhantes entre si (MORRIS, 2011). Ainda assim,

subsistem diferengas, algumas bastante significativas.

Os tratados internacionais e a legislacio da maioria dos paises contém normas que visam
P . . . 2 .

estabelecer critérios para aferir se determinado sinal® pode ser protegido como marca. Esses

critérios sdo praticamente idénticos em todos os paises. No caso brasileiro, eles sdo agrupados

em quatro requisitos: a disponibilidade, a veracidade, a liceidade e a distintividade®.

O requisito da disponibilidade determina que o sinal deve estar livre para ser apropriado como

marca. O requisito ndo ¢ limitado apenas pela existéncia de marcas anteriores, iguais ou

1 No ano de 2022, no Brasil, foram depositados 398.811 pedidos de registro de marca, 27.139 de concessdo de patente; 7.196
de desenhos industriais; 3.646 de programas de computador e 22 indica¢des geograficas. Sendo que, historicamente, 0s
depositantes nacionais respondem por mais de 85% do deposito de marcas. Em 2022, 90% dos depdsitos de marca foram
efetuados por residentes. Fonte: Boletim Mensal de Propriedade industrial — Estatisticas Preliminares, (INPI, 2023a).

2 Cabe esclarecer que se optou pelo uso do termo “sinal” para se referir a palavras, elementos graficos ou a composigdo de
ambos, que sejam usados com fins de prote¢do marcaria, uma vez que na legislagédo brasileira s6 se considera como marca o
sinal registrado como tal, ndo sendo o registro obrigatorio em outros paises. No texto eventualmente sera também utilizado o
termo “signo”, mais especificamente na parte que trata de semiologia.

3 As legislagBes locais aplicam esses requisitos de formas bastante diferenciadas, exigindo alguns e ndo outros; ou admitindo
alguns administrativamente e outros apenas judicialmente.
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semelhantes, mas também por outros sinais distintivos protegidos, tais como nomes comerciais,

nomes civis e os elementos protegidos por direito autoral, entre outros*.

O requisito da veracidade determina que o sinal ndo deve apresentar carater enganoso ou que

5 como apresentar na constitui¢ao do sinal qualidades que ndo possui,

leve o consumidor a erro
como ser “inquebravel” ou oriundo de determinado local, quando tais condi¢des sdo
impossiveis ou claramente falsas. Ja o requisito da liceidade determina a ndo interdigdo legal

do sinal, principalmente em razdo da moral, dos bons costumes e da ordem publica®.

O requisito da distintividade determina que o sinal deve ser capaz de distinguir o bem ou servi¢o
por ele identificado, individualizando-o em meio a outros do mesmo género e natureza’. A
distintividade ¢ objeto de andlise por diversos autores como Economides (1988), Ramello
(2006), Barbosa (2007), Naser (2008), Morris (2011) e Assafim (2014), entre outros, os quais,
em geral, concordam que esta ¢ a caracteristica basica e fundamental de uma marca que tem

como objetivo a capacidade de diferenciar e distinguir um produto/servico de outros similares.

Em muitas legislagdes os critérios e parametros de aferigdo dos requisitos exigidos sao
formulados em forma negativa, estabelecendo proibi¢cdes para o registro de determinadas

expressOes ou sinais que recaiam em situagdes concretas.

Portanto, a regra geral do direito de marcas manda recusar prote¢do a um sinal composto
exclusivamente por elementos genéricos e/ou descritivos, por se mostrarem incapazes de
distinguir os produtos ou servicos de uma empresa daqueles de outras empresas, ndo podendo
0os mesmos ser apropriados exclusivamente por qualquer agente econdmico. A exigéncia de
distintividade inerente ¢ justificada em termos de burocracia (simplificando o processamento)
e de incentivos ao registro visto que os direitos sdo garantidos antes mesmo da exploracao
comercial com baixos custos pra o registro, o que facilita o acesso a pequenos negocios.

(PORANGABA, 2019).

Alguns paises, contudo, ndo aplicam essas normas de forma inflexivel, imutdveis ao longo do
tempo, nem como os Unicos critérios a ser levados em conta na afericdo da distintividade.

Consideram que as proibi¢cdes devem ser interpretadas e aplicadas a luz dos principios gerais,

4 Na lei n°9.279/199, Lei de Propriedade Industrial (LPI), a protecéo ao requisito da disponibilidade do sinal esta prevista nos
arts. 124, incisos 1V, V, IX, XII, X111, XV, XVI, XVI1I, XIX, XX, XXII e XXIII, 125 e 126 da LPI (INPI, 2014).

5 Na LPlI, a protecdo ao requisito da veracidade do sinal esta prevista no art. 124, inciso X (INPI, 2014).

6 Na LPI, a protecdo ao requisito da liceidade do sinal esta prevista no art. 124, incisos I, I11, X1 e XIV (INPI, 2014).

" Na LPlI, a protecdo ao requisito da distintividade do sinal esta prevista no art. 124, incisos Il, VI, VII, VI, XVIII e XXI
(INPI, 2014).
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das peculiaridades que cercam o sinal em cada pais e em cada mercado especifico, da percepgao
do publico sobre um dado sinal, assim como dos produtos e servigos que visam distinguir e das

situagdes concretas e faticas de uso, que envolvem um dado conflito entre as marcas.

Eventualmente pode ocorrer que um sinal originalmente ndo distintivo adquira capacidade
distintiva, por meio de sua ampla divulgacao entre o publico consumidor, que passa a identificar
aquele sinal como se referindo aos produtos ou servicos advindos de uma certa origem
empresarial e ndo aos proprios produtos e servicos. Essa aquisicao de distintividade pelo uso ¢
chamada pela doutrina de “secondary meaning” (do inglés “significado secundario”®) a qual
ocorre quando um signo genérico ou descritivo se singulariza no espaco da comunicagdo,
tornando-se apropridvel pelo emprego continuo e efetivo por parte de um determinado produtor
ou prestador de servigos. Desta forma, “o fenomeno ¢ percebido — por exemplo — quando a
significacdo secundaria de uma marca predomina sobre a originaria, de sentido genérico, ja

dicionarizada num idioma.” (BARBOSA, 2008, p. 162).

O conceito basico do secondary meaning € o de que uma marca formada por elementos que nao
sdo considerados inerentemente distintivos (genéricos, comuns ou descritivos) pode adquirir
distintividade por meio do uso, a partir de um efeito psicolégico no consumidor, que passa a
associar aquela expressao ao produto/servico de determinada origem. (ECONOMIDES, 1998;
MORO, 2003; RAMELLO, 2006; BARBOSA, 2007; MOIR, 2011; MORRIS, 2011;
SCHMIDT, 2013). As diretrizes para reconhecimento da aquisi¢ao de distintividade variam de
acordo com o pais, mas geralmente englobam apresentacdo de provas como: tempo de uso,
publicidade, vendas, exclusividade e pesquisas de opinido com os consumidores (BARBOSA,

2008; MOIR, 2011; MORRIS, 2011).

Contudo, diversos autores sdo cautelosos quanto ao registro da marca por aquisi¢do de
distintividade por secondary meaning (CARVALHO, 2009; SCHMIDT, 2013), uma vez que as
palavras que integram a linguagem sdo um bem publico por serem necessarias ao
estabelecimento da comunicagao entre as pessoas e, desta forma, a eventual apropriagao de um
sinal de origem comum carregaria em si o risco de subtrair do patrimonio linguistico tal termo.
Em vista deste risco, os paises que admitem o registro de marcas a partir de secondary meaning

tém regras para esse reconhecimento (RAMELLO, 2006; MOIR 2011; SCHMIDT, 2013).

8 A expressdo “significagio secundaria” ¢ igualmente utilizada. O termo “significagdo” tem a seguinte acepgio em
linguistica: “O que uma palavra, termo, vocabulo ou expressao quer dizer (significa); significado, sentido, acepgao.
Representacdo mental evocada por uma forma linguistica.”. Fonte: www.dicio.com.br.
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ALein®9.279, Lei da Propriedade Industrial - LP1,° ndo traz expressamente um dispositivo que
ampare o secondary meaning, mas isso ndo quer dizer que nao exista previsdo juridica que o
reconheca dentro do sistema de propriedade intelectual brasileiro. O Brasil ¢ membro de dois
tratados que o admitem: a Convengao da Unido de Paris — CUP e o Acordo sobre Aspectos dos

Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio — TRIPS (na sigla em inglés):

Artigo 6 quinquies C (1) da CUP: “Para determinar se a marca ¢ suscetivel de protecdo deverao
ser levadas em consideragdo todas as circunstancias de fato, particularmente a duragdo do uso

da marca. (BRASIL, 1975)

Secdo 2, artigo 15 do TRIPS: Qualquer sinal, ou combinagao de sinais, capaz de distinguir bens
e servigos de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, podera constituir uma
marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes proprios, letras, numerais,
elementos figurativos e combinacdo de cores, bem como qualquer combinacao desses sinais,
serdo registraveis como marcas. Quando os sinais ndo forem intrinsecamente capazes de
distinguir os bens e servigos pertinentes, os Membros poderdo condicionar a possibilidade do
registro ao carater distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderdo exigir,

como condig¢do para registro, que os sinais sejam visualmente perceptiveis. (BRASIL, 1994)

O artigo da CUP ¢ bastante amplo e sua redacdo atual foi alterada em 1958 (Revisao de Lisboa)
para torna-lo mais abrangente. A redagdo anterior era “Na apreciagao do carater distintivo de
uma marca, dever-se-ao ter em conta tddas as circunstancias de fato, especialmente as de
duracdo do uso da marca” (Revisdo de Haia). Ou seja, a expressdo “suscetivel de prote¢dao”
substituiu o “carater distintivo”. Desta forma o artigo passaria a ser aplicavel a diversas
situagdes envolvendo a registrabilidade da marca e, também na avaliacdo de conflitos
administrativos e judiciais entre marcas idénticas ou semelhantes e, portanto, sua aplicacdo nao
se limitaria a questdo da aquisi¢do da distintividade pelo fendomeno do secondary meaning

(RICCI, 2006),

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial — INPI ¢ a entidade da administra¢do publica
brasileira responsavel pelo exame e registro de marcas, e a orientagio’’, tanto no exame técnico

quanto na elaboragdo de pareceres judiciais, foi, durante muito tempo, a limitagdo a aplicagao

9 BRASIL, 1996

10 A autora trabalha no exame de marcas no INPI desde 2001, tendo atuado no exame de oposicdes e na elaboracéo de
pareceres técnicos em matéria de marcas para instrugdo judicial pela procuradoria especializada do INPI. Assim, houve
oportunidade de examinar as alegagdes de requerentes, recorrentes, autores e procuradores, assim como pareceres da segunda
instancia administrativa, de forma a construir o conhecimento no assunto tratado.
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restrita dos dispositivos expressos da LPI. Assim, parte-se da premissa de que ndo seria possivel
o registro de uma marca baseado em secondary meaning por falta de previsdo legal expressa.
Além disso, o fenomeno do secondary meaning nao seria aplicavel em paises que, como o
Brasil, adotam o sistema atributivo de direito (aquele em que o sinal s6 ¢ considerado marca
apods o registro pela entidade responsavel) uma vez que o INPI ndo poderia, em sua analise,

levar em consideracdo as circunstancias faticas ocorridas previamente ao depdsito da marca.

Contudo, quanto a falta de previsao legal expressa, ainda que esteja ausente da LPI, a previsao
existe em tratados dos quais o Brasil ¢ signatario, como citado anteriormente. Quanto a uma
alegada limitagdo do sistema atributivo, hd paises/entidades que admitem a aquisicdo da
distintividade pelo uso e que utilizam o sistema atributivo (EUIPO!, por exemplo). Por fim,
quanto a andlise de circunstancias faticas prévias ao deposito, o INPI j4 as leva em consideragao

na aplicagdo dos artigos 124 (XXIII) e 126 da LPI e artigo 6 bis da CUP.

Devido ao posicionamento institucional do INPI, todas as questdes relativas ao secondary
meaning foram levadas a esfera judicial, e com base no artigo supracitado da CUP, diversas

disputas foram decididas no judiciario e o INPI obrigado a registrar tais marcas.

Considerando que a aquisi¢do da distintividade pelo uso € prevista nos acordos internacionais
dos quais o Brasil ¢ signatario, que tal fendmeno ¢ aceito na esfera judicial nacional, assim
como hé doutrinadores que consideram possivel o registro, emerge a questdo: o secondary
meaning, ou seja, a aquisicao da distintividade pelo uso pode ser condi¢ao para o registro de

marcas pelo INPI?

Apesar do reconhecimento do fendmeno do secondary meaning em questdes apreciadas e decididas
pelo judiciario brasileiro2, hd poucos estudos elaborados para sua aplicacio efetiva pela esfera

administrativa, ou seja, pelo INPI.

O tema gera debate na doutrina e na jurisprudéncia, por se tratar do cerne, da propria razao de
existir da marca, que ¢ seu poder distintivo, que delimita e determina a possibilidade de sua

protecdo e o grau de extensdo dessa protecdo conferida pelas leis nacionais.

O presente estudo se justifica, pois, apesar de haver extensa pesquisa sobre o fendmeno do

secondary meaning, nao foi encontrada andlise sobre sua admissibilidade na esfera

11 European Union Intellectual Property Office - Instituto da propriedade intelectual da Unido Européia.
12 Referentes, por exemplo, as marcas Polvilho Antisséptico, Ultragaz, Cultura Inglesa e Alpargatas.
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administrativa no Brasil. As poucas observagdes existentes (BARBOSA, 2008; BEYRUTH
2010;) sao fundamentadas tdo somente na inexisténcia de previsdo legal expressa para o

reconhecimento da distintividade adquirida pelo uso, ignorando-se observagdes no sentido

contrario (RICCI, 2006; SCHMIDT 2013).

Ainda que a Lei da Propriedade Industrial ndo tenha sofrido qualquer alteracdo na matéria
referente a marcas desde que foi publicada em 1996, nos tltimos anos a Diretoria de Marcas do
INPI vem passando por um processo de reestruturacdo, desde alteragdes puramente
administrativas até melhorias nos sistemas de informatica e, especialmente, aprimoramento das
praticas de exame, com elaboragdo tedrica para a necessdria fundamentacao legal das decisdes,
assim como uma urgente atenc¢ao a uniformidade de decisdes entre primeira e segunda instancia
administrativa. Ademais, o estudo também encontra eco junto aos esforgos nacionais e
internacionais no sentido de uma maior harmonizagao das praticas relativas ao direito marcario
no mundo visto que com o desenvolvimento tecnoldgico, o comércio ultrapassou as fronteiras
dos paises criando novos desafios aos agentes publicos e privados que lidam com direito
marcario, haja vista que alguns doutrinadores consideram que o atual modelo territorial da lei
marcaria seria um anacronismo (DINWOODIE, 2004). A adesdo do Brasil ao Protocolo de

Madri em 2019 € uma dessa facetas de integragdo ao mercado global.

Esta, portanto, ¢ uma oportunidade conveniente para discutir um assunto pendente de maior
reflexdo e elaboragdo. O resultado da pesquisa tem o potencial de, para além de discutir o
assunto de forma mais aprofundada, embasar teoricamente eventuais alteragdes na forma de
exame de pedidos de marcas de modo a refletir o que ocorre de fato no mercado, locus de
atuagdo e desenvolvimento dos sinais marcarios, permitindo um maior aprimoramento nas

relagdes de mercado entre titulares e consumidores no que se refere as marcas.

A pesquisa foi organizada dentro de um sentido do mais amplo para o mais especifico, e ,

portanto, a tese estd dividida em cinco capitulos e conclusdes:

O primeiro capitulo — Marcas — trata dos conceitos e nogdes do que € uma marca, um breve
relato historico, suas diversas fungdes e as formas de sua apropriagao pelos titulares. O
conhecimento sobre as fungdes da marca ¢ fundamental para compreender sua origem, razao
de ser e os papéis que a marca desempenha no mercado atual, tanto econdmica quanto
socialmente. A questdo de como se d4 a sua protecdo € essencial ao tema visto que os diversos

arcaboucos legais aplicam formas diferentes daquela utilizada no Brasil.
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O segundo capitulo — A aquisi¢do da distintividade pelo uso, o secondary meaning — trata das
origens e do conceito do fendmeno, sua presenca em tratados internacionais, assim como os
procedimentos de aplicagdo pelos escritorios dos Estados Unidos da América (EUA) e Unido
Europeia (UE). Foram escolhidos esses dois institutos uma vez que ambos admitem o

“secondary meaning” e disponibilizam farto material com seus procedimentos de exame.

O terceiro capitulo — A aquisicdo da distintivida no Brasil — apresenta um detalhamento do
entendimento administrativo e judicidrio no Brasil sobre o tema. A jurisprudéncia nacional
sobre distintividade de marcas serd apresentada resumidamente com suas interpretacdes

judiciais.

O quarto capitulo — O exame de mérito de marcas no Brasil — apresentara um histdrico das leis
nacionais e das praticas de exame, com foco na questao da distintividade, e também do sistema
de registro de marca, em vista da sua pertinéncia ao tema. A lei anterior, o Codigo da
Propriedade Industrial (CPI) e a lei em vigor, Lei da Propriedade Industrial (LPI) serdo
examinadas em maior detalhe. Também serao descritos os procedimentos de exame técnico e
suas fontes normativas nos ultimos 20 anos. As alteragdes nesses procedimentos serao
acompanhadas por uma analise comparativa de dados quantitativos referentes ao exame da
distintividade no periodo compreendido pelos anos 2000 a 2020 demonstrando o impacto das
alteracdes na quantidade de indeferimentos pelos incisos que proibem o registro de sinais ndo

distintivos.

O quinto capitulo — Aspectos juridicos e técnicos para o registro de marcas com distintividade
adquirida pelo uso - trard uma discussdo sob os pontos de vista legal (normativo) e técnico
(referente ao exame realizado pelo INPI), tecendo conexdes com assuntos tratados nos capitulos
anteriores. Sob o ponto de vista normativo se tratara da possibilidade de a LPI poder recepcionar
0 “secondary meaning” sem alteragdo no texto da lei, se uma alteragdo ¢ indispensavel ou se
um instrumento normativo elaborado pela autoridade administrativa, o INPI, seria suficiente.
Sob o ponto de vista técnico, quais impactos a adocao do “secondary meaning” traria para o
exame de marcas e quais procedimentos precisariam ou poderiam ser implementados nas

instancias administrativas, inclusive com carater propositivo.

Por fim as Conclusdes apresentardo respostas & questdo de pesquisa, assim como apontarao

possiveis estudos futuros sobre o tema.
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1 MARCAS

1.1 Conceitos de marca

A palavra “marca” ¢ dotada de diversas defini¢cdes e conceitos, tanto na linguagem coloquial
quanto nas legislagdes nacionais, regionais ou internacionais que tratam de propriedade

intelectual.

Etimologicamente, a origem da palavra “marca” ndo ¢ das mais claras, sendo a maior
probabilidade a de que seja oriunda do germéanico “marke” cujo significado seria sinal, limite,
terras fronteiricas. Cunha (2010) considera que a origem ¢ o termo germanico “marka”, o qual
migrou para o latim medieval, se tornando parte de diversos outros vocabulos como “demarcar
(fronteiras)”. De acordo com o sitio eletronico Online Etymology Dictionary®, as linguas
romanicas (derivadas do latim vulgar) adotaram amplamente a palavra que foi incorporada a

maioria dos idiomas europeus.

Algumas das principais acepgdes do substantivo feminino “marca”, disponiveis em diversos
diciondrios sdo’*: ato ou efeito de marcar; sinal que serve para que se reconhega uma coisa, para
distingui-la de outra, para identificar uma fungdo; sinal ou impressao em um corpo causado por
pancada, contusao ou doenga; sinal de nascenga na pele de pessoas e animais; conjunto de tragos
fisicos, estilo e modos que sdo individuais e caracteristicos de uma pessoa (figurado);
caracteristica ou atributo superior que faz alguém ou algo sobressair em relagdo aos demais;
nome, termo, expressao, desenho ou simbolo ou combinagdo desses elementos que serve para
identificar a propriedade, a categoria e origem de mercadorias ou servigos de uma empresa e
para diferencia-los dos concorrentes; identificador da empresa ou do fabricante; nome,
associado a um ou mais itens de uma linha de produtos, que ¢ usado para identificar a fonte ou
carater do item ou dos itens, e, por extensdo, o proprio produto; letra, nome, nimero ou
emblema bordado a linha ou feito a tinta em pega de roupa ou em artigos de cama, banho e

mesa que serve para identificar seu proprietdrio; sinal impresso com ferro em brasa no corpo

13 https://www.etymonline.com/

14 As acepgdes ndo foram colocadas em ordem especifica, visto que tal ordem varia de fonte para fonte. Foram consultados os
dicionarios online Michaelis, Dicio e Priberam. Disponiveis em: http:// https://michaelis.uol.com.br/;
https://www.dicio.com.br e https://dicionario.priberam.org.
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de um animal que identifica seu proprietario; anotagdes feitas em texto, nota; medida-padrao
que serve para orientar ou determinar medidas; aquilo que delimita, que determina o limite ou
fronteira; impressao ou sensacdo deixada por alguma experiéncia; selo, chancela, carimbo;

passo, movimento, posi¢do ou evolugdo numa coreografia ou numa representagdo, entre outros.

Além das acepcgdes, os diciondrios apresentam exemplos de uso do vocabulo em expressoes
compostas, sendo interessante notar que essas expressdes, em quase sua totalidade, sdo
relacionadas a esfera da propriedade industrial tais como: marca registrada, marca propria,

marca da casa, marca lider, marca corporativa, marca de fabrica, marca nacional, etc.

Os significados trazem algo em comum: marca ¢ um elemento capaz de permitir a rapida
identificagdo de coisas e ideias. Esse elemento esteve presente ao longo da histdria humana. O
que hoje conhecemos como marcas, t€ém origem em um passado bem longinquo, e, claramente,
ndo tinham as mesmas caracteristicas que apresentam na atualidade. As marcas vieram
evoluindo juntamente com a sociedade e muitos dos significados do vocabulo ilustram essa
evolucdo. Alguns dos usos mais antigos de um sinal de identificacdo sdo aqueles que
comprovam a propriedade de animais e objetos de uso cotidiano ou produtos a serem
transportados/comercializados, assim como demarcacdo de terrenos. Também eram usados
simbolos para corporagdes, instituicdes de ensino e associagoes religiosas; assim como para a
identificacdo de familias (escudos e brasdes de nobreza) e de artifices que identificavam suas
obras (ceramica e cantaria, por exemplo). Ou seja, essas marcas primitivas eram, na maioria
das vezes, usadas em substitui¢do ao nome ou a identidade (de pessoa, familia ou entidade) em
um processo de simplificagdo muito pratico visto que, de acordo com o dito popular, “uma

imagem vale mil palavras”.

Domingues (1984) e Carvalho (2009) apresentam um panorama detalhado da historia e da
evolucdo das marcas no ocidente, a partir do qual foi compilado o breve relato que se segue.
Os predecessores da marca tinham como fungdes principais a identificagdo de propriedade,
autoria e indicacdo de origem e procedéncia. Parte desses sinais era utilizada em trocas
econdOmicas, com utilizagdo similar ao uso moderno no sentido de distinguir e identificar, mas

sem as fun¢des modernas de protecdo ao produtor e aos consumidores.
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A protecao ao produtor e ao consumidor por meio do uso de sinais distintivos teve origem na
Idade Média e suas corporacdes de oficios™®, as quais se tornaram entidades que detinham o
monopodlio sobre a producdo e o trabalho. Eram associagdes constituidas por mestres e
aprendizes, com os mestres como patroes e os aprendizes como trabalhadores pouco acima da
condi¢do de servos. Um mestre podia ter uma marca pessoal, que devia ser aprovada pela
corporacdo. Caso o mestre ndo atendesse as condigdes impostas pela corporacdo na forma de
regulamentos e especificagdes técnicas, podia perder sua marca e ser proibido de trabalhar
naquele oficio, e esses registros junto a corporacao teriam constituido, em esséncia, 0s primeiros

“registros de marca” ocidentais.

Ressalta-se que, inicialmente, o sinal usado por uma corporagdo especifica ndo tinha a
finalidade de identificar o negbcio perante os consumidores, mas a de identificar suas
propriedades (como os animais a serem abatidos, pedras a serem transportadas ou os produtos
a serem entregues)®. A marca corporativa passa a ser mais semelhante 2 moderna quando passa
a ser usada para identificar uma pessoa e sua autoria (o mestre ¢ os bens produzidos em sua
oficina), lhe imputando, inclusive, a responsabilidade pela qualidade desses bens. Nesse
contexto a marca era um elemento de controle e limitagdo da concorréncia, e ndo uma vantagem
competitiva. Os sinais ndo precisavam identificar o negdcio perante os consumidores porque
produtores e consumidores geralmente se conheciam uma vez que a maioria das trocas de bens

e do comércio eram limitados geograficamente.

Com o tempo, essas marcas individuais deixaram de ser um mero elemento de controle e
passaram a representar a qualidade dos produtos por elas assinaladas. Os mestres podiam
escolher e usar livremente os sinais que os representariam desde que fossem registrados junto
a sua corporacdo. Essas marcas eram consideradas bens que podiam ser herdados ou

transferidos.

As marcas corporativas também apresentavam uma importante fungdo: a fiscal. Especialmente
no ramo de tecidos, as marcas corporativas comprovavam nao sé a identidade do produtor, mas
também se os tributos devidos foram pagos. E como em qualquer atividade econdomica humana,

havia fraudes e imitagdes que eram vigorosamente combatidas, tanto pelas corporacdes (que

15 Domingues (1984) relata que as corporagdes, na verdade, teriam origem na organizag&o de certas classes na Roma antiga;
contudo, essas organizacgdes se tornaram comuns e dominantes na ldade Média.

16 Uma leitura interessante, ainda que ficcional, é o romance “Os pilares da Terra” de Ken Follett, que acompanha a vida de
diversas personagens no entorno da construgdo de uma catedral gotica na Inglaterra, entre 1135 e 1174, e que apresenta
diversos aspectos do funcionamento de corporagdes de oficio de pedreiros e suas relagdes de trabalho no periodo medieval.
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ndo admitiam concorréncia ou producao fora dos padrdes estabelecidos) quanto pelos entes
estatais (por desvio de impostos). Diversos desses sinais identificadores ndo podiam ser
considerados marcas no sentido comercial, pois eram, na verdade, sinais garantidores de
qualidade ou de que tinham sido verificados e inspecionados por uma autoridade corporativa

ou estatal.

Figura 1: Sele¢ao de marcas usadas por comerciantes medievais da cidade de Norwick,
Inglaterra.
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Fonte: http://users.trytel.com/tristan/towns/florilegium/popcom04.html

Os estabelecimentos comerciais, por outro lado, usavam desenhos e insignias para se diferenciar
dos outros e, inclusive, para informar o seu ramo de atividade (uma caneca para um lugar que
servisse bebidas, um pernil para um agougue, uma bigorna para uma ferraria, por exemplo,
embora ndo fosse regra). Observa-se, no entanto, que a insignia usada podia ser de uso
compulsorio pelas regras da localidade ou da corporacgdo; assim como os sinais usados pelos

individuos, havendo casos em que ambos os sinais deveriam ser usados conjuntamente.
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Figura 2: Sinal medieval de identificacdo comercial: agougue

Fonte: https://www.flickr.com/photos/40632439@N00/10767877935

Figuras 3 e 4: Sinais medievais de identificacdo comercial: padaria e apotecario

Fonte: https://gallivance.net/2014/10/25/rothenburgs-medieval-high-street-shop-signs-as-street-art/

Figuras 5 e 6: Sinais medievais de identificagdo comercial: apotecario e alfaiate

Fonte: http://www.electrummagazine.com/2012/10/medieval-guild-signs-and-emblem-traditions-zunftzeichen/
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Figura 7: Emblemas de guildas

ZUNFTWAPPEN. L

L Gerber. 2. Kiirschner. 3, Sattler, 4. Schuhmacher.

9. Farber 10. Schnsider. 1L Fischer.

| 17. Barbi 20. Buchbinder
. Barbiere. 18. Naler. 19. Buchdrucker.
o

Brocehazuis Kororer sations - Loxikon. b Acft. Fd Brockhaus'Geogn-artist. Anstal, Leioety

Fonte: https://www.alamy.com/stock-photo-old-guild-emblems-symbols-of-craft-guilds-historical-chromotafel-
coloured-34118527.html
Esses sinais distintivos evoluiram lentamente, passando de meros elementos identificadores
para um recurso precioso na rela¢do concorrencial; principalmente a partir do momento em que
o comércio se desenvolveu ao ponto em que o produtor e o consumidor ndo tinham mais contato
direto em uma relagdo pessoal, € a marca passou a ser o elemento que unia fabricantes com
comerciantes e consumidores, garantindo a qualidade e caracteristicas dos bens identificados

pela marca.

A Idade Média deu lugar a Idade Moderna e ao Renascimento. O comércio floresceu, se
tornando a principal fonte de riquezas para as nagdes, €, juntamente com o desenvolvimento
técnico, tornou o método de producao das corporacdes de oficio ultrapassado. Os privilégios e
limitagdo ao empreendedorismo e a livre concorréncia se tornaram obstaculos ao crescimento

econdmico e mercantil. As corporagdes foram extintas, e a Revolugdo lindustrial, com sua
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producdo em massa, promoveu a oferta de bens de melhor qualidade, uniformes e a menor
preco. Com o aumento da concorréncia houve o surgimento de formas de propaganda (cartazes,

catalogos, perioddicos, pregoeiros) € as marcas ganharam uma nova dimensao, similar a atual.

Com o aumento das trocas comerciais € o distanciamento cada vez maior entre produtor e
consumidor, e, portanto, do uso disseminado de marcas para distinguir os bens, foram surgindo
as primeiras leis marcdrias. E importante observar que antes de leis dedicadas exclusivamente

as marcas, o assunto ja era tratado de forma secundéria em normas legais tratando de direito da

117

concorréncia ou direito comercial™’, como os que instituiam as corporagdes de oficio, por

exemplo. A primeira lei moderna sobre marcas ¢ considerada a francesa de 1857, seguida pela

italiana de 1868 e a brasileira de 18758,

A primeira lei brasileira sobre marcas foi baseada na lei francesa, apresentava apenas 18 artigos

e trazia, como definicdo de marca em seu art. 1°:

“E' reconhecido a qualquer fabricante e negociante o direito de marcar os productos
de sua manufactura e de seu commercio com signaes que os tornem distinctos dos de
qualquer outra procedencia. A marca poderd consistir no nome do fabricante ou
negociante, sob uma férma distinctiva, no da firma ou razdo social, ou em quaesquer
outras denominag¢des, emblemas, estampas, sellos, sinetes, carimbos, relevos,
involucros de toda a especie, que possam distinguir os productos da fabrica, ou os
objectos de commercio.” (BRASIL, 1875)

A definicao legal de marca no Brasil sofreu alteracdes nas legislagdes subsequentes de 1887,
1923, 1945, 1967, 1969, 1971 e 1996*°:
Art. 2° As marcas de industria e de commercio podem consistir em tudo que esta Lei

ndo prohiba (art. 8°), e faga differencar os objectos de outros identicos ou semelhantes,
de proveniencia diversa.

17 Domingues (1984) e Carvalho (2009) fazem referéncia a um caso de 1618 — Southern V. How - sobre jéias falsificadas,
mas que tratou de marcas, ocorrido na Inglaterra, que por muito tempo foi considerado o primeiro precedente jurisprudencial
na matéria. Eventualmente, foi descoberto que o juiz do caso se baseou em caso anterior, esse sim, 0 primeiro. No entanto,
trata-se de uma visdo euro centrista visto que sinais usados como marca ja eram comuns no oriente. No Jap&o, no periodo
Tokugawa (também chamado periodo Edo - 1603-1868), os fabricantes de saqué estabeleceram uma espécie de lei comum
referente ao uso de simbolos para identificagdo de fabricantes individuais, de forma a distinguir uns dos outros e a confirmar
a autenticidade de cada tipo do produto. A associacéo dos fabricantes organizou um tipo de registro no qual estavam listados
os simbolos usados (PORT, 1998). Um dos primeiros, se ndo 0 mais antigo caso de reconhecimento legal dos direitos de uma
marca ocorreu no Japao em 1478, referente a marca Rokuseimon, para saqué, demonstrando que, ainda que ndo houvesse
uma norma juridica tratando de marcas, o conceito de que elas possuem valor por indicar a origem de produtos ja existia
(PORT, 1997).

18 Decreto 2.682 de 23/10/1875. A elaboragéo da primeira lei brasileira sobre marcas foi consequéncia de um caso de
contrafagdo de rapé ocorrido na Bahia em 1973, que resultou no ganho de causa pelo contrafator por falta de previsao legal
sobre a matéria, gerando revolta e levando o autor da agdo e 0s comerciantes da época a exigirem providéncias
(DOMINGUES, 1984; BARBOSA, 2003).

190 Decreto N. 24.507, de 29 de junho de 1934 n3o traz uma definigio de marca.
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Qualquer nome, denominagdo necessaria ou vulgar, firma ou razdo social e as lettras
ou cifras sémente servirdo para esse fim, revestindo forma distinctiva (BRASIL,
1887).

Art. 79. As marcas de industria e de commercio podem consistir em tudo o que este
regulamento ndo prohiba e que faga diferenciar os objectos ou productos de outros
identicos ou semelhantes de procedencia diversa.

Qualquer palavra, denominagdo necessaria ou vulgar, firma ou razdo social, lettra ou
algarismo, somente servira para esse fim si revestir forma distinctiva.

Paragrapho unico. As marcas podem ser usadas tanto nos productos ou artigos,
directamente, como sobre os recipientes ou envolucros desses artigos (BRASIL,
1923).

Art. 89. As marcas registradas, de acordo com éste Codigo, terdo garantido o seu uso
exclusivo para distinguir produtos ou mercadorias, de outros idénticos ou
semelhantes, de procedéncia diversa.

Paragrafo unico. Considera-se marca de indstria aquela que for usada pelo fabricante,
industrial, agricultor ou artifice, para assinalar os seus produtos ¢ marca de comércio,
aquela que usa o comerciante para assinalar as mercadorias do seu negocio, fabricadas
ou produzidas por outrem (BRASIL, 1945).

Art. 73. Considera-se marca de industria e de comércio aquela que é usada pelo
fabricante, industrial, agricultor ou artifice, para assinalar os seus produtos ou pelo
comerciante para assinalar as mercadorias do seu negocio.

Art. 74. Considera-se marca de servico aquela destinada a distinguir servigos ou
atividades (BRASIL, 1967).

Art. 71. Considera-se marca de industria aquela que € usada pelo fabricante, industrial,
agricultor ou artifice para distinguir os seus produtos, ¢ de comércio a usada pelo
comerciante ~ para  assinalar as  mercadorias de  seu  negdcio.

Art. 72. Considera-se marca de servigo aquela destinada a distinguir servigos ou
atividades profissionais (BRASIL, 1969).

Art. 61. Para os efeitos déste Codigo, considera-se:

1) marca de industria a usada pelo fabricante industrial ou artifice para distinguir
os seus produtos;

2) marca de comércio a usada pelo comerciante para assinalar os artigos ou
mercadorias do seu negdcio;

3) marca de servigo a usada por profissional autonomo, entidade ou emprésa para
distinguir os seus servigos ou atividades;

4) marca genérica aquela, que identifica a origem de uma série de produtos ou
artigos, que por sua vez sao individualmente, caracterizados por marcas especificas
(BRASIL, 1971).

Art. 122. Sdo suscetiveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente
perceptiveis, ndo compreendidos nas proibigdes legais.
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Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou servigo: aquela usada para distinguir produto ou servigo
de outro idéntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

IT - marca de certificagdo: aquela usada para atestar a conformidade de um
produto ou servico com determinadas normas ou especificacdes técnicas,
notadamente quanto a qualidade, natureza, material utilizado e metodologia
empregada; e

IIT - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou servigos provindos
de membros de uma determinada entidade (BRASIL, 1996).

Os artigos acima apresentam em comum a funcdo de distinguir produtos (e, posteriormente,
servigos). Nota-se que nem todos os legisladores se preocuparam em definir o que ¢ uma marca,
optando por descrever para que serve e, em artigos posteriores o que pode ou ndo ser registrado

como marca.

Ressalta-se que essas sdo definicdes limitadas a esfera juridica, havendo muitas outras,
igualmente validas. Uma pessoa qualquer, ao ser questionada: “O que ¢ uma marca?”,
provavelmente apresentara uma explicagdo totalmente diferente, muito provavelmente
exemplificando com as marcas que lhe cercam no momento e também dizendo para o que
servem, tal como os legisladores de outrora fizeram. H4 alguns anos atrés, alguém detalhista
talvez consultasse um diciondrio, podendo, satisfeito, enunciar as acepgdes transcritas no inicio
deste capitulo. Atualmente, a mesma pessoa detalhista consultaria o sitio eletronico Google, e,

ao fazer a mesma pergunta, receberia 1 bilhdo e 710 milhdes de resultados em 0,58 segundos.

Em um exercicio de curiosidade, pode-se fazer uma breve analise de uma parcela infima desses
resultados: a primeira pagina, por exemplo. O topo ¢ dividido entre o dicionério (de acordo com
a Oxford Languages) apresentando vinte e duas acepcdes, a etimologia (origem controversa) €

palavras semelhantes; e um quadro com o resultado na Wikipédia.

A Wikipédia ¢ uma fonte de informagdo, nem sempre confiavel, visto que seus dados sdo
inseridos por pessoas que podem ter vieses varios. Mas, de forma geral, apresenta uma visao
abrangente para o leigo, muitas vezes apontando leituras complementares e referéncias para os
dados ali apresentados. Nessa fonte, a atual defini¢do, no topo do texto 620:

Marca ¢ a representacdo simbolica de uma entidade, qualquer que ela seja, algo que
permite identifica-la de um modo imediato como, por exemplo, um sinal de presenca,

20 hitps://pt.wikipedia.org/wiki/Marca. Acesso em 23/05/2021.
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uma simples pegada. Na teoria da comunicag@o, pode ser um signo, um simbolo ou
um icone. Uma simples palavra pode referir uma marca.

Nessa primeira pagina de pesquisa do Google ha mais nove resultados?! além de alguns videos
do sitio YouTube. Desses nove, um leva para a pagina da Wikipedia, propriamente dita, outro ¢
do SEBRAE — Servigo Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas, o qual se refere aos
aspectos legais da marca e como registra-la. Dois resultados levam as paginas de escritérios de
advocacia que trabalham com o registro de marcas. Dois resultados levam a textos basicos sobre
marcas. Por fim, os trés resultados restantes levam as paginas de profissionais ou escritorios
que trabalham com marketing, dos quais, dois apresentam a definicdo de marca (brand) da

Associacdo Americana de Marketing (AMA - American Marketing Association):

Um nome, termo, design, simbolo ou qualquer outra caracteristica que diferencie um
bem ou servico de determinado vendedor de outros vendedores. Uma marca pode
identificar um item, um grupo de itens ou todos os itens de um vendedor. (AMA apud
PATEL, 2020)

A definicdo acima € simples e direta, mas ndo retrata o amplo escopo com que o marketing trata
amarca. Para os profissionais da area a marca representa um repositorio de impressoes, valores,

significados, inspiracdes, experiéncias, etc. Tudo isso com o objetivo final de fidelizar o cliente.

David Aaker elaborou, nas décadas de 1980 e 1990, modelos e estratégias para a construgdo de

marcas fortes. Para ele, a marca é€:

A set of assets (or liabilities) linked to a brand’s name and symbol that adds to (or
subtracts from) the value provided by a product or service... (AAKER, apud
FINKLE, 2015)%.

Essa defini¢cdo ¢ interessante, pois ¢ uma das poucas que sublinha que a marca pode ter um
carater positivo ou negativo para o negocio. Para o autor, a identidade da marca teria natureza
dupla, uma central e uma expandida. A central ¢ uma ideia que se mantem constante, mesmo
que a marca seja deslocada para outros mercados e até novos produtos. A expandida ¢ formada
por quatro conjuntos de associagdes: 1. a marca como produto — seu escopo, atributos como

qualidade, nacionalidade, usos e caracteristicas fisicas; 2. a marca como uma organizacao —

21 O Google utiliza robds que perpassam as paginas na internet classificando-as e indexando-as por assuntos e palavras-
chave. Ao se realizar uma busca no sitio o algoritmo organiza os resultados, priorizando aqueles que seriam os conteddos
mais relevantes. Profissionais da area de publicidade utilizam técnicas e ferramentas capazes de tornar determinadas paginas
mais relevantes.

22 Um conjunto de ativos (ou passivos) ligados ao nome e simbolo de uma marca que adiciona (ou subtrai) o valor fornecido
por um produto ou servigo ... (em traduco livre).
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com sua cultura organizacional, inovac¢des e atengdo ao consumidor; 3. a marca como uma
pessoa — que se associa a atributos humanos, personalidade e relagdes com o consumidor; e 4.
a marca como um simbolo — suas representagdes graficas e metaforicas (AAKER, 1996). Nesse
sentido, uma definicdo bem abrangente seria a de Seth Godin:
A brand is the set of expectations, memories, stories and relationships that, taken
together, account for a consumer’s decision to choose one product or service over
another. If the consumer (whether it’s a business, a buyer, a voter or a donor) doesn’t

pay a premium, make a selection or spread the word, then no brand value exists for
that consumer (GODIN, apud COHEN, 2011).2%

A multiplicidade de defini¢des para marca reflete sua complexidade. Contudo, como esta tese
trata principalmente de sua dimensao juridica, uma vez que se refere ao registro pela autoridade
administrativa, uma maior atencdo a defini¢do legal ¢ pertinente. Os estudiosos do direito
marcario também apresentam suas interpretagdes, as quais sdo citadas na doutrina ¢ na
jurisprudéncia. Embora sejam todas semelhantes, visto que se referem ao mesmo objeto, ha
diferencas sutis que, muitas vezes, revelam o contexto no qual a interpretacao ¢ dada: da norma,

do mercado, da comunicag¢do, entre outros.

O conceito legal de marca permite determinar com certa seguranga € precisao 0s signos que
podem constituir uma marca. Para Lastres (1981), h4 trés sistemas para definir legalmente uma
marca: o primeiro consiste em prever na lei um conceito geral e amplo que permita incluir as
diferentes formas de que pode se revestir uma marca. Sua maior vantagem ¢ sua elasticidade e
facilidade para se adaptar a novos tipos de marcas que possam surgir no futuro. A desvantagem
¢ exatamente essa elasticidade, com o risco que se corre no momento de decidir sobre a inclusao

de certos signos ou meios no ambito da defini¢ao legal.

O segundo sistema, que o autor considera mais teorico do que real, consiste em enumerar
limitativamente na lei os signos que se consideram como marcas. A principal vantagem ¢ a
seguranca juridica que proporciona. A desvantagem € que ndo permite proteger novos signos

ou marcas surgidos na pratica com a evolug¢do do mercado e da comunicagao.

23 Uma marca € o conjunto de expectativas, memdrias, histdrias e relacionamentos que, em conjunto, respondem pela decisdo
de um consumidor de escolher um produto ou servigo em vez de outro. Se 0 consumidor (Seja uma empresa, um comprador,
um eleitor ou um doador) ndo paga um prémio, nao faz uma selecéo ou divulga a palavra, ndo existe valor de marca para esse
consumidor. (em tradugdo livre)
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O terceiro sistema aproveita as vantagens dos dois anteriores. Consiste em formular um
conceito amplo de marca e ao mesmo tempo, estabelecer uma enumerag¢ao dos signos que

podem ser considerados como marca, podendo ser exemplificativas ou nao.

Lastres (1981) considera que uma defini¢ao legal de marca, para ser correta, deve basear-se em
cinco pressupostos: a marca como bem imaterial, sua capacidade distintiva (ou diferenciadora),
os objetos da protecdo a ser diferenciados, referir-se ao principio da especialidade, e por fim,
remeter ao ambito no qual atua. Assim, ele sugere a seguinte definicdo: “Se entiende por marca
todo signo o medio que diferencie o sirva para diferenciar en el mercado un so productos o

servicios de los productos o servicios idénticos o similares.” (LASTRES, 1981, p.17)%,

Ainda segundo o autor, a marca, como todo bem imaterial, ¢ a juncdo de dois elementos: a
entidade intangivel em si (denominada por ele de corpus mysticum) e o meio, instrumento ou
suporte através do qual a marca se faz perceptivel (denominada por ele de corpus mechanicum).
Para Lastres (1981) a marca pode ser introduzida no mundo material por qualquer meio que
seja percebido pelos sentidos, ndo apenas pela visdo, o que significa que o autor admite marcas

nao tradicionais como sons, por exemplo.

Ao contrario dos outros objetos protegidos pelos direitos da propriedade intelectual (musicas,
textos, patentes, etc.) a marca nao foi designada para ser o objeto em si da transacao econdmica
(esses sao os produtos e/ou servigos por ela identificados), mas sim um meio com a fungado de

criar uma informacao que tem a func¢ao de facilitar as escolhas dos consumidores.

1.1.1 Dimensao da marca na semiologia

A marca ¢ fundamentalmente um signo, um simbolo que, conforme sua defini¢do mais ampla
¢ aquilo que, por convengao ou por principio de analogia formal ou de outra natureza, substitui
ou sugere algo (RAMELLO e SILVA, 2006). Palavras sdo sinais orais ou escritos que
representam coisas, tanto concretas quanto abstratas, simples ou complexas, indispensaveis

para nossa comunicacao e relagdes sociais.

Os seres humanos vivem em meio a simbolos. Nossa comunicagao ¢ baseada nos simbolos que

constituem as palavras, nosso pensamento ¢ estruturado por simbolos variados perpassando

24 “Entende-se por marca qualquer sinal ou meio que diferencia ou serve para diferenciar no mercado certos produtos ou
servigos de produtos ou servigos idénticos ou semelhantes.” Em traducéo livre.
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todos os niveis da vida em sociedade. Simbolos sdo representagdes relativamente simples de
ideias e objetos. Um simbolo ¢ usado no lugar de uma detalhada imagem mental do que invoca
porque ¢ simples e pode ser rapidamente entendido. O uso de simbolos torna mais rapidos o
pensamento ¢ a comunicagao (ECONOMIDES, 1998). Marcas sdo simbolos utilizados num
certo contexto e com certa finalidade, e nos acompanham em todos os momentos do dia, desde
a pasta de dente utilizada de manha, o celular que olhamos com frequéncia, a publicidade que
nos cerca, o restaurante em que almocamos, etc., até fecharmos os olhos para dormir apos
assistir um pouco de televisdo que também tem sua marca, nos canais que também sao

identificados por suas marcas.

Ao entrarmos em contato com uma marca conhecida, ela nos provoca a imagem mental do bem

ou servigo a que se refere. Esse € o resultado que os titulares das marcas almejam alcancar.

Por ser um signo, a marca é um objeto de estudo da semiologia®®. Reflexdes semioldgicas sobre
marcas foram extensamente feitas por Barton Beebe (2004), que descreve como os estudiosos
Charles Sanders Peirce e Ferdinand de Saussure langaram os pilares de uma ciéncia denominada
como semiologia ou semidtica (do grego semeion), a qual investiga os signos dentro da
sociedade. Como as marcas sdo signos por exceléncia, o direito marcario seria um objeto

pertinente ao estudo da semiologia.

A semiologia apresenta alguns modelos basicos, o mais simples sendo o diadico, o qual contém
um significante (o elemento perceptivel do signo: uma palavra como “flor” ou seu respectivo
som falado ou um sinal de transito com uma seta e uma faixa na diagonal) e um significado
(aquilo que o significante representa, como a ideia da parte do vegetal “flor” ou a idéia de que
ndo se deve seguir adiante, pois a via é contramio). A grande maioria dos significantes?® é
arbitraria, afinal, o que a palavra “flor” tem a ver com o objeto “flor”? Alguém, um dia ha eras
passadas, na aurora da comunicacdo falada, lhe conferiu uma denominacao que chegou a nos,
falantes da lingua portuguesa, como “flor”, assim como a outros povos chegou como “fleur”,
“flower”, “fiore”, “blume”, entre outros. E independente da palavra que usemos para nomea-

la, tal como escreveu o bardo, continua tendo o mesmo perfume?’.

%5 A semiologia € definida como a ciéncia que explora a natureza e fungéo dos sinais assim como os sistemas e processos
subjacentes a significacdo, expressdo, representacdo e comunicagdo (BEEBE, 2004, p.626), em traducao livre.

% Onomatopéias e imagens representativas de objetos seriam as excecoes.

27 «“That which we call a rose by any other name would smell as sweet”. Citagio da peca “Romeu e Julieta”, de

William Shakespeare, cerca de 1600.
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Outro modelo € o triddico, o qual transforma o signo em uma estrutura triangular, adicionando
ao significante e ao significado, um referente, que ¢ o objeto fisico ou ndo. Nos exemplos
citados, seria a flor em si e a placa de sinalizacdao. Esse modelo ¢ aquele que melhor se aplica
as marcas em seu sentido classico: temos o sinal marcéario “Ferrari”, por exemplo, como
significante, a ideia de carros esportivos de uma cor vermelha caracteristica como significado,

e o veiculo propriamente dito como referente.

Dénis Barbosa, em uma analogia entre o sistema triadico de Peirce e as marcas, considera a
nogao de distintividade como uma fun¢ao da motivac¢ao dos signos:
Numa classificagdo completamente popular hoje, Peirce distinguiu os signos indiciais,
os iconicos ¢ os simbolos. Os indices sdo signos que compartilham com o referente
algum elemento material — no exemplo de sempre, a fumaga do fogo; os icones tem
relacdo ndo material, mas relativa, em face do referente — a imagem de um cavalo em

face do animal, ou de uma atividade de transporte hipomodvel; os simbolos sdo
arbitrarios em face do referente.

Num aspecto crucial do sistema marcario, a distintividade que legitima ou denega o
registro parte da mesma nogdo de motivagdo. Os signos que expressam, na linguagem
comum, a propria coisa ou um elemento dela, ndo sdo registraveis. Sdo registraveis,
embora com restrigdes, os signos que mantém uma relagdo iconica (descritiva ou
evocativa) com a coisa; e livremente protegidos, com maxima extensdo, os signos
arbitrarios. (Barbosa, 2006, p.39)

Em outra interpretacdo do sistema triddico aplicado as marcas, Thomas McCarthy (apud
BEEBE, 2004, p. 637) reformula a defini¢do de marca da lei dos Estados Unidos nos seguintes
termos: os requisitos para a qualificacdo de uma palavra ou simbolo como marca podem ser
divididos em trés elementos: (1) o simbolo tangivel: uma palavra, nome, simbolo ou dispositivo
ou qualquer combinagdo destes; (2) tipo de uso: adocao real e uso do simbolo como uma marca
por um fabricante ou vendedor de bens ou servicos; (3) a funcdo: identificar e distinguir os

produtos do vendedor dos produtos feitos ou vendidos por terceiros?.

Nessa interpretagdo, o simbolo tangivel da marca ¢ o significante; os produtos e servigos a
serem identificados pela marca sio o referente?®; e o seu significado é constituido pela
capacidade do simbolo de identificar e distinguir seu referente, assim como referencia-lo como

proveniente de uma determinada origem e possuir certa reputacao.

28 |In an analysis endorsed by the U.S. Supreme Court in Qualitex Co. v. Jacobsen Products Co.,126 J. Thomas McCarthy
reformulates the Act’s definition of the mark:The requirements for qualification of a word or symbol as a trademark can be
broken down into three elements: (1) the tangible symbol: a word, name, symbol or device or any combination of these; (2)
type ofuse: actual adoption and use of the symbol as a mark by a manufactureror seller of goods or services; (3) the function:
to identify and distinguish the seller’s goods from goods made or sold by others.

29 Uma marca considerada descritiva ¢ aquela cujo significante descreve uma propriedade, ingrediente ou qualidade do seu
referente.
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As leis, em geral, negam prote¢do para certas caracteristicas dos referentes, especificamente
aquelas que seriam essenciais ao uso ou objetivo do referente, ou que sejam consideradas uma

necessidade competitiva.

Beebe (2004) aponta certa ingenuidade em duas suposi¢des da doutrina dominante a época: a
primeira ¢ que o publico consome coisas (bens e servigos) e nao signos (os significados desses
bens ou servigos). Dentro do modelo triddico, o publico consome os referentes materiais e nao
os significados. A segunda suposi¢do ¢ que as normas marcarias protegem os meios € ndo os
fins ao proteger apenas os significantes (as marcas), cujo valor econdmico se esgotaria no

momento do consumo.

No entanto, essas suposi¢des nao levariam em conta a evolu¢ao da marca no mercado do mundo
real, causando uma mudang¢a no modelo semioldgico que volta para um tipo de sistema diadico,
sendo a marca o significante e o significado sendo a imagem da marca. Voltando ao exemplo
da Ferrari, o significado deixa de ser meramente a ideia do veiculo esportivo vermelho e passa
a ser toda uma gama de valores, como “luxo, liberdade, bom gosto, arrojo, etc.”. A marca funde

o significante e o referente, visto que ela se torna o objeto de consumo primordial.

1.1.2 Dimensio juridica da marca no Brasil

No ordenamento juridico nacional, consubstanciado na Lei da Propriedade Industrial — LPI%®,
o conceito de marca foi formulado de acordo com o terceiro sistema descrito por Lastres — uma
defini¢do ampla, dada pela conjun¢ao dos artigos 122 e 123, seguida do artigo 124 que contém

uma enumeragao em 23 incisos que apresenta as proibi¢des legais anteriormente citadas:

“Art. 122. Sdo suscetiveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente
perceptiveis, ndo compreendidos nas proibi¢des legais.

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - marca de produto ou servigo:
aquela usada para distinguir produto ou servigo de outro idéntico, semelhante ou afim,
de origem diversa;

I - marca de certificagdo: aquela usada para atestar a conformidade de um
produto ou servico com determinadas normas ou especificagdes técnicas,
notadamente quanto & qualidade, natureza, material utilizado e metodologia
empregada; e

IIT - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou servigos provindos
de membros de uma determinada entidade.

30 BRASIL, 1996
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Art. 124. Nao sdo registraveis como marca: (...)"”

O direito marcario € regido por principios, que sdo, resumidamente: territorialidade (a protecao
a marca se limita aos limites territoriais do pais), especialidade (a prote¢do recai sobre os
produtos ou servigcos correspondentes a atividade do requerente) e sistema atributivo (a
propriedade da marca e seu uso exclusivo s6 sdao adquiridos pelo registro), conforme descrito

no Manual de Marcas (INPI, 2019).

Dentre esses principios, o mais relevante ao presente estudo € o principio da especialidade. Ele
determina que a protecdo assegurada a marca se dd em um contexto de produtos/servigos
idénticos ou similares. Sinais idénticos ou semelhantes podem ser objeto de registro por
diferentes titulares para assinalar produtos/servicos distintos entre os quais ndo haja qualquer
relacdo concorrencial, de forma que nao haja possibilidade de desvio da clientela, garantindo a
livre concorréncia®l. Ninguém confunde ou faz uma associa¢io errdnea entre o produto de
limpeza VEJA e a publicacdo VEJA. O publico compreende que ambos os bens sdo fornecidos

por empresas distintas.

No presente estudo, o contexto ¢ multidisciplinar, pois a marca existe na sobreposi¢ao desses
diversos contextos: um sinal que comunica uma informagao, visando uma atividade econdmica

e que ¢ regida por multiplas normas.

Na discussdo sobre a distintividade adquirida pelo uso, ¢ relevante descrever brevemente as
formas de apropriacao das marcas, uma vez que tal questdo apresenta impacto na forma como

o Brasil lida com esse fenOmeno.

1.2 Aquisicdo da marca

Quanto a questao juridica de protecdo, Assafim (2014) define a propriedade intelectual como o
regime juridico estabelecido para bens imateriais juridicamente suscetiveis de protegdo
especial, a qual é outorgada por ordenamentos juridicos dos diversos sistemas nacionais e

regionais. As propriedades intelectuais englobam “certas realidades que sdo produto da criacdo

31 A excegdo ao principio da especialidade no ordenamento juridico brasileiro é a marca de alto renome, & qual é garantida
protecdo em todos os ramos de mercado, e que é disciplinada por meio do art. 125 da LPI e resolucéo INPI/PR 107/2013.
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intelectual do homem suscetiveis de manifestacdo exterior ¢ podem de alguma forma ser

monopolizadas” (ASSAFIM, 2014, p. 204).

A aquisic¢do da propriedade da marca se da pela ocupagdo, seja pela criagdo de um novo termo
ou imagem ou pela apropriacao de palavra ou simbolo ja existente e que se passa a usar como
marca. De acordo com Domingues (1984, p.318), a ocupagao ¢ a “apropriagao ou apoderamento
de coisa sem dono, com a inten¢do manifesta de adquiri-la”. No que se refere as marcas, essa
ocupag¢do ndo € pura e simples, a pessoa ndo toma posse de uma palavra ou imagem tornando-
se sua proprietaria absoluta. O monopélio de seu direito (de usar, licenciar e excluir o uso por
terceiros) se da apenas no que se refere a aplicagao do sinal ou simbolo a determinados produtos

e servicos®2.

Barbosa (2007) concorda que as marcas sao resultado de ocupagdo, mas declara que nao se
concebe, na legislagdo brasileira vigente, um direito de propriedade natural, resultante da
ocupagdo sobre as marcas. No tocante ao que se pode apropriar, Barbosa define pela norma
proibitiva:
(...) um complexo significativo é inapropriavel por duas razdes: ou ja se encontra no
dominio comum da lingua (res communis omnium) ou ja foi apropriado por terceiros

(res alii). O direito marcario considera res communis omnium tanto os signos
genéricos, 0s necessarios ou os de uso comum, quanto os signos descritivos (2007,

p-2)

Para muitos autores, com aplicacdo em algumas jurisdi¢des, uma marca ndo precisaria ser
registrada, ja que sua validade seria estabelecida pelo uso. Esse método era comum quando o
comércio cobria areas geograficamente limitadas, de forma que possiveis conflitos eram mais
faceis de serem detectados e evitados. Hoje em dia, ainda que o registro ndo seja obrigatorio na
maioria dos paises, o procedimento garante algumas vantagens, especialmente a de um direito
mais seguro, que nao requer a demonstracdo de uso prévio, maior facilidade de protegdo e,

virtualmente, duracdo ilimitada®® (RAMELLO, 2006).

De acordo com Gama Cerqueira (apud DOMINGUES, 1984, p.319), “a formalidade do registro
da marca na legislacdo de todos os povos tem por finalidade tornar certa e conhecida a

apropriagdo de determinado sinal distintivo como marca de uso exclusivo de uma pessoa”.

32 E o principio da especialidade, citado na secéo anterior.

33 Desde que o registro seja sucessivamente prorrogado. Ha previsdes para o término da validade de uma marca como a
caducidade (auséncia de uso por certo periodo de tempo) e a degenerescéncia (quando a marca deixa de ser distintiva e se
confunde com o produto e servigo, se tornando um termo genérico), entre outras razfes, sendo que a ultima ndo é
reconhecida legalmente no Brasil.
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Ainda segundo Gama Cerqueira (apud DOMINGUES, 1984, p. 328), “uma coisa ¢ a aquisi¢ao

da propriedade, outra, seu reconhecimento pelo Estado”.

A doutrina sobre as formas de apropriacdo das marcas as classifica em trés sistemas: o

declarativo, o atributivo e o misto (com algumas variagcdes nas denominagdes):

O sistema declarativo ¢ aquele em que a protecdo independe do registro da marca pelo Estado
por ser derivado do uso. O usuario do sinal nao registrado tem o direito de impedir o uso e/ou

registro da marca por terceiros.

O sistema atributivo € aquele em que € necessario o registro para que o Estado fornega prote¢ao
a marca. O simples uso da marca ndo garante direitos ao usudrio de impedir que terceiros a
utilizem também. A lei s6 protege as marcas registradas. Esse sistema se baseia no principio do
first to file’*, que garante o direito aquele que primeiro depositar o pedido junto a autoridade
competente. O titular da marca registrada obtém, através do registro, o direito positivo de uso
e o direito negativo de exclusdo de terceiros. “Este direito negativo, ou ius prohibendi, ¢
conhecido, também, como um direito de exclusiva” (ASSAFIM, 2014, p.205)*°. Esse direito
lhe permite agir de forma a impedir o registro da marca igual ou similar para assinalar
produtos/servicos idénticos ou afins que possam, a juizo do titular, serem suscetiveis de causar
confusdo e/ou associagdo erronea pelos consumidores. Ou seja, o direito de exclusiva so se

aplica dentro do escopo do principio da especialidade.

O sistema misto ¢ aquele em que ha uma conjugacao dos dois sistemas anteriores, o que pode
ocorrer de formas variadas. Uma delas ¢ obrigatoriedade de uso antes de se poder solicitar o
registro (sistema declarativo seguido do atributivo), ou um sistema atributivo que contenha
excecdes pontuais ao usuario anterior de boa fé, que tem direito a prioridade ao registro em

casos especificos.

No caso do Brasil, Moro (2003) considera que o sistema adotado ¢ o misto com predominancia
do atributivo visto que ha casos em que o uso tem preferéncia ao registro>® A autora também
discute a questdo do conflito entre leis internas e internacionais em vista da polémica quanto ao

fato da Lei da Propriedade Industrial (BRASIL, 1996) ndo dispor expressamente sobre a

34 First to file = primeiro a depositar (traducéo livre do inglés)

3 para um detalhamento sobre o direito de exclusiva, sugere-se a leitura do texto do José de Oliveira Ascenséo (2008) no
qual o autor compara as nogdes de direito de propriedade, de monopélio e de concorréncia no que se refere aos bens
protegidos por direitos de propriedade intelectual.

36 Usuario anterior de boa-fé, conforme art. 129, paragrafo 1° da LPI (BRASIL, 1996).
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aquisi¢do de distintividade pelo uso, enquanto a Conveng¢do da Unido de Paris (CUP) ¥, sim.
Esse conflito ndo encontra regulamentac¢do especifica no direito nacional, mas ¢ tratado nos
tribunais a partir de decisdo prolatada pelo Supremo Tribunal Federal — STF, no Recurso

Extraordinario 80.004, que equipara o tratado a lei (MORO, 2003).

Apesar da divisdo nesses trés sistemas, Gama Cerqueira (apud DOMINGUES, 1984, p. 328)
adverte “na realidade, por sua natureza, conteudo e efeitos, ambos os sistemas sdo declarativos,
eis que a propriedade da marca decorre do direito natural e intervencao estatal consiste apenas
no acertamento de uma situagdo juridica.”, em contraponto com a opinido ja citada de Barbosa

(2007).

Quanto a forma do registro, Domingues (1984) a divide entre aquela na qual apenas ocorre o
deposito sem qualquer exame da marca e aquela em que ha exame ap6s o deposito conforme as

respectivas legislacdes locais.

O registro sem exame prévio se caracteriza pelo fato de a autoridade administrativa ter uma
funcdo meramente cartorial: de receber os requerimentos, fazer uma verificagdo de
formalidades exigidas e tornar piiblico o seu registro. Aqueles que se sentirem prejudicados
resta a via judicial para disputar o direito. A vantagem do sistema seria deixar para a autoridade
judicial o julgamento quanto a legalidade do registro baseada na realidade fatica. No entanto as
criticas sdo variadas e contundentes: o sistema estimula as a¢des judiciais; nos casos em que a
marca agride, ndo o interesse de um terceiro, mas de todo um grupo (como marcas contra a
ordem publica, etc), dificilmente haveria quem arguisse a questdo judicialmente; inseguranga
para o titular da marca; possivel confusdo por parte do consumidor em casos de convivéncia de

marcas iguais para os mesmos produtos, mas pertencentes a origens distintas.

O registro com exame prévio € aquele no qual o pedido de marca ¢ submetido a algum tipo de

exame antes do registro definitivo. A amplitude do exame varia de acordo com a jurisdigdo,
. . . . o~ 38 ~ .

sendo os dois tipos mais comuns aquele em que apenas as proibicdes absolutas™ sdo verificadas

9

e aquele em que tanto as proibigdes absolutas quanto as relativas®® sdo verificadas

administrativamente. O sistema de exame prévio € adotado pela maioria dos paises e apresenta

37 BRASIL, 1975.

38 As proibicGes absolutas sdo aquelas referentes a distintividade, veracidade e a liceidade do sinal. A veracidade se refere a
sinais com carater enganoso ¢ a liceidade refere-se a sinais contrarios a moral e aos bons costumes, assim como aqueles que
reproduzem ou imitam sinais de carater publico ou oficial (INPI, 2019).

39 As proibigGes relativas so aqueles referentes a disponibilidade do sinal. Ou seja, o sinal é registravel do ponto de vista das
proibicGes absolutas.
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diversas variagdes procedimentais, como: se ha possibilidade de oposi¢do por terceiros € em
que momento essa oposicao pode ser apresentada; se o exame ¢ feito antes ou depois da
publicacdo do pedido para ciéncia de terceiros; prazos variados para os atos a serem efetuados

junto a administracao; forma de comunicacao entre a administra¢ao e o usudario; etc.

1.3 Funcodes da marca

A marca evoluiu juntamente com a sociedade humana, desde os primordios dos primeiros sinais
que identificavam a posse de um bem até a ferramenta que conhecemos hoje. Uma investigacao
sobre as fungdes exercidas pela marca ¢ de interesse para a pesquisa, pois possibilita uma
analise mais profunda do sinal em estudo — aquele que adquiriu distintividade pelo uso — e se ¢

capaz de cumprir suas fungdes fundamentais.

A palavra “funcdo” tem multiplos significados, sendo aqui utilizado aquele que se refere ao uso
a que se destina algo; utilidade, emprego, serventia. Ou seja, para o qué serve uma marca.
Embora as varias defini¢des de marca ja tragam descritas em si algumas de suas fungdes, uma
maior elaboracdo ¢ desejavel. Observa-se que autores variados tém opinides diversas sobre
quais sdo as fungdes e qual a mais importante ou fundamental. A verdade ¢ que as fungdes se
interconectam, se entrelacam e se sobrepdem, e muitas vezes sdo descritas separadamente
apenas por questdes didaticas ao compartimentalizar cada objetivo. Como bem descreveu
Barbosa:

Tais fungdes, [...], configuram inexoravelmente a marca como um objeto

simultaneamente econdmico, juridico e semioldgico. Esta tripla natureza surge,

frequentemente inconsciente, na constru¢do dos doutrinadores do Direito desde o

século XIX, quando se consolidou o sistema - ora existente — da prote¢do de marcas.
(2007, p.1)

O estudo das funcdes das marcas ¢ muito importante para a delimitagdo das faculdades do
titular, definindo o alcance de seu poder juridico, determinando assim tanto seu exercicio

regular quanto o abuso desse direito (ASSAFIM, 2014).
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1.3.1 Funcio de indicacio de origem

Quando vemos uma marca conhecida, imediatamente vinculamos o produto ou servigo por ela
identificada a uma origem, no sentido do fornecedor do bem ou do prestador do servico. Mesmo
que nunca tenhamos tido contato com a empresa fabricante ou sequer utilizado o servigo,
acreditamos que tenham vindo do mesmo lugar. O Nescau ¢ fabricado pela Nestlé, ndo

importando por qual das 31 fabricas da empresa no Brasil*,

A indicacdo de origem ¢ considerada a mais antiga das fungdes marcérias tendo evoluido com
as sociedades humanas desde o surgimento dos sinais predecessores considerados
“antepassados” da marca moderna. Desde indicar propriedade (marcacdo de gado nos
primordios da vida em sociedade) e responsabilidade (produtos manufaturados por guildas de
artesdes em tempos medievais), até a funcdo de origem moderna, surgida com a revolugdo

industrial e a produ¢do em massa*.

No periodo anterior a revolugdo industrial os produtores tinham, em geral, contato direto com
o consumidor, e as transa¢des eram realizadas de forma pessoal. No entanto, com o inicio da
producao industrial centralizada e a distribui¢do indireta por meio de intermediarios, essa
conexao pessoal foi perdida. Assim, o uso de marcas tornou-se a forma pela qual o consumidor

passou a identificar qual o produtor de determinado bem (NASER, 2008).

A marca, portanto, existiria primariamente para proteger a reputacdo do produtor de
mercadorias ou prestador de servigos. Tanto que o valor das marcas ¢ medido de acordo com
sua capacidade de transmitir aos consumidores informagdes quanto as caracteristicas, qualidade
e respeitabilidade dos produtos ou servicos de determinada empresa (SIEMENSKY e BRYER,
1994; ONO, 1999; MERGES et al., 2007, NASER, 2008).

A funcao de origem teria se desenvolvido paralelamente ao desenvolvimento e crescimento do
comeércio e a distribui¢do de bens mundialmente (NASER, 2008). O significado dessa evolugao
da fun¢do de origem seria que a identidade do produtor/fornecedor deixou de ter importancia
j4 que uma marca nio informa de onde os produtos/servigos sdo. Ou seja, a origem pode ser
andnima, mas a fun¢do determina a conexao entre os bens da marca e o proprietario da marca,

especialmente quando os produtos sao semelhantes (BARBOSA, 2007; NASER, 2008).

40 https://corporativo.nestle.com.br/aboutus/empresanestle
41 Para uma leitura mais detalhada sobre a histéria da marca, sugere-se a leitura dos capitulos 1 a 3 do livro “Marcas e
Expressdes de Propaganda” (Domingues, 1984).
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Quando se diz que a marca designa a origem dos produtos/servicos ndo se esta se referindo a

origem geografica*’, e nem tampouco a um estabelecimento fabril ou prestador de servigos:

A origem ndo ¢, igualmente, subjetiva. A escolha de produtos e servigos se faz
essencialmente pela marca, e ndo pelo titular ou fabricante. A extrema mobilidade
atual no controle e na forma das pessoas juridicas titulares das marcas, ou fabricantes
dos respectivos produtos, torna esse indice irrelevante.

]

Pelo menos no Brasil, e em quase todos os paises em que ndo se vincula a marca a um
estabelecimento, como visto, o signo ¢ licitamente usado, licenciado, vendido, quer
os produtos sejam fabricados ou os servigos prestados pelo titular, pelo licenciado, ou
por quaisquer terceiros. (BARBOSA, 2007, p. 7-8)

Essa funcdo seria a de garantir que os produtos (e posteriormente os servicos também)
possuissem a mesma origem empresarial. No entanto as relagdes comerciais e econdmicas
tornaram-se tdo variadas e complexas que esse entendimento teria se tornado inaplicavel.
Marcas sdo transferidas e licenciadas livremente, descoladas dos estabelecimentos fabris de
seus titulares originais. Portanto ndo ha garantia que determinado bem foi produzido no mesmo
estabelecimento e seguindo os mesmos procedimentos. Assim, “a marca deixou de dizer seja o
que for sobre a origem do produto” (ASCENSAO, 2002, p.21). Portanto:
A “origem” a que se refere o direito de marcas é simplesmente o valor concorrencial
resultante da coesdo e consisténcia dos produtos e servigos vinculados a marca, que,
na perspectiva do consumidor, minoram seu custo de busca de alternativas, e, da
perspectiva do investidor, representam a expectativa razoavel de uma clientela. Esta
relagdo fatica e bilateral, que se realimenta, transcende as licengas, prescinde da

garantia de qualidade, ignora a geografia e as peculiaridades de um estabelecimento
fabril. (BARBOSA, 2007, p. 8)

Para Naser (2008), a funcao principal da marca € a de origem e procedéncia, a qual todas devem
executar. As fungdes informativa, de publicidade e de qualidade seriam secundarias e estariam
ligadas a fun¢do de indicacao de origem. No entanto, para Schechter (1927), as marcas nao
funcionam hoje em dia como identificadores de origem, argumentando que com o
desenvolvimento do comércio, os consumidores ndo consideram importante saber a origem do
produto/servigo ja que normalmente os bens sdo produzidos muito longe, circulam entre

distribuidores e comerciantes para serem, s6 entdo, consumidos. Para o autor a origem dos

42 N&o se deve confundir essa funcdo com sinais de indicagio de origem e procedéncia, que sdo aqueles que vinculam o
produto ou o servigo a uma origem geografica. Os exemplos mais famosos desses sinais sao os vinhos, embora possa se
referir a diversos tipos de bens. No Brasil, tais sinais recebem protecédo através do reconhecimento da Indicagdo Geografica,
disciplinada nos arts. 176 a 182 da Lei da Propriedade Industrial.
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produtos raramente ¢ conhecida e o que importa para os consumidores € saber que os bens lhes

chegam pelos mesmos canais que outros que lhes satisfizeram anteriormente.

Morris (2011) descreve como o Tribunal de Justica da Unido Europeia desenvolveu o conceito
de como a “funcao essencial” de uma marca garante ao consumidor a identidade da origem do
produto da marca registrada. No caso Arsenal FC vs. Reed, o tribunal declarou que a fungdo
essencial de uma marca ¢ garantir a identidade de origem dos bens comercializados®. O autor
considera que a fun¢do fundamental de uma marca ¢ identificar os produtos e sua origem. “Na
realidade, ha que se distinguir fun¢do de determinagdo de origem e fung¢ao distintiva. Esgotada

a fungio de determinacio de origem, so resta a fungio distintiva” (ASCENSAO, 2002, p.21).

1.3.2 Funcio distintiva**

Uma pessoa que vai comprar chocolate (ou qualquer outro produto) faz uso das marcas para
tomar sua decisdo. Ela vai olhar as opgdes e escolher entre, digamos: Diamante Negro, Crunch
e Hershey’s Ovomaltine se quiser algo crocante e estiver em uma loja que venda produtos de
diversos fornecedores. Caso esteja em um shopping de bom tamanho, podera escolher entre
Kopenhagen, Cacau Show e Brasil Cacau. Se em cada produto estivesse escrito apenas
“Chocolate Crocante” e em cada fachada “Loja de Chocolates”, isso tornaria as coisas mais
complexas para o consumidor, que ndo teria como distinguir entre os produtos e seus

fornecedores.

A distintividade da marca se trata de atributo fundamental do sinal marcario® cujo objetivo é a
capacidade de diferenciar e distinguir um produto/servigo de outros similares. Gongalves (1999,
p.25) atribuiu a capacidade da marca de diferenciar os produtos em uma “uniformidade derivada

da producao em série”, uma “funcao distintiva”.

A distintividade pode ser descrita como um requisito duplo:

8 “Similarly, the ECJ developed the concept of how the “essential function” of a trade mark guarantees the identity of the
origin of the trade marked product to the consumer”.. Nota n°® 86: “For instance, in Arsenal FC v. Reed, the ECJ said “the
essential function of a trademark is to guarantee the identity of origin of the marked goods [ . . . ].” Caso C-206/01, Arsenal
Football Club plc v. Reed, 2002 E.C.R. 1-10299. (Morris, 2011, p. 335).

44 Cabe aqui apresentar as definigdes dicionarizadas em Lingua Portuguesa para a palavra “distintivo”. “Significado da
palavra distintivo (dis.tin.ti.vo) : adj. Que distingue, que mostra diferenca, que assinala cada individuo ou objeto. / — S.m.
Sinal caracteristico; insignia, emblema, escudo. Fonte: Dicio (https://www.dicio.com.br/distintivo/)

45 A condicdo da distintividade do sinal consta das legislacGes internacionais que tratam de marcas, como TRIPS (art. 15) e
CUP (art; 6° quinquies).
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Considera-se diferencialmente distintivo o signo que se distingue dos demais ja
apropriados por terceiros ou, mais precisamente, o que pode ser apropriado pelo
titular, sem infringir direito de terceiros. Considera-se absolutamente distintivo o
signo que, em relagdo ao nome comummente usado (em dominio comum) para o
objeto designado, tenha tal autonomia que permita apropriagéo singular. (BARBOSA,
2007, p. 3)

Outras expressoes comumente utilizadas para descrever este requisito duplo sao: distintividade
extrinseca (ou relativa) que ¢ aquela em relagdo aos outros sinais que identificam
produtos/servigos idénticos ou semelhantes de outros fornecedores; e distintividade intrinseca

que ¢ aquela que o sinal em si possui em relagdo aos produtos/servigos que identifica.

Quanto a relacdo da fungdo com sua necessaria protecao legal, Gongalves esclarece que:

[...] ao atribuir ao produtor um direito de uso exclusivo de uma marca a lei visou,
acima de tudo, assegurar a identifica¢do do produto como proveniente de determinada
fonte produtiva, a0 mesmo tempo que prevenia a susceptibilidade de confusdo com
produtos congéneres de outros concorrentes e estabelecia uma relagdo nova com os
consumidores, permitindo a estes a repeticdo da mesma escolha (1999, p. 26).

Contudo, Ascensdo observa que ndo se deve confundir a fungdo distintiva com aquela de
determinagdo de origem, uma vez que a “a marca ndo ¢ um sinal distintivo de individuos, como
o nome de estabelecimento, a insignia, o nome comercial (...)” (2002, p. 45), visto ser um sinal
distintivo em uma série. “Ao minimo, que chega a um nivel quase tautologico: distingue os
produtos ou servigos integrados naquela série de todos os outros, por definicdo nela nao

integrados” (ASCENSAO, 2002, pg. 46).

Beebe (2004) considera que a doutrina sobre legislagdo marcaria ¢ dominada por uma anélise

® contudo esse tipo de analise teria falhado em explicar conceitos como a

de base econdmica’
distintividade e a dilui¢ao de marcas. Essa influéncia da analise econdmica seria agora quase
total, tendo sido adotada pelo mais alto nivel do judiciério dos Estados Unidos*’. Assim, o autor
propde que uma maior compreensao sobre o tema pode ser alcancada via o estudo da semidtica,
anteriormente referida, que ¢ um campo de conhecimento tedrico-sistémico, da qual faz parte a
linguistica estrutural, que se dedica ao estudo dos signos e dos sistemas de sinais. Na relagao

semiotica do modelo triadico, a distintividade intrinseca é aquela que se refere ao quanto o

significante ¢ diferente do significado.

46 Landes e Posner (1987) fazem uma analogia entre a legislacdo marcaria com a legislacdo de concorréncia, considerando
que ambas podem ser explicadas baseadas na hipdtese de que as leis estdo tentando promover eficiéncia econdmica.
47 Beebe (2004, p. 624) cita inGmeras acdes judiciais que corroboram esse entendimento.
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E comum na literatura a classificagdo dos sinais marcarios quanto a sua composi¢do em relacao

aos produtos/servigos por eles identificados. Apresenta-se a seguir uma divisdo em cinco

categorias

a)

b)

d)

48 em ordem descrescente de distintividade:

Sinais fantasiosos: aqueles formados por vocabulos ndo dicionarizados e que ndo remetem

a qualquer produto/servico. Ex: KODAK para cameras e filmes fotograficos;

Sinais arbitrérios: aqueles formados por vocabulos dicionarizados, mas cujo significado ndo
tem qualquer relagéo, direta ou indireta, com os produtos/servigos que visam assinalar. Ex:

APPLE (macd, em inglés) para computadores;

Sinais sugestivos/evocativos: aqueles formados por: 1) vocabulos ndo dicionarizados mas
cuja composicao utilize radicais, prefixos ou sufixos que remetam ao produtos/servigos que
visam assinalar. Ex: NATURELLE para qualquer produto com insumos provenientes da
natureza, como alimentos, cosméticos, etc.; e 2) vocabulos dicionarizados que apresentam
uma relacdo indireta, que pode ser metaférica, com o produto/servico que visa assinalar.
Ex.: NAS NUVENS para sapatos de salto alto;

Sinais descritivos: aqueles formados por vocabulos ou expressdes que descrevem alguma
caracteristica (qualidade, formato, natureza, insumo, publico alvo, etc.) aplicavel aos
produtos/servicos que visam assinalar. Ex: a expressao BOM, BONITO E BARATO para

qualquer produto;

Sinais genéricos ou necessarios: aqueles que denominam ou representam fielmente os

produtos/servicos que visam assinalar. Ex: o vocabulo CARRO para automoveis.

Assafim (2014) considera que a concessdo de uma marca ¢ uma espécie de monopo6lio sobre

um sinal, lhe garantindo o direito positivo de uso e o direito negativo de exclusdo de outros

sinais que possam ser iguais ou semelhantes ao do titular em certo contexto (para

produtos/servicos idénticos, semelhantes ou afins).

8 Essa classificacdo muda de acordo com o autor consultado, portanto foi utilizada uma variagio da classificacdo adotada
pela Diretoria de Marcas do INPI (INPI, 2019), a qual aglutina os sinais descritivos, genéricos ou necessarios sob o rétulo
geral de “ndo distintivos”. Ainda assim, observa-se que legislacdes estrangeiras podem considerar como ndo distintivos sinais
considerados distintivos no Brasil (por ex: nomes de localidades e sobrenomes séo considerados, a priori, ndo distintivos nos
EUA). Observa-se ainda que na literatura anglo-sax& as marcas so tradicionalmente divididas em quatro categorias de
distintividade: “arbitrary/fanciful, suggestive, descriptive and generic”. De acordo com Morris (2011) essas categorias teriam
sido estabelecidas no conflito judicial Abercrombie & Fitch V. Hunting World, no que se refere a marcas nominativas. US
Court of Appeals for the Second Circuit - 537 F.2d 4 (2d Cir. 1976) Disponivel em:
https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/537/4/468363/ Acesso em 08/03/2022.



https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/537/4/468363/

48

Assim, ndo ¢ permitido, por regra geral, que um agente adquira o monopdlio da utilizagdo de
termos genéricos, necessarios, de uso comum ou descritivos sob pena de criar dificuldades
significativas para o funcionamento efetivo do mercado. Os competidores devem poder utilizar
tais termos na descricdo de seus produtos/servigos. Se assim ndo for, os competidores se
encontrardo em desvantagem econdmica em relagcdo aqueles que detiverem o monopélio sobre
tais termos. De acordo com Economides (1988) um competidor ndo pode ter a permissao de
empobrecer a linguagem do comércio ao evitar que seus colegas descrevam corretamente seus
proprios bens. Assafim (2014) aponta que o uso de tais termos ¢ licito € comum a todos os
concorrentes, assim como util aos consumidores nas suas pesquisas que antecedem e instruem
suas respectivas decisdes de compra. Landes e Posner (1987) observam, quanto aos termos
descritivos, que o problema ¢ que os atributos que interessam ao comprador sdo limitados, e
permitir que um produtor se aproprie de um deles aumenta os custos dos competidores que nao
poderiam mais utilizar essas palavras, as quais podem até deixar de ser usadas comumente para
serem somente associadas a marca. A falta de distintividade de um sinal marcério o tornaria
incapaz de cumprir sua funcdo de distinguir um produto/servigo de outros e assim identificar

sua origem.

Os titulares podem tentar usar simbolos ou sinais que s@o associadas a imagens felizes ou que
transmitam a capacidade do produto/servico de cumprir suas fungdes, ou simplesmente sejam
faceis de serem lembrados. Geralmente a vantagem advinda dessa iniciativa ¢ pequena e
temporaria, desde que se assuma que o sinal nao ¢ genérico ou descritivo (ECONOMIDES,
1998). A apropriacdo de termos genéricos ou descritivos de forma exclusiva prejudicaria a

concorréncia.

A criagdo e a preservacdo da clientela € o objetivo primordial das marcas atuais e, assim, a
protecao marcaria deveria focar na preservagdo da singularidade da marca, uma vez que a
utilizacdo da marca para bens/servigos diferentes € ndo competitivos diminui a distintividade
do sinal. O prejuizo seria a diluicdo da marca (NASER, 2008). Nesse contexto ha aqueles de
defendem que deveria ser garantido um escopo maior de protecdo as marcas fantasiosas e
arbitrarias em detrimento daquelas que sao de uso comum no que se refere a convivéncia em
segmentos mercadoldgicos nao afins, € nos quais, a principio, ndo haveria concorréncia e
portanto, auséncia do risco de confusdo ou associagdo erronea. Isso seria baseado no fato de
que esses sinais teriam uma forga distintiva maior e identificariam qualidade (SCHECHTER,

1927). Para Naser (2008) o argumento de Schechter se baseia unicamente nos interesses dos
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titulares, contrapondo a questdo se a protecao marcaria deveria proteger a qualidade das marcas
(no que se refere ao poder distintivo frente as outras), ou, por outro lado, deveria promover um

equilibrio entre titulares e o publico consumidor.

Normalmente a institui¢ao responsavel pelo registro da marca exige que o sinal a ser protegido
possua, teoricamente, distintividade intrinseca antes mesmo que seja introduzida no mercado.
No entanto, uma marca nao nasce apenas pelo registro, mas também pelo uso, em vista do uso
intenso apods ter demonstrado no mercado que possui forca diferenciadora (LASTRES, 1981).
Se um sinal, efetivamente diferencia produtos e/ou servicos em um mercado, seria inegavel que
possua o requisito da distintividade e, portanto, seria desnecessaria qualquer analise tedrica

sobre seu poder de diferenciagao.

Pode-se afirmar que a distintividade do sinal ¢ resultado da unido de seus elementos
constitutivos e da percepgdo por eles causada nos consumidores. Marcas compostas por
elementos diversos (palavras, numerais, cores, imagens) que poderiam ser considerados nao
distintivos isoladamente, podem, combinados, formar uma marca com carater distintivo. Tal

nogio foi endossada pelo Tribunal da Corte da Unido Europeia®

ao argumentar que a avaliagdo
do carater distintivo de uma marca complexa ndo pode se limitar a uma avaliagdo de cada uma
de suas palavras ou componentes considerados isoladamente, mas deve, sob qualquer ponto de
vista, basear-se na percepcao geral dessa marca pelo publico relevante e ndo na presungdo de
que elementos individualmente desprovidos de carater distintivo ndo possam, ao ser

combinados, ter carater distintivo (MORRIS, 2011).

Como criar distintividade ¢ atributo e fungdo de uma marca, os titulares podem, na préatica, usar
uma sobreposi¢ao de marcas diferentes de forma a atingir a maior diferenciacdo de seus
produtos/servigos, como o uso de uma marca textual e uma imagem (SHELL e a imagem da

concha, por exemplo), uma marca mista, cores e marca tridimensional® (Coca-Cola)

(RAMELLO, 2006).

4% Caso C-304/06 P, Eurohypo AG v. Office for Harmonisation in the Internal Mkt. (Trade Marks and Designs) (OHIM),
2008 E.C.R. paragrafo 41. Disponivel em; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62006CJ0304
50 Um estudo de 2016 na Gré-Bretanha revelou que a garrafa da Coca-Cola é a embalagem mais icOnica no pafs, mesmo sem
a marca ou o liquido. Fonte: https://www.packagingnews.co.uk/news/packaging-innovations-and-luxury-packaging-london-
2016/study-reveals-coca-cola-bottle-as-most-iconic-pack-24-08-2016. No Brasil, a marca tridimensional da garrafa da Coca-
Cola foi reconhecida como de alto renome.
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Figura 8. Algumas das marcas da Coca-Cola registradas no INPI. Processos n°® 908405960,
003469263, 816374740 ¢ 200037056. Fonte: banco de dados do INPL

COCA-COLA @M% M‘l

Fonte: Banco de dados do INPI.

J& se um sinal ndo ¢ inerentemente distintivo, ou seja, ndo possue, na origem, uma distintividade
absoluta em relagdo aos produtos/servigos que visa identificar, algumas legislagdes permitem
que o sinal venha a ser reconhecido/registrado como marca se demonstrar que adquiriu
significado secundario (secondary meaning), que ¢ a distintividade adquirida pelo uso no

espaco mercadologico.

A distintividade nascida pelo uso ¢ chamada pela doutrina de “secondary meaning”, ou
significagdo secundaria, que serd estudada detalhadamente no préximo capitulo.
Resumidamente, a distintividade adquirida pelo uso surge quando um sinal, originalmente
despido de poder distintivo por ser um elemento descritivo ou de uso comum (entre outras
razoes a depender da legislacao consultada) passa a ser percebido pelo publico como indicador
da origem do produto/servigco. Couto Gongalves assim definiu o fendmeno:

Pode definir-se secondary meaning como a conversdo de um sinal originalmente

privado de capacidade distintiva num sinal distintivo de produtos ou servigos,

reconhecido como tal, no trafico econémico, através do significado secundario, por
conseqiiéncia do uso e de mutagdes semanticas ou simbdlicas.” (GONCALVES,1999,

p-85).

A distintividade relativa ¢ aquela que faz com que um consumidor perceba que um determinado
produto/servico ¢ diferente de todos os outros da mesma espécie. De acordo com Ramello
(2006), essa caracteristica corresponde a defini¢do de “forca da marca” e se refere ao impacto
que o sinal tem nos consumidores. E o que Beebe (2005) denomina de “distintividade
diferencial”. Quanto mais forte for a distintividade diferencial de uma marca, aquele sinal sera
considerado pelos consumidores como especialmente singular, o que para Ramello (2006, pg.

557) seria passar de “um sinal entre sinais” para um “sinal acima dos outros sinais”. Essa forca
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da distintividade diferencial (ou relativa) € no que se baseia o fenonemo da marca de alto

renome®! no Brasil.

1.3.3 Funcio econdomica

A funcdo econdmica legitima a protecao da marca com base em dois pressupostos: a marca
diminui o esfor¢co do consumidor em sua busca por determinados produtos e servigos; e cria
incentivos para que o titular da marca mantenha a qualidade e as caracteristicas dos
produtos/servicos (LANDES e POSNER, 1987; ECONOMIDES, 1988; MORO, 2003;
RAMELLO, 2006; RAMELLO e SILVA, 2006; BARBOSA, 2007; MORRIS, 2011).

A logica desta relagdo ¢ a seguinte: digamos que, em teoria, um determinado consumidor se
veja em um mercado em que desconhece totalmente os produtos em oferta, ndo possuindo
qualquer experiéncia passada e nao tendo recebido nenhuma recomendacao. Essa pessoa quer
comprar um produto — pao integral — por exemplo. No estabelecimento comercial ao qual se
dirige ha cinco marcas diferentes de pao integral, todos com caracteristicas similares a simples
observagdo. Assim, a pessoa precisara adquirir cada um até ser capaz de efetuar uma
comparacdo entre os cinco e escolher aquele que melhor lhe supra as necessidades ou desejos
do momento®. Ao escolher o produto que lThe é mais adequado, o consumidor gravara a marca
que o identifica e, na proxima vez que quiser comprar pao integral poderd, sem grandes
reflexdes, adquirir o produto da marca que lhe satisfez anteriormente. O consumidor comprara
o produto da mesma marca pois acredita que seu titular mantera as mesmas caracteristicas do
produto que comercializa como sabor, aroma, consisténcia, tamanho, cor, quantidade de graos,
etc. Se ocorrer de em uma compra posterior o produto se mostrar inferior ao esperado, o
consumidor ndo se sentira inclinado a repetir a aquisi¢do da mesma marca em outro momento,
e talvez passe a comprar a marca de pao que ficou em segundo lugar na sua pesquisa inicial.
Essa possibilidade de “retaliagao” pelo consumidor desapontado faz com que a marca possa

atuar como uma espécie de complemento as normas ao impedir um comportamento prejudicial

51 A marca de alto renome, disciplinada pelo art. 125 da LPI, é aquela cuja forga distintiva a transformou em um sinal
posicionado ndo apenas acima dos sinais em seu segmento de atuagdo, mas inclusive daqueles em areas ndo afins.
52 As qualidades de um produto ou servigo séo subjetivas, variando de uma pessoa para outra. Além disso, a necessidade

momentanea do consumidor pode também variar, como ser “o pdo mais barato”, “o pdo mais macio”, “o pdo mais crocante”,
o “pao sem gluten”, independentemente de outros fatores desejados.
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por parte dos agentes econdmicos, visto que a qualidade subjetiva do bem ndo ¢ imposta

normativamente. Ramelo e Silva (2006) chamam esse efeito de “dissuasido”?,

Claro que esse ¢ um exemplo baseado em um modelo idealizado visto que dificilmente ocorre
no mundo real. Os consumidores dificilmente aparecem repentinamente em um mercado no
qual desconhecem as marcas. Na economia de consumo em que a maioria da populagao vive as
pessoas t€ém contato com uma enorme diversidade de marcas desde que nascem, tendo
oportunidades variadas de experimentar produtos e receber recomendacdes de pessoas de
confianga, além de serem atingidas ininterruptamente pelos esfor¢os da poderosa industria
publicitaria. Ainda assim, fundamentalmente, tais pressupostos continuam validos, ainda que
influenciados por varias questdes pertinentes a serem expostas no decorrer dos proximos

paragrafos.

Uma das justificativas fundamentais nas trocas econdmicas mediadas pela marca ¢ a da
correcdo da assimetria da informagdo, a qual se constitui no fato de que o agente econdmico
responsavel pelo bem tem, inicialmente, mais informagdes a respeito do seu produto/servigo do
que o consumidor (LANDES e POSNER, 1987; ECONOMIDES, 1988; BARBOSA, 2007).
Essa assimetria seria resolvida pela marca uma vez que, apds o primeiro uso do bem o
consumidor estaria mais bem informado e, portanto, melhor capacitado a fazer escolhas

racionais.

Do ponto de vista da aquisicao de bens, Economides (1988) os divide em dois tipos: os bens de
experiéncia e os bens de pesquisa®. Os primeiros sdo aqueles adquiridos frequentemente pelo
mesmo comprador (o pao integral, por exemplo) para os quais a marca funciona através da
experiéncia prévia do consumidor. No que diz respeito aos bens de pesquisa, que sao adquiridos
mais raramente (uma geladeira, por exemplo) a marca pode assinalar indiretamente um padrao
de qualidade que se estenda a multiplos produtos em uma categoria (eletrodomésticos, por
exemplo). Na auséncia de consumo prévio, a pessoa tem que se basear em relatos de conhecidos
ou avaliagdes por terceiros, que sdo subjetivos uma vez que as preferéncias pessoais variam.
Isso significa que a informagao serd muito mais vaga do que aquela na qual o consumidor se
baseia quando adquire bens de experiéncia. As empresas responsaveis por esses bens de

pesquisa muitas vezes se utilizam de uma marca que ¢ usada como seu nome comercial. Assim,

53 «“Deterrence” no original, em inglés.
54 «“Experience goods and search goods”, no original, em inglés.
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caso o consumidor conhega o fogdo de determinada empresa e o considere de qualidade, ha

maior probabilidade de adquirir a geladeira produzida pela mesma empresa.

Consumidores que fazem escolhas racionais também pertencem a um mundo idealizado em
modelos econdmicos incapazes de traduzir fielmente a realidade complexa e volavel do
mercado®. A realidade de mercado é fortemente influenciada pela publicidade, que, para além
de simplesmente fornecer informacgdes bdasicas sobre o produto/servico anunciado, atua de
forma sedutora, no que vem sendo chamado de “publicidade perceptiva” (ECONOMIDES,
1988; BARBOSA, 2007, p.4). O investimento da publicidade passa a ser realizado na prépria
marca a qual ¢ adicionada uma imagem mental desejada e que passa a ter valor em si propria,
nao sendo mais o elemento acessoério do produto/servico anunciado, mas passando a ser uma

entidade econdmica.

Beebe (2005) considera a marca o primeiro dos direitos de propriedade intelectual no qual o
objeto de protecao seria o investimento puro e simples. O autor compara o estabelecimento de
uma marca por meio de propaganda intensa a constru¢do de uma personagem — nem sempre o
resultado condiz com a realidade. Ou seja, a marca pode ser poderosa e sedutora, sugerindo que
os produtos por ela assinalados também o sejam; o que pode ndo ser verdade. Ainda assim, um
consumidor racional, apds comprovar que o bem nao ¢ o prometido, poderia mudar de ideia e
trocar sua preferéncia de compra. Contudo, a publicidade perceptiva se utiliza de imagens
mentais criadas pela propaganda com as quais o consumidor deseja se identificar. Um exemplo
seria o caso de um anuncio de ténis que o relaciona a uma vida saudavel, feliz e esportiva. O
consumidor quer se identificar com esses valores e adquire o bem, e continua adquirindo a

marca, mesmo que o cal¢ado lhe deixe os pés doloridos apds uma caminhada de 2 km.

Economides (1988) observa ainda no que tange a publicidade perceptiva, que o fato de alguns
atributos da marca serem apenas percebidos, nao sendo representados por evidéncia fisica, ndo
diminui seu significado na mente do consumidor. E como néo ¢ util veicular anuncios sem uma
marca, sua existéncia torna possivel a publicidade de imagens percebidas — como a ideia da
vida saudavel, por exemplo — e em vez de limitar a competi¢ao, as marca podem aumentar o

escopo da competicdo entre as empresas para mais uma dimensdo, uma imaterial. Assim,

55 Para uma comparacdo entre as visdes da Escola de Chicago e a Escola de Harvard no que se refere ao comportamento do
mercado no tocante as marcas, sugere-se a leitura de “The Economics of Distinctiveness: The Road to Monopolization”
(MORRIS, 2011).
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empresas podem produzir bens idénticos, mas que competem em percepgdes, as quais podem

visar segmentos distintos da populagdo.

Ainda sobre o tema, Ramello ¢ Silva (2006) analisam como um determinado direito de
propriedade intelectual, originalmente projetado para fornecer informagdes para facilitar as
trocas, evoluiu para um direito de propriedade dentro da esfera semantica / semidtica que €, em
alguma medida, comparavel as patentes e aos direitos de autor, de forma que o signo acaba se

tornando um produto e um objeto de consumo por direito proprio.

Essa pratica de transformar a marca em um produto constitui o objeto do “branding”, que ¢

uma estratégia de gestdo de marcas que visa seu reconhecimento e presenca junto ao publico:
A estratégia busca a admiragao e desejo pelos valores que a marca cria em torno de si
mesma. Seu objetivo principal é despertar sensacdes e criagdo de conexdes fortes, que

serdo fatores relevantes para a escolha do cliente pela marca no momento de decisido
de compra (SEBRAE, 2019)

Através do branding, uma empresa ou marca se torna sindnimo de um conjunto de valores,
aspiragdes ou estados como juventude, independéncia, verdade, desempenho, por exemplo. O
branding engloba as agdes que visam a uma construgdo da marca no que concerne seu
posicionamento no mercado, propodsitos e valores. Para Ramello e Silva (2006) a pratica
objetiva transformar uma marca em uma ferramenta para criar significados que vao além da
esfera da informagdo, de forma a aumentar a distintividade extrinsica (ou diferencial) e assim

alterar e/ou transferir a competicao para elementos intangiveis.

O “branding”, portanto, teria como objetivo final a criacdo de poder de mercado, diminuindo a
intercambialidade dos produtos/servigos, fazendo com que o consumidor se mostre mais
disposto a pagar por determinado bem em detrimento de outro. Essa diferenciacdo surge do
componente semantico da marca - ou seja, o significado - de forma que a diferenciacdo € criada
na esfera semidtica e nao por quaisquer atributos objetivos do bem em troca. No caso extremo,
dois bens podem ser objetivamente idénticos, mas semioticamente diferenciados (RAMELLO

e SILVA, 2006).

A diferenciacdo de bens se refere a variagdes tais dentro de uma classe de bens que os
consumidores as percebem como substitutos imperfeitos. A literatura econdmica, de acordo
com Morris (2011) dispde que o que diferencia os bens sdo as caracteristicas que cada um
possui, € assim o processo de diferenciagdo ¢ aquele em que uma empresa se engaja para tornar

seu bem verdadeiramente ou aparentemente diferente daquele de seu rival. A diferenciagdo de
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produtos encoraja a competi¢do ao tornar a entrada de novos agentes econdmicos possivel, e as

marcas, por sua vez, facilitam a diferenciacdo que facilita a entrada.

Hé4 uma relacdo emocional e psicolégica entre os consumidores e os sinais distintivos.
Individuos procuram por marcas pelo seu significado, e as empresas, ao perceber essa
peculiaridade, desenvolvem estratégias para lucrar com isso, estimulando a chamada

“fidelidade a marca” (RAMELLO e SILVA, 2006).

Apesar de um dos pressupostos da fun¢ao ser a diminui¢ao do esfor¢o do consumidor na busca
por bens, Beebe (2005) chama a aten¢do de que ndo sdo apenas os consumidores que procuram
por marcas, mas que talvez sejam as marcas que estejam procurando por nds, em uma inversao
do pressuposto e que talvez a minimizagao dos custos de busca seja a dos titulares e ndo a dos

consumidores®®,

Outra das caracteristicas econdmicas da marca ¢ o fato de que ela pode atuar como um fator de
apropriacdo de resultados do processo de inovagdo (BARBOSA, 2007; MILLOT, 2009). O
setor farmacéutico € um dos grandes atores do sistema de propriedade industrial no mundo, seja
através da protecdo de medicamentos via patentes, seja via consolidagdo e manuten¢do de uma
posicdo de dominio mercadologico através das marcas. Quando um medicamento novo ¢
introduzido no mercado a patente lhe garante um periodo de monopolio durante o qual os
consumidores passam a conhecé-lo pela marca comercial. Ao final do periodo do monopdlio,
parte do publico-alvo prefere continuar a adquirir o medicamento de marca pagando um valor
a mais, do que um genérico, por simples questdo de confianca (e medo de que o genérico ndo
seja realmente igual), que ¢ a base dessa fidelidade a marca especifica (ao invés do afeto).
Barbosa informa que:
E no setor farmacéutico que esta fungdo da marca melhor se revela: mais de 40% das
marcas estdo na classe de medicamentos e similares. Nos EUA, para 700
medicamentos registrados, existiam, em 1986, mais de 20.000 marcas que
desempenhavam importantissima fun¢ao de diferenciagdo - muitas vezes artificial —
de um produto clinicamente homogéneo. Na promoc¢do de tais marcas, a industria

mantém um nivel de investimento de 25% da receita bruta - uma das mais altas de
todas as industrias. (2007, p.9)

A medida que a marca vai adquirindo um valor econdmico independente do seu produto/servigo

associado, hé a possibilidade de estender a fidelidade angariada para produtos distintos, numa

5 "The received orthodoxy that trademark law exists to minimize our search costs elides a fundamental question: are we
searching for trademarks or are trademarks searching for us? Is trademark law dedicated to the minimization of their search
costs or ours?" (BEEBE, 2005, p.2069)
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tentativa de transferir sua reputagdo®’. A forca de uma marca é em grande parte determinada
por suas estratégias de marketing e investimentos em propaganda. Se uma marca atinge uma
posicdo dominante no mercado, seu titular pode transferir esse poder para outras linhas de
produtos ou servicos, criando uma distor¢do na competicio (RAMELLO e SILVA, 2006).
Digamos que uma marca X se tornou dominante no mercado de chocolates e seu titular decidiu
utilizar a mesma marca para identificar biscoitos. Em vez de ser um novo entrante no setor de
biscoitos e ter que ir angariando sua fama com os adequados investimentos em propaganda, seu
titular j& parte de uma posi¢ao vantajosa frente aos competidores ja que seus biscoitos tém uma
“chancela” de uma marca que ja possui clientela fiel. Esse seria um exemplo de “extensdo da
marca” visto que chocolates e biscoitos pertencem a segmentos similares. No caso do
“esticamento da marca”, no entanto, o poder de atracdo da marca ¢ usado em segmento
totalmente diferente, como uma marca de bebida alcoolica passando a denominar uma casa
noturna. Essas praticas sdo chamadas por Ramello (2006, p. 559) como formas de “umbrella
branding”, que no segmento de marketing nacional ¢ denominada marca umbrella ou marca

guarda-chuva.

Os direitos de propriedade industrial sio muitas vezes descritos como monopo6lios temporarios.
Contudo como ja visto anteriormente, marcas ndo se encaixam nessa descri¢do. Contudo,
Morris (2011) considera que o direito marcario ndo deveria ser ignorado nas aplicagdes da teoria
do monop6lio®® e que seu maior problema seria o abuso da posigdo dominante pelo titular. O
autor admite os efeitos economicos benéficos das marcas ja citados no inicio da se¢do, mas
considera que a marca, por ser uma forma de propriedade que se torna valiosa, carrega consigo
algum grau de poder monopolista. Titulares de marcas fortes e famosas sao capazes de dominar
o consumidor via publicidade, criando barreiras a entrada de novas empresas e assim,
alcancando lucros monopolistas. Empresas com excesso de poder de mercado reduzem o leque
de escolhas do consumidor e lhe cobram valores de compra mais altos. Contudo, Ramello
(2006) considera que a marca ¢, na origem, um monopolio legal, o que ndo se traduz

necessariamente em um monopodlio econdmico. Mas ainda assim a possibilidade de um

57 Tal estratégia é denominada na literatura internacional como “brand extension” ou “brand stretching”, extensdo ou
esticamento da marca, em traducéo livre do inglés.

58 Morris (2011, p.327) descreve um monopélio como “a single seller of a product for which there is no close substitute, and
that market power is the ability of the monopolist to charge a price above marginal cost and earn a positive profit”, “um
Unico vendedor de um produto para o qual ndo ha substituto proximo, e que o poder de mercado é a capacidade do
monopolista de cobrar um prego acima do custo marginal e obter um lucro positivo”, em tradugao livre do inglés. O autor
também faz referéncia a citagcdo mais antiga de que a prote¢do marcéria constituiria um monopdlio em vista de um
julgamento ocorrido em 1742 (Blanchard vs. Hill) no qual Lord Hardwicke se referiu a uma marca como “one of those
monopolies” (“um daqueles monopdlios” em tradugéo livre do inglés).
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monopolio econdmico e seus respectivos lucros sdo um forte incentivo para que os titulares de
marcas adotem comportamentos que possam aumentar o carater singular (real ou percebido) do

bem.

Esse poder de marca esta no amago do conceito de diluicao, que se baseia na existéncia de um
efeito distintivo diferenciado no caso de marcas fortes e famosas, e que cria uma dinamica
psicolédgica e econdmica complexa que ultrapassa a simples transmissao de informagdes. Essa
¢ uma dinamica que pode alterar significativamente a estrutura de mercado e o comportamento
das firmas (RAMELLO, 2006). Schechter (1927) foi um dos primeiros teéricos a detectar esse
efeito e a propor uma teoria que veio a ser chamada de “Teoria da Diluigdo”. Ele defendia que
o valor da marca reside em seu poder de venda, dependente ndao apenas dos méritos dos bens
sobre os quais ¢ usado, mas igualmente de seu carater singular, que pode ser criado e
oportunamente aprimorado pelo proprietario. A aplicagdo da teoria da diluigdo em algumas
jurisdi¢des tem acompanhado uma interpretagdo crescente sobre o aumento da amplitude da
protecdo da marca. Ordinariamente, a marca garante a prote¢do dentro de um ramo
mercadoldgico especifico, em concordancia com o principio da especialidade. No entanto, a
teoria da dilui¢do defende que marcas famosas devem ser protegidas até em relagdo a ramos

néo afins e ndo competitivos®®.

No que se refere a estrutura de mercado, Ramello (2006) aponta que a estrutura das atividades
econdmicas modernas foi profundamente afetada pela existéncia das marcas. Em alguns casos
permitiu a criagdo de empresas integradas verticalmente ou organizagdes produtivas extensas €
descentralizadas. Em outros casos resultou na criagdo de unidades produtivas menores,
especializadas, sendo que um dos exemplos mais conhecidos ¢ o da franquia, na qual o
franqueador se especializa na producdo de certo bem/servigo, assim como na constru¢do da
reputagdo, enquanto o franqueado se especializa na distribuicdo e corta alguns dos riscos

relacionados a operagdao no mercado dentro dos termos de um contrato.

Por fim, em vista do exposto, ¢ pertinente a reflexdo de Beebe (2004) que, ao afirmar que as
marcas apenas facilitam a busca e incentivam a qualidade, a abordagem econdmica da lei ha

muito se recusa a reconhecer o que ¢ 0bvio: que empresas produzem marcas como bens de

59 No Brasil, a teoria da diluicdo se fez presente na marca de alto renome, a qual é garantida protegéo em todos os ramos do
mercado. Contudo aqueles que atuam com direito de marca defendem uma aplicagdo mais ampla que abarque marcas bem
conhecidas, mas nao a ponto de poderem ser reconhecidas como de alto renome. Seria uma protegdo para marcas “mais ou
menos famosas”, algo entre a marca notoriamente conhecida e a marca de alto renome. No entanto, esses casos
invariavelmente sdo encaminhados para disputas judiciais uma vez que as normas legais contidas na LPI ndo comportam tal
conceito.
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status, que os consumidores consomem marcas para sinalizar status, € que os tribunais
rotineiramente atribuem as marcas protecdo legal em um esforgo para preservar esta fungdo de
sinalizagdo de status. O autor considera que areas inteiras da doutrina sobre marcas nao podem
ser entendidas exceto como sistemas de regras destinadas a facilitar a mercantilizagdo de

distingao social.

Thorstein Veblen, em seu Theory of the Leisure Class, publicado em 1899, critica a teoria
neocléssica do consumo que considera que um individuo tentara maximizar a utilidade dos bens
adquiridos. Para ele, as preferéncias de um individuo sdo determinadas por sua posi¢do na
hierarquia social e, sempre que possivel esse individuo tentara copiar os padrdes de consumo
de pessoas situadas em posigdes hierarquicas superiores, especialmente no que se refere a

produtos de luxo. Essa teoria foi chamada de “consumo conspicuo” (TRIGG, 2001).

Embora originalmente a teoria do consumo conspicuo de Veblen se limitasse a imitagao
daqueles que pertenciam a classes economicamente superiores, claramente tal teoria pode ser
adaptada para um contexto social em que a imitagdo nao €, necessariamente, atrelada a riqueza
material, mas a outras caracteristicas muito valorizadas por nichos sociais. Como a imitacao de
padroes de consumo baseados em estilo de vida, como a de esportistas, celebridades e
influenciadores em determinados setores. Uma pessoa pode comprar um chocolate da marca
Godiva para demonstrar que tem condi¢des financeiras, enquanto outra vai comprar da marca
Tnuva por ser vegana e havera até quem prefira produzir seu proprio chocolate caseiro. As

distingdes sociais, na atualidade, se baseiam em muitos outros fatores multidimensaionais.

1.3.4 Funcio de qualidade ou de garantia (qualitativa)

A funcdo de qualidade ou de garantia é aquela que considera que as marcas sejam
identificadores de qualidade, fornecendo informagdes aos consumidores sobre as caracteristicas
dos produtos baseada em experiéncias prévias. Essa funcdo promove protecéo para os titulares

das marcas ao receberem incentivo para produzir bens de qualidade superior.

A existéncia de marcas no mercado favorece a elevacdo da qualidade dos bens, conforme ja
descrito na secao sobre a funcdo econémica. Em um mercado sem marcas, a competicdo se
daria exclusivamente por precos ou por outras vantagens competitivas (localizagcdo do ponto

comercial, por exemplo). Se ndo houvesse algum tipo de regulagéo de mercado os concorrentes
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poderiam oferecer produtos aparentemente idénticos, mas de qualidade inferior por um precgo
menor, uma vez que o consumidor ndo teria meios de puni-los visto que estes vendedores
poderiam se esconder no anonimato. E ndo havendo vantagem em produzir com qualidade, a

consequéncia ldgica seria a diminuicdo da qualidade em geral.

No entanto, Naser (2008) argumenta que qualidade é algo subjetivo e significa diferentes coisas
para diferentes pessoas e, portanto, a qualidade seria um atributo neutro. “A marca ndo da
nenhuma garantia juridica de qualidade” (ASCENSAO, 2002, p. 46). Um aumento ou
diminuicdo na qualidade do produto/servico apresenta reflexos econdmicos e ndo juridicos.

Assim, o0 autor considera que ndo existe tampouco uma fungédo de garantia.

Contudo, em algum momento, as marcas foram consideradas Uteis como identificadoras de um
padrdo de qualidade e ndo como identificadoras de origem. O consumidor, ao ver determinada
marca, relaciona todos os atributos do produto/servicos que lhe sdo caracteristicos
(ECONOMIDES, 1988). As idéias de Schechter, de que as verdadeiras fungdes das marcas séo
as de identificar um produto como satistarorio e assim estimular novas aquisi¢oes, formaram a
base para uma justificativa econdmica utilitaria, posteriormente utilizada para justificar o
aumento do escopo de protecdo das marcas, que eventualmente se tornou a teoria da diluicédo
(NASER, 2008). Assim a funcdo de qualidade estaria baseada no pressuposto de que se 0
publico reconhece uma marca como identificadora de origem ao invés de identificadora de
qualidade, ndo haveria razéo para escolher uma marca em detrimento de outra qualquer. Mas,
se 0 consumidor quiser adquirir um bem que ja lhe satisfez no passado, entdo a marca vai servir

como identificadora da qualidade que determinado bem Ihe proporcionou anteriormente.

As normas marcarias nao fazem julgamentos de valor e a protecdo dos sinais esta disponivel
tanto para produtos de alta ou baixa qualidade (real ou percebida). Se por um lado a marca pode
ter um efeito positivo quando € relacionada a bons produtos/servigos, pode também ser um
elemento para afastar o publico quando a identificagdo é negativa (RAHMATIAN apud
NASER, 2008).

As excec0es a esse conceito geral sdo as marcas de certificacdo e, em certa medida, as coletivas,
cuja concesdo depende da declaracdo obrigatoria de atributos de qualidade (ou caracteristicas)

dos produtos e servigos que assinalam (PORTO, 2011).
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1.3.5 Funcio publicitaria

A fungdo publicitaria, também chamada de informativa, ¢ a de carregar em si informacgdes a
respeito do produto/servigo que identifica com fins de divulgacao e promogao. A funcao esta
vinculada estreitamente a economia, € portanto se optou por um maior detalhamento sobre a
influéncia da publicidade perceptiva no ambito do poder da marca na se¢dao sobre a funcao
economica, em vista de seus efeitos no mercado. Por essa razao, Naser (2008) considera essa

fun¢ao como secundaria.

Mas a marca “pode ser um poderosissimo instrumento publicitario” (ASCENSAO, 2002, p.

46), contudo essa funcdo ¢ considerada acessoria e ndo tem impacto em seu regime de protecao.

Um exemplo do poder da fungdo publicitaria e de como esta pode ser tornada nula em
determinado segmento ¢ a utilizacdo das “plain packages”, traduzidas como embalagens
genéricas ou padronizadas, no mercado de tabaco em determinados paises. Tratou-se de uma
decisdo de politicas publicas na area de satde para desestimular o habito do fumo. As
embalagens de produtos de tabaco passariam a ser idénticas em formato, abertura, cores, €
tipologia da marca, sendo vedada a aplicacdo de quaisquer elementos graficos particulares a
cada marca. A Australia foi o primeiro pais a adotar uma legislagdo - Tobacco Plain Packaging
Act — em vigor a partir de 2012, que baniu a diferenciacio entre as diversas marcas de cigarro
e produtos de tabaco. As embalagens eram de cor marrom (pois foi comprovado em pesquisa
que a cor era menos atrativa), com adverténcias sanitarias e imagens sobre os efeitos do
tabagismo. As marcas e submarcas vinham em tipologia padrdo em cor branca. A industria do
tabaco combateu essa iniciativa € houve denuncias do pais a OMC. Estudos variados
demonstraram que as embalagens padronizadas reduzem o poder de atragdo exercido pelo
consumo de tabaco ao mesmo tempo que causam uma percepgao negativa do sabor do produto
(um cigarro em embalagem padronizada tem gosto pior do que aquele em embalagem de marca)
(D’ORNELLAS; BRUST-RENCK, 2017). Como consequéncia, diversos outros paises ja

estudam a aplicac@o de legislacdes similares.

O conteudo do capitulo pretendeu fornecer um panorama sobre os fundamentos conceituais das
marcas, que serdo necessarios para compreender conceitos que serdo descritos nos proximo

capitulos. Como surgiram e evoluiram, como sdo adquiridas e protegidas, suas caracteristicas
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quanto a distintividade e principalmente quanto a suas fungdes, que revelam seu carater
multifacetado, que continua a se transformar e mudar de aspecto em resposta as mudancas
sociais, econdmicas, tecnoldgicas e institucionais. Esss evolugdo, no entanto, nem sempre ¢
devidamente acompanhada com a atualizacao das normas que visam proteger as marcas, Seus

titulares e os consumidores de forma equilibrada.

Assim, a partir dessa fundamentagdo teorica, sera abodado, a seguir, o assunto que ¢ o cerne do

presente estudo: a aquisi¢do da distintividade pelo uso.
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2 AAQUISICAO DA DISTINTIVIDADE PELO USO E O SECONDARY MEANING

Neste capitulo serdo apresentados o detalhamento do conceito da aquisicao da distintividade
pelo uso; sua normatiza¢do em tratados internacionais e como tal fenomeno ¢ aplicado pelos
Estados Unidos da América (EUA) e Unido Européia (UE). Serdao abordados os aspectos mais
relevantes identificados nas principais doutrinas relacionadas ao assunto que revelam as
dimensdes do impacto desse fendmeno para além da mera descricdo da sua existéncia e
aceitacao em diversas localidades. Em relagao ao Brasil, sera feita uma analise de como o tema
¢ tratado no pais, administrativa, mas principalmente, judicialmente, a partir de uma compilagao

das decisOes e sentencas mais recentes.

2.1 Conceitos

Embora as expressoes “aquisi¢ao da distintividade pelo uso” ou “distintividade adquirida pelo
uso” sejam bastante diretas e descritivas, a expressdo “secondary meaning”, ou significacao
secundaria no idioma portugués, ndo pode ser considerada um sindnimo daquelas. Na verdade,

a aquisicao da distintividade pelo uso se d& por meio do fenomeno da significagdo secundaria.

A significacdo secundaria ¢ o fenomeno que ocorre com qualquer sinal usado como marca que
passa por um fendmeno, antes de tudo, linguistico, por meio do qual uma determinada relacao
de significancia (entre significante e significado) ¢ alterada, e o0 mesmo significante adquire
significado distinto, que seria o significado secundario, em contraponto com o original, que
seria o primario. Assim, o sinal passa a identificar na mente do consumidor o bem como oriundo
de uma determinada origem comercial. O sinal pode ser originalmente distintivo ou nao.
Marcas formadas por sinais arbitrarios comumente passam pelo fenomeno, e o consumidor ¢
perfeitamente capaz de discernir se aquele sinal estd sendo usado em sua significagdo primaria

ou secundaria.

Se alguém disser, por exemplo, que vai assistir a um show das Havaianas, sera necessario
apenas algum contexto para diferenciar um evento patrocinado pela marca dos chinelos daquele

evento que apresente um grupo de dancarinas de Hula provenientes do Havai.
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J& a aquisicdo da distintividade pelo uso pressupde que o sinal, originalmente, era isento de (ou
considerado sem) distintividade em relagdo aos produtos/servigos que visa identificar e passou

a ser distintivo devido ao uso que dele se fez.

No entanto, esclarecida essa diferenciagdo entre o verdadeiro significado das expressoes,
observa-se que elas sdo usadas como se sinonimos fossem tanto na doutrina como na

jurisprudéncia, e, portanto, assim sera considerado no texto desta tese.

Os conceitos e definigdes apresentadas pelos diversos autores sdao, como esperado, muito
semelhantes. Considerando que a aplicagdo do “secondary meaning” ¢ muito difundida nos
EUA, considerou-se pertinente a descri¢do contida em uma agdo judicial dos EUA de 1912,
citada por Ramsey que esclareceu que o “secondary meaning” surgiu no contexto de marcas
textuais:
“The theory of secondary meaning contemplates that a word or phrase originally, and in that
sense primarily, incapable of exclusive appropriation with reference to an article on the market,
because geographically or otherwise descriptive, might nevertheless have been used so long
and so exclusively by one producer with reference to his article that, in that trade and to that
branch of the purchasing public, the word or phrase had come to mean that the article was his
product; in other words, had come to be, to them, his trade-mark. So it was said that the word
had come to have a secondary meaning, although this phrase, “secondary meaning,” seems

not happily chosen, because, in the limited field, this new meaning is primary rather than
secondary; that is to say, it is, in that field, the natural meaning.” (2003, p.1118)%

Por mais rebuscado que seja o trecho da decisdo, talvez por ja contar 110 anos, ele apresenta o
essencial: que a marca era composta por elementos sem distintividade (ou incapaz de ser
apropriada a titulo exclusivo), que o uso foi longo e/ou exclusivo dentro de determinado
segmento mercadoldgico e que a marca passou a referenciar um unico bem. O juiz ainda aponta
que o “significado secundario”, na verdade, passa a ser o primdrio uma vez que o significado

semantico da marca passa a ser o secunddrio para aquele bem em particular.

Outro conceito, de Gomez Segada, aponta como se dd o fendomeno:

“un fenémeno, que implica mutaciones seméanticas o simbolicas, en virtud del cual un
signo originariamente desprovisto de capacidad distintiva, por consecuencia
fundamentalmente del uso, a los ojos de los consumidores se convierte em

60 G. & C. Merriam Co. v. Saalfield, 198 F. 369, 373 (6th Cir. 1912) “a teoria do significado secundério contempla que uma
palavra ou frase originalmente, e nesse sentido, principalmente, incapaz de apropriacdo exclusiva com referéncia a um artigo
no mercado, por ser geograficamente ou de outra forma descritiva, poderia, no entanto, ter sido usada por tanto tempo e tdo
exclusivamente por um produtor com referéncia a seu artigo que, naquele comércio e naquele ramo do publico comprador, a
palavra ou frase passou a significar que o artigo era seu produto; em outras palavras, passou a ser, para eles, sua marca
registrada. Assim, foi dito que a palavra passou a ter um significado secundario, embora esta frase, "significado secundario”,
pareca ndo ter sido escolhida com prazer, porque, naquele campo determinado, este novo significado é primario e ndo
secundario; ou seja, é, naquele campo, o significado natural” (em traducéo livre).
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identificador de los productos o servicios de un determinado empresario.” (apud
VACCARO, 2012, p.22),

Por fim ressalta-se que, apesar do conceito de distintividade ter sido apresentado no capitulo 1,
as legislacdes marcarias tratam de formas diferentes o que € ou ndo distintivo. Por exemplo, na
legislacdo dos EUA, sobrenomes e nomes geograficos sao considerados ndo distintivos a nao
ser que tenham adquirido “secondary meaning”, o que nao € o caso no Brasil. Enfatiza-se que
o estudo ¢ centrado nas expressoes originariamente isentas de distintividade intrinseca por

serem relacionadas aos bens que identificam.

2.2 Previsao legal da aquisiciao da distintividade pelo uso

Nesta se¢do serdo tratados alguns dos casos de normatizagao da aquisi¢ao da distintividade pelo
uso. Inicialmente serdao abordados os principais tratados internacionais referentes a matéria
marcéria, a saber: Convencao da Unido de Paris (CUP) e o Acordo sobre Aspectos dos Direitos
de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS)®!. Outros tratados sobre marcas
nao serdo objeto de estudo por ndo apresentarem disposigdes sobre o tema pesquisado. A seguir
sera abordada a normatizacdo na Unido Europeia e nos Estados Unidos da América — EUA.
Ambos foram escolhidos em vista da disponibilidade de farto material de consulta em idiomas
de facil compreensdo, da natureza complexa da UE (formada por diversos paises com suas
legislagdes nacionais e 23 idiomas) e por se encontrarem entre os principais depositantes de

marcas no Brasil®? conforme tabela a seguir.

61 TRIPS é a sigla referente a denominagéo do Acordo em inglés = Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights.

62 A UE ndo pode ser um depositante de marca direto no Brasil, ainda que as Marcas da Unido Europeia (MUES) sejam
indicadas como prioridade unionista nos pedidos de requerentes estrangeiros no pais. Assim, entre os 10 maiores
depositantes, encontram-se 5 membros da UE, perfazendo um total de 6.081 depositos, o que a coloca na 22 colocagdo na
lista, sem considerar os depdsitos efetuados pelos 17 membros restantes. E possivel que a partir de 2020 ocorra uma eventual
alteracdo nesses dados visto que o Brasil aderiu ao Protocolo de Madri em 2019 e passou a receber pedidos internacionais de
marca em outubro daquele ano. No periodo de 02/10/2019 a 31/12/2020, o INPI recebeu 10.721 designa¢fes em um total de
25.140 classes (visto que os pedidos via Madri podem ser multiclasse ao contrario dos pedidos depositados diretamente no
INPI que sdo uniclasse). No periodo de 01/01/2021 a 30/12/2021 (ainda ndo estdo disponiveis os dados de 2022), o INPI
recebeu 12.003 designacdes em um total de 30.117 classes. O documento Painel Protocolo de Madri INPI (disponivel na
Secdo de Madri no portal do INPI), contendo dados do periodo de 02/10/2019 a 31/03/2022 traz, além da quantidade de
designacdes e classes, 0s dados quanto aos paises de origem das designacOes recebidas no Brasil, e neste caso, a Unido
Européia é contada, visto que a designacéao é baseada em pedido de Marca da Unido Européia: em primeiro lugar encontra-se
0s EUA com 25,5% das designaces seguidos pela UE com 17,6% e China com 11,9%, confirmando os maiore depositantes
estrangeiros no Brasil.
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Tabela 1: Depdsitos de marca por ndo residentes em 2019%:

Pais Nimero de depdsitos
Estados Unidos da América - EUA 8.301
Alemanha 1.979
China 1.929
Franca 1.568
Sui¢a 1.527
Japao 1.126
Reino Unido 1.033
Italia 866
Canada 685
Espanha 645

Fonte: Tabelas completas dos Indicadores de Propriedade Industrial (INPI, 2020b)%.

A titulo informativo, contudo, apontamos que em 2005 a Organizacdo Mundial da Propriedade
Intelectual (OMPI) publicou um levantamento® consolidando procedimentos e praticas de
exame técnico de marcas em 72 paises e 3 organizagdes intergovernamentais® a partir de um
questionario elaborado e distribuido no ambito do Comité Permanente em Matéria de Marcas,
Desenhos Industriais e Indicagdes Geograficas (SCT - Standing Committee on the Law of
Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications) com o objetivo de subsidiar
esforcos nas acdes visando a harmonizagao de praticas de exame técnico em marcas. Como
resposta ao questionario, 44 paises/organizagdes admitiam a aquisicdo de distintividade pelo
uso no caso de marcas tridimensionais e 43 paises/organizagdes responderam que a
comprovagado da aquisicao da distintividade era requisito para o registro de certos sinais como

marca.

63 Em 2019, foram 245.154 depdsitos de marca, sendo 218.764 por residentes e 26.930 por néo residentes; cerca de 11% do
total. Ao contrario de diversos paises considerados como economias em transicdo, os depdsitos de marca no Brasil sdo
majoritariamente efetuados por residentes visto que um grande nimero de empresas internacionais e transnacionais possui
filiais no Brasil, e, portanto, depositam seus pedidos de marca como residentes.

64 Esses foram os dados mais recentes de depdsitos por pais encontrados.

% Disponivel em: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_14/sct_14 5.pdf.

8 pajses: Alemanha, Argélia, Arménia, Austrélia, Austria, Bangladesh, Bielorussia, Brasil, Bulgéria, Canad4, Chile, China,
Cingapura, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Dominica, Equador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovénia, Espanha,
Estados Unidos da América, Estonia, Filipinas, Finlandia, Franca, Georgia, Hungria, Ird (Republica Islamica do), Irlanda,
Italia, Jamaica, Japdo, a ex Republica lugoslava da Macedonia, Lituania, Madagascar, Malta, Marrocos, Mauricio, México,
Monaco, Noruega, Nova Zelandia, Omé, Paquistdo, Panama, Peru, Portugal, Quirguistdo, Reino Unido, Republica Arabe
Siria, Republica da Coréia, Republica de Moldova, Republica Tcheca, Roménia, Russia, Santa Lucia, S&o Vicente e as
Granadinas, Sri Lanka, Sudao, Suécia, Suica, Suazilandia, Tailandia, Trinidade e Tobago, Tunis, Turquia, Ucrania, Uruguai e
Zambia. Organizagdes intergovernamentais: Escritorio de Marcas de Benelux (BBM), as Comunidades Europeias (CE) e a
Organizagdo Africana da Propriedade Intelectual (ARIPO).


https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_14/sct_14_5.pdf

66

2.2.1 Tratados Internacionais

2.2.1.1 Convencao Internacional para a Protecao da Propriedade Industrial - CUP

Também conhecida como Convengao de Paris, ou simplesmente CUP, trata-se do primeiro
acordo internacional sobre matéria de propriedade intelectual, firmado por representantes de

onze nacgdes em 1883, dentre as quais o Brasil®’.

Esta Convencao foi o resultado de varias reunides e conferéncias diplomaticas que
buscavam o reconhecimento internacional das patentes e marcas, dentro de um quadro
mais homogéneo e igualitario aos diversos dispositivos, leis e normas dos varios
paises que ja protegiam suas invengdes através do instituto da patente e suas marcas
(FILHO, 1982, p.1).

E importante observar que ja existiam convengdes diplomaticas bilaterais sobre propriedade
intelectual entre Brasil e outros paises no periodo entre 1876 ¢ 1884. A elabora¢ao da CUP faz
parte de uma tendéncia de uniformizacdo internacional de disciplina juridica que comegara
quando os paises reconheceram a necessidade da criagcdo de normas nacionais similares para
tornar facil e possivel, assim como aumentar o intercAmbio comercial entre as nagdes

(DOMINGUES, 1984).

O texto final da Convencdo de Paris de 1883 foi base para a reforma das leis brasileiras ja
existentes de patentes, de 1830, e de marcas, de 1875. A CUP passou por sete revisdes®®. A
ultima revisdao ocorreu em 1967 em Estocolmo (Suécia) e o Brasil, que havia assinado apenas
a versdo original e a revisao de Haia (1925), ratificou a CUP em sua integralidade®® por meio

do Decreto n° 635, de 21/08/1992, ratificado pelo Decreto-Lei n°1.263, de 10/10/1994.

As disposi¢des da CUP permitem uma razoavel flexibilidade as legislagdes nacionais dos paises
membros, contudo estabeleceram trés principios fundamentais que devem ser observados

obrigatoriamente:

67 Atualmente a CUP ¢ adotada por 178 membros. Fonte: OMPI. Disponivel em:
https://wipolex.wipo.int/en/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty id=2 Acesso em 05/04/2022.

 Roma (nenhum pais ratificou), Bruxelas (1900), Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) e
Estocolmo (1967).

69 O Brasil inicialmente aderiu a revisio de Estocolmo da CUP por meio do Decreto n° 75.572 de 08/04/1975, com reservas,
as quais estdo descritas no texto legal do Decreto n° 635.



https://wipolex.wipo.int/en/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=2
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a) Tratamento Nacional: estrangeiros (oriundos dos paises membros) e nacionais™

usufruem os mesmos direitos concedidos pela legislacdo, sendo vedada qualquer

vantagem:

Art. 2° (1) Os nacionais de cada um dos paises da Unido gozardo em todos os outros
paises da Unifo, no que se refere a protegdo da propriedade industrial, das vantagens
que as leis respectivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos
nacionais, sem prejuizo dos direitos especialmente previstos na presente Convencgao.
Em consequéncia, terio a mesma protecdo que estes e 0s mesmos recursos legais
contra qualquer atentado dos seus direitos, desde que observem as condi¢des e
formalidades impostas aos nacionais. (BRASIL, 1975)

b) Prioridade Unionista: os requerentes de patentes, desenhos industriais e marcas em um

dos paises membros, poderdo, dentro do prazo legal, apresentar pedido em outro pais

da Unido mantendo a prioridade da data de depoésito anterior.

Art 4° (1) Aquele que tiver devidamente apresentado pedido de patente de invengao,
de deposito de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial, de registro de
marca de fabrica ou de comércio num dos paises da Unido, ou o seu sucessor, gozara,
para apresentar o pedido nos outros paises, do s direito de prioridade durante os prazos
adiante fixados. (BRASIL, 1975)

c) Territorialidade: a protecdo conferida por um pais membro tem validade somente em

seu territorio.

Ao tema pesquisado, importa principalmente o Art. 6° Quinquies, que dispde:

A (1) Qualquer marca de fabrica ou de comércio regularmente registrada no pais de
origem serd admitida para registro e protegida na sua forma original nos outros paises
da Unifo, com as restrigdes indicadas no presente artigo.

(...)

B S6 podera ser recusado ou invalidado o registro das marcas de fabrica ou de

comércio mencionadas no presente artigo, nos casos seguintes:

1. quando forem suscetiveis de prejudicar direitos adquiridos por terceiros no pais
em que a protegdo ¢ requerida;

2. quando forem desprovidas de qualquer carater distintivo ou entdo exclusivamente
composta por sinais ou indicagdes que possam servir no comércio para designar
a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos
produtos ou a época da produgdo, ou que se tenham tornado usuais na linguagem
corrente ou nos habitos leais e constantes do comércio do pais em que a protegao
¢ requerida;

3. quando forem contrarias a moral a ordem publica e, particularmente, de natureza
e enganar o publico. Fica entendido que uma marca nao podera ser considerada
contraria a ordem publica pela simples razdo de que ndo estd de acordo com
qualquer dispositivo da legislacdo sobre as marcas salvo no caso em que o proprio
dispositivo se relacione com a ordem publica. Fica, todavia, ressalvada a
aplicacdo do artigo 10 bis.

0 De acordo com art. 3° da CUP “Sio equiparados aos nacionais dos paises da Unido os nacionais dos paises nio
participantes da Unido Domiciliados ou que possuam estabelecimentos industriais ou comerciais efetivos e reais no territdrio

de um dos paises da Unido”.
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C (1) Para determinar se a marca ¢ suscetivel de prote¢do deverdo ser levadas em
considerag@o todas as circunstancias de fato, particularmente a duracdo do uso da
marca.

(.)

A garantia descrita no A (1) € conhecida na doutrina como protegao telle quelle (“tal e qual” em
traducdo do francés), a qual, muitas vezes, ¢ limitada aos dispositivos presentes nas legislagdes
nacionais visto que sinais registraveis em um pais nem sempre o s3o em outros’*. E interessante

notar que o dispositivo C(1), na versao da revisao de Haia (adotada pelo Brasil), tinha redagao

distinta:
Revisdo de Haia Reviséo de Estocolmo
Na apreciacdo do carater distintivo de uma Para determinar se a marca € suscetivel de
marca, dever-se-ao ter em conta tddas as protecdo deverao ser levadas em consideragdo
circunstancias de fato, especialmente as de todas as circunstancias de fato, particularmente a
duragdo do uso da marca. duragdo do uso da marca.

Assim, mesmo que com outra redac¢do, a aquisicdo da distintividade pelo uso encontra-se
prevista no Art. 6° Quinquies, C(1), visto que se trata de um fenomeno factual que surge durante

0 uso do sinal como marca.

G.H.C. Bodenhausen, que foi diretor do BIRPI’?, atual OMPI, publicou um guia de aplicagio
da CUP a época da revisao de Estocolmo. Neste guia (BODENHAUSEN, 1968), no que se
refere ao Art. 6° Quinquies, C(1), o autor reporta que, a época da Revisdo de Lisboa, foi dada
uma redagdo com um escopo mais geral. Assim, além de prever a aquisi¢do de distintividade
pelo “secondary meaning”, tal disposi¢do também poderia ser empregada, por exemplo, em
casos no qual a convivéncia de marcas, apesar de semelhantes, ndo resultaram em confusao no

mercado apds muitos anos de uso concomitante.

Entende-se, portanto, que ha previsdo legal sobre a aquisi¢do da distintividade em vigor no

Brasil.

"1 No Brasil, apenas sinais visualmente perceptiveis sdo registraveis como marca, portanto o Brasil ndo é obrigado a proteger,
nos termos da protecao telle quelle, sinais ndo visuais que tenham tido seu registro admitido em outros paises. Tal nogao
sobre a aceitagdo da garantia do Art 6° A(1) é explicada por Bodenhausen (1968, p.110 e 111).

2 Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Proprieté Intellectuelle.
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2.2.1.2 Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao

Comércio — (ADPIC) TRIPS™®

O contexto politico e social da década de 1980 envolveu uma agenda macroecondmica
internacional na qual os paises desenvolvidos (especialmente os EUA) passaram a pressionar o
restante dos paises de forma mais ou menos coercitiva no sentido de modificar o regime de

propriedade intelectual para atender a seus interesses economicos (GANDELMAN, 2004).

Marisa Gandelman (2004) reporta que os esfor¢os dos paises em desenvolvimento, no sentido
de revisar as disposi¢cdes da CUP no ambito da OMPI, foram esvaziados, levando as discussoes
para o Ambito do Acordo Geral de Tarifas (GATT’#). Os EUA, em especial, desejavam um
sistema de penalidades e sancdes rigido e eficiente a ser imposto contra aqueles que violassem
os direitos de PI (em geral os paises em desenvolvimento, mais vulneraveis a pressdes de
mercado). Esse sistema ndo era desejado pelos paises revisionistas, € como no sistema de
votagdo da OMPI era quase impossivel obter tal mudanga, o GATT foi a op¢do escolhida uma
vez que as questdes de acesso ao mercado e de beneficios comerciais eram mais um elemento
de barganha. As discussdes no GATT foram complexas e envolveram troca de redugdo de
barreiras comerciais para produtos agricolas e téxteis por concessdes na area de protegao da PIL.
Por fim, a rodada Uruguai do GATT deu origem a OMC — Organiza¢do Mundial do Comércio
e ao TRIPS.

Ainda segundo Gandelman, ao contrario da CUP cujo propdsito seria o estimulo a ciéncia,

tecnologia e as artes, o do TRIPS ¢ o livre comércio. Conforme o texto de abertura do acordo:

Os Membros,

Desejando reduzir distor¢des e obstaculos ao comércio internacional e levando em
consideragdo a necessidade de promover uma protegdo eficaz e adequada dos direitos
de propriedade intelectual e assegurar que as medidas e procedimentos destinados a
fazé-los respeitar ndo se tornem, por sua vez, obstaculos ao comércio legitimo;
Reconhecendo, para tanto, a necessidade de novas regras e disciplinas relativas:
(...) (BRASIL, 1994)

O TRIPS ¢ um acordo administrado pela OMC, que o considera o mais abrangente dos tratados
multilaterais sobre propriedade intelectual’”®. Barbosa (2003) afirma que, gragas ao TRIPS, as

normas legais de propriedade intelectual ganharam relevancia dentro do sistema de comércio

3 BRASIL, 1994.

4 General Agreement on Tariffs and Trade (no original, em inglés).

5 Conforme sitio eletrdnico da OMC, disponivel em: https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm. Acesso em
05/04/2022.



https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm
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internacional visto que a ratificacdo do acordo ¢ requisito obrigatério para um pais aderir a

OMC.

O Brasil ¢ um dos signatarios do TRIPS e suas disposi¢des foram acatadas na lei de propriedade
industrial que estava em elaboracdo no Brasil. As principais alteragdes foram no capitulo de
patentes, mas também houve impactos no capitulo que versa sobre marcas. Ao tema pesquisado,

importa principalmente o Art. 15.1, que dispde:

SECAO 2: MARCAS

ARTIGO 15

Objeto da Protegdo

1. Qualquer sinal, ou combinag¢ao de sinais, capaz de distinguir bens e servigos de um
empreendimento daqueles de outro empreendimento, podera constituir uma marca.
Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes proprios, letras, numerais,
elementos figurativos e combinagao de cores, bem como qualquer combinagao desses
sinais, serdo registraveis como marcas. Quando os sinais ndo forem intrinsecamente
capazes de distinguir os bens e servi¢os pertinentes, 0s Membros poderdo condicionar
a possibilidade do registro ao carater distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os
Membros poderdo exigir, como condi¢do para registro, que o0s sinais sejam
visualmente perceptiveis. (BRASIL, 1994) (grifo nosso)

O artigo 15.1 define o que ¢ marca e inclui a possibilidade da aquisi¢do da distintividade pelo
uso. Contudo essa ¢ uma faculdade e ndo uma obrigacdo. Assim, o TRIPS ndo pode ser
invocado como previsdo legal da aceitacao da distintividade adquirida nos sinais marcarios no

Brasil.

2.2.2 Uniao Européia - UE

O orgdo que gere os direitos relativos as marcas, desenhos e modelos na Unido Europeia € o
Instituto da Propriedade Intelectual da Unido Européia (EUIPO — European Union Intellectual
Property Office)’®, uma agéncia descentralizada criada em 1994 com sede na cidade de
Alicante, na Espanha. O EUIPO recebe e examina anualmente cerca de 150.000 pedidos de
marcas’’, tendo também como funciio a promocao da convergéncia das préticas dos institutos
de propriedade intelectual dos seus vinte e sete Estados-Membros, através de atividades de

cooperagao.

76 A partir de 1° de outubro de 2017, o Regulamento (UE)2015/2024 do Parlamento Europeu alterou 0 nome da instituicao
(anteriormente “Escritorio para Harmonizacdo do Mercado Interno — OHIM”) e de como se referir as marcas passando para
Marca da Unido Européia — MUE (anteriormente “marca comunitaria”). Fonte: https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/eu-
trade-mark-regulation

7 Dados disponiveis no sitio eletronico: https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-
bodies/institutions-and-bodies-profiles/euipo_pt Acesso em 16/03/2022.



https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/euipo_pt
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/euipo_pt
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Atualmente, a legislagdo europeia referente a marcas € composta por: Regulamento de Marcas
da Unido Européia - EUTMR (European Union trade mark regulation); Regulamento delegado
de marcas da Unido Européia - EUTMDR (European Union trade mark delegated regulation);
Regulamento da execu¢do da marca da Unido Européia - EUTMIR (Europeann Union trade
mark implementing regulation) e a Diretiva que aproxima as legislacdes dos Estados-Membros

em matéria de marcas’®.

O EUIPO disponibiliza um documento intitulado “Orienta¢des para o exame” (EUIPO, 2021)"
destinado a ser utilizado tanto pelos responsaveis pelos procedimentos de trabalho no Instituto,
quanto pelos usudrios dos servigos. Essas orientacdes sdao revistas anualmente e, em sua
introducao, consta que o documento apresenta as praticas mais frequentes, contendo “instrucdes
de carater geral, que devem ser adaptadas a cada caso particular.” (EUIPO, 2021, p.3). Avisa,
ainda, que as Orientagdes “ndo sdo atos juridicos, mas regras de conduta que impde a si proprio,

adotadas por decisdo administrativa.” (EUIPO, 2021, p.3).

A seguir, sdo apresentados resumos das normas legais no que se refere a aquisi¢do da

distintividade pelo uso:

O Regulamento de Marcas da UE - EUTMR (UE, 2017): em suas consideragdes, o regulamento
expde os objetivos que se pretende alcancar com a implementacdo da MUE (marca da Unido

Europeia):

Convém promover um desenvolvimento harmonioso das atividades econémicas em
toda a Unido e uma expansdo continua e equilibrada através da realizagdo e do bom
funcionamento de um mercado interno que ofereca condi¢des analogas as existentes
num mercado nacional. A realizagdo de um mercado dessa natureza e o reforgo da sua
unidade implicam ndo s6 a elimina¢do dos obstaculos a livre circulagdo de
mercadorias e a livre presta¢do de servigos ¢ a institui¢do de um regime que assegure
ndo haver falseamento da concorréncia, mas também o estabelecimento de condigbes
juridicas que permitam as empresas adaptar a partida as suas atividades de fabrico e
distribuicdo de bens ou de prestacdo de servicos a escala da Unido. Entre os
instrumentos juridicos de que as empresas deverdo dispor para o efeito, sdo
particularmente adequadas marcas que lhes permitam identificar os seus produtos ou
servigos de forma idéntica em toda a Unido, sem atender a fronteiras. (UE, 2017, (3))

Assim, ficou explicito o principio do carater unitario da MUE, visto que a aquisi¢cdo da marca

no territério da UE se da por um procedimento tnico que produz efeitos em todos os Estados-

78 Os arquivos referentes a essas normas encontram-se disponiveis no sitio eletronico do EUIPO
(https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/eu-trade-mark-legal-texts). Na mesma pagina também esta disponivel a legislagdo
prévia referente a marcas. Foram acessadas as versdes em idioma portugués (PT) dos regulamentos e da diretiva.

9 A verso 2021 das OrientagGes para o Exame do EUIPO entrou em vigor em 01/03/2021 e esta disponivel nas 23 linguas
da Unido Europeia. Foi consultada a versdo em portugués (PT). Versdes anteriores das Orientacdes estdo disponiveis em:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/guidelines-repository.
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Membros. No entanto, o direito das marcas da UE ndo substitui nem se sobrepde aos direitos
das marcas nacionais uma vez que niao pareceu razoavel que empresas sejam obrigadas a
depositar pedidos de MUE quando nao almejem uma protecdo em toda a UE ou mesmo nao
possam obté-la por outras razdes (no caso em que a marca ja seja protegida em outro(s)

Estado(s)-Membro(s), por exemplo).

A MUE obedece ao principio atributivo e s6 pode ser adquirida via registro. E exigido que a
marca seja provida de carater distintivo, seja licita e que ndo infrinja direitos anteriores (UE,
2017, (9)). O regulamento ainda esclarece que a prote¢do conferida pela marca tem o objetivo
de garantir a fun¢do de origem da marca (UE, 2017, (10)). Ja a consideracdo (21) deixa claro
que mesmo uma marca registrada ndo podera impedir que terceiros utilizem o sinal de forma

licita em uma série de casos:

Os direitos exclusivos conferidos por uma marca da UE ndo deverdo conferir ao titular
o direito de proibir a utilizagdo, por terceiros, de sinais ou indicagdes que sejam
utilizados de forma licita, ou seja, em conformidade com praticas honestas em matéria
industrial e comercial. A fim de assegurar condigdes de igualdade para as designagdes
comerciais e para as marcas da UE em caso de conflito, e atendendo a que as
designagdes comerciais ¢ habitualmente conferida uma protegdo ilimitada contra
marcas posteriores, devera considerar-se que tal utilizagdo inclui apenas a utilizagdo
do nome pessoal do terceiro. Além disso, devera permitir-se a utilizacdo de sinais ou
indicagdes descritivos ou ndo distintivos em geral. Acresce que o titular ndo devera
poder impedir a utilizagdo leal e honesta da marca da UE para fins de identificagdo ou
de referéncia dos produtos ou servigos como sendo seus. A utilizagdo de uma marca
por terceiros para chamar a aten¢do dos consumidores para a revenda de produtos
genuinos inicialmente vendidos pelo titular da marca da UE, ou com o seu
consentimento, na Unido devera ser considerada licita desde que siga praticas
honestas nos dominios industrial e comercial. A utilizagdo de uma marca por terceiros
para fins de expressdo artistica devera ser considerada licita desde que siga praticas
honestas nos dominios industrial e comercial. Além disso, o presente regulamento
devera ser aplicado de forma a garantir o pleno respeito dos direitos e das liberdades
fundamentais, em especial a liberdade de expressdo. (UE, 2017) (grifo nosso)

O artigo 4° do EUTMR (UE, 2017) descreve em quais tipos de sinais pode consistir uma marca
da UE, enumerando também condig¢des, sendo a primeira: “distinguir os produtos ou servigos
de uma empresa dos produtos ou servicos de outras empresas;”. Ou seja, impde como condi¢do
fundamental a distintividade, que aqui, tanto pode ser a absoluta quanto a relativa, visto que o
que importa ¢ o poder de distinguir as origens. Ja o artigo 7° enumera os casos em que o registro

¢ recusado:

1. E recusado o registo:

a) Dos sinais que ndo estejam em conformidade com o artigo 4.0;

b) De marcas desprovidas de caracter distintivo;

c¢) De marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicagdes que possam servir,
no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a
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proveniéncia geografica ou a época de fabrico do produto ou da prestacao do servico,
ou outras caracteristicas destes;

d) De marcas constituidas exclusivamente por sinais ou indicagdes que se tenham
tornado habituais na linguagem corrente ou nos habitos leais e constantes do
comércio;

e) De sinais exclusivamente compostos:

i) pela forma ou por outra caracteristica imposta pela propria natureza dos produtos;
ii) pela forma ou por outra caracteristica dos produtos necessaria para obter um
resultado técnico;

iii) por uma forma ou por outra caracteristica que confira um valor substancial aos
produtos;

3. As alineas b), c¢) e d) do n.o 1 ndo sdo aplicaveis se, na sequéncia da utilizagdo da
marca, esta tiver adquirido um caracter distintivo para os produtos ou servigos para os
quais foi pedido o registo.

Assim, a0 mesmo tempo em que fica claro que sinais originalmente nao distintivos ndo podem
ser registrados, em seguida ¢ incluida a exceg@o da aquisi¢ao do carater distintivo. Desta forma,
sinais que adquiram distintividade pelo uso podem ser objeto de registro. E importante notar,
contudo, que o registro deste tipo de marca ndo confere ao seu titular o direito de proibir
terceiros de utilizar o sinal no decurso de suas operagdes comerciais em conformidade com
praticas honestas (UE, 2017, art. 14). Ainda que um sinal ndo originalmente distintivo tenha
sido registrado contrariamente as normas do EUTMR, caso o sinal tenha adquirido a

distintividade pelo uso, tal marca ndo podera ser declarada nula (UE, 2017, art. 59).

O regulamento delegado — EUTDMR (UE, 2018a) estabelece regras que especificam
procedimentos processuais, como deve ser feito o depdsito, como ¢ realizado o exame,
alteracdes, extingdes, etc. J& o regulamento de execu¢do — EUTMIR (UE, 2018b) aborda o
assunto da aquisicdo da distintividade ao determinar que o pedido pode incluir uma
reivindicagdo de aquisi¢cdo de distintividade pelo uso em conformidade com o artigo 7° (3) do

EUTMR.

A Diretiva, quanto a distintividade dos sinais, apresenta disposi¢cdes que foram incluidas nos

regulamentos anteriormente resumidos, ndo sendo relevante sua mera repeti¢ao.

As Orientagdes para o exame da marca da UE visam aumentar a qualidade das decisdes do

EUIPO ao melhorar a coeréncia e a previsibilidade de suas decisdes:

As Orientagdes destinam-se a reunir, de forma sistemadtica, os principios da pratica
decorrentes da jurisprudéncia do Tribunal de Justica Europeu, da jurisprudéncia das
Céamaras de Recurso do Instituto, das decisdes do Departamento de Operacdes do
Instituto e dos resultados dos Programas de Convergéncia do Instituto com os
institutos de PI da UE. (EUIPO, 2021, p.6)
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Assim, as Orientagdes apresentam o detalhamento de como se aplica a aquisi¢do da
distintividade pelo uso se baseando na convergéncia entre as praticas administrativas e
jurisprudenciais. A seguir sera apresentada uma sintese dos trechos das Orientagdes que tratam
da distintividade e de sua aquisi¢ao pelo uso, que se concentram na Parte B, referente ao exame,
nas Secgoes 4 (motivos absolutos de recusa), nos Capitulos 3 (Marcas ndo distintivas); Capitulo
4 (marcas descritivas); Capitulo 5 (Sinais ou indicacdes habituais) e Capitulo 14 (Carater

distintivo adquirido pela utilizagao — art. 7°, n°3 do EUTMR).

Quando requerer: o depositante tem o direito de reivindicar que seu sinal adquiriu carater

distintivo pelo uso nos termos do art. 7,° n° 3 do EUTMR, apresentando as provas necessarias
referentes aos territorios da UE em que o sinal ¢ considerado sem distintividade. Essa
.. . ~ . . \ . . . ~ 80
reivindicacdo deve ser apresentada junto com o pedido ou em resposta a primeira obje¢ao® do
EUIPO. E recusada a reivindicagdo que for apresentada pela primeira vez em fase recursal®.
Caso ndo seja invocado esse direito, mesmo que provas tenham sido anexadas, o Instituto ndo

procederd a esse exame®?,

Como requerer: a reivindicag¢do da aquisi¢ao da distintividade pelo uso deve ser apresentada a

titulo principal ou subsidiario®, de forma clara, optando por uma das duas opgdes. A
reivindicagdo a titulo principal resultara em uma decisao tnica pelo Instituto referente ao carater
distintivo inerente da marca ou, caso ausente, referente ao carater distintivo adquirido pelo uso.
Caso a reivindicacdo seja a titulo subsididrio, primeiramente o Instituto tomara uma primeira
decisdo referente ao carater distintivo inerente e assim que a decisdo pela auséncia do carater
distintivo se tornar definitiva, o requerente podera apresentar provas da aquisi¢do da
distintividade pelo uso. O carater distintivo deve ter sido adquirido pelo uso antes da data de
depdsito do pedido da marca e os elementos de prova devem demonstrar tal fato®. Caso se trate
de um registro internacional (Sistema de Madri), a data a ser considerada ¢ aquela de registro

pela Secretaria Internacional. Se houver prioridade, a data a ser considerada ¢ a da prioridade.

A determinacao de que a marca ja deve ter carater distintivo no momento do pedido de registro

tem um embasamento muito 16gico do ponto de vista do sistema atributivo, no qual tem

80 Conforme artigo 2.°, n.° 2, do EUTMIR (UE, 2018b).

81 Conforme artigo 27.°, n.° 3, alinea a, do EUTMDR (UE, 2018).

82 Conforme acérdao eCopy, Inc.x OHIM (EU:T:2002:319, § 47).

8 Conforme artigo 2.% n.° 2, do EUTMIR (UE, 2018b).

8 Parte da jurisprudéncia citada nas OrientagOes para exame refere-se ao seguinte acorddo: Imagination Technologies x
OHIM (EU:C:2009:362) que trata da marca “PURE DIGITAL” considerada descritiva e desprovida de carater distintivo, e
que falhou em comprovar a aquisi¢éo de distintividade no momento do depésito.
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prioridade de registro aquele que deposita primeiro. Digamos que um sinal foi depositado sem
ter ainda adquirido distintividade e que, logo apds, outro pedido idéntico ao anterior, mas de
terceiro, ¢ depositado ja possuindo carater distintivo pelo uso. Nesse exemplo, o direito deveria
militar em favor do depdsito posterior, pois ele sim ja possui distintividade. Ainda assim, ha
previsdo de que, em caso de que uma marca nao distintiva tenha sido erroneamente registrada,
ha que ser verificado se houve aquisi¢ao de distintividade pelo uso caso haja requerimento pela

sua anulagdo com base em falta de distintividade. Em caso positivo fica vedada a anulagao®.

A aquisi¢do da distintividade pelo uso, conforme a jurisprudéncia europeia®, torna o sinal apto
a identificar os produtos e/ou servicos especificados como provenientes de uma determinada
origem, distinguindo-os daqueles provenientes de outras empresas e/ou pessoas. Esse carater
distintivo devera ser apreciado ndo apenas em relacdo aos produtos e/ou servigos identificados

pela marca, mas também em relagdo a percepgao que o publico relevante tem deles.

Além dos termos genéricos e que denotam qualidades dos produtos/servigos, as Orientagdes
dispdem que palavras com utilizagdo muito frequente em determinados segmentos sdo
incapazes de conferir distintividade a um sinal complexo quando combinados a outros
elementos irregistraveis:
Os termos que denotam unicamente uma qualidade ou fungdo positiva ou apelativa
especifica dos produtos e servigos devem ser recusados, quer sejam pedidos de
forma individual, quer em combina¢do com termos descritivos: ECO, FLEX,

GREEN, MEDI, MULTI, MINI, MEGA, PREMIUM, PRO, PLUS, SUPER, ULTRA,
UNIVERSAL. (EUIPO, 2021, p. 378)

2

No mesmo tema, os sufixos de dominios de nivel superior (fop level domains) como “.com
sdo igualmente considerados incapazes de conferir cunho distintivo a um sinal descritivo por
ser “um elemento técnico e genérico cujo uso € necessario na estrutura normal do enderego de
um sitio na Internet de cardter comercial.” (EUIPO, 2021, p. 379). Esse entendimento foi

consolidado no acérdao Getty Images (US) Inc. x OHIM (EU:T:2012:614) que tratou da

8 Conforme artigo 59.° n.° 2, do EUTMR (UE, 2017).

8 Parte da jurisprudéncia citada nas OrientagOes para exame refere-se aos seguintes acérdaos: Erpo Mobelwerk GmbH x
OHIM (EU:C:2004:645) e Smart Technologies ULC x OHIM (EU:C:2012:460) que tratam de auséncia de carater distintivo
em um slogan publicitario; Procter & Gamble X OHIM (EU:C:2004:259) que trata da auséncia de carater distintivo de
pastilhas de forma tridimensional para maquinas de lavar roupa/louga; Erpo Mébelwerk GmbH x OHIM (EU:C:2004:645);
Eurohypo x OHIM (EU:C:2008:261) que trata da auséncia de carater distintivo em um expressdo que junta dois termos
considerados ndo distintivos para os servigos assinalados em um dos idiomas da UE.
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auséncia de distintividade do sinal PHOTOS.COM, cujo requerente apresentou provas que nao

comprovaram a aquisicdo de distintividade pelo uso®’.

Sinais figurativos que sejam constituidos por representacdes realistas ou estilizadas de forma
muito préxima aos produtos/servicos especificados também sao considerados desprovidos de
carater distintivo e, portanto, s6 podem ser registrados perante aquisi¢ao de distintividade pelo

uso.

Um sinal textual ¢ considerado descritivo se “o seu significado for imediatamente
perceptivel para o publico relevante enquanto sinal fornecedor de informagdes sobre os
produtos e servigos para os quais ¢ pedido o registo.” (EUIPO, 2021, p.452). Um sinal sem
carater distintivo tem uma relagdo direta e imediata com os produtos/servigos e ser
compreendido sem necessidade de reflexdo. Ou seja, termos sugestivos € evocativos, que
ensejem reflexdo para a determinagdo da relacdo com os produtos/servigos niao sao

considerados descritivos e, portanto, possuem distintividade inerente.

A proibicio de registro para sinais ndo distintivos, nos termos do artigo 7°, n° 1, alinea c® do
EUTMR ¢ o interesse publico subjacente, no que se refere a impedir a apropriacao exclusiva de
termos que outros empresarios possam querer ou mesmo necessitar utilizar no decurso de seus
negocios:
A base de referéncia ¢ o significado corrente que o publico relevante atribui a palavra
em questdo. Tal pode ser corroborado através de definicdes retiradas de
dicionarios, de exemplos da utilizagdo descritiva do termo encontrados em sitios

Web da Internet, ou resultar de forma evidente da compreensdo comum do termo.
(EUIPO, 2021, p.452)

O registro pode ser recusado se for considerado descritivo em qualquer um dos idiomas oficiais
da UE “independentemente da dimensdo ou da populacdo do pais em causa.” (EUIPO, 2021, p.
453). A busca do significado para o termo ¢ realizada somente nesses idiomas, sendo que os
elementos de prova podem constituir do conhecimento do examinador, documentos anexados
ou por busca na internet (no ultimo caso, especialmente 1til em caso de neologismos, termos
técnicos e girias, ainda que seja necessario grande cuidado visto que as informacdes na internet

sdo muitas vezes nao verificadas). Considerando a complexidade historica, cultural, econdmica

87 Em contraponto, observa-se que a Suprema Corte dos EUA considerou que o sinal “BOOKING.COM?” ¢ registravel como
marca em vista da percepcdo do sinal pelo publico, em decisdo exarada em 20 de junho de 2020. Fonte:
https://www.supremecourt.gov/opinions/19pdf/19-46_8n59.pdf Acesso em 22/03/2022

8 1. E recusado o registo: (...) ¢) De marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicagbes que possam servir, no
comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniéncia geografica ou a época de
fabrico do produto ou da prestacdo do servico, ou outras caracteristicas destes;
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e linguistica da Unido Europeia, o EUIPO leva em consideragdo o publico relevante e sua
compreensdo dos termos de um idioma que seja diferente daquele oficial de um Estado-

Membro. Isso ocorre quando o publico relevante:

* possui uma compreensao elementar da lingua em questdo e o sinal consiste numa
palavra elementar nessa lingua — o Tribunal Geral argumentou que uma percentagem
muito elevada dos consumidores e profissionais europeus tem um conhecimento
elementar da lingua inglesa (...);

« ¢ composto por especialistas que compreendem determinados termos técnicos na
lingua oficial de outro Estado-Membro da UE: O Tribunal Geral argumentou que
determinados termos em lingua inglesa no dominio médico (...), em
dominios técnicos (...) ¢ em assuntos financeiros (...) serdo compreendidos pelos
profissionais relevantes em toda a Unido Europeia, uma vez que o inglés ¢ a lingua
profissional comummente utilizada nestes dominios;

» compreende o significado nos casos em que um termo numa lingua (por exemplo,
inglés) foi introduzido nos dicionarios ou na fala de outra lingua (por exemplo,
alemdo) e adquiriu um carater descritivo que pode ou ndo existir na lingua original
(...) (EUIPO, 2021, p.453).

Assim, termos descritivos em idiomas como chinés, arabe ou russo, poderdo ter o registro
recusado em vista da existéncia de parcela ndo negligenciavel da populagdo que compreenda
tais idiomas em determinados Estados-Membros®. A determinacdo da existéncia ou ndo de tal
parcela ndo negligenciavel do publico relevante ¢ feita por meio de uma analise casuistica: “(i)
as circunstancias culturais, linguisticas e historicas, (i1) a proximidade geografica, (ii1) a
existéncia de minorias ndo negligenciaveis na UE, (iv) os valores ou estudos apresentados, etc.”

(EUIPO, 2021, p. 454).

Da mesma forma que a auséncia de carater distintivo € verificada junto a, ao menos, parcela
ndo negligenciavel do publico relevante; também a aquisi¢do da distintividade pelo uso deve
ser verificada junto a uma parte significativa do publico relevante. Para essa parcela, o sinal
que inicialmente ndo era distintivo passa a identificar os produtos/servigos no mercado em
decorréncia de seu uso.
Deste modo, um sinal que, & partida, por for¢a do artigo 7.°, n.° 1, alineas b), c) ou d),
do RMUE, ndo poderia ser registado, pode adquirir um novo significado cuja

conotagdo, ao deixar de ser puramente descritiva ou nao distintiva, lhe permite superar
estes motivos absolutos de recusa de registo como marca. (EUIPO, 2021, p.672)

8 Parte da jurisprudéncia citada nas Orientagdes para exame refere-se aos seguintes acorddos: Organismos Kypriakis
Galaktokomikis Viomichanias x OHIM (EU:T:2012:292) que considera que o turco, apesar de ndo ser um idioma oficial da
UE, é uma das linguas oficiais da Republica de Chipre, sendo compreendido por parte da populacdo daquele Estado; BD
Breyton-Design GmbH x OHIM (EU:T:2015:884) que considera que o publico relevante considera a sigla GT descritiva; e
Intesa Sanpaolo SpA x EUIPO (EU:T:2016:747) que considera que a expressdo “STARTUP” ja faz parte da linguagem
corrente tanto na Italia quanto em outros Estados-Membros.
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O consumidor médio ¢ um fator essencial na averiguagao da distintividade:

O carater distintivo de um sinal, incluindo o adquirido pelo uso, deve ser avaliado a
luz da perceg¢do do consumidor médio da categoria de produtos ou servicos em
questdo. Parte-se do pressuposto de que estes consumidores estdo razoavelmente
informados e sdo razoavelmente atentos e prudentes. A defini¢do do publico relevante
esta ligada ao exame dos destinatarios dos produtos ou servigos em causa, dado que ¢
em relacdo a estes que a marca deve realizar a sua funcdo essencial. (EUIPO, 2021,
p.674)

Além da nog¢ao do consumidor médio, existe também a do consumidor pertinente que ¢ aquele
a quem se destina o produto/servigo — um potencial comprador — € ndo apenas aquele que
adquiriu os bens. Nesse sentido, as Orientagdes apontam que se os bens especificados
representarem uma categoria ampla, como servigos bancarios, por exemplo, ¢ considerado
irrelevante se esses servicos forem direcionados a uma parcela minima da populacdo, como
investidores do 1% mais rico do pais. O consumidor pertinente ¢ toda a parcela da populagdo

que faz uso de servigos bancarios.

Assim, na apreciacdo da aquisi¢ao da distintividade pelo uso, os elementos de prova
apresentados devem demonstrar, ndo apenas a existéncia de uma ligacao entre os sinal e bens
especificados no pedido, mas também “estabelecer que a categoria pertinente de pessoas ou,
pelo menos, uma fragdo significativa desta identifica, gragas a marca, os produtos como

provenientes de uma empresa determinada.” (EUIPO, 2021, p.675)%.

A marca da Unido Europeia tem carater unitdrio, o que significa dizer que produz efeitos
idénticos em todos os territorios da UE. Assim uma marca deve ter carater distintivo (inerente
ou adquirido) em todos os Estados-Membros. Se a marca requerida ndo possuir carater
distintivo mesmo que em apenas um membro, o registro sera recusado®. Desta forma, é preciso
comprovar a distintividade em qualquer Estado-Membro no qual aquela marca nao fosse
inerentemente distintiva. Isso € razoavelmente comum com marcas nominativas consideradas
descritivas em determinado idioma. Para ser registrada, uma marca descritiva no idioma

portugués, por exemplo, deve ter demonstrada a aquisi¢ao da distintividade em Portugal (e em

9 Parte da jurisprudéncia citada nas OrientagOes para exame refere-se ao seguinte acorddo: Européenne de traitement de
I’information (Euro-Information) x OHIM (EU:T:2009:160) que considerou que o requerente foi incapaz de comprovar que 0
sinal CYBERGESTION adquiriu carater distintivo junto a populagao francéfona da EU, tendo apresentado provas parciais
somente em relacdo a Franca, e ndo a Bélgica e a Luxemburgo.

91 Parte da jurisprudéncia citada nas OrientagOes para exame refere-se aos seguintes acorddos: August Storck KG x OHIM
(EU:C:2006:422) que considerou que o requerente ndo foi capaz de comprovar que a marca em questéo (marca figurativa
com a representacdo de uma embalagem de doce dourada) adquiriu distintividade em todos os Estados-Membros.; Société
des produits Nestlé SA x Mondelez UK Holdings & Services Ltd / EUIPO (EU:C:2018:596) que considerou que o
requerente ndo foi capaz de comprovar que a marca em questdo (marca tridimensional que representa a forma de uma tablete
de chocolate de quatro barras) adquiriu distintividade em todos os Estados-Membros.
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outros paises nos quais, eventualmente, haja parte consideravel da populagdo que compreenda

a lingua portuguesa, como a Espanha talvez).

No entanto ha, sendo uma exce¢do, mas uma consideracdo a respeito da obrigatoriedade de

comprovagao do carater distintivo em todos os Estados-Membros. Especialmente em casos em

que o sinal ¢ considerado potencialmente desprovido de carater distintivo inerente em todo o

territério da UE, como marcas compostas por cores ou tridimensionais (além de outros sinais

ndo tradicionais), a comprovacao da aquisicao da distintividade pode se tornar tdo complexa e

onerosa que inviabilize o registro.

A este respeito, o Tribunal afirmou que, apesar de o carater distintivo adquirido dever
ser demonstrado em toda a UE, seria excessivo exigir que a prova dessa aquisi¢ao
fosse feita relativamente a cada Estado-Membro individualmente considerado® (...).
(...)

As provas de carater distintivo adquirido devem ser examinadas no seu conjunto,
tendo em conta, nomeadamente, a quota de mercado detida pela marca e a
intensidade, a frequéncia e a duragdo da utilizagdo da marca (...). As
provas devem estabelecer que uma fragéo significativa do ptblico relevante é capaz,
em virtude dessa marca, de identificar os produtos ou servigos em causa como sendo
provenientes de uma determinada empresa. As provas de Estados ndo pertencentes a
UE sdo irrelevantes, exceto na medida em que permitam retirar conclusdes sobre o
uso no territério da UE® (...). (EUIPO, 2021, p.676)

Nesse contexto a avaliacdo dos elementos de provas que ndo inclua cada Estado-Membro

individualmente pode ocorrer de duas formas:

a) Regionalizagdo: quando o mercado da UE ¢é dividido em segmentos regionais. Isso

b)

pode ocorrer quando os agentes econdmicos agrupem os Estado-Membros em
determinadas redes de distribuicdo em vista de suas estratégias de marketing, tratando-
0os como um unico mercado; ou ainda efetuar esses agrupamentos em vista de sua
proximidade geografica, cultural ou linguistica. De qualquer forma as provas devem
permitir perceber que a aquisi¢ao de distintividade ocorreu em todo o territorio;

Extrapolagdo: quando as condigdes em diferentes mercados sdo de tal forma

semelhantes que ¢ possivel presumir que os elementos de prova referentes a um

92 Parte da jurisprudéncia citada nas OrientagGes para exame refere-se ao seguinte acérdao: Chocoladefabriken Lindt &
Springli AG x OHIM (EU:C:2012:307) que considerou que o requerente ndo comprovou de forma quantitativamente
suficiente que a marca cujo registro é pedido (sinal tridimensional constituido pela forma de um coelho de chocolate com
uma fita vermelha) adquiriu caréter distintivo pelo uso em todo o territério da Unido.

9 Parte da jurisprudéncia citada nas OrientagOes para exame refere-se ao seguinte acorddo: Unister GmbH x OHIM
(EU:T:2014:568) que considerou que as provas de aquisi¢do do carater distintivo ocorrida na Suiga eram irrelevantes visto
que a Suica ndo é membro da UE.
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territério sdo aplicaveis a outros Estados-Membros desde que algumas provas de

utilizagdo tenham sido apresentadas em relaciio a esses ultimos®,

De qualquer forma, seja no contexto de regionalizacdo ou extrapolagdo, o requerente devera
demonstrar de forma convincente que as provas apresentadas sao pertinentes e relevantes para

a aferi¢do da aquisi¢do da distintividade pelo uso em outros mercados nacionais comparaveis.

Apesar dos diversos acordaos citados nas notas de rodapé, a jurisprudéncia ndo determinou
percentagens especificas de participacdo no mercado ou reconhecimento pelo publico
relevante®:
Ao invés de utilizar uma percentagem fixa do publico relevante num
determinado mercado, as provas devem demonstrar que uma fragao significativa do

publico percebe a marca como identificando produtos ou servigos especificos que sdo
provenientes de uma determinada empresa.

As provas devem estar relacionadas com cada um dos produtos e servigos
reivindicados no pedido de MUE. Apods uma recusa inicial com base em motivos
absolutos nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alineas b), c¢) ou d), do RMUE, apenas
podem ser registados os produtos e servigos reivindicados que se comprovou
possuirem carater distintivo adquirido pelo uso. (EUIPO, 2021, p. 681)

Alguns dos tipos de provas nomeados pelo EUIPO sdao documentos que informam: a quota de
mercado detida pela marca em questdo referente aos bens por ela identificados; a cobertura
geografica e a duracao do uso da marca; totais de investimentos em promocao e propaganda da
marca; fracdo do publico relevante que reconhece a marca e os bens como provindos de
determinada origem; assim como impressos, catalogos, relatorios, notas fiscais, anuncios,
pesquisas junto aos consumidores, declaragdes, etc. Essas provas devem identificar as datas do
uso e o territdrio ao qual se aplicam. Provas que incluam territérios fora da UE devem conter
informacdes que tornem possivel a identificagdo dos dados referentes unicamente aos membros
da UE. Dentre os elementos listados:

O Tribunal declarou que provas diretas como declaragoes das associagdes

profissionais e estudos de mercado sdo normalmente os meios mais pertinentes para
comprovar o carater distintivo adquirido pelo uso. Faturas, despesas em publicidade,

% Parte da jurisprudéncia citada nas OrientagOes para exame refere-se ao seguinte acordao: BCS SpA x OHIM
(EU:T:2009:417) que considerou que a combinacdo das cores verde e amarela adquiriu carater distintivo em toda a UE apesar
da inexisténcia de dados relativos ao volume de negdcios em dois Estados-Membros, mas que os elementos de prova
apresentados pela interveniente eram “coerentes e se corroboravam mutuamente”.

% Parte da jurisprudéncia citada nas OrientagOes para exame refere-se ao seguinte acorddo: Oberbank AG e a. x Deutscher
Sparkssen —und Givroverband eV (EU:C:2014:2012) que trata da aquisi¢do de distintividade pelo uso de uma marca da cor
vermelha sem contornos.
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revistas e catdlogos podem ajudar a corroborar essas provas diretas (...). (EUIPO,
2021, p.682)

Os meios de prova terdo seu valor probatdrio avaliado, visto que sua credibilidade sera
verificada. Nem sempre uma declaragdo, por exemplo, ¢ considerada ausente de viés.
Dependendo do contetdo, ndo se considera razoavel aceitar declaragdes da propria requerente
ou de entes interessados na declaracdo da aquisi¢do da distintividade®®. Quanto a pesquisas de
opinido:
As sondagens de opinido sobre a propor¢do do publico relevante que reconhece que o
sinal indica a proveniéncia comercial dos produtos ou servi¢os podem, se realizadas
corretamente, constituir um dos tipos de prova mais diretos, na medida em que podem
mostrar qual é efetivamente a percecdo do publico relevante. Contudo, ndo ¢ facil
formular e conduzir corretamente uma sondagem de opinido que possa ser
considerada verdadeiramente neutra e representativa. Devem evitar-se perguntas que
induzam uma resposta especifica, amostras ndo representativas do publico e edigdo

indevida das respostas, visto que podem comprometer o valor probatorio de tais
sondagens. (EUIPO, 2021, p. 683)

Mesmo com pesquisas elaboradas cuidadosamente e levadas a cabo com prudéncia®’, os dados
resultantes ndo podem constituir o Unico elemento de prova. Outras provas devem ser
apresentadas de forma complementar®®. Dados sobre parcela de mercado detida pela marca sio
relevantes na apreciagdo da distintividade adquirida, assim como dados de investimento em
publicidade e volume de negdcios, os quais se constituem nas formas de prova mais acessiveis.
Ainda assim, esse tipo de informag¢do pode nao ser suficiente para a comprovagao da aquisi¢ao
da distintividade pois ¢ fundamental que haja uma relagdo evidente entre os dados, os bens, a

marca € a empresa Como origem.

% Parte da jurisprudéncia citada nas Orientagdes para exame refere-se ao seguinte acorddo: Lidl Stiftung & Co. KG x OHIM
(EU:T:2005:200) que considerou ndo haver forca probatéria em declaragdo elaborada pela prdpria recorrente.

9 Mais informagGes sobre a avaliagdo de pesquisas de opinido constam na segéo Linhas de orientagéo, Parte C, Oposicao,
Seccédo 5, Marcas que gozam de prestigio (artigo 8.%, n.° 5, do EUTMR), ponto 3.1.4.4.

9 Parte da jurisprudéncia citada nas OrientagOes para exame refere-se ao seguinte acorddo: Oberbank AG e a. x Deutscher
Sparkssen — und Givroverband eV (EU:C:2014:2012) que considerou que, ainda que uma sondagem de opinido possa fazer
parte dos elementos que permitem apreciar a aquisi¢do da distintividade pelo uso, o resultado da sondagem néo constitui o
Unico elemento determinante de sua existéncia.
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2.2.3 Estados Unidos da América - EUA

Os direitos sobre marcas nos EUA s3o automaticamente adquiridos pelo uso em virtude do
direito consuetudinario®® (também chamado de “usos e costumes™), que constitui o direito
caracterizado pelo “conjunto de costumes e praticas sociais que sdo aceitos como norma

juridica, embora nio estejam positivados” 1%

, ou seja, ndo esta escrito em cdodigos ou leis.
Assim, quando um sinal é usado como marca no comércio ou em servigos passa a ter validade
e forga juridica perante os tribunais do pais, tanto estaduais, quanto federais. Caso o titular
queira registrar a marca, o que garante maior grau de prote¢ao em cortes federais, isso € feito
junto ao United States Patent and Trademark Office - USPTO, uma agéncia federal criada em
1836 (inicialmente apenas para o registro de patentes) e que recebeu mais de um milhdo de

depositos de marca em 20190,

O principal estatuto federall%2

que regula as marcas ¢ conhecido e referenciado como Lanham
Act'®, sancionado em 1946, passando a vigorar a partir de 1947. O estatuto recebeu diversas
emendas nos anos seguintes e leis federais posteriores o complementaram, especialmente na
caracterizacdo de crimes em matéria de marcas'®®. Ainda assim, além do Lanham Act, a

jurisprudéncia federal ¢ seguida nas decisdes do USPTO, sendo citada nos pareceres de exame.

99 «“Common law ”, em inglés. A Constituicdo dos EUA autoriza o Congresso a regular patentes e direitos autorais, mas é
silente a respeito de marcas (Pierce, 2007).

100 Conceito disponivel em: https://www.projuris.com.br/direito-consuetudinario/

101 Fonte: https://www.statista.com/statistics/256754/number-of-trademark-filings-in-the-united-states/ Acesso em
25/03/2022.

102 Além do estatuto federal, um documento muito citado pela doutrina nos EUA ¢ o “Restatement of the Law (Third) —
Unfair Competition” publicado pelo The American Law Institute, que se trata de uma compilagdo dos entendimentos
jurisprudenciais referentes ao direito de competicéo, publicidade enganosa, lei marcaria e conceitos relacionados a
propriedade intangivel e direitos correlatos.

103 O nome deriva do congressista Fritz G. Lanham. A autoridade do Congresso dos EUA para elaborar leis que concedam e
facam valer direitos exclusivos sobre marcas deriva do poder do legislador federal de regular o comércio interestadual, e ndo
de qualquer disposicdo especifica da Constituicdo (RAMSEY, 2003). Observa-se que o Lanham Act ndo foi o primeiro
estatuto federal de marcas, sendo precedido por leis federais de 1870, 1905 e 1920. Pierce (2007, p. 150) e Ramsey (2003, p.
1104) observam que a Suprema Corte dos EUA estabeleceu que o objetivo subjacente a qualquer estatuto de marca registrada
é duplo. Um é proteger o publico para que ele possa estar confiante de que, ao adquirir um produto com uma determinada
marca comercial que ele conhece favoravelmente, obtera o produto que pede e quer obter. Em segundo lugar, onde o
proprietario de uma marca comercial gastou energia, tempo e dinheiro para apresentar ao publico o produto, ele esta
protegido em seu investimento contra a apropriacao indevida do mesmo por piratas e trapaceiros. Esta é a regra de direito
bem estabelecida que protege tanto o publico quanto o proprietario de uma marca registrada (em traducéo livre do inglés).
Por outro lado, McKenna (2008) considera que as leis federais sdo pouco significantes na legislagdo marcaria e que o
Lanham Act, apesar de regular amplamente o uso das marcas, oferece pouca contribui¢do conceitual na defini¢do da natureza
e do escopo dos direitos marcarios. A maioria desses conceitos foi elaborada por cortes judiciais antes da publicagdo do
Lanham Act, que os codificou a partir do direito consuetudinario. Assim, a jurisprudéncia anterior tem relevancia continuada
até hoje.

104 Especificamente o “Trademark Counterfeiting Act” (1984) que incluiu a contrafagdo de marcas no codigo penal dos EUA,
“Anticybersquatting Consumer Protection Act” (1999) que estabeleceu uma causa de a¢do para o registro ou uso de um nome
de dominio confusamente semelhante ou diluidor de uma marca ou nome pessoal de terceiro; e 0 “Trademark Modernization
Act of 2020” que regulamentou melhorias no processamento dos pedidos e registro, como por exemplo, a exclusdo de marcas
registradas sem uso do USPTO.



https://www.statista.com/statistics/256754/number-of-trademark-filings-in-the-united-states/
https://en.wikipedia.org/wiki/Anticybersquatting_Consumer_Protection_Act
https://www.congress.gov/116/cprt/HPRT42770/CPRT-116HPRT42770.pdf#page=2606
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Com base nos estatutos federais e na jurisprudéncia, o USPTO elaborou o Trademark Manual

of Examining Procedures — TMEP'% (Manual de Procedimentos de Exame de Marcas).

E necessario enfatizar que a aquisi¢io de distintividade!®®

pelo uso nos EUA nio se aplica
apenas a sinais considerados genéricos ou descritivos, mas também a sinais que, na legislagao
brasileira, sao considerados registraveis (como sobrenomes e nomes geograficos) ou
irregistraveis sem excecao (como, por exemplo: sons, cores, sinais com efeitos funcionais,
trade-dress). Desta forma, tendo em vista a extensdo e detalhamento da legislacdo e dos
procedimentos nos EUA, segue um resumo dos principais pontos referentes a aquisicao da
distintividade pelo uso aplicada pelo USPTO e cortes federais dos EUA. Na medida do possivel

os paragrafos a seguir ndo abordardo os casos que nao tém possivel aplica¢do no Brasil.

Inicialmente € necessario esclarecer que os pedidos de marca nos EUA devem ser feitos junto
a um de dois Registros (nunca a ambos no mesmo pedido): o Principal (Principal Register) € o
Suplementar (Suplementar Register). Entende-se que uma marca registrada junto ao Principal
¢ inerentemente distintiva ou comprovou a aquisi¢ao da distintitividade pelo uso. No Principal,
os registros conferem mais direitos, especialmente no que se refere a agdes judiciais'?’, além de
poder ser registrada junto ao US Customs and Border Protection (Alfandega e Proteg¢do de
Fronteiras dos EUA) visando impedir a importacdo de mercadorias falsificadas. Outros pontos
importantes sdo que apenas as marcas registradas no Principal podem se constituir como base
para obter registros em outros paises (via Sistema de Madri, por exemplo) e ser depositadas

8

com base!®® na “intencio de uso” (intent to use).

O Suplementar ¢ o registro junto ao qual sdo requeridas marcas incapazes de ser registradas

junto ao Principal, como sinais descritivos que estdo em uso no comércio, mas nao

105 A versdo do TMEP consultada foi publicada em julho de 2021 e esté disponivel em:
https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current. VVersdes anteriores podem ser consultadas na propria pagina ao se optar pela
data da vers&o.

106 Ramsey (2003) observa que, ainda que a distintividade seja um pré-requisito para o registro de uma marca nos EUA, a
palavra “distintivo” ou “distintividade” ndo sdo definidas no Lanham Act. A conceituacéo da distintividade foi proposta pelo
Juiz Friendly no estabelecimento de uma escala que se tornou conhecida como “Abercrombie”, devido a uma agéo judicial
que serd referenciada ao longo do texto.

107 Tanto marcas do Registro Principal quanto do Suplementar podem ser objeto de ac¢es judiciais federais, mas o Registro
Principal tem vantagens, entre as quais a marca se tornar “incontestavel” em certas condigdes, como quando usada
continuamente por cinco anos apds o registro desde que ndo seja 0 nome genérico dos bens conforme o § 15 (15 U.S.C. §
1065) do Lanham Act (EUA, 1946). As disposicdes quanto ao Registro Principal podem ser encontradas na se¢do
“801.02(a)” e quanto ao Suplementar, na secéo “801.02(b)” do TMEP (USPTO, 2021).

108 Um pedido de registro de marca junto ao USPTO tem que cumprir uma série de quesitos, e um deles é declarar em qual
base o pedido é feito. Ha cinco bases dispostas no Lanham Act (EUA, 1946): (1) uso de uma marca no comércio sob o §1(a);
(2) intencédo genuina de usar uma marca no comércio sob o 81(b); (3) reivindicagdo de prioridade, com base em um pedido
anterior, sob o 844(d); (4) propriedade de um registro da marca no pais de origem do requerente sob 0 §44(e); e (5) extensdo
da protecdo de um registro internacional para os Estados Unidos, sob 0 §66(a).
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comprovaram a aquisicdo da distintividade pelo uso, ainda que tenham sido consideradas
capazes de distinguir os bens do requerente'®. Ainda que o registro Suplementar tenha menos
vantagens do que o Principal, ainda assim ¢ melhor ter um registro no Suplementar do que

nenhum e contar apenas com a prote¢ao angariada via direito consuetudinario.

A lei determina que a nenhuma marca comercial pela qual os produtos do requerente possam
ser distinguidos dos produtos de terceiros tera recusada a inscricdo no Registro Principal por
causa de sua natureza, a menos que, entre outras razdes''%: consista de uma marca que, quando

usada em, ou em conexdao com os bens do requerente, seja meramente descritiva ou

109623 (15 U.S.C. § 1091). “(a)(...) All marks capable of distinguishing applicant’s goods or services and not registrable on
the principal register herein provided, except those declared to be unregistrable under subsections (a), (b), (c), (d), and
(e)(3) of section 1052 of this title, which are in lawful use in commerce by the owner thereof, on or in connection with any
goods or services may be registered on the supplemental register upon the payment of the prescribed fee and compliance
with the provisions of subsections (a) and (e) of section 1051 of this title so far as they are applicable. Nothing in this section
shall prevent the registration on the supplemental register of a mark, capable of distinguishing the applicant’s goods or
services and not registrable on the principal register under this chapter, that is declared to be unregistrable under section
1052(e)(3) of this title, if such mark has been in lawful use in commerce by the owner thereof, on or in connection with any
goods or services, since before December 8, 1993.

()

(c) For the purposes of registration on the supplemental register, a mark may consist of any trademark, symbol, label,
package, configuration of goods, name, word, slogan, phrase, surname, geographical name, numeral, device, any matter that
as a whole is not functional, or any combination of any of the foregoing, but such mark must be capable of distinguishing the
applicant’s goods or services”. (EUA, 1946)

110 As seguintes razdes substantivas para a recusa do registro de marca nos EUA constam da se¢do 818 do TMEP (USPTO,
2021), com links para as normas legais; em traducdo livre:

(1) O requerente ndo é o proprietario da marca (15 U.S.C. §1051(a)(1); TMEP §1201);

(2) O sinal para o qual o registro € solicitado ndo funciona como uma (15 U.S.C. 881051, 1052, 1053, 1127 ) porque, por
exemplo, a marca proposta:

(2) é usada somente como um nome comercial (TMEP §1202.01);

(b) é funcional, ou seja, consiste em um design ou caracteristica de design utilitario da mercadoria ou sua embalagem

(15 U.S.C. 81052(e)(5); TMEP §81202.02(a)-1202.02(a)(viii));

(c) é uma configuracao ndo-distintiva ou uma apresentagcdo comercial da mercadoria ou de sua embalagem (TMEP
§81202.02(b)-1202.02(b)(ii));

(d) é mera ornamentagdo (TMEP §81202.03-1202.03(q));

(e) é 0 nome genérico para os bens ou servigos (TMEP §81209.01(c)-1209.01(c)(iii)); or

() € o titulo de uma Unica obra criativa ou 0 nome de um autor ou artista performatico (TMEP §81202.08—

1202.08(f), 1202.09-1202.09(b)).

(3) A marca proposta compreende matéria imoral ou escandalosa (15 U.S.C. §1052(a); TMEP §1203.01);

(4) A marca proposta é enganosa (15 U.S.C. §1052(a); TMEP §81203.02-1203.02(q));

(5) A marca proposta compreende matéria que pode sugerir falsamente uma conexdo com pessoas, institui¢des, crengas, ou
simbolos nacionais (15 U.S.C. 81052(a); TMEP §81203.03-1203.03(b)(iii));

(6) A marca proposta compreende a bandeira, braséo ou outra insignia dos Estados Unidos ou de qualquer Estado, municipio
ou nacdo estrangeira. (15 U.S.C. 81052(b); TMEP §§1204-1204.05);

(7) O uso da marca pelo requerente € ou seria ilegal porque €é proibido por lei (TMEP §81205-1205.02);

(8) A marca proposta compreende um nome, retrato ou assinatura que identifica um determinado individuo vivo sem o
consentimento escrito do individuo, ou 0 nome, retrato ou assinatura de um presidente dos Estados Unidos falecido durante a
vida de sua viliva, sem o consentimento escrito da vitva (15 U.S.C. §1052(c); TMEP §81206-1206.05);

(9) A marca proposta assemelha-se tanto a uma marca previamente registrada que, quando usada com os produtos e/ou
servigos do requerente, pode causar confusao ou erro, ou enganar (15 U.S.C. §1052(d); TMEP §§1207-1207.04(0)(i));

(10) A marca proposta é meramente descritiva ou enganosamente descritiva dos produtos e/ou servigos do requerente

(15 U.S.C. 81052(e)(1); TMEP §81209-1209.04);

(11) A marca proposta é principalmente descritiva geograficamente dos produtos e/ou servigos do requerente (15 U.S.C.
§1052(e)(2); TMEP 8§1210.01(a));

(12) A marca proposta é principalmente enganosamente descritiva geografica dos produtos e/ou servicos do requerente

(15 U.S.C. 8§1052(e)(3); TMEP §1210.01(b));

(13) A marca proposta é principalmente um mero sobrenome (15 U.S.C. 81052(e)(4); TMEP §81211-1211.02(b)(vii)); or
(14) A marca proposta apenas identifica um personagem em um trabalho criativo (TMEP §1202.10).
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erroneamente descritiva deles™**. Mas a seguir determina que, exceto em determinados casos, a

marca que se tornou distintiva dos bens do requerente devera ser registrada®!?,

O TMEP (USPTO, 2021) descreve os procedimentos em matéria marcaria de forma abrangente
e detalhada. Uma das caracteristicas do processamento do pedido de marca ¢ a frequente
possibilidade de solicitacao de correcdes e recursos administrativos. Uma das mais comuns ¢ a
reivindicacdo de aquisicdo da distintividade (tanto junto ao Registro Principal quanto ao
Suplementar) quando uma das razdes para a recusa do pedido € a sua falta. Outra caracteristica
propria dos EUA é a exigéncia de comprovagdo do uso no comércio'® com a apresentagio de
provas de como a marca ¢ utilizada para identificar os produtos e servigos especificados na data
do depdsito. Quando o pedido de registro se baseia na intengdo de uso, o requerente deve

apresentar as provas de uso antes do sinal se tornar registro'*.

Pedidos de marca feitos com base em pedido ou registro estrangeiro podem conter declaracao
de que a marca adquiriu distintividade pelo uso, nos mesmos moldes daqueles requeridos nos
EUA, contudo as provas apresentadas devem se referir ao uso regulado pelo Congresso dos

EUA e ndo ao uso feito em outros paises ou entre outros paises.

O TMEP dispde de uma segio dedicada a distintividade adquirida’'®, a qual apresenta um extenso e
cuidadoso detalhamento. Uma marca que nao ¢ considerada inerentemente distintiva pode ser inscrita no
Registro Principal se comprovar a aquisi¢do da distintividade nos termos do §2(f) do Lanham Act, 15
U.S.C. §1052(f). Em tradugdo livre: “Nenhuma marca comercial pela qual os produtos do requerente

possam ser distinguidos dos produtos de terceiros serd recusada a inscri¢ao no registro principal por causa de

(€)(3), e (e)(5) desta se¢ao, nada neste item impedira o registro de uma marca utilizada pelo requerente que

11182 (15 U.S.C. § 1052). “No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others
shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it—

()

(e) Consists of a mark which, (1) when used on or in connection with the goods of the applicant is merely descriptive or
deceptively misdescriptive of them,(...)” (EUA, 1946)

1282 (15 U.S.C. § 1052) “No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others
shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it—

(...) (f) Except as expressly excluded in subsections (a), (b), (c), (d), (e)(3), and (e)(5) of this section, nothing herein shall
prevent the registration of a mark used by the applicant which has become distinctive of the applicant’s goods in commerce.
The Director may accept as prima facie evidence that the mark has become distinctive, as used on or in connection with the
applicant’s goods in commerce, proof of substantially exclusive and continuous use thereof as a mark by the applicant in
commerce for the five years before the date on which the claim of distinctiveness is made.” (EUA, 1946)

113 0 TMEP (USPTO, 2021) define o que é uso no comércio baseado em jurisprudéncia, informando que o significado de
"uso no curso normal do comércio” varia de acordo com o segmento de mercado.

114 Nos casos em que a base para o depdsito foi a existéncia de pedido ou registro de marca estrangeiro, o requerente tera
prazos especificos para comprovar o0 uso (ou ndo uso justificado) conforme disposto na se¢do 901 do TMEP (USPTO, 2021).
115 Secdo 1212 Acquired Distinctiveness or Secondary Meaning (TMEP, 2021)


https://tmep.uspto.gov/RDMS/TFSR/current#/current/sec-be547ab1-b587-4b44-abc6-3ca12e56141d.html
https://tmep.uspto.gov/RDMS/TFSR/current#/current/sec-be547ab1-b587-4b44-abc6-3ca12e56141d.html
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tenha se tornado distintiva dos produtos do requerente no comércio. O Diretor pode aceitar como prova
prima facie de que a marca se tornou distintiva, como usada em ou em conexdo com os produtos do
requerente no comércio, prova de uso substancialmente exclusivo e continuo da marca pelo requerente no

comércio durante os cinco anos anteriores & data em que a reivindicacio de distintividade é feita"®.

A distintividade adquirida, ou “secondary meaning”, tem sua finalidade e conceito definidos da
seguinte maneira no TMEP, em tradugdo livre: “Um termo que é descritivo e, portanto, parte
do dominio publico pode, através do uso por um produtor com referéncia a seu produto, adquirir
um significado especial para que, para o publico consumidor, a palavra tenha chegado a
significar que o produto é produzido por aquele fabricante em particular. (...). Isto é o que €
conhecido como significado secundario. O cerne da doutrina do significado secundario € que
a marca vem para identificar ndo apenas os produtos, mas a origem desses produtos. Para
estabelecer o significado secundario, deve ser demonstrado que o significado priméario do termo
na mente do publico consumidor ndo é o produto, mas o produtor (...). Este pode ser um
produtor anénimo, ja que os consumidores frequentemente compram mercadorias sem conhecer

a identidade pessoal ou 0 nome real do fabricante™ '’ (USPTO, 2021, se¢do 1212)

Para a comprovacao da aquisi¢ao da distintividade nos termos do §2(f) do Lanham Act, tanto
para a marca como um todo, quanto para parte da marca, trés tipos de evidéncias podem ser

utilizados:

a) Registros anteriores: a reivindicagdo de propriedade de um ou mais registros anteriores
ativos no Registro Principal da mesma marca para bens que sejam suficientemente

similares aqueles identificados no pedido pendente;

b) Cinco anos de uso: declaragdes verificadas de que a marca se tornou distintiva dos bens
do requerente em razdo do uso substancialmente exclusivo e continuo da marca no

comércio do pais durante os cinco anos anteriores a data em que a reivindicacdo de

116 Ver original em inglés na nota 112.

117 Essas finalidades e conceito foram definidos na agdo “Ralston Purina Company v. Thomas J. Lipton, Inc., 341 F. Supp.
129 (S.D.N.Y. 1972)”: “A term which is descriptive and therefore part of the public domain may, through usage by one
producer with reference to his product, acquire a special significance so that to the consuming public the word has come to
mean that the product is produced by that particular manufacturer. The crux of the secondary meaning doctrine is that the
mark comes to identify not only the goods but the source of those goods. To establish secondary meaning, it must be shown
that the primary significance of the term in the minds of the consuming public is not the product but the producer (...). This
may be an anonymous producer, since consumers often buy goods without knowing the personal identity or actual name of
the manufacturer.” (USPTO, 2021, se¢do 1212)
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distintividade ¢ feita. Observa-se que apesar da relevancia dessas declaragdes, seu valor

depende do contetdo e na identidade dos declarantes!'?; e

c) Outras provas: quaisquer evidéncias competentes a comprovar a distintividade
adquirida, como gastos em propaganda, declaragdes, pesquisas de mercado e de opinido,

etc.

A jurisprudéncia consolidou uma série de entendimentos no que se refere a comprovacao da

distintividade adquirida:

e O 6nus da comprovacado ¢ do requerente;

e As provas apresentadas podem ser submetidas independentemente do periodo de
tempo em que a marca foi utilizada;

e A quantidade e o tipo de provas necessarias para estabelecer o carater distintivo
adquirido dependem de cada caso, especialmente da natureza da marca requerida.
Um exemplo ¢ quando o sinal ¢ considerado tdo descritivo que os consumidores

normalmente ndo relacionam o sinal a uma origem determinada®!®

, enquanto para
sobrenomes as provas referentes aos cinco anos de uso costumam ser suficientes;

e O examinador pode considerar como evidéncia probatoria marcas anteriores do
requerente registradas no USPTO com base na distintividade adquirida (§2(f) do
Lanham Act) com apresentacdo diferente (nominativa X mista) ou uma parte da

marca proposta para os mesmos bens*?’;

118 parte da jurisprudéncia citada refere-se aos seguintes casos: In re Chem. Dynamics Inc., 839 F.2d 1569, 1571, 5 USPQ2d
1828, 1830 (Fed. Cir. 1988), que considerou insuficiente a declaragdo do vice-presidente da empresa requerente
desacompanhada de bases factuais para a crenca do declarante de que o sinal se tornara distintivo; In re The Paint Prods. Co.,
8 USPQ2d 1863, 1866 (TTAB 1988), que considerou insuficientes as declaragdes de dez clientes que trataram com o
requerente por muitos anos, uma vez que as evidéncias ndo eram persuasivas no sentido de como o consumidor médio de
tintas percebe a expressio "PAINT PRODUCTS CO” em relagéo a tintas e vernizes.

119 parte da jurisprudéncia citada refere-se a agdo : Real Foods Pty. v. Frito-Lay N. Am., 128 USPQ2d 1370, 1378 (Fed. Cir.
2018), na qual a empresa “Real Foods Pty” requereu o registro das marcas “CORN THINS” e “RICE THINS” para "fatias de
pdo crocante feitas principalmente de milho/arroz, ou seja, bolos de milho/arroz”. A empresa “Frito-LAY N.Am” se op0s ao
registro alegando que as marcas deveriam ser negadas por serem genéricas ou descritivas sem aquisicao de distintividade. O
USPTO recusou os registros declarando que as marcas eram meramente descritivas e que nao tinham adquirido
distintividade”. A Real Foods se defendeu alegando que as marcas ndo eram descritivas, mas sugestivas, pois exigiriam
alguma imaginacdo para o consumidor chegar a uma conclusdo sobre a natureza do produto. Alternativamente alegou que,
ainda que fossem descritivas, elas teriam adquirido distintividade. Contudo o USPTO ndo considerou que as evidéncias que
comprovaram cinco anos de uso substancialmente exclusivo e continuo fossem suficientes para comprovar a aquisi¢do da
distintividade para expressdes altamente descritivas.

120 parte da jurisprudéncia citada refere-se ao recurso: In re Thomas Nelson, Inc., 97 USPQ2d 1712, 1713 (TTAB 2011), na
qual a expressdo NKJV seria meramente descritiva para biblias por ser a abreviagdo de “New King James Version” (Nova
versdo do Rei James). Contudo a decisdo foi reformada a luz do uso continuo e prolongado da marca, assim como a
existéncia de dois registros incontestaveis contendo a sigla com declaracéo de aquisi¢do de distintividade.
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e O USPTO podera considerar fatos decorrentes de acontecimentos ocorridos apos a
data de deposito do pedido, visto que a aquisi¢ao da distintividade ¢ estabelecida

no momento em que o exame da registrabilidade ¢ efetuado.

Quando a reivindicagdo de distintividade adquirida € para parte da marca, essa informacao deve
ser fornecida pelo requerente e as provas apresentadas devem se referir a essa parte e ndo ao
todo. Normalmente a reivindicag¢ao de distintividade parcial ocorre em marcas compostas por
diversos elementos (como uma imagem e uma parte textual, ou duas partes textuais distintas,
sendo uma inerentemente distintiva). Também ¢é possivel reivindicar a aquisicdo de
distintividade para parte do sinal e requerer uma observagao de nao distintividade de outra parte

do sinal'?! (essa observagio ¢ chamada de “disclaimer”).

O momento de reivindicar a distintividade adquirida é, geralmente, em resposta a uma recusa
ao registro pelo USPTO, ou em antecipagio a ela. E possivel reivindicar a aquisi¢io de
distintividade no momento do depdsito. Essa reivindicagdo, nos termos do §2(f) do Lanham
Act, é considerada uma admissdo de que o sinal para o qual se requere registro ndo ¢
inerentemente distintivo e, portanto, ¢ obrigatéria a comprovacdo da aquisi¢io da
distintividade. Contudo, o requerente pode, em resposta a uma recusa, contestar a decisdo do
examinador e, como alternativa, reivindicar que o sinal adquiriu distintividade. Nesse caso, a
reivindicagdo como alternativa ndo ¢ considerada uma admissdo de que o sinal ndo ¢
inerentemente distintivo. Assim, ao se analisar a resposta, as duas questdes serdo examinadas:

a razdo para a recusa e se o sinal adquiriu distintividade.

Caso o pleito de aquisi¢ao de distintividade seja recusado, o examinador deverd, em sua decisdo, além
de recusar com base na falta de distintividade, explicar as razdes pelas quais as provas foram

consideradas insuficientes, podendo sugerir a apresentagao de evidéncias complementares.

Quanto a distintividade, h4 sinais que sdo irregistraveis sem possibilidade de registro, tais como
termos e imagens genéricas, funcionais ou puramente ornamentais, ou que sejam incapazes de
funcionar como marca, ou seja, incapazes de distinguir produtos e servigos de um fornecedor
daqueles de outros. Assim, uma alegacao de aquisi¢do de distintividade para esses sinais ndo ¢
capaz de reverter a recusa. Contudo, se houver tal alega¢do, o examinador devera analisar as

evidéncias para o caso da decisdo, quanto a registrabilidade, ser revertida.

121 O exemplo dado no TMEP ¢ o da marca “NATIONAL CAR RENTAL” cujo registro seria requerido nos termos do §2(f)
do Lanham Act, com um “disclaimer” da expressdo CAR RENTAL (aluguel de carros, no original em inglés).
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Considerando que determinado sinal pode ser considerado inerentemente distintivo para alguns
bens e nao distintivo para outros no mesmo pedido, o requerente pode reivindicar distintividade
adquirida apenas para algumas classes no caso de pedido multiclasse, ou para parte dos itens de

um pedido com uma classe so.

Ao final, para determinar se o sinal adquiriu distintividade, o examinador analisara a
documentac¢do com o objetivo de determinar como o sinal estd sendo usado e sua respectiva
impressdo comercial junto aos consumidores. O TMEP apresenta diversos casos em que 0s

requerentes falharam em comprovar a aquisi¢do da distintividade'?2.

2.3  Questodes recorrentes na doutrina

2.3.1 O uso justo (fair use)

A doutrina do uso justo ¢ tdo importante no tema da aquisi¢ao da distintividade pelo uso que ¢
previsto nas legislagdes da UE e dos EUA'?. E previsto que os concorrentes podem usar
expressoes descritivas que tenham sido apropriadas como marcas registradas com secondary
meaning, em seu sentido ndo comercial para descrever as caracteristicas ou qualidades de seus
bens. O uso justo impediria que um titular se apropriasse de um termo descritivo para seu uso,

excluindo outros do direito de descrever seus bens.

Dogan e Lemley (2008) apontam a defesa do uso justo descrito na acdo Zatarain’s, Inc. v Oak
Grove Smokehouse, Inc.'?* a qual determina que ndo deveria fazer diferenca que a marca do
autor seja descritiva, mas sim se o réu estd usando o sinal descritivamente em boa fé, e nao
como marca. Os autores consideram que uma doutrina juridica concebida para minimizar os

custos de busca do consumidor deve levar em consideracao a complexidade dos interesses dos

122 Alguns dos exemplos sdo: In re Redken Labs., Inc., 170 USPQ 526, 529 (TTAB 1971): as provas apresentadas nos termos
do 82(f) foram consideradas insuficientes para estabelecer a distintividade adquirida do sinal “THE SCIENTIFIC
APPROACH?, para palestras sobre tratamento de cabelo e pele, ndo obstante dez anos de uso, mais de $500.000 em despesas
de promocao e patrocinio, e a apresentacdo de mais de 300 eventos por ano); Nextel Commc'ns, Inc. v. Motorola, Inc, 91
USPQ2d 1393, 1408 (TTAB 2009): concordou com as alegagdes da oposicdo com base no fato de que a marca sonora nao
adquiriu distintividade em parte porque o requerente ndo forneceu provas que corroborassem que a marca foi usada em
anuncios de tal forma que seria reconhecida como identificador de fonte para telefones celulares; In re E.I. Kane, Inc, 221
USPQ 1203, 1206 (TTAB 1984) confirmou a recusa de registro do sinal OFFICE MOVERS, INC., para servicos de
mudanga, ndo obstante a alegagdo baseada no 82(f), em provas de despesas substanciais com publicidade pois considerou que
ndo havia evidéncia de que qualquer atividade publicitaria tenha sido direcionada para criar um significado secundario no
nome comercial altamente descritivo do requerente.

123 Artigos 6 € 12 do CTMR (EU) e § 1115(b)(4) do Lanham Act (EUA).

124 698 F.2d 786, 790 (5th Cir. 1983)
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consumidores nos dois lados de casos envolvendo expressdes descritivas, de forma a se

direcionar mais a adog¢do de diretrizes do que a normas absolutas.

Os autores ainda argumentam que a permissao para esse uso justo também dependeria da forga
da marca original (pois, se a marca for forte demais haveria um maior risco de confusao); da
natureza do uso e dos bens que serdo identificados; pelo uso, pelo réu, de uma marca separada
para identificar e distinguir seus proprios produtos e de outros fatores. Tribunais que aplicaram
a doutrina consideraram que alguma confusao € toleravel com o objetivo de que os clientes do
réu possam encontrar facilmente os produtos que procuram. Mas o fato ¢ que a extensao de tal

confusdo ¢ relevante na hora de decidir se o uso descritivo pode ser permitido.

2.3.2 Distintividade x for¢ca da marca

Beebe (2008) cré que a jurisprudéncia dos EUA confunde rotineiramente a elegibilidade de uma
marca, no aspecto distintivo, com sua for¢a (e grau de protecdo concedido), citando o juiz
Friendly, em sua decisdo na agdo Abercrombie & Fitch x Hunting World, Inc.'?®. H4 uma
diferencga entre a relagdo semidtica de significacdo e de valor. A eligibilidade ¢ uma questao
binaria que leva em conta se uma parcela suficiente dos consumidores relevantes percebe ou
nao uma relagdo de significagdo entre o significante da marca e o significado. O que significa
que uma marca se qualifica como objeto de protecao se o significante da marca for percebido

como distintivo de sua fonte significada.

O autor considera que a opinido dada no caso Abercrombie, de que uma marca ¢ mais
merecedora de protecdo do que outra por ser mais distintiva de origem, ndo faz sentido. Se a
marca ¢ distintiva, ela merece protecdo. J4 a questdo de escopo € mais complexa pois considera
o valor diferencial (relativamente distintivo) frente a multiplicidade de outras marcas no
mercado. Existe uma maior propensao, por parte dos consumidores, de se confundirem caso
uma nova marca se assemelhe a uma marca fortemente distintiva e j4 estabelecida. E mais facil
alguém se confundir com uma marca semelhante a NIKE, do que com uma marca JOAO. Ele

considera que a distingdo entre as marcas que sao ou nao distintivas originalmente ¢ apenas a

125537 F.2d 4, 9 (2d Cir. 1976). Essa é uma acdo sempre citada por sua influéncia em toda a doutrina, pois nela foi descrita a
escala de distintividade intrinseca amplamente adotada ndo s6 naquele pais, mas no Brasil.
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primeira de um continuo de distingdes de grau do ponto de vista relativo. Ou seja, se uma marca

¢ forte, ela ¢ elegivel para protecdo; ja uma marca elegivel nem sempre ¢ forte.

Os tribunais e doutrinadores dos EUA muitas vezes utilizem as expressdes ‘“secondary
meaning” ¢ “forca” de forma intercambiavel. Beebe (2008), no entanto, enfatiza a diferenca
entre eles: o “secondary meaning” trata da eligibilidade, visto que o sinal que nao ¢
inerentemente distintivo s6 passa a ser elegivel para protegao se tiver angariado um significado
secundario. Mas ndo faria sentido perguntar se determinado sinal tem maior ou menor
significacdo secundaria. O autor faz uma analogia deste questionamento usando a pergunta “o
quanto o seu nome se refere a voc€”. Um nome pode se referir a outras pessoas também, mas
para determinar quem ¢ quem, ¢ necessario olhar para o contexto no qual o nome ¢ usado,
comparando-o com os outros ao seu redor medindo sua for¢a em relagdo a esses sinais no
entorno. Desta forma, a analise da for¢a da marca seria, na verdade, a analise da extensdo da
diferenga, da distintividade; enquanto a analise do secondary meaning seria a analise da
existéncia dessa identidade da distintividade. “Differential distinctiveness necessarily

incorporates source distinctiveness.” (BEEBE, 2008, p.55)!%.

No final, tudo o que importa ¢ se, para uma fracdo suficiente dos consumidores relevantes, a
marca € ou nao distintiva de origem. Ha uma rela¢do de significacdo ou ndo. Se a marca ¢
inerentemente distintiva, essa relagdo ¢ presumida, ja se ndo for inerentemente distintiva, o

titular deve comprovar a existéncia da relacao (BEEBE, 2008).

2.3.3 Abrangéncia geografica da comprovacio na UE

Como ja visto na parte sobre a MUE, a distintividade adquirida deve ser comprovada em
qualquer territorio no qual o sinal ndo seja inerentemente distintivo. Quando se tratam de sinais
textuais, a aplicagdo da regra ¢ bastante clara: ¢ suficiente provar que a marca adquiriu
distintividade pelo uso apenas nos territdrios em que o idioma da marca ¢ compreendido. No
entanto, quando a marca ¢ constituida por cores, sons ou formas tridimensionais, por exemplo,
a comprovacao se torna mais onerosa. Porangaba (2019) advoga que as avaliagdes sobre a
distintividade adquirida ndo se reduzem a um exercicio puramente empirico e estatistico e que

a exigéncia do sinal ter se tornado distintivo em todas as partes da UE ser tdo rigorosa parece

126«A distintividade diferencial incorpora necessariamente a distintividade de origem.” (em tradug&o livre)
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ter sido projetada para limitar o registro de marcas ndo tradicionais, ja que dificilmente seriam

consideradas inerentemente distintivas em qualquer dos paises membros.

O autor explica que a Primeira Camara de Recursos do EUIPO tem aplicado a exigéncia de
conhecimento de parte substancial do publico, tendo rejeitado explicitamente uma abordagem
que exigia a comprovagao nos mercados individuais de cada pais da EU. Contudo o Tribunal

127

de Justica da Unido Européia (TJEU) ndo tem acatado esse entendimento“, penalizando os

titulares de marcas nio tradicionais.

Em outro caso emblematico, Porangaba (2019) cita que a Primeira Camara de Recurso do
EUIPO considerou que, no caso de uma marca tridimensional que carece de distintividade
inerente, a obje¢do ndo se limitard ao territorio de um determinado Estado-membro, mas se
estenderd a toda a Comunidade. Nesse caso, ndo seria apropriado, na opinido da Camara, exigir
prova de uso em todos os Estados-Membros. Em vez disso, o que deve ser demonstrado ¢ que
a marca adquiriu um carater distintivo no mercado comum como um todo. A questdo que deve
ser colocada € se uma proporc¢ao substancial de consumidores na Comunidade como um todo
foi exposta a marca e, como resultado dessa exposi¢ao, passou a reconhecer a marca como um

sinal de que os produtos em que ela parece emanar de uma fonte comercial especifical?®,

Assim, o autor critica 0 TJEU no sentido de que estaria criando doutrinas como resposta a
disputas especificas, sem consideragdao pelos procedimentos de exame e, principalmente,
ignorando o objetivo de mercado Unico almejados pela UE, ao fragmentar o mercado e

estimular a proliferagdo de registros nacionais em casos de marcas nao tradicionais.

1270 principal caso da jurisprudéncia citado, ndo apenas por Porangaba (2019) mas por outros autores a respeito da
abrangéncia da comprovagdo geografica (assim como de marcas ndo tradicionais), trata-se de: Société des Produits Nestlé
S.A. v. Mondelez UK Holdings & Services Ltd and EUIPO, EU:C:2018:596 , que trata do pedido de registro de marca
tridimensional de chocolate (as quatro barras conectadas da marca Kit-Kat). Como foi considerado sem distintividade
inerente, a Nestlé precisou comprovar a distintividade adquirida, apresentando uma quantidade consideravel de provas, que,
no entanto, ndo contemplou todos os paises da UE, deixando de fora alguns que perfaziam cerca de 10% da populagéo da UE.
A Camara de Apelacdes do EUIPO considerou suficiente a comprovagao da distintividade adquirida em parte substancial da
Unido, argumentando que exigir a producdo de provas em cada pais-membro seria um fardo muito pesado e sem beneficio
proporcional. Contudo, o Tribunal de Justica da Unifo Européia - TJEU (também denominado CJEU — Court of Justice of
the European Union) considerou que a abordagem da EUIPO era inconsistente com a jurisprudéncia de marcas registradas da
UE, e terminou por reverter a decisdo alegando que as provas ndo haviam sido fornecidas ou examinadas para todos os
Estados-Membros.

128 “In the case of a three-dimensional mark that lacks inherent distinctiveness the objection will not be confined to the
territory of any particular Member State but will extend to the entire Community. In such a case it would not in the Board’s
opinion be appropriate to require proof of use in every Member State. Instead, what must be shown is that the mark has
acquired distinctiveness in the common market as a whole. The question that must be asked is whether a substantial
proportion of consumers in the Community as a whole have been exposed to the mark and have, as a result of that exposure,
come to recognise the mark as a sign that the products on which it appears emanate from a specific commercial source.”
(Porangaba, 2019, p. 6) Em tradugdo livre. O texto se refere ao Caso “PILLOW PACK” - R 381/2000-1, para. 18 (OHIM
First Board of Appeal, Dec. 20, 2000).
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2.3.4 O idioma da marca

A andlise da distintividade de um termo ou expressdo em relagdo aos produtos/servigos que
identifica é feita de diferentes formas: na UE, conforme descrito anteriormente, leva em conta
em quais paises-membros ha compreensao, por fracdo relevante do publico consumidor, do
idioma da marca. Nos paises em que haja compreensao, ¢ exigida a comprovagdo da aquisi¢ao

da distintividade pelo uso, enquanto nos outros nao.

A EU segue, portanto, a norma determinada no artigo 6 Quinquies (B) da CUP, que prevé que
a distintividade deve ser apurada segundo a linguagem corrente do pais no qual se busca a

protecdo marcaria:

S6 podera ser recusado ou invalidado o registro das marcas de fabrica ou de comércio
mencionadas no presente artigo, nos casos seguintes:

(...)

(2) quando forem desprovidas de qualquer carater distintivo ou entdo exclusivamente
composta por sinais ou indicagdes que possam servir no comércio para designar a
espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos
ou a época da produgao, ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou
nos habitos leais e constantes do comércio do pais em que a protecdo é requerida;
(grifo nosso)

Contudo, nos EUA, apesar de o idioma oficial ser o inglé€s, existe o reconhecimento de que, até
por haver parcela consideravel de imigrantes e seus descendentes, os consumidores falam ou
compreendem mais de um idioma. Assim ¢ aplicada a doutrina dos ‘“equivalentes

estrangeiros”!?®

que exige a traducao de palavras estrangeiras para o inglés antes de determinar
se o sinal é descritivo ou ndo. Contudo essa tradugao s6 ¢ efetuada para vocabulos estrangeiros
dos principais idiomas ou daqueles falados por grupos de consumidores dos bens/servigos com
os quais tem relacdo. Além desse caso, palavras estrangeiras sO serdo consideradas descritivas
se forem semelhantes as suas tradugdes para o inglés que sejam descritivas. Por fim, os EUA

consideram a combinagdo de termos em linguas diferentes como arbitraria, sugestiva ou

fantasiosa®®® e, portanto, registravel (BOWMAN, 2003).

129 «“foreign equivalents” no original em inglés.

130 Alguns dos casos judiciais apontados por Bowman (2003, p 538) sdo: Otokoyama Co. LTD., v. Wine of Japan Import,
Inc., 7 Fed. Appx. 112 (2d Cir. 2001) no qual o autor era titular da marca OTOKOYAMA e processou 0 réu por uso da
marca, contudo o réu alegou que o termo é genérico para um tipo de saqué e o registro foi anulado; Enrique Bemat F., S.A. v.
Guadalajara, Inc., 210 F.3d 439, (5th Cir. 2000) no qual o autor processou o réu em vista da semelhanga entre as marcas
CHUPA GURTS x CHUPA CHUPS para pirulitos. A corte de recursos examinou o uso da palavra “chupa” em diversos
paises de idioma espanhol e considerou o termo genérico e assim considerou que as marcas poderiam conviver pois a
comparagdo deveria ser entre GURTS e CHUPS, como as partes ndo genéricas das marcas; e French Transit, Ltd. v.
Modem Coupon Systems, Inc., 818 F. Supp. 635, 636 (S.D.N.Y. 1993) no qual o autor pediu a anulagéo da
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No Brasil, por exemplo, Barbosa et al. (2006) questionam qual grupo de pessoas (publico em
geral ou especializado) deve ser consultado no caso de marcas formadas por vocabulos
estrangeiros com o intuito de determinar se um termo € genérico, descritivo ou técnico. De
acordo com os autores, o publico especializado tem sido o escolhido tanto por tribunais quanto
pela doutrina uma vez que sdo aqueles a quem os bens sdo destinados. Um bom exemplo no
Brasil seria a sigla DNA, que, de termo técnico passou a ser um sinal difundido e que a maioria
da populagdo tem ideia atualmente do que seja e o correlaciona a exames genéticos. Imagine se

0131

o termo DNA fosse depositado como marca na década de 1960*°* para um servigo de medicina?

O uso de sinais verbais em idioma estrangeiro como marca também levanta uma questdo
marginal apontada por Barbosa et al. no que se refere ao risco de falsa indica¢ao de procedéncia:
A utilizagdo de nomes estrangeiros como marca ¢ proibida em alguns paises como
Portugal, Espanha, Argentina México e China. Esses paises acreditam que o uso de
nomes estrangeiros como marca para produtos nacionais passa uma falsa impresséo
sobre a origem do produto, induz os consumidores daquele produto a acreditarem que

eles, por terem nomes estrangeiros sdo produtos importados, quando na verdade se
trata de um produto nacional (2006, p.12).

2.3.5 Doutrina da incapacidade marcaria

Também conhecida como Principio do de facto seconday meaning; a doutrina determina
que nao serdo garantidos direitos exclusivos ao titular de uma marca composta por um sinal
genérico ou funcional, mesmo que tenha adquirido distintividade pelo uso e sirva como
identificacdo de origem comercial. O interesse publico se sobrepde a prote¢do marcaria,
visto que interessa a todos que os competidores possam usar as palavras que informem sobre
a natureza dos bens!®2. A razdo para isso foi bem estabelecida na agdo Abercrombie & Fitch
Co. v Hunting World, Inc.: “/N]o matter how much money and effort the user of a generic term

has poured into promoting the sale of its merchandise and what success it has achieved in

marca LE CRYSTAL NATUREL por ser descritiva, o que foi negado pois a marca é constituida de uma palavra
em inglés e duas em francés.

131 Ainda que Rosalind Franklin (1920-1958) tenha descoberto a molécula do DNA na década de 1950, James Watson e
Francis Crick receberam o prémio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 1962 por demonstrarem o funcionamento e a estrutura
em dupla hélice. O nome de Rosalind Franklin foi sugerido para o recebimento do Nobel de Quimica, mas o Comité
responsavel ndo faz indicagdes postumas.

182 5 defini¢do do De Facto Secondary Meaning foi consultado o site https://definitions.uslegal.com/ em 25/04/2022
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securing public identification, it cannot deprive competing manufacturers of the product the

right to call an article by its name.” 13

Linford (2015a), no entanto, considera que aqueles que defendem essa doutrina em vista de
uma hipotética imutabilidade do carater genérico dos sinais ndo compreendem o fendémeno do

deslocamento semantico™®* (*

semantic shift” no original em inglé€s). Além disso o autor chama
a atenc¢do para casos em que os tribunais dos EUA avaliaram a distintividade da marca ao
“dissecd-la” em partes. Assim casos como CHOCOLATE FUDGE (para bebidas sabor
chocolate) e TURBODIESEL (para motores a diesel) tiveram a protecdo negada pois os termos
foram considerados genéricos individualmente, ainda que nunca tenham sido usados juntos por

competidores no mercado.

O autor acredita que a doutrina da incapacidade marcaria deve ser “aposentada” e que a lei
deveria aplicar um teste de significado primario. Se houver evidéncias de que a maioria dos
consumidores passaram a encarar o sinal como identificador de origem comercial, entdo ele

deixou de ser designador do produto/servigo e merece ser protegido como qualquer outra marca.

2.3.6 O consumidor médio

A aquisi¢do da distintividade pelo uso ¢ sempre oriunda da percepgao do publico relevante.
Contudo o que seria esse publico relevante? A jurisprudéncia considera que consiste em
consumidores médios dos bens em questdo que estariam razoavelmente bem informados e
atentos. Esse ¢ um conceito de dificil mensuracao e objetivamente abstrato. Como toda a média,

ele ndo existe na realidade e tem que ser inferido, ou mesmo imaginado. O TJEU ja se

pronunciou sobre a questdo do consumidor médio*3:

Para efeitos desta apreciagdo global, é suposto que o consumidor médio da categoria
de produtos em causa esteja normalmente informado e razoavelmente atento e
advertido (...). No entanto, ha que tomar em conta a circunstancia de que o consumidor
médio raramente tem a possibilidade de proceder a uma comparagédo directa entre as
diferentes marcas, devendo confiar na imagem ndo perfeita que conservou na

133 Em traducéo livre do inglés: “N&o importa quanto dinheiro e esforgo o usuéario de um termo genérico tenha investido
na promogao da venda de sua mercadoria e que sucesso tenha alcangado em garantir a identificagdo publica, ele ndo
pode privar os fabricantes concorrentes do produto do direito de chamar um artigo pelo seu nome.”. Vide nota n°48.

134 O deslocamento seméantico é um dos fendmenos da mudanga semantica que € classificado em pelo menos quatro tipos
distintos: extensdo (os sentidos lexicais aumentam com o tempo); estreitamento (o sentido lexical ¢ estreitado ou restringido);
uso figurativo (deslocamento, geralmente intencional, do sentido original de uma palavra por meio de processos como
metafora, metonimia, etc) e desvio (o sentido lexical continua a existir, apesar de seu significado mudar sem grandes
mudancas no seu campo semantico original) (MUSSALIM; BENTES, 2009).

135 Acordio, versdo em portugués (PT), Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contra Klijsen Handel BV (C-342/97),
paragrafo 26.
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memoria. Importa igualmente tomar em consideragao o facto de que o nivel de atencao
do consumidor médio ¢ susceptivel de variar em fungdo da categoria de produtos ou
servigos em causa.

Os tribunais, quando tratam de assuntos referentes ao direito marcario, normalmente tratam a
percepcao e o entendimento dos consumidores como fatos pré-determinados, razoavelmente
fixos, de tal forma que as respostas para questdes juridicas como significados, associa¢ao e
confusdo entre marcas sao facilmente fornecidas dentro de um modelo de presungao de protecao

ao consumidor (DINWOODIE, 2006).

A figura do consumidor médio tem a obrigacdo de se informar, de ndo ser passivo. Isso ndo
significa possuir determinado nivel educacional ou cultural, mas que o consumidor seja tipico
e com conduta previsivel, perceba a marca como um todo indivisivel e que conte com
experiéncia e capacidade de prestar certa atengdo e de interpretar as informagdes a respeito dos
produtos e servigos e como estes sdo comercializados e/ou fornecidos, mas que nao detenha

conhecimentos especializados (GONZALEZ-VAQUE, 2004; DURANT e DAVIS, 2018).

Burrel e Weatherall (2018) consideram que o consumidor médio, ou tipico, abordado pela
doutrina, é uma construcao legal criada com uma série de objetivos politicos em mente. Assim
como o sistema de registro de marcas também ¢ construido com base em uma abstragdo legal,
visto que o objeto protegido ndo € o sinal que aparece em um produto ou em uma propaganda,
mas sim o sinal que consta do registro de marcas, sendo que no dia a dia, o contexto altera a

percepgao da marca.

A psicologia pode fornecer no¢des de como os consumidores reagirdo ao que veem € ouvem e
os estados mentais desencadeados (pensativo, confuso, enganado, interessado) e qual destes €
o mais provavel de ocorrer. Geralmente a psicologia tem sido usada de forma estreita, limitada
ao valor probatorio dado ao levantamento de provas oferecidas em processos judiciais, com
vistas a provar ou refutar uma alegacdo (de probabilidade de confusdo, ou de falta de

distintividade, etc.).
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2.3.7 Alimitacio na quantidade de “boas” marcas

Qualquer profissional de marketing afirmard que a escolha de uma boa marca faz muita
diferenca para um negdcio que lide com o publico e que podera se tornar o ativo mais precioso
da empresa. Ha diversos livros disponiveis que tratam do assunto'®®. Contudo, desde a
publicacdo do artigo “Are we running out of trademarks? An empirical study of trademark

137 6m 2018, de Barton Beebe & Jeanne C. Fromer, o assunto do fim

depletion and congestion
do estoque de boas marcas se tornou um topico em discussio. E inegavel que a quantidade de
produtos e servigos disponivel no mercado se multiplicou a uma taxa impensavel ha meros 20
anos atras. Nao apenas contamos com mais versdoes do mesmo produto fabricado por diferentes

fornecedores, como também contamos com produtos importados do mundo inteiro.

Carter, em 1990, ja chamava a atenc¢do de que empresas atuam de forma racional e ¢ do interesse
delas escolher uma boa marca que vai facilitar a atuacdo no mercado e a lembranga pelo
consumidor diminuindo os custos de publicidade. Isso explica porque as empresas € o pessoal
do marketing preferem marcas que descrevam ou chamem a aten¢do para algum atributo do
produto/servico, pois acreditam que o consumidor vai associar a marca mais facilmente ao
produto. As marcas que descrevem seriam as “descritivas” e as que chamam aten¢ao seriam as
“sugestivas”. Landes e Posner (1987) ja advertiam, no entanto, que as marcas descritivas sao
limitadas visto que ndo ha tantos atributos assim que descrevam determinado produto ou

Servigo.

Beebe e Fromer (2018), no entanto, contrariam o senso comum corrente nos tribunais dos EUA,
que, desde o século XIX até os tempos atuais, acreditam que exista uma quantidade infinita e

138 Muito pelo contrario, eles afirmam que

inexaurivel de sinais aptos a funcionar como marcas
existe um universo bastante finito de boas marcas. Ainda que o niimero de palavras formadas
pelo ajuntamento aleatério de letras seja bastante grande, marcas que sejam curtas, pouco
complexas, familiares, facilmente pronunciadas e até, por que ndo, com algum nivel de
sugestdo, ¢ bem mais limitado. Ainda mais se for considerado que € preciso evitar a escolha de

marcas semelhantes a outras ja no mercado. Sdo essas marcas que sdo desejadas pelas empresas

136 Uma rapida busca no sitio www.google.com.br da expressdo “livros como construir marcas fortes” traz uma selegdo
bastante ampla de opcdes.

137 Em traducéo livre: “Estamos ficando sem marcas? Um estudo empirico sobre o esgotamento e o congestionamento de
marcas”.

138 (BEEBER e FROMER, 2018, P. 962) A nota de rodapé 82 do livro dos autores apresenta diversos casos judiciais nos
quais tal crenca é afirmada sem qualquer evidéncia.
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por contarem com uma vantagem competitiva em relacdo a empresas que utilizem marcas

menos eficientes.

A citada literatura de marketing que trata de como criar uma boa marca apresenta uma série de
recomendacdes mais ou menos semelhantes sobre quais atributos tornam uma marca mais
efetiva do que outra. Beebe e Fromer (2018) os agruparam em cinco principios basicos: o
primeiro principio ¢ de que marcas que sdo Unicas sao mais efetivas do que aquelas que ndo o
sdo. Unicas no sentido de que ninguém mais as usa, nem mesmo em outro ramo de negocios;
ou unica no sentido de ser muito diferente de qualquer outra coisa. O segundo principio ¢ o de
que marcas arbitrarias, ou seja, formadas por termo dicionarizado sem relagdo com os
produtos/servicos, sdo mais efetivas do que as fantasiosas, uma vez que ja sdo familiares aos

olhos do consumidor.

O terceiro principio € o de que marcas mais curtas sao mais efetivas do que as longas. O quarto
principio ¢ o de que certos fonemas sdo mais eficientes do que outros dependendo das
circunstancias (os autores indicam pesquisas que mostram que existe um simbolismo sonoro
que indica que sons transmitem a impressao de propriedades como peso, velocidade, atividade,
largura, feminilidade, simpatia, etc...). O quinto principio ¢ o de que a marca escolhida deve
ser, se possivel, capaz de ser registrada como um nome de dominio. Obviamente existem marcas
bem-sucedidas que ndo obedecem a um ou mesmo a todos esses principios, visto que sdo

generalizagdes.

Contudo, ainda que os times juridicos, e até alguns da 4rea de marketing, aconselhem contra a

8139

escolha de marcas descritivas, um estudo de Keller et al. de 199 indica que as marcas

descritivas resultam em maior lembranga pelos consumidores.

Paises que ndo permitem o registro de marcas que adquiriram distintividade pelo uso se vém

com um estoque menor ainda de marcas eficientes.

Vale mencionar um relatério comissionado pelo Escritorio de Propriedade Intelectual do Reino
Unido sobre “Trade mark cluttering” (GRAEVNITZ et. al., 2012) que poderia ser traduzido
como “entulhamento de marcas”, que € o que acontece quando os bancos de dados dos
escritorios de PI passam a contar com uma quantidade muito grande de marcas ndo usadas ou

que apresentam um escopo de protecdo muito grande, aumentando os custos de criacdo e

139 Kevin Lane Keller, Susan E. Heckler & Michael J. Houston, The Effects of Brand Name Suggestiveness on Advertising
Recall, J. MARKETING, Jan. 1998, at 48, 48. (apud BARTON e FROMER, 2018, p.969)
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registro de novas marcas para os concorrentes, ou at¢ mesmo estimulando estratégias de
deposito que contribuam para o problema. A situacao decorre de trés principais mecanismos: as
empresas depositam para mais classes e produtos necessarios para a sua atuagdo (a politica de
taxas de determinado escritério pode contribuir para isso)**?; as empresas depositam diversas
marcas para 0 mesmo produto em vista de alguma regulacdo do segmento (como na industria
farmacéutica que pode rejeitar op¢des de marcas com base em regras proprias); € empresas que
tém interesse em ampliar sua linha de produtos/servicos e se antecipam ao registrar marcas que
possam significar uma extensdo logica das marcas ja utilizadas por elas no segmento. O
escritorio sugere trés politicas para evitar o “entulhamento”: alterar a politica de taxas de
deposito, aumentando de acordo com o nuimero de classes; exigir comprovagdo de uso de
marcas com mais de cinco anos de concessao que sejam a razao para oposicoes (se a marca nao

estiver sendo usada, as alegacdes passam a ser improcedentes); € aumentar o estimulo a venda

e licenciamento de marcas se os produtos identificados estejam em mercados ndo conflitantes.

2.3.8 A doutrina da funcionalidade

As marcas, além de distintivas, devem ser capazes de identificar produtos e servicos, € nao
podem ser funcionais. A abordagem sobre a funcionalidade da marca ¢ tradicionalmente
limitada a certos tipos, como aquelas constituidas exclusivamente por cores e pelo formato de
embalagens, ndo sendo, geralmente, aplicada a prote¢do marcaria de expressdes textuais visto
que objetiva a impedir que um fornecedor tenha a exclusividade de um atributo util do bem e
venha a prejudicar a competicdo (Pierce, 2007). Um exemplo pratico ¢ o do formato de um
produto patenteado, que ndo pode ser registrado como marca pois impediria terceiros de usar o

formato apds a expiracdo da patente.

1141

No entanto, os testes aplicados para verificar se um atributo do produto ¢ funcional*** podem

ser aplicados a expressoes textuais. Pierce aponta que foi negada proteg¢do a expressdo “YOU

142

HAVE MAIL” parcialmente baseada em consideracdes de funcionalidade E importante

140 Alguns escritérios cobram o mesmo valor para 1, 2 ou 3 classes, estimulando os depositantes a usar 0 maximo de classes
pelo valor Unico, ainda que ndo venham a utilizar a marca para tudo o que for especificado.

141 O atributo é essencial ao uso ou objetivo do bem? O atributo afeta o custo ou qualidade do bem? O uso exclusivo do
atributo colocaria os competidores em significativa desvantagem néo relacionada a reputacdo?

142 YOU HAVE MAIL = Vocé tem correspondéncia (do original em inglés). Acdo “Am. Online, Inc. v. AT&T Corp., 243
F.3d 812, 822 (4th Cir. 2001)”.
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observar que razdes funcionais para impedir direitos exclusivos para palavras e expressdes nao

dependem da classificacdo da marca na escala da distintividade.

2.3.9 A dificil categorizacio do sinal na escala de distintividade

b 1Y b 1Y b 1Y

As categorias “fantasiosa”, “arbitraria”, “sugestiva”, “descritiva”, “genérica” e suas descri¢des
parecem bastante claras a primeira vista, especialmente para aqueles que nao lidam com o
exame de marcas. Contudo, ndo apenas os examinadores, como todos aqueles que lidam com o
sistema legal de marcas sabem que ndo ¢ bem assim. Nao apenas a linguagem ¢ viva e dinamica
com a criacdo de novas palavras e mudangas de significado das ja existentes, mas também existe
uma ampla area cinzenta entre essas categorias. Uma escala de distintividade esta mais para

uma nuvem tridimensional do que para uma régua bidimensional.

Sao diversos os autores (Pierce, 2007; Ramsey, 2003) que apontam para essa dificuldade em
classificar um sinal nessa escala de distintividade e os potenciais e efetivos prejuizos quando

um sinal ndo é corretamente classificado.

Paises que admitem o registro de marcas que adquiriram distintividade pelo uso utilizam um
espectro de distintividade no qual os sinais sdo posicionados: os sinais fantasiosos, arbitrarios
e sugestivos sdo declarados inerentemente distintivos e tém automaticamente direito a protegao
como marca registrada (considerando que ndo haja outros obsticulos legais); os sinais
descritivos passam por uma andlise de “o quao descritivos s30” na qual sinais meramente
descritivos podem adquirir secondary meaning, mas sinais extremamente descritivos
praticamente se equiparam aos sinais genéricos na avaliacdo de que ndo ha investimento ou uso

que lhes angarie o direito ao registro como marca (PIERCE, 2007).

Pierce (2007) explora, em seu artigo, as fronteiras entre os termos meramente descritivos e
aqueles genéricos. O autor enfatiza que o secondary meaning € uma questao de fato. Ele existe
no mercado restando ao titular a tarefa de comprova-lo por um nimero de meios ja descritos
nas se¢des anteriores desse capitulo. Contudo, como sinais genéricos ndo podem, em hipotese
alguma, ser apropriados como marca, a diferenca entre sinais meramente descritivos e genéricos
pode ser sutil, mas com um impacto imenso, visto que os primeiros podem ser registrados (com

provas de secondary meaning) enquanto os segundos nao. Na propria acdo Abercrombie, o juiz
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143

concordou que os limites entre as categorias nem sempre sdo claros™*. O autor ressalta que nem

as cortes, nem o USPTO, oferecem uma clara demarcacdo entre genérico e descritivo.

Se o publico considera que um termo do dominio publico distingue produtos/servigos, assim
como identifica a origem comercial, entdo se trataria de uma marca nao importando o rétulo
ontoldgico que se queira dar, seja descritivo, seja genérico (PIERCE, 2007). Ainda assim o
autor ressalta que ndo esta defendendo a apropriacdo de um termo verdadeiramente genérico
incapaz de ser considerado identificador de origem. Ele na verdade advoga que um termo capaz
de distinguir produtos e identificar origem ndo ¢ um termo verdadeiramente genérico. Além
disso, a evolu¢do na linguagem, com a criagdo de novas palavras pode tornar antigas
denominagdes obsoletas, tornando-as apropriaveis’**. Recapturar uma marca que se tornou
genérica, ainda que raro, demonstraria que uma marca deve ser definida pelas suas fungdes e
ndo por uma alocagdo anterior na escala de distintividade. O carater genérico de uma palavra
ndo pode ser imutavel visto que a linguagem, na qual a determinagdo desse carater ¢ baseada,

tampouco o ¢4

A consideragdo, pelas cortes, se determinadas palavras e expressdes sdo de uso necessario pela
competicdo, se constituiria um paralelo a doutrina da funcionalidade quanto a atributos
essenciais no uso de certos produtos (PIERCE, 2007). O autor advoga que, em vez de considerar
que o carater genérico do sinal € determinado pelo significado do termo, a avaliacdo se
determinado sinal pode ser protegido ou ndo como marca poderia ser simplificada por meio de
uma determinacdo objetiva que corresponda a uma andlise da funcionalidade: o termo é
essencial na identificacdo do uso, propésito, custo ou qualidade do produto; ou se o eventual
uso exclusivo do termo pelo titular colocaria os competidores em desvantagem. Se o termo néo
€ necessario para que os concorrentes compitam eficientemente, entdo o termo néo é funcional.
Observa-se que essa avaliacdo ndo é abstrata, dependendo do contexto dos bens e servicos,

assim como na existéncia de alternativas eficazes.

143 Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4,9 (2d Cir. 1976. “The lines of demarcation, however, are not
always bright".

144 Pierce (2007, p. 176) da exemplos de que termos distintivos que se tornaram genéricos podem ser “recapturados” do
dominio puablico voltando a ser registrados, como SINGER para maquinas de costura. Na agdo Singer Mfg. Co. v. June Mfg.
Co., 163 U.S. 169 (1896), a Suprema Corte dos EUA determinou que o termo SINGER, durante o prazo de vigéncia da
patente, se tornou o termo genérico identificador para a maquina de costura patenteada. Assim que a patente expirou o termo
passou para o dominio publico. Apés 11 anos, a empresa conseguiu o registro (n® 64,950, registrada em 1907). Observa-se,
por exemplo, que ha alguns anos a DuPont passou a fazer campanha mundial para que o termo LYCRA ndo se tornasse
genérico para um tipo de tecido elastico, atuando assim no sentido de reverter a tendéncia a degenerescéncia da palavra.

15 LEVY apud PIERCE, 2007, p. 178, nota 254. “Genericness cannot be an immutable quality because actual language use,
on which a determination of genericness should be based, is not immutable.”
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Ramsey (2003) afirma que, apesar de trade dress e marcas que consistem de embalagem de
produtos e cores ndo descreverem atributos do produto, ¢ aplicada uma analogia as palavras

descritivas e a prote¢ao ¢ dada se houver secondary meaning.

E assim como ha dificuldades em determinar se um sinal ¢ genérico ou meramente descritivo,
a mesma dificuldade ocorre na categorizagdo entre descritivo e sugestivo. A categoria na qual
o sinal se encaixara na escala altera o escopo da protecdo garantida a marca. Um sinal descritivo
sO serd protegido caso se torne distintivo pelo uso, o que acarreta a obrigatoriedade de
comprovagdo da existéncia de secondary meaning. Ja para uma marca sugestiva, que evoca
atributos do produto/servigo indiretamente, a protecdo ¢ garantida sem necessidade de
comprovar que o consumidor a percebe como identificadora de origem comercial. Linford
(2015Db) relata que as cortes do EUA sempre encontram dificuldades em categorizar os sinais
entre descritivos e sugestivos, € que isso ndo seria uma questao tdo grande caso o tratamento
juridico ndo fosse tao distinto; contudo o autor acredita que as diferencas entre sinais descritivos

e sugestivos nao justificam essa diferenciag¢do substancial no tratamento juridico.

2.3.9.1 A “mudanca ou alteracao semantica”

Mudanga ou alteracdo semantica se refere ao processo pelo qual as palavras ganham, perdem
ou tém seus significados alterados no decorrer do tempo. Linford (2015b) acredita que a analise
linguistica revela a existéncia de inconsisténcias entre a forma como a doutrina trata marcas
descritivas e genéricas, e a forma como o consumidor as percebe, a qual seria basicamente igual.
Desta forma as normas marcarias deveriam tratar marcas sugestivas da mesma forma que as
descritivas, ou seja, sO garantindo a protecao em caso de aquisi¢do de distintividade. A doutrina
em geral considera que marcas sugestivas sao inerentemente distintivas pois a conexao entre o
sinal e os produtos/servigos seria fraca fazendo com que o consumidor tenha que usar sua

imaginagao para conectar a marca com o bem por ela identificado.

Como referenciado no inicio do capitulo, o secondary meaning nao ¢ exclusividade das marcas
que nao sdo inerentemente distintivas. Sinais originalmente distintivos também adquirem um
novo significado e ¢ esperado, desejado e planejado que isso ocorra. Assim, a criacdo de
significado em uma marca sempre envolve a adi¢do de um novo sentido para uma palavra

existente (Linford, 2015b).
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Haveria evidéncias de que a conexao entre uma marca sugestiva € o bem ¢ muito mais proxima
do que a lei e a doutrina admitem e que a literatura quanto as altera¢des semanticas indicaria
que a lei superestima a capacidade de uma marca sugestiva de ser reconhecida como
identificadora de origem e subestimaria as vantagens para uma empresa que a seleciona para
identificar seus produtos/servicos (Linford, 2015b). Para o autor, tanto uma relagado metonimica
(quando uma caracteristica do objeto ¢ usada para substituir a coisa, emprestando seu sentido,
como em “Capacetes Azuis” para se referir as tropas da Organizacao das Nagdes Unidas - ONU)
quanto uma metaforica (quando uma coisa substitui outra com qualidades similares, como
chamar uma pessoa de palhaga para dizer que ela ¢ engracada) sdo cognitivamente eficientes
pois orientam o leitor a passar de um significado a outro. A mudanca semantica tende a seguir
esse caminho cognitivo e a conexdo metaforica entre a marca sugestiva e o bem por ela
identificado tende a ser tdo eficiente quanto a conexao metonimica ¢ o bem descrito (muito

comum em marcas que indicam a matéria-prima, o prop6sito ou o uso do bem).

Quadro 1. Como o judiciario e a doutrina encaram cada categoria Abercrombie.

~ . . Vantagem
. Opcoes de | Risco presumido . S
Categorias ~ I AR presumida no Proibicio da
. Relacio substituicdo | de diminuicao de . ~
Abercrombie . ~ e entendimento do protecio
presumidas | opcdes no idioma .
sinal
Alta,
obrigatoriedade
Descritivo Direta Poucas Significante Conexdo imediata | de comprovagao
g p
de secondary
meaning
Conexdo indireta; Nenhuma.
Sugestivo Indireta Muitas Insignificante necessidade de TR
. L distintividade
imaginacdo .
Qualquer inerente no
Arbitrario Nenhuma palavra Nenhum Nao aplicavel primeiro uso

Fonte: Linford, 2015b, p.1383. Tradugao livre.

Uma das principais razoes para as cortes tomarem cuidado em separar o que € descritivo do que
¢ sugestivo € que as cortes devem julgar a necessidade que um competidor tem de usar
determinado termo, pois sua apropriacdo poderia significar o monopolio de uma palavra que os
competidores possam precisar usar no decurso dos negodcios. Mas quanta imaginagdo ¢
necessaria para diferenciar uma marca sugestiva da descritiva? Linford (2015b) lista os
diversos testes para fazer essa diferenciacdo: a marca descreve ingredientes, qualidades ou

caracteristicas? Transmite informagdes referentes a uma fungdo, propdsito ou uso dos bens?
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Descreve um atributo ou parte dos bens? Transmite informagao sobre qualquer propriedade dos

bens?

Como provas de secondary meaning sao obrigatdrias para a prote¢ao de marcas descritivas, a
corte sempre tenta avaliar a percep¢ao do consumidor sem, no entanto, saber como os
consumidores percebem a marca. Observa que a estrutura do idioma pode ter um impacto
bastante grande na defini¢do das categorias “descritiva” e “sugestiva”, como a forma em que

funcionam metaforas e trocadilhos.

Otamendi (2010) diferencia os sinais evocativos dos descritivos nos seguintes termos: o sinal
evocativo dd uma ideia do que € o bem enquanto o descritivo, apesar de designar as mesmas
caracteristicas, se constitui em uma designa¢@o necessaria ou costumeira para o bem descrito.
O sinal evocativo sempre tem uma conformagdo fantasiosa em certo grau, e sua apropriacao

como marca ndo remove do dominio publico palavras necessarias ou uteis na descri¢cao do bem.

2.3.9.2 Como avaliar a distintividade na pratica

A avaliacdo da distintividade ndo ¢ tarefa simples, pois muitas vezes se baseia em avaliagdes
subjetivas. Lisa Ouellette propds, em 2013, o uso de uma ferramenta para avaliar a
distintividade na pratica: o sitio de buscas Google!*. A autora acredita que o uso do Google
seja a forma mais simples e confidvel de determinar se os consumidores associam um termo ou
expressao com um certo produto/servigo. Em seu estudo, Ouellette cruzou casos judiciais de
marca com resultados de busca e considerou que o Google foi capaz de identificar se a marca ¢
identificadora da origem comercial e inclusive se ha risco de confusdo com outras marcas. A
autora considera, inclusive, que nos casos em que os tribunais e o Google divergem, o ultimo

refletiria com mais precisdo como os consumidores percebem determinada marca.

A distintividade de um sinal ¢ uma questdo binéria: ou € ou nao ¢ distintivo. Os tribunais
procederiam a uma analise em duas etapas: a primeira sobre a posi¢do do sinal na escala de
distintividade e a segunda sobre a distintividade adquirida no mercado para determinar a forga

comercial da marca. Mas como dito no inicio, ndo se trata de tarefa simples, e o proprio

146 A autora comenta que, na pratica, outros mecanismos de busca poderiam ter o mesmo papel, contudo o Google foi
escolhido por ser o sitio dominante no mercado de buscas na internet.
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Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) do USPTO ja declarou que essa determinagdo ¢

muitas vezes feita em uma base intuitiva e ndo como resultado de uma anélise logica precisa®’.

Como Barton Beebe (2006) ja descreveu em um estudo empirico, as cortes dos EUA
costumeiramente ndo aplicam corretamente a escala de distintividade, quando o fazem. Isso
porque faltam evidéncias uma vez que pesquisas de opinido sdo caras € nem sempre confiaveis
e dados apresentados a guisa de comprovagao do secondary meaning (gastos com publicidade,
vendas) nem sempre se correlacionam objetivamente a percep¢do pelo consumidor
(OUELLETTE, 2013). Entdo a questdo da percep¢ao do publico se resumiria a necessidade de
uma forma simples, confiavel e direta de saber se os consumidores associam uma marca a um

certo produto/servigo.

A autora d4 o exemplo da marca PAYLESS SHOES, que ¢ uma marca ndo distintiva, pois
significa “sapatos paguemenos”, que se tornou distintiva e forte pelo uso comercial. Em uma

busca no Google, todos os links (ndo patrocinados) da primeira pagina do resultado da busca

sdo relacionados a marca. O algoritmo de busca do Google*® ¢ um segredo industrial e é assim

descrito pela propria empresa:

Com a quantidade de informagdes disponiveis na Web, encontrar o que vocé precisa
seria quase impossivel sem nenhuma ajuda para classifica-las. Os sistemas de
classificagdo do Google organizam centenas de bilhdes de paginas da Web no indice
da Pesquisa para fornecer os resultados mais tteis e relevantes em uma fracdo de
segundo e apresentd-los de uma maneira que ajude vocé a encontrar o que esta
procurando.

Esses sistemas de classificagdo sdo compostos ndo por um, mas por uma série de
algoritmos. Para fornecer as informagdes mais uteis, os algoritmos da Pesquisa
analisam varios fatores, inclusive palavras da consulta, relevancia e usabilidade das
paginas, conhecimento das fontes, bem como seu local e configuragdes. O peso
aplicado a cada fator varia de acordo com a natureza da consulta. Por exemplo, a
atualizacdo do conteido desempenha um papel mais importante na resposta a
consultas sobre topicos de noticias atuais do que sobre definigdes de dicionario.

Para ajudar a garantir que os algoritmos da Pesquisa atendam a altos padrdes de
relevancia e qualidade, temos um processo rigoroso que envolve testes em tempo real
e milhares de avaliadores externos de qualidade da Pesquisa treinados no mundo todo.
Esses avaliadores de qualidade seguem as rigidas diretrizes que definem nossas metas
para algoritmos da Pesquisa e estdo disponiveis publicamente para qualquer pessoa'®®.

147 (OUELLETTE, 2013, p.353) “(...) and the Trademark Trial and Appeal Board (“TTAB”) says this determination is “often
made on an intuitive basis rather than as a result of precisely logical analysis.”

148 Quellette (2013) oferece em seu artigo uma explicacdo de como funciona o algoritmo do Google e entra em detalhes em
como 0s anunciantes tém interesse de que o sistema de busca continue trazendo os resultados mais relevantes, sem viés. Um
artigo especializado a ser consultado ¢ “Exclusive: How Google’s Algorithm Rules the Web” de Steven Levy, publicado na
revista Wired (22/02/2010), disponivel em: http://www.wired.com/magazine/2010/02/ff_google_algorithm/all.

149 Disponivel em: https://www.google.com/intl/pt-BR/search/nowsearchworks/algorithms/
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A principal vantagem do mecanismo de busca do Google ¢ o ranking dos resultados por
relevancia para o usudrio. E possivel para qualquer um ver que ao se buscar “PAYLESS
SHOES” os resultados se relacionam a empresa de calgados, direta ou indiretamente, e ndo a
sitios que falam sobre como pagar menos em sapatos, o que, por consequéncia, indica que a
expressdo adquiriu distintividade junto ao publico. Supde-se que a lei de marcas apresente certo
nivel de subjetividade uma vez que ¢ aplicada com base em opinides pessoais; contudo com o
uso do Google, a opinido relevante ¢ a do consumidor médio (que a empresa tenta captar e
adivinhar o que quer) e ndo a do juiz médio. Isto ndo quer dizer que o Google seja perfeito - €
simplesmente melhor do que o que os tribunais fazem agora'® (OUELLETTE, 2013). Ainda
que evidéncia oriunda da internet seja admissivel, os resultados dos mecanismos de busca
podem nao ser suficientes para determinar como o publico usa o termo em vista da falta de

contexto, especialmente em paises em que o acesso a internet nao seja tdo disseminado.

Em seu artigo, Ouellette (2013) compara oitenta e oito casos judiciais com transito em julgado
com os resultados de busca do Google chegando a conclusdes interessantes: 1* - que o Google
erra quando se trata de marcas iguais ou semelhantes, deixando claro que a autoridade
especializada de juizes continua necessaria para interpretar os resultados da busca; 2 - que a
realidade da internet exige uma reinterpretacdo da ideia de mercados ‘“geograficamente
distintos” visto que a localizagdo do fornecedor e dos consumidores ¢ basicamente irrelevante;
3* - que o Google faz um trabalho melhor em avaliar marcas, em geral, do que a intui¢do de
juizes. E apesar de admitir que o Google tenha limitagdes, a autora argumenta que, no minimo,
os resultados de busca online podem servir a uma fungdo semelhante a de pesquisas, com a

vantagem de ser menos manipulaveis e passiveis de repeti¢ao.

2.3.10 Distintividade de sinais nao verbais

Rebecca Tushnet (2011) ¢ uma estudiosa da propriedade intelectual que aborda marcas
constituidas por imagens e observa que “as palavras sdo os assuntos regulatérios prototipicos
para a lei de marcas e publicidade, apesar de nossa economia cada vez mais audiovisual®®”. A

determinagdo de que sinais genéricos ndo podem ser apropriados como marca funciona bem

150 «yet trademark law is supposed to be subjective in the sense of being based on personal opinions; it is just that the
relevant opinion is that of the average consumer (which Google attempts to capture), not that of the average judge. This is
not to say that Google is perfect—it is simply better than what courts do now” (p. 368)

151 Words are the prototypical regulatory subjects for trademark and advertising law, despite our increasingly
audiovisual economy. (TUSHNET, 2011, p. 862) Em traducéo livre.
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com sinais textuais uma vez que palavras contam com significados conhecidos e as cortes
costumeiramente sdo capazes de determinar se as palavras mantém relagdo com os
produtos/servigos com os quais sao usados (MCKENNA, 2008). Contudo quando se trata de
marcas constituidas por figuras (imagens, trade-dress, embalagem), a escala de distintividade
nem sempre ¢ aplicavel’®. Nos EUA, algumas cortes se baseiam no teste Seabrook!®3. Esse
teste auxilia a determinar se uma imagem ¢ distintiva ou ndo ao analisar os seguintes fatores:
se ¢ uma forma ou desenho basico comum; se € Gnico ou incomum em certo segmento; se ¢
uma mera melhoria de uma forma de ornamentacdo comumente adotada e bem conhecida para
uma classe particular de mercadorias encaradas pelo publico como mera identidade visual ou
decoragdo para as mercadorias; se ¢ capaz de criar uma impressdo comercial diferente das
palavras que a acompanhem. Esses fatores sdo analisados de acordo com uma presumida

percepcao do consumidor e se a imagem foi usada por terceiros (MIRELES, 2012).

Dustin Marlan (2018) observa que a pratica marcaria carece de um mecanismo coerente ¢
uniforme para analisar a distintividade de sinais constituidos por imagens, o que acaba

resultando em testes subjetivos na base da mera “visao”>*

no mais legitimo animo “Eu sei o
que é quando vejo”'*. Ele propde um teste de metafora visual, uma vez que imagens também
carregam informacao, e se € necessaria alguma imaginacdo para entender a metafora do sinal
com os produtos/servigos, entdo o sinal mantém uma conexdo simbolica e € sugestivo e
inerentemente distintivo. Mas caso ndo seja possivel aplicar uma metafora, entdo o sinal deve

comprovar a aquisicao da distintividade para se diferenciar da simples funcao de ornamentagao.

2.4 Criticas a aquisicao da distintividade pelo uso

2.4.1 O “assalto” ao dominio publico

Parte consideravel dos autores estrangeiros parece aprovar, ou se limita a descrever, o registro

de marcas que adquiriram distintividade pelo uso. Contudo ha vozes dissonantes, como Lotte

152 Dustin Marlan (2018, p. 6) da exemplos de agGes judiciais dos EUA nas quais a escala Abercrombie foi aplicada a marcas
figurativas.

153 Seabrook Foods, Inc. v. Bar-Well Foods, Ltd., 568 F.2d 1342, 1344, 196 USPQ 289, 291 (C.C.P.A. 1977), que envolveu a
aparéncia da embalagem de um produto.

154 A doutrina dos EUA chama esse tipo de verificagdo de “eyeball test”, literalmente “teste de olho”.

155« know it when | see it”. Essa frase se tornou conhecida no mundo juridico ao ser usada pelo Juiz do Supremo Tribunal
Federal dos EUA Potter Stewart no contexto de descrever um teste para determinar o que era obsceno ou ndo. A partir de
entdo ela passou a ser usada para classificar um fato observavel em uma categoria subjetiva sem limites definidos.
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Anemaet (2016) que critica o assunto ao considerar que os critérios de concessao de registros
que adquiriram distintividade ndo s3o suficientemente restritos. O estudo da autora foca na
Unido Europeia e no dominio publico e como uma excessiva permissibilidade no quesito da
distintividade pode estar criando incentivos para que os titulares invistam em sinais descritivos,
assim como em sinais culturais®®, de tal forma a se tornarem seus proprietarios. Do ponto de
vista juridico, dominio publico ¢ “Condicao daquilo que ¢ de todos e ndo ¢ de ninguém em
particular; bens que pertencem a pessoa de direito publico, a Unido, Estados ou Municipios.
(Lein. 5.988/73, arts. 32 e 42 a44).” (SANTOS, 2001, p. 86). Ja no que se refere a lei marcaria:
(...) the public domain can be understood to consist of all signs that are ineligible for,
or excluded from, trademark protection. Moreover, the public domain can be
understood to comprise forms of using trademarked signs that remain unaffected by
the exclusive rights of the trademark owner. This notion is examined with reference

to the appropriation of signs that should remain freely available to the public, and to
the misappropriation of signs owned by specific collectivities. (WIPO, 2012, p.2)

A autora propde que deve haver um equilibrio entre a necessidade de proteger a propriedade
intelectual e o dominio publico: “Afinal, o dominio publico ¢ essencial para assegurar a livre e
justa concorréncia, a liberdade de expressio e a liberdade politica e artistica de expressdo”™®’.
Essas consideragdes se coadunam com o debate sobre o0 movimento de expansdo gradual dos
direitos de marca que levanta uma série de questdes, entre as quais se a exigéncia da aquisi¢ao

da distintividade pelo uso nos negocios € suficientemente restrita para impedir que os

requerentes invistam em sinais que pertencem ao dominio publico.

Anemaet considera que o dominio ptiblico vem sendo tomado de assalto visto que o limite para
a aceitagdo da distintividade adquirida ¢ imprevisivel. Ela se baseia em decisdes do TIUE, as
quais considera que avaliam de forma erronea a forma como se da a percep¢ao do consumidor
e que os esforcos em publicidade dos proprietarios das marcas seriam suficientes para que os
consumidores sejam capazes de reconhecer sem problemas um sinal descritivo, uma cor
abstrata ou uma forma como identificadores de origem comercial. Assim os titulares conseguem
comprovar a aquisi¢do da distintividade pelo uso e obter direitos exclusivos sobre um sinal
descritivo de conotacdo positiva, sendo, portanto, recompensados ao obter uma vantagem

econdmica sobre os competidores.

156 Anemaet (2016) da o exemplo da marca NIKE, que assegurou direitos sobre o nome da deusa grega da vitdria (Niké). Até
mesmo a marca figurativa faz alusdo as asas de sua representagdo na escultura.

157 «After all, the public domain is essential to ensure free and fair competition, freedom of speech and political and artistic
fireedom of expression.”. (ANEMAET, 2016, p. 303) Em traducéo livre.
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A autora argumenta ainda que, em razdo do interesse publico em permitir aos agentes
econdmicos um acesso igual aos meios de informar caracteristicas dos bens aos consumidores
promovendo uma justa competicdo, sinais descritivos, culturais ¢ ndo tradicionais devem
permanecer em dominio publico, evitando assim a restri¢ao indevida da disponibilidade desses
sinais a terceiros. Ela advoga em prol da exclusdo desses sinais da prote¢do marcaria ainda que

tenham se tornado distintivos pelo uso.

2.4.2 Incentivo disfuncional e o enfraquecimento do requisito da distintividade

Outra critica se refere ao fato de que a existéncia, em diversos paises, da exce¢do da aquisi¢do
da distintividade pelo uso por sinais nao distintivos e descritivos reduz consideravelmente a
for¢a do requisito de distintividade, o qual se torna contornavel mediante certo esforco e

investimento.

A loégica da existéncia dessa excecdo ¢ de que efetivamente héd sinais ndo inerentemente
distintivos que adquiriram distintividade pelo uso no mercado, e caso esses sinais nao sejam
protegidos, haverd risco de confusdo entre os consumidores, além da possibilidade de
concorréncia desleal e prejuizos ao titular. Anemaet (2016) da o exemplo do chocolate MILKA:
caso os consumidores sejam confrontados com qualquer chocolate que use a cor lilas em sua
embalagem, eles serdo levados a pensar que se trata de um produto proveniente dos mesmos
produtores da marca MILKA. Assim, os interesses do titular da marca deveriam prevalecer
sobre os interesses do dominio publico visto que a concessdo de direitos exclusivos sobre a cor

evitaria a confusdo dos consumidores e possiveis prejuizos ao titular.

No mesmo sentido, Lisa Ramsey (2003) aponta que a possibilidade de conceder protecdo a
sinais ndo distintivos pode criar incentivos disfuncionais visto que a base legal para isso seria
invalida em vista do argumento de que o uso confuso de um termo descritivo como marca seria
enganoso e, portanto, deveria ser restrito para proteger os consumidores. Assim, ao conceder e
fazer valer direitos exclusivos em marcas descritivas, os governos ajudam a tornar essas marcas
identificadoras de origem, o que acabaria levando ao risco de confusdo do consumidor em

primeiro lugar.

Contudo, consumidores nao ficariam confusos sobre a origem comercial dos bens se as

empresas nao pudessem investir em marcas constituidas por sinais ndo distintivos. Se esses
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sinais fossem definitivamente excluidos da protecao marcaria, as empresas nao se preocupariam
em criar e investir em campanhas de marketing com o objetivo de educar e informar os
consumidores sobre o papel desses sinais como identificadores de origem comercial. E como
consequéncia, isso reduziria a necessidade de proteger os consumidores de uma potencial

confusdo oriunda da prote¢dao marcaria de sinais ndo distintivos.

McKenna (2007) concorda que o requisito da significacdo secundaria pode encorajar as partes
a adotar marcas nao distintivas. A lei de marcas deveria encorajar os requerentes a depositar
marcas distintivas porque esses sinais tém a capacidade de informar imediatamente ao

consumidor que o termo em questao se refere a uma marca e nao a um atributo do bem.

2.4.3 Aumento dos custos para consumidores, titulares e concorrentes

Apesar de as leis sobre marcas, em suas origens, ndo objetivarem a protecao do consumidor,
mas sim a dos produtores, a proibicdo do registro de sinais ndo inerentemente distintivos
também seria vantajosa para os titulares, que ndo precisariam investir tdo pesadamente em
sinais descritivos, nem usar recursos para angariar a comprovac¢ao da aquisi¢ao da distintividade
e também, por outro lado, ndo correriam o risco de enfrentar a¢des judiciais de terceiros na

utilizagdo desses sinais descritivos na caracterizacao dos seus proprios bens.

Conforme citado anteriormente, a aquisi¢do da distintividade pelo uso ¢ uma face da
apropriacdo de sinais e simbolos, caracteristica da expansdo gradual dos direitos marcarios,
tendo como “explicacdo” a protecdo contra diluigdo e a concorréncia desleal. Essa expansdo
dos direitos marcarios € objeto de estudo de diversos académicos como McKenna (2007), que
descreve como os tribunais passaram a ampliar os direitos dos titulares de marcas no inicio do
século XX, o que foi reforgado pelo trabalho dos profissionais de marketing, levando a mais

ampliacao de direitos e assim por diante.

De uma perspectiva econdmica, o registro de marcas ndo inerentemente distintivas e que
angariaram a distintividade pelo uso aumenta os custos de busca pelo consumidor, além de
prejudicar os competidores que passam a se ver impossibilitados de usarem certas expressoes,
cores e formatos. Novamente voltado ao chocolate MILKA: se o titular possui a exclusividade
da cor lilas para esses produtos (e similares), os concorrentes ndo podem utilizar essa cor ou

cores semelhantes nos seus produtos, especialmente se a marca em questdo ¢ famosa, o que



111

aumenta os limites de protecdo. Imagine-se que paulatinamente outros titulares consigam a
exclusividade de outras cores? Os concorrentes se verdo com cada vez menos opcdes e talvez

se sintam estimulados a investir na aquisi¢do da distintividade de sua propria cor.

As marcas descritivas, por defini¢ao, descrevem os atributos do bem a venda sob essa marca.
Ao transmitir informacdes sobre as qualidades e caracteristicas de um produto e/ou servigo, as
marcas descritivas podem encorajar um membro do publico consumidor a adquirir aquele bem.
Desta forma, as marcas descritivas servem como mini propagandas (Ramsey, 2003). Ao
escolher e usar sinais descritivos como marca, o titular esta, na verdade, se aproveitando do seu

poder de identificar atributos, proibindo, na pratica outros agentes econdmicos de os utilizarem.

Apesar da aquisicao da distintividade pelo uso, a marca descritiva retém seu significado original
e €, portanto, ndo apenas passivel de causar confusao entre os consumidores, como também de
ferir a liberdade de expressdo comercial, visto que os competidores se veem limitados nas

expressoes que podem usar para anunciar ou fazer propaganda de seus produtos/servigos.

E como os consumidores nao esquecem o significado original de marcas descritivas, essas nao
seriam tdo eficientes em identificar a origem do produto/servigo quanto marcas inerentemente
distintivas, Lisa Ramsey (2003) argumenta que as marcas descritivas ndo deveriam sequer

contar com protecao marcaria.

Empresas ndo precisam possuir direitos exclusivos sobre marcas descritivas para competir de
forma eficiente no mercado. Marcas inerentemente distintivas compostas por termos
fantasiosos e arbitrarios podem ser fortes sem descrever os produtos/servigos (Ramsey, 2003).
Uma consulta a lista'® de marcas declaradas como de alto renome no Brasil, mostra que, em
uma lista de 146 reconhecidas como de alto renome, cerca de 50% sdo constituidas por sinais
fantasiosos, e os outros 50% estdo mais ou menos divididos igualmente entre sinais arbitrarios

e sugestivos.

Apesar da doutrina do uso justo, Anemaet (2016) chama a ateng¢ao de que pequenas empresas
seriam desencorajadas a usar tais sinais descritivos em sua significacdo primaria, mesmo que
de boa-fé e no decurso normal do comércio com praticas comerciais honestas, para evitarem o
risco de acdes judiciais. Pois mesmo que tenham razdo em suas defesas, uma agao judicial,

mesmo que tenha sucesso, custa dinheiro, podendo ser proibitiva. Assim, € mais barato escolher

158 A lista de marcas declaradas como de Alto Renome no INPI ¢ atualizada frequentemente e pode ser consultada em:
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/marcas-de-alto-renome-no-brasil
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descricdes diferentes, ainda que com menor eficiéncia informativa. Um exemplo apontado pela
autora é o que envolveu a marca KINDER!® (“crian¢a” em alemio) registrada para chocolates,
em que terceiros foram obrigados a recorrer ao tribunal superior alemao para terem permissao
de usar a palavra em seu sentido primario em relagdo a seus bens, ilustrando que, mesmo com
salvaguardas de uso justo previstas na legislacdo, um terceiro encontrard dificuldades em usar
o sinal descritivo que tenha sido previamente protegido como marca via aquisicdo da

distintividade pelo uso.

Entre os autores nacionais que criticam o secondary meaning, temos o proprio Gama Cerqueira
que ja advogava contra a apropriacdo dos termos descritivos:
As denominagdes necessarias ou vulgares dos produtos também podem servir de
marcas, mas precisam vestir-se de forma distinta. Milita aqui 0 mesmo motivo a que
aludimos ao tratar de ‘nomes’. Como estes, as denominagdes necessarias ou vulgares
dos produtos carecem de cunho distintivo, pois que se aplicam a todos os produtos do
mesmo género. Por outro lado, ndo se pode permitir que um comerciante ou industrial

se aproprie dos nomes dos produtos que vende ou fabrica, impedindo que seus
concorrentes exercam o direito de se servirem deles. (CERQUEIRA, 1946, p.403)

O uso exclusivo dessas denominag¢&es violaria, sem duvida, a liberdade de comercio,
estabelecendo o monopolio indireto da venda ou fabricagdo de toda uma espécie de
produtos, uma vez que fosse licito a qualquer comerciante ou industrial apropriar-se
da denominagdo empregada, de modo corrente, pelo publico ¢ pelo comercio para
designa-los (CERQUEIRA, 1946, p.406)

Pontes de Miranda considera que um sinal genérico, “por se constituir res extra commercium,
jamais poderia funcionar como marca e, portanto, qualquer registro que a ele se refira se

ressente de eficacia, tornando-se 6co.” (MIRANDA, 2022, p. 117).

Ramsey (2003) comenta que os titulares de marcas do registro Suplementar do USPTO tém
permissao de usar o simbolo (®), apesar de essas marcas serem consideradas ndo distintivas
(mas capazes de se tornarem distintivas). Esse uso desencoraja outros a utilizarem os mesmos

sinais, ainda que de forma justa, frente & mera possibilidade de que se tornem marcas distintivas.

As formas de adquirir distintividade pelo uso ja foram abordadas anteriormente: uso continuo
e prolongado, e especialmente propaganda. Contudo, uma das ferramentas utilizadas ¢ tomar
medidas para que terceiros nao usem o sinal nem como marca nem para descrever seus
produtos/servigcos. Ao detectar o uso por terceiros, a empresa, mesmo que ainda ndo conte com

protecado legal, pode recorrer ao envio de notificagdes extrajudiciais de forma a desencorajar o

159 German Federal Supreme Court, September 20, 2007, GRUR 2007, 1066, 1071, (Kinder I1)
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uso por terceiros; e assim, contribuir para que a empresa estabeleca direitos sobre a marca

(MIRELES, 2012).

2.4.4 Maior risco de nulidade judicial

Barton Beebe publicou um artigo em 2006

que contém dados sobre os resultados de conflitos
marcarios no judiciario dos EUA. E interessante notar que em um teste com multiplos fatores,
as marcas inerentemente distintivas tiveram um resultado superior as daquelas compostas por
elementos ndo distintivos. Em noventa decisdes nas quais a marca do autor foi posicionada em
uma das categorias da escala Abercrombie, o nimero de vitorias diminuiu constantemente
juntamente com a distintividade do sinal. Marcas fantasiosas foram mais vitoriosas do que as

arbitrarias, as quais foram mais vitoriosas do que as sugestivas, que foram mais vitoriosas do

que as descritivas que foram mais vitoriosas do que as genéricas.

Os dados, para o autor, apoiam duas constatagdes recorrentes: a primeira referente ao conselho
dos advogados de PI que sempre aconselham, do ponto de vista juridico, a escolha de marcas
inerentemente distintivas, e, se possivel, fantasiosas, ainda que do ponto de vista do marketing,
a escolha seja sempre por marcas sugestivas e, se possivel, descritivas; a segunda referente aos
estudiosos do tema que apontam que os tribunais muitas vezes consideram marcas fantasiosas
e arbitrarias como pertencentes a mesma categoria, mas que na verdade seriam bem diferentes,
pois as fantasiosas mereceriam um grau mais elevado de protecao do que as arbitrarias. Contudo
Beebe (2006) observa que apesar dos dados sugerirem que marcas fantasiosas obtenham
resultados melhores nos tribunais, o sucesso desse tipo de marca em conflitos judiciais “ndo se
deve simplesmente a sua capacidade de satisfazer alguma categoria da doutrina de marcas - os
dados mostram que os tribunais atribuem pouco peso a doutrina da for¢a inerente. Ao contrario,
seu relativo sucesso parece ser devido ao grau em que sua forga inerente se manifesta na forma

de forca real do mercado.”*6?

160 Multifactor Tests for Trademark Infringement (BEEBE, 2006). Os dados do teste estdo descritos na Tabela 7, pagina 1638
do artigo.

161 Em tradugdo livre de: “But we should be clear that the relative success of fanciful marks in trademark infringement
litigation is not due simply to their ability to satisfy some category of trademark doctrine-the data show that courts place
little weight on the doctrine of inherent strength. Rather, their relative success appears to be due to the degree to which their
inherent strength manifests itself'in the form of actual marketplace strength. ” (Beebe, 2006, p. 1639)
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Neste capitulo foram abordados o conceito de secondary meaning e aquisicao da distintividade
pelo uso e a diferenga entre ambos e sua previsao legal em tratados internacionais como CUP e
TRIPS, assim como nos EUA e na Unido Europeia. Foram objeto de andlise mais detalhada as
legislagdes dos dois ultimos, assim como seus manuais de procedimentos e orientagdes, de
forma a melhor compreender as praticas de ambos no exame de marcas originalmente isentas
de distintividade e que alegam té-la adquirido pelo uso. A partir da leitura da bibliografia foi
possivel uma sistematizacdo das questdes recorrentes na doutrina sobre o assunto, sempre
fazendo uma ligagcdo com a pratica nos EUA e na UE. Além dessas questdes recorrentes, que
foram descritas sem julgamento de valor, foram abordadas também as criticas a aquisi¢ao da
distintividade pelo uso, até como forma de expor as deficiéncias e fragilidades de como o

assunto €, ou pode ser tratado.

A partir desse material ¢ possivel ter o embasamento para criar procedimentos, a partir da
experiéncia de outros paises, com descri¢do de quais documentos comprobatorios deveriam ser
apresentados numa solicitagio de reconhecimento da distintividade adquirida. E interessante
notar que mesmo dentro do escopo de sinais ndo distintivos, hd uma escala do quio nao
distintivo um sinal é. Para além do bindmio ser/ndo ser distintivo, existe, tal como nos sinais
distintivos, escalas: sendo o termo genérico/necessario o mais nao distintivo dos sinais, seguido
pelas expressoes descritivas e qualificativas, cujo nivel de “nao distintividade” depende do quao
imediata € sua associacao com os produtos e servicos € também o quao necessaria € importante
pode ser aquela expressao para os competidores. O nivel de ndo distintividade das expressoes
descritivas vai se esvaindo até a fronteira nada clara com as expressoes distintivas por serem
evocativas. O nivel de dificuldade de comprovagdo do secondary meaning vai aumentando
proporcionalmente ao nivel de ndo distintividade do sinal. Tanto € assim que nomes de lugares
geograficos e patronimicos (que no Brasil sdo considerados inerentemente distintivos) sdo as
expressoes nao distintivas, nos EUA e UE, cuja comprovagdo da aquisi¢do da distintividade ¢

a mais facil nessas jurisdigdes.
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3 AQUISICAO DA DISTINTIVIDADE PELO USO NO BRASIL

3.1 Na esfera administrativa

O INPI ndo examina pleitos baseados na aquisi¢ao da distintividade pelo uso, e, durante muito
tempo, caso surgisse alguma solicitacdo nesse sentido, os responsaveis pelas andlises dos
requerimentos se limitavam a informar que ndo havia previsao legal na LPI para tal. Contudo,
nos ultimos anos a resposta foi alterada para algo no sentido de que a Diretoria de Marcas nao
possui pardmetros administrativos para julgar casos com alegacdo de distintividade adquirida
ou secondary meaning. Embora sejam poucas as demandas, um dos servidores responsaveis
pela elaboragdo de pareceres técnicos para instrucdo judicial, em vista de sua experiéncia no
EUIPO, realiza uma anélise das provas apresentadas a titulo de fornecer mais subsidios para o

162

juizo™*“. Maiores detalhes a esse respeito serdo fornecidos na se¢do 5.2 do capitulo 5.

Da mesma forma, a Procuradoria Federal Especializada junto ao INPI - PFE'®, ao defender o
Instituto em agdes judiciais que o envolvam, se pronuncia com entendimento similar. Contudo,
como sera abordado no Capitulo 4, ainda que nao haja essa previsdo expressa, na pratica pode
ser verificado que o INPI efetivamente ja concedeu diversos registros nos quais a parte textual
¢ composta exclusivamente por elementos genéricos e descritivos. Carvalho (2020), no entanto,
informa que uma das entidades predecessoras do INPI, o Departamento Nacional da
Propriedade Industrial, por meio de seu Conselho de Recursos, teria concedido as marcas
GEMADO* ¢ VOLKSWAGEN?® aplicando o Art. 6, quinquies C.1 da CUP na década de
1950.

162 Em entrevista, Christiano Timbo (TIMBO, 2023), que se encontra lotado na unidade da Diretoria de Marcas responsavel
pela elaboragdo de pareceres técnicos para instrugdo judicial dos casos envolvendo marcas, declarou que demandas judiciais
envolvendo secondary meaning e aquisi¢do da distintividade pelo uso sdo poucas, de 2 a 3 por ano.

163 A Procuradoria Federal Especializada junto ao INP1 (PFE-INPI) é um 6rgéo integrante da Procuradoria-Geral Federal,
responsavel pela consultoria juridica, representacdo judicial e extrajudicial do INPI, sendo o atual 6rgéo de execucao
vinculada a Advocacia-Geral da Unido junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Fonte:
https://www.gov.br/inpi/pt-br/composicao/estrutura/procuradoria. Acesso em 04/04/2022.

164 GEMADO seria um tipo de bebida conforme Carvalho (2020), mas néo foi encontrada definicdo atual para o termo. Além
disso nédo foi encontrada a expressdo no banco de dados de marcas o que significa que o registro foi extinto antes da migracéo
de dados para um sistema informatizado. Assim, a unica forma de encontrar tal registro seria consultando o “livro preto”
(colecéo de cadernos em que se anotava a trajetdria processual de marcas antes da existéncia de sistemas informatizados).

165 VOLKSWAGEN significa “carro do povo” em alemao, e, portanto, seria inapropridvel a titulo exclusivo. No banco de
dados do INPI o registro mais antigo do sinal VOLKSWAGEN é o de n® 002171511, apresentacéo mista, depositado em
1959 e em vigor até hoje.


https://www.gov.br/inpi/pt-br/composicao/estrutura/procuradoria
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3.2 Na esfera judicial

Barbosa, Porto e Prado (2006) informam que ndo ha competéncia do 6rgdo registrador
Brasileiro para examinar a aquisi¢do da distintividade pelo uso, mas que ha elaboragao judicial
relevante que se baseia no art. 6 quinquies C da CUP, por ser norma de aplicagdo direta, dando
amparo a pretensdo por via judicial. Eles descrevem decisdo de 1985 do Tribunal Federal de
Recursos na Apelagdo Civel N° 102.635 - RJ (Registro n°® 5.796J56) referente & marca
POLVILHO ANTISSEPTICO, na qual:

A autora comprovou que vem usando a marca Polvilho Antisséptico desde o inicio do
século, ou seja, desde o ano de 1903, quando o produto correspondente foi licenciado
pela Saude Publica (fls. 26). Além disso, também vem sendo usada em Portugal, onde
esta devidamente registrada (fls. .12/11). A declaragdes de fls. 28/31, passadas por
firmas tradicionais do ramo, assim como os depoimentos de fls. 62/64, prestados por
dirigentes de antigas firmas do setor farmacéutico, demonstram a veracidade das
afirmagdes da autora nesse respeito. Como se isso ndo bastasse, dificil que haja
alguém, no Brasil, com mais de cinquenta anos de idade, que ndo se lembre que desde
sua infancia o Polvilho Antisséptico, da Casa Granado, era o produto sempre usado
para curar frieiras e brotoejas. (BARBOSA, PORTO e PRADO, 2006, p.19)

Interessante notar que a decisdo foi prolatada antes da Revisdo de Estocolmo da CUP ser

adotada pelo Brasil, e, assim sendo, o juizo aplicou a revisdo de Haia:

Embora inaplicavel ao caso o art, 6° quinquies da Convengédo de Paris, na versdo citada
pela autora (decorrente da Revisdo de Estocolmo, a que o Brasil ndo aderiu), certo é
que o Item 2° do referido artigo, na revisdo de Haia (fl. 44), estabelece que na
apreciagdo do carater distintivo de uma marca, dever-se-d0 ter em conta todas as
circunstancias de fato, especialmente as de duragdo do uso da marca. Este dispositivo
se toma aplicavel a espécie, por forca do art. 64 do Cédigo da Propriedade Industrial.
Nao ficou demonstrado o argumento do réu, no sentido de que tal ressalva sé
prevalecia nos paises em que a propriedade da marca se adquire por mera ocupagio
uma vez que ndo foi citado e parece inexistir qualquer dispositivo convencional ou
legal que estabeleca tal restricdo, quanto a aplicacdo do citado texto da Convengado de
Paris. (BARBOSA, PORTO e PRADO, 2006, p.19)

Para verificar como o judiciario trata atualmente'®® as alegacBes de secondary meaning, foram
feitas buscas por a¢des que tratam do assunto na esfera federal, que é composta por tribunais
regionais federais e juizes federais, sendo de sua competéncia julgar acdes nas quais a Uniao,
as autarquias (como o INPI) e as empresas publicas federais forem interessadas. Ainda que

possam existir conflitos judiciais sobre o tema na esfera estadual, 0 que nos interessa sao

166 A doutrina nacional aponta diversos casos mais antigos em que a aquisicio da distintividade pelo uso e o secondary
meaning foram aplicados pelo judiciario, como os casos: VECAMBRAS, POLVILHO ANTISSEPTICO, ALPARGATS,
ULTRAGAZ, BRILHOCERAMICA e GASTHAUS. Esses casos podem ser apreciados no artigo de Antdnio Ricci (RICCI,
2006) e no livro de Carlos Eduardo Neves de Carvalho (CARVALHO, 2020).
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aqueles gue envolvem o exame administrativo, e, portanto, obrigatoriamente tém o INPI como

parte.

Cabe aqui uma sintese do funcionamento do judiciario federal’®”: como regra, a primeira
instancia judicial é constituida pelo 6rgdo que analisard e julgara inicialmente a acdo
apresentada ao Poder Judiciario. Sdo as Varas Federais (VFs). As decisdes proferidas pela
primeira instancia podem ser submetidas & apreciacdo de instancia superior, composta por
Orgdos colegiados. Esses 6rgdos sdo os Tribunais Regionais Federais (TRFs) e acima, 0
Superior Tribunal de Justi¢a (STJ), e por fim, o Supremo Tribunal Federal (STF) caso a questdo
a ser discutida envolva assunto constitucional. Dessa forma as partes conflitantes tém a

oportunidade de solicitarem o reexame da matéria, garantindo o duplo grau de jurisdicéo.

Acdes envolvendo o INPI sdo normalmente ajuizadas na localidade da sede do INPI®8, ou seja,
no Rio de Janeiro. Assim, as ac0es séo inicialmente apresentadas junto a uma das Varas Federais
do RJ. Caso ndo se concorde com a decisdo, € possivel apelar ao TRF da 22 Regido (TRF2) e, a

seguir, ao STJ e, se for o caso, o STF.

Para realizar as buscas, foi consultado inicialmente o sitio da Justica Federal do Rio de
Janeiro'®®, o qual, no entanto, ndo permite a busca por palavras chave. A busca por
jurisprudéncia encaminha para a pagina do TRF2'°, Assim, foram feitas buscas no sitio do
TRF2 pelas seguintes expressdesi’l: “secondary meaning”, “significacio secundaria”,
“significado secundario” e “distintividade pelo uso”. Observa-se, portanto, que ¢ possivel que
existam decisdes referentes ao tema que tenham tido seu transito em julgado em primeira

instancia, e, assim, nao estarao listadas na busca.

Optou-se pelo acesso ao “inteiro teor” das apelagdes e embargos (que incluem ementa, relatorio,
voto e acorddo), que resultaram nos seguintes quantitativos: 84 para secondary meaning, 20
para significagdo secundaria, 40 para significado secundario e dois para distintividade pelo uso.

Como € razoavel supor que as agdes poderiam incorporar mais de uma das expressdes buscadas,

167 Dados obtidos do sitio eletronico https://www.al.sp.gov.br/noticia/?id=265255

168 De acordo com Carvalho (2020), é possivel para o titular, em conformidade com o paragrafo 2° do art. 109 da
Constitui¢do Federal, interpor a acéo de nulidade de ato administrativo do INPI no foro de seu domicilio e ndo no da sede do
INPI (equiparando as Autarquias Federais a Unido). Tratar-se-ia de estratégia processual com vistas a procedéncia do pedido
visto que em sua regido as marcas seriam mais conhecidas pelo mercado consumidor. Tanto é assim que foram encontrados
casos no STJ que ndo passaram pelo TRF da 22 Regido referente ao Rio de Janeiro. Outros casos julgados pelo TRF da 32
Regido referem-se aos casos EXTRA, TUPI e SAFRA, cuja analise quanto ao secondary meaning esta disponivel em
Carvalho (2020, p. 121- 123).

169 https://www.jfrj.jus.br/

170 https://www10.trf2.jus.br/portal/

171 Foram usadas aspas de forma a excluir resultados que ndo tivessem relagédo com o tema.
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os 146 documentos foram classificados por nimero da agdo para excluir repetigdes. Observa-
se que apenas os documentos com decisdo a partir de 2015 tinham disponiveis os documentos
para baixar, os outros foram consultados a partir da ferramenta de “pré-visualizagao”

disponivel.

Os documentos disponiveis se referiam a 66 marcas, algumas com multiplas a¢des pela mesma
autora. Todos os documentos foram lidos e foram excluidos os casos em que a distintividade
pelo uso ndo foi alegada pela autora ou ré, constando apenas de observagdes do relator ou de

titulo de obra citada pelo relator. Chegou-se ao nimero de 34 marcas.

A lista completa das marcas cujos documentos foram analisados contendo os dados das agdes
judiciais e numeros dos processos administrativos arrolados, estd disponivel no Anexo 1. A

seguir apresentamos os resultados, agrupados de acordo com a decisdo:

a) Marcas em que o secondary meaning foi descartado pois a marca era constituida de termo

ou expressdo considerada irregistravel’%:

ACESSORIOS MODERNOS
ATHLETIC

BIOKIT

BOUTIQUE DOS RELOGIOS
COMPREBEM

DIET SHAKE

MASSALEVE

NANO TITANIUM
NORWEGIAN

VALOR CONTABIL

172 por principio, os sinais serem compostos por sinais irregistraveis ndo impediria o reconhecimento do secondary meaning.
Contudo, nesses casos, nao ficou claro que o juizo os considerou genéricos ou necessarios e portanto, incabivel o
reconhecimento da distintintividade adquirida.
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b) Marcas em que o secondary meaning foi descartado por inexisténcia de comprovagao:

SALON LINE
SPEEDY
STAFF

TURBO SILENCE

C) Marcas em que o secondary meaning foi descartado porque a expressdo nominativa foi

considera registravel em seu conjunto, sendo determinada a apostila dos elementos textuais

isoladamente (comumente denominada “no conjunto”!”):

BRASIL BROKERS
FITA MAGICA
MERCADO LIVRE

MOROCCANOIL

d) Marca em que a alegacao de secondary meaning foi acolhida:

BELEZA NATURAL
CHINA IN BOX (em conflito com ASIA IN BOX)

IPHONE (no conflito com a marca GRADIENTE IPHONE)

e) Casos em que a autora alegou secondary meaning em um conflito com marca de terceiros,

mas o juizo descartou a alegagdo e julgou a possiblidade de convivio entre os conjuntos:

173 Mais informagcdes sobre apostila no Capitulo 4, secdo 4.2.3.
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Pela possibilidade de convivio:

AMERICAN AIRLINES x AMERICA AIR
CIA BRASILEIRA DE ALUMINIO x CIA DO ALUMINIO
CULTURA INGLESA x CASA CULTURAL INGLESA

CULTURA INGLESA!* x PREMIO CULTURA INGLESA DE TEATRO BRITANICO /
CIBS — CULTURA INGLESA BUSINESS STUDIES

NATURA ERVA DOCE x JEQUITI ERVA DOCE MAIS

ROCK IN RIO x DANCE IN RIO

CHINA IN BOX x BRAZIL IN BOX

CHINA IN BOX x ITALIAN BOX

EXTRA x E EXTRA FORMULAS

EXTRA x EXTRA LOGISTICA E DISTRIBUICAO /EXTRA LOG
EXTRA x EXTRA COMUNICACAO

EXTRA x EXTRA INFORMATICA

Pela impossibilidade de convivio

Diversos registros contendo o elemento FOLHA x FOLHA BOM NEGOCIO (em vista da
imitagdo do conjunto grafico e possibilidade de confusdao, mas nao do elemento FOLHA,

considerado irregistravel)

174 Nos Embargos de Declaragdo em Apelacao Civil 2001.51.01.524645-2, o relator André Fontes menciona que a
Desembargadora Liliane Roriz reconheceu a incidéncia no presente caso da Teoria do Significado Secundario, ja
posteriormente ela reviu seu posicionamento e, em voto final pronunciou-se no sentido de dar provimento ao recurso e julgar
improcedente o pedido de nulidade dos registros da ré. O relator também menciona que a embargante invocou precedente no
qual o Superior Tribunal de Justica teria se pronunciado no sentido de que a marca Cultura Inglesa € passivel de registro,
sendo possivel que o 6rgdo colegiado do TRF decida de maneira diferente. Nao foi encontrada essa decisdo do STJ.
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MARATONA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO x MARATONA DO RIO
/MARATONA DO RIO DE JANEIRO

M MULTICOISAS x MULTICOISAS

SUPER BONDER x SUPRABOND

f) Ainda ocorreram casos especificos, que ndo se encaixaram nas categorias acima, descritos

a sequir:

PREMIUM OUTLETS / OUTLET PREMIUM - no qual a autora requereu a nulidade e/ou
adjudicacdo dos registros da ré no Brasil (os quais se encontram apostilados) alegando ser
a titular no exterior e haver secondary meaning nas expressoes. Nao ha transito em julgado
ainda, mas em apela¢do o juizo ja considerou as alegacOes improcedentes, e ap6s embargo
no sentido de que a ré teria agido de ma-fé, o juizo declarou ndo haver comprovacao de tal

fato.

CORRIDA DE SAO SEBASTIAO — no qual a autora requereu a anulagio do registro em
que o secondary meaning foi alegado como uma das razdes para permanecer vigente. No
entanto o registro foi anulado com base no inciso XIII do art. 124 da LPI por ser nome de
evento esportivo oficialmente reconhecido na cidade do Rio de Janeiro, e ndo em vista do

inciso VL

KITCHENS —no qual a autora requereu a nulidade/indeferimento dos registros/pedidos da
marca KITCHENWARE e KITCHEN BAZAR com base nos seus registros sem apostila
(inclusive registros nominativos). Inicialmente as alegacdes foram consideradas
procedentes, mas em apelagdo o requerimento foi negado, pois se considerou que os
registros da autora eram antigos (depositados na década de 1960) e que o INPI nao
indeferiu os registros nominativos apesar da relacdo direta do sinal com os produtos
assinalados e, apesar da obrigacao legal de proteger os registros, ndo se poderia negar aos

concorrentes 0 uso de termo que passou a ser corriqueiro no segmento.

Apos a busca no sitio do TRF2, foi feita busca no sitio do STJ com as mesmas expressdes na
consulta por jurisprudéncia. Os resultados foram: 43 resultados para “secondary meaning” (trés

acordaos e 40 decisdes monocraticas); 18 para “significacdo secundéria” (um acorddo e 17
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decisdes monocraticas); 19 para “significado secundario” (um acdérddao e 18 decisdes
monocraticas) e nenhum resultado para “distintividade pelo uso”. Como ¢ razoavel supor que
as acdes poderiam incorporar mais de uma das expressoes buscadas, os 80 documentos foram
classificados por nimero da agdo para excluir repeticdes. Observou-se que a grande maioria
apenas referenciava decisdes anteriores cuja ementa continha as expressdes, mas que nao
tratava do tema ou apenas tratava do nao cabimento do instrumento juridico em questdo, sem

tratar de mérito. Sobraram 17 decisoes, agrupadas da seguinte forma:

a) Confirmagdo das decisdes em que o secondary meaning foi descartado pois a marca era

constituida de termo ou expressdo considerada irregistravel:

BOUTIQUE DOS RELOGIOS
CARBONO NEUTRO

DIET SHAKE

FRESH

MASSALEVE

b) Confirmagdo da decisdo em que o secondary meaning foi descartado por inexisténcia de

comprovagao:

SALON LINE
SPEEDY

DEPIL HOUSE

C) Marca em que a alegacdo de secondary meaning foi acolhida:

Marca figurativa de aguia bicéfala de asas abertas.
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IPHONE (em conflito com a marca GRADIENTE IPHONE) — no qual o juizo reconheceu
o secondary meaning de IPHONE da Apple pelo uso e investimentos, mas ordenou o
apostilamento do temo IPHONE da Gradiente, que, afinal, tinha o registro antes, e, ao

mesmo tempo, proibiu que qualquer um o usasse por causa da marca da APPLE.

CHINA IN BOX (em conflito com a marca ASIA IN BOX) — no qual o juizo reconheceu
o secondary meaning da marca e decidiu pela impossibilidade da convivéncia com a marca

da ré pela semelhanca ideoldgica do conjunto.

d) Confirmagdo das decisdes em que a autora alegou secondary meaning em um conflito com
marca de terceiros, mas o juizo descartou a alegacao e julgou possivel o convivio entre os

conjuntos:

AMERICAN AIRLINES x AMERICA AIR

CULTURA INGLESA x CASA CULTURAL INGLESA
EXTRA x BARBOSAO EXTRA SUPERMERCADOS
NATURA ERVA DOCE x JEQUITI ERVA DOCE MAIS
CHINA IN BOX x BRAZIL IN BOX

CHINA IN BOX x MAKEINBOX TEMAKERIA MOVEL

Por fim, foi realizada a mesma busca no sitio do STF com as mesmas expressoes na consulta
por jurisprudéncia tendo apenas um resultado para “secondary meaning” referente a marca

IPHONE.

Observa-se inicialmente que nem todos os casos listados ja tiveram o transito em julgado. E
necessario também ressaltar que a busca empreendida ndo tem como abarcar todos os casos
judiciais sobre o assunto, visto que os sitios eletronicos do TRF e do STJ sé disponibilizam
documentos a partir de certa data, e mesmo assim, sempre existe a possibilidade de que o
“secondary meaning” tenha sido alegado inicialmente, e que o transito em julgado tenha

ocorrido na primeira instancia. Mesmo nas instancias superiores, os termos usados podem ter
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sido diferentes daqueles buscados em se tratando de distintividade pelo uso. No entanto, o
objetivo era levantar o0 maximo possivel de decisdes para se obter um panorama do tratamento

do tema pelo judiciario.

Assim, observa-se que das 34 marcas, em um total de 39 casos analisados pelo TRF2 (visto que
ha acdes distintas ajuizadas pelas titulares das marcas CHINA IN BOX e EXTRA), temos que
apenas trés tiveram reconhecido o “secondary meaning”. Voltaremos a esses casos mais a

frente. Passaremos a uma analise dos 37 restantes:

Em 10 casos, o elemento foi considerado irregistravel e, portanto, a possbilidade de secondary
meaning sequer foi aventada. A maioria desses casos constitui-se de agdes em que os autores
requerem que o INPI exclua ou altere a ressalva “sem direito ao uso exclusivo dos elementos
nominativo” ou texto correspondente, do registro da marca. No entanto os relatores desses casos

negaram a possibilidade, como nos exemplos abaixo:

O elemento nominativo da marca mista ACESSORIO MODERNO ¢ descritivo dos
produtos para os quais foi registrado (artigos de vestudrio, calgados, chapelaria e
bijuteria), motivo porque nao se cogita da apropriagao dessa expressao de uso comum
e apenas € possivel o deferimento da exclusividade em fung@o do conjunto formado
pela disposi¢ao figurativa diferenciada, inexistindo qualquer ilegalidade na restrigdo
feita no certificado de registro quanto ao uso exclusivo do elemento nominativo, de
forma a impedir a concessdo de uso exclusivo a sinais genéricos e designativos de
qualidade. (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2* Regido, 2007)

In casu, tal restricdo objetiva evitar que palavras de uso comum no mercado
especifico, como é o caso da expressio “VALOR CONTABIL” - termo de
contabilidade, que significa, a grosso modo, o patrimoénio liquido de uma empresa -,
fique atrelada exclusivamente a uma inica empresa do segmento de mercado relativo
a area de contabilidade, area de atuagdo da empresa autora/apelante. Logo, ndo ha que
se perquirir acerca da incidéncia do artigo 124, V, da LPI, em favor da empresa autora.
Desta forma, correto o apostilamento procedido pelo INPI no registro que se busca
anular, tendo em vista ndo ser o referido sinal apropriavel, de forma exclusiva, por
quem quer que seja, para distinguir servigos de contabilidade.

Logo, considerando a auséncia de exclusividade do referido signo VALOR
CONTABIL, nio ha dbice que a empresa autora busque a prote¢do de marca contendo
o referido termo, que faz parte de seu nome empresarial, desde que na forma da
ressalva do artigo 124, VI, da LPI e demais dispositivos da legislacdo de propriedade
industrial. (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2* Regido, 2015a)

A evidéncia que a expressio "compre bem" qualifica o ato de comprar indistintamente
qualquer produto e/ou servigo, podendo ser utilizada em todos os tipos de mercado
por propagar a ideia mais desejada pelo consumidor, que ndo ¢ s6 comprar - mas,
COMPRAR BEM!

Podendo-se afirmar que a expressio COMPREBEM diretamente vinculada a um
produto e/ou servigo é percebida pelo consumidor como REALIZACAO DE BOM
NEGOCIO, amoldando-se com perfei¢do aos ditames do artigo em referéncia,
configurando-se em sinal desprovido de inovagao, de carater genérico e, sem nenhuma
distintividade, fato que, registre-se, restou observado na sentenga, verbis:.

)
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Ora, se a expressdo em tela ndo possui a distinguibilidade necessaria, como determina
o dispositivo de lei, for¢coso reconhecer que o procedimento em tais casos, capitancado
pelo proprio INPI, € deferir o registro com inser¢do da ressalva de uso ndo exclusivo
dos elementos em questdo, salvaguardando a ratio do dispositivo, que ndo se coaduna
com exercicio de privilégio ou abuso de direito. (BRASIL, Tribunal Regional Federal
2% Regido, 2014)

De todo modo, para a incidéncia da proibicdo do art. 124, VI, da LPI, ndo é necessario
que termo registrado corresponda diretamente ao nome técnico, mas que essa seja a
impressao deixada na mente do consumidor. Em outras palavras, se o publico
consumidor acredita que as pranchas alisadoras das apelantes fazem uso da tecnologia
de nano titanio, essa expressdo ndo pode ser apropriada exclusivamente.

Nesse contexto, irretocavel a sentenca quando declarou a ndo exclusividade do uso da
expressdo “NANO TITANIUM” no registro impugnado “NANO TITANIUM BY
CONAIRPRO” ¢ determinou a inclusdo da apostila “sem direito ao uso exclusivo da
expressao NANO TITANIUM ”. . (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2* Regido,
2016b)

J& os quatro casos em que o secondary meaning foi afastado por falta de comprovagao também

se referem a irregistrabilidade dos elementos textuais.

O inciso VI, do art. 124, da Lei 9.279/96 deixa claro que ndo deve ser dada
exclusividade ao uso de expressdes genéricas, qualificativas da natureza de um
determinado servigo, vulgares e de uso comum.

- As palavras “salon” e “line” advém de origens distintas, sendo a primeira francesa e
a segunda, inglesa. A conjugagdo de ambas cria uma identificagdo propria, que merece
protecdo, a fim de evitar a concorréncia desleal e proteger o consumidor de possiveis
erros.

- No que diz respeito a Teoria do Significado Secundario, ndo se verificou, de acordo
com os elementos trazidos aos autos, que o publico consumidor associa os produtos a
marca, independente do contetido seméntico de que se reveste o elemento distintivo.
(BRASIL, Tribunal Regional Federal 2% Regido, 2012a)

A pesquisa apresentada, além de se referir ao periodo de 2004/2005 (portanto, ja
antiga na ocasido do ajuizamento da presente ac¢do, em 26/07/2012 — termo de
autuagdo de fl. 227), teve como foco a analise da eficiéncia e qualidade do
servigo/produto da empresa, contendo apenas alguns dados, constantes a fl. 68, que
demonstram o nivel de conhecimento do publico em comparagdo com o produto de
outra empresa (“VIRTUA”). Ora, tais dados ndo tém o conddo de caracterizar o
secondary meaning. Nessa linha de raciocinio, para que fosse possivel comprovar que
o sinal da apelante adquiriu distintividade, deveria a mesma trazer aos autos
documentos que comprovassem que o signo “speedy” efetivamente destaca-se dos
demais ja existentes; deveria ser demonstrada que, na verdade, a marca se
confunde com a prépria empresa perante o puablico consumidor, fato que nio se
verificou. (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2* Regido, 2017b)

3. A apelada ndo conseguiu comprovar que a marca “ARNO TURBO SILENCE” ¢
dotada de notoriedade setorial, assim, ndo cumpriu os requisitos para a caracterizacao
do fendmeno denominado secondary meaning.

4. A peculiaridade que ocorre no presente caso ¢ que, apesar de a marca “ARNO
TURBO SILENCE” ser nominativa, ela ¢ registravel - unicamente por ter adquirido
suficiente distintividade pelo signo “ARNO”. Entretanto, ¢ de fundamental
importancia que fique expressa a impossibilidade de apropriacdo exclusiva da
composicdo “turbo silence”, em razao do seu significado, sendo de uso comum para
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o produto comercializado (ventiladores em geral). O termo ¢é genérico, comum,
indicativo do segmento comercial no qual esté inserido. Seus elementos remontam as
caracteristicas que se espera de um ventilador que promete ser mais potente e, ainda
assim, mais silencioso que os comuns. (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2*
Regido, 2017d)

Ha também os casos em que o secondary meaning foi afastado porque o juizo considerou que,
a despeito do uso de elementos irregistraveis, o conjunto formado por essas palavras possuiria
distintividade, tornando o sinal meramente evocativo e ndo descritivo ou genérico. Os casos em
que os autores pedem a alteragdo da ressalva sdo bastante comuns, visto que o texto “sem direito
ao uso exclusivo dos elementos nominativos” permitiria, a principio, que qualquer um
registrasse marcas com as mesmas palavras, desde que com elementos figurativos distintos'>.
No entanto, os casos de BRASIL BROKERS, FITA MAGICA ¢ MOROCCANOIL sio
diferentes pois os autores alegam que a distintividade se deu pelo uso e ndo que era originaria.
De qualquer forma, os autores conseguiram que seus sinais passassem a ter seus conjuntos

protegidos, ao contrario dos 12 primeiros enumerados no item a).

Os casos da letra e) foram analisados com base no inciso XIX, ou seja, a colidéncia ou ndo dos
conjuntos em conflito. A alegacdo de secondary meaning foi descartada ou porque o elemento
em conflito era considerado irregistravel nos termos do inciso VI, ou porque os conjuntos eram

distintos/semelhantes.

De qualquer forma, ¢ interessante observar alguns trechos das decisdes referentes a
determinadas questdes. No trecho a seguir, o relator rechaga o secondary meaning com base no
carater descritivo dos elementos que compdem o sinal. Ainda que o juiz aponte a norma legal
da CUP que reconhece tal fendmeno, ele indica que as vedacdes da LPI seriam supervenientes
e que a “forma distintiva” contida na excecdo existente no inciso VI do art. 124 da LPI se

referiria unicamente aos elementos figurativos:

E inegavel o carater descritivo do elemento nominativo da marca mista ACESSORIO
MODERNO (fls. 24-26) para assinalar os produtos reivindicados (artigos de
vestuario, calgcados, chapelaria e bijuteria), motivo porque nao se pode cogitar da sua
apropriagdo exclusiva, mesmo que a referida expressdo, notadamente de uso comum,
tenha alcangado incomum proje¢ao no mercado, a ponto de remeter intuitivamente o
consumidor aos produtos comercializados pela recorrente e se inserir na chamada
teoria da “significacdo secundaria”, ou, em sua denominagdo angléfona, secondary
meaning.

Nao obstante, de fato, o artigo 6 qiiinqiiies, item C-1, da Conveng¢do Unido de Paris
para Proteg¢do da Propriedade Industrial disponha que “para determinar se a marca ¢é
suscetivel de protecao deverado ser levadas em consideracao todas as circunstancias de
fato, particularmente a duragdo do uso da marca”, ndo se pode ignorar os requisitos e

175 Eventualmente esse entendimento foi alterado, como ser& abordado no préximo capitulo.
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vedacdes impostos pela legislac@o brasileira para o deferimento do registro dos signos
distintivos.

E, diversamente do que sustenta a recorrente, o inciso VI do artigo 124 da Lei n.°
9.279-96, que considera como insuscetivel o registro de “sinal de carater genérico,
necessario, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relagdo com o
produto ou servigo a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma
caracteristica do produto ou servigo, quanto a natureza, nacionalidade, peso, valor,
qualidade e época de produg¢do ou de prestacdo do servigo”, ao ressalvar dessa
proibicdo os sinais “revestidos de suficiente forma distintiva”, ndo autorizou a
apropriagdo dos elementos nominativos das marcas mistas que ostentem consideravel
originalidade em sua formatag¢ao visual, mas apenas permitiu que o registro de tais
signos se restringissem aos seus elementos figurativos. (BRASIL, Tribunal Regional
Federal 2° Regifo, 2007)

Alids, ¢ comum a orientagdo de que ¢é possivel o registro de marcas mesmo que compostas
unicamente por elementos textuais irregistraveis em virtude da distintividade conferida pelos

elementos graficos, e, no caso do terceiro trecho, o conjunto textual formado.

II - O termo ATHLETIC, no seu aspecto nominativo, ndo podera ser objeto de
apropriagdo exclusiva por apenas um titular, ja que ¢ descritivo de produtos do
segmento mercadologico de artigos esportivos, muito embora nao haja qualquer
vedacdo a que se proteja o conjunto marcario (termos e signos), no caso, vislumbrado
a partir da estilizagdo da fonte utilizada. (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2*
Regido, 2016¢)

Como se vé, o eventual registro de expressdo descritiva do produto que pretende
identificar pode se dar sob forma mista, caso em que apenas sera objeto de protegdo o
elemento figurativo do signo. Por tal razdo, nesses casos, o Instituto Nacional de
Propriedade Industrial - INPI deve ressalvar no Certificado do Registro de Marca que
o titular ndo tem “direito ao uso exclusivo do elemento nominativo” (BRASIL,
Tribunal Regional Federal 2* Regido, 2009)

Outrossim, devera a Autarquia, findados os respectivos processos administrativos de
registros das autoras, quando da eventual concessiao, observar a necessidade do
apostilamento nas marcas em questdo no sentido da ndo exclusividade dos termos
"MERCADQ" e "LIVRE" de forma isolada. Releve-se que os referidos termos
("MERCADQ", "LIVRE") devem estar disponiveis, na medida em que a
distintividade do sinal em questio (MERCADO LIVRE ou MERCADOLIVRE),
adquirida pelo fendmeno conhecido como secondary meaning, ndo recai sobre os
termos "MERCADO" ¢ "LIVRE" de forma isolada, pois tais termos, em regra, devem
estar disponiveis para compor outras marcas conforme o caso. (BRASIL, Tribunal
Regional Federal 2? Regido, 2016a) Tem que copiar outro trecho do mercado livre

Observa-se que a maioria dos documentos nao trazia qualquer referéncia a questdo da

distintividade de elementos graficos. Os trechos acima se referem as seguintes marcas:
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Figura 9: Marcas referente aos processos n° 827961251 (Athletic), processos n°® 815182490 e
200054481 (Acesssorios Modernos) e processos n® 821711148, 821711156 e 821711164

(Mercado Livre).

ACE7ORIOS
NODERNOS

Athletic MERCADOLIVRE

(apresentagdo nominativa)

Fonte: Banco de dados do INPI.

Do documento referente a marca ATHLETIC consta o trecho abaixo que traz citagcdo da defesa

do INPI no sentido de que o mero uso de tipologia banal ndo conferiria suficiente forma

distintiva para que fosse possivel o registro do sinal com ressalva. Ainda assim, a alegagdo foi

descartada e o registro foi considerado distintivo, contrariando os procedimentos de exame

adotados na Diretoria de Marcas:

Noutra perspectiva, salienta-se que, em "relagdo ao deferimento da marca mista
“ATHLETIC” com a apostila do elemento figurativo, também merece reforma a r.
sentenga, visto que o elemento figurativo da marca da Autora apelada é simplesmente
a reprodugdo de seu elemento nominativo, transcrito em uma tipografia banal e,
portanto, desprovida de qualquer contetido fantasioso que confira distintividade.
Assim, o modelo ressalva proposto na r.sentenca nio se coaduna com o caso em tela,
vez que a expressdo “ATHLETIC” designa uma caracteristica ¢ uma finalidade do
produto, tratando-se, portanto, de um sinal genérico no 4mbito dos produtos que o
pedido visa identificar e distinguir. Portanto, associada a caracteristica de
irregistrabilidade absoluta da parte nominativa da marca, ha ainda um elemento
figurativo de tipografia banal, o qual é igualmente incapaz de conferir distintividade.".
(BRASIL, Tribunal Regional Federal 2* Regido, 2016¢)

Os trechos abaixo demonstram que ha juizes que ndo admitem o fendmeno do secondary

meaning, ou que, na verdade, ele ndo deveria ser reconhecido. A primeira citagao aponta a nao

existéncia da previsao da aquisicao da distintividade pelo uso na legislacao brasileira, ignorando

a aplicagao da CUP. A segunda aponta que o fendmeno ndo deveria ser objeto de sentenca

judicial:

Nas razdes do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL — INPI
(fls. 3955-3960), argumenta-se que, "em que pese compreensivel reconhecer os danos
ao mercado e a concorréncia na hipotese da concessdo com exclusividade da
expressdo “athletic”, o reconhecimento do secondary meaning, com a ressalva da
irregistrabilidade da marca a titulo exclusivo é equivocado. Apesar do entendimento
doutrinarios e jurisprudencial afirmando que sinais considerados ndo registraveis no
momento do exame podem, posteriormente, adquirir distintividade pelo uso continuo,
levando o publico consumidor a identificar a origem dos produtos ou servigos além
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da acepcao original do sinal, a legislagdo patria ndo acolhe o secondary meaning ou a
distintividade adquirida. Nao ha, portanto, critérios para aferir ¢ conferir protecdo na
esfera adminstrativa.". (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2* Regido, 2016c)

A Unica utilidade do reconhecimento do segundo significado ¢ permitir o registro de
termo de baixa distintividade. Além disso, o referido fendmeno ¢é dindmico e sua
declaragdo em dispositivo de sentenga faria com que fosse alcancado
inadequadamente pela imutabilidade da coisa julgada. Por esse motivo, o pedido de
declaragdo de ocorréncia de segundo significado em dispositivo de sentenga deve ser
afastado, sem embargo de o tema poder ser enfrentado na fundamentacdo do
provimento judicial.". (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2% Regido, 2016c)

Assim como apontado na doutrina, percebe-se certa dificuldade ou desinteresse dos juizos na
diferenciagdo do carater distintivo dos sinais: se sdo genéricos, comuns, descritivos ou
simplesmente evocativos. Os trechos abaixo exemplificam essa percep¢do. O primeiro trecho
equipara sinais evocativos com sinais de uso comum. O segundo e o terceiro trechos equiparam
sinais descritivos com evocativos. O quarto trecho chega a citar “termos evocativos nao

registraveis” como se descritivo ou genérico fossem.

Trata-se de embargos de declaragdo opostos as fIs.1357/1359 pela empresa
AMERICAN AIRLINES INC., em face do acordado de fls. 1352/1354, exarado por
esta Primeira Turma Especializada, no qual deu provimento as apelagdes da empresa
AMERICA AIR TAXI AEREO e do INPI e julgou prejudicado o recurso da empresa
embargante, tendo consagrado o entendimento de que as marcas objeto do pedido de
nulidade s3o claramente evocativas, de uso comum, ndo podendo servir
individualmente como marca, sob pena de que se exclua o uso do sinal franqueado a
todos, o que constituiria abuso. (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2* Regido,
2014b)

Constata-se dos autos que, apesar das atividades das empresas litigantes serem afins,
os signos em questdo ndo se confundem, tendo em vista as marcas em questdo
apresentarem suficiente grau de distingdo, o que afasta o risco de confusdo e/ou
associagdo indevida, consequentemente qualquer poder de dilui¢do da marca da
autora, ndo havendo que se falar em secondary meaning, tendo em vista a
configura¢do da natureza descritiva e evocativa da expressdo. (BRASIL, Tribunal
Regional Federal 2% Regido, 2017a)

Portanto, a natureza descritiva e também evocativa do termo “MASSA LEVE” ¢é
extraida da analise em conjunto do tipo de servigo prestado pela apelada com o proprio
termo em si, ou seja, em se tratando de empresa que atua no comércio de massas
alimenticias em geral, resta claro que a expressao “MASSA LEVE” atuard na mente
do consumidor de forma a identificar e fixar de pronto o tipo de produto que ¢
comercializado pela apelada, razao pela qual correto foi o apostilamento efetuado pelo
INPI quando da concessdo dos referidos registros, ante a impossibilidade de
apropriagdo exclusiva do termo “MASSA LEVE”, situagdo que constituiria um
monopolio ilegal, consoante preceito estabelecido no inciso VI do art. 124 da Lei
9.279/96, in verbis: (...) (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2* Regido, 2012b)

Com efeito, o acorddo embargado expressamente enfrentou as questdes aduzidas pela
ora embargante tendo se manifestado as fls. 1327 no sentido de que empresas que
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optam por registrar a sua marca com sinais de carater genérico, comum, vulgar ou
simplesmente descritivo do tipo de produto que comercializa, traz para si a
possibilidade de arcar com a convivéncia com outras marcas assemelhadas, in
verbis: "O que é preciso compreender, é que marcas com essas expressoes evocativas,
sequer deveriam ser registradas, e se o foram, em condi¢oes que ndo se coadunam
com o exato texto legal, ensejam mesmo a possibilidade de que tenham que conviver
com outras semelhantes, que também usam termos evocativos ndo registraveis. E o
onus que pagam pela falta de criatividade na escolha da composi¢do

marcaria”. (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2° Regido, 2014b)

Outra expressao comumente usada pelos juizos € o das “marcas fracas”, que, ora sdo descritas

como aquelas constituidas por elementos evocativos, ora por aquelas constituidas por elementos

irregistraveis.

Assim, o artigo 124, VI, da Lei 9.279/96, ndo autoriza o registro como marca de sinais
com carater genérico ou comum, normalmente empregados para designar uma
caracteristica do produto ou servigo quanto a natureza, nacionalidade, peso, qualidade
etc. Todavia, determinadas marcas, sdo perfeitamente registraveis, embora ndo
contenham grande criatividade, sdo as chamadas marcas fracas ou evocativas.
(BRASIL, Tribunal Regional Federal 2¢ Regiao, 2016a)

Note-se que o inciso VI ndo veda o registro de todo sinal de carater genérico,
necessario, comum, vulgar ou descritivo, mas tao-somente quando tais signos
possuirem relagdo direta com o produto ou servico que visam assinalar. (...)
Entretanto, algumas marcas, apesar de ndo se enquadrarem nessa proibi¢ao, associam-
se e fazem referéncia de forma indireta ao produto ou servigo que pretendem assinalar,
possuindo reduzido grau de distintividade ou originalidade. E o que a doutrina e
jurisprudéncia chamam de marcas fracas, evocativas ou sugestivas, que, por também
possuirem diminuta densidade criativa, gozam de protecdo limitada e restrita,
suportando o 6nus de convivéncia com marcas semelhantes que utilizam o mesmo
radical. (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2* Regido, 2015b)

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justi¢a possui posicionamento acerca da limitada
protecdo dispensada as marcas fracas, devendo-se destacar, por todos, o REsp
1.166.498/RJ, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, a seguir transcrito:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ACAO DE NULIDADE DE REGISTRO DE
MARCA COMERCIAL. MARCA FRACA OU EVOCATIVA. POSSIBILIDADE
DE CONVIVENCIA COM OUTRAS MARCAS. IMPOSSIBILIDADE DE
CONFERIR EXCLUSIVIDADE A UTILIZACAO DE EXPRESSAO DE POUCA
ORIGINALIDADE OU FRACO POTENCIAL CRIATIVO.

1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressao de uso comum, de pouca
originalidade ou forte atividade criativa, podem coexistir harmonicamente. E
descabida, portanto, qualquer alegacdo de notoriedade ou anterioridade de registro,
com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expressdo de menor vigor inventivo.

2. Marcas de convivéncia possivel ndo podem se tornar oligopolizadas, patrimonios
exclusivos de um restrito grupo empresarial, devendo o Judiciario reprimir a
utilizacdo indevida da exclusividade conferida ao registro quando esse privilégio
implicar na intimidacdo da concorréncia, de modo a impedi-la de exercer suas
atividades industriais e explorar o mesmo segmento mercadologico. Aplicagdo da
doutrina do patent misuse.

RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STJ. REsp
1.166.498/RJ. DJe 30.03.2011 apud BRASIL, Tribunal Regional Federal 2* Regido,
2015b)
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A preocupagdo com a concorréncia € com o prejuizo a terceiros em vista da exclusividade do

sinal também foi tratado no trecho a seguir:

Destaca, ademais que "neste feito, a autora da sinais claros de pretender bloquear a
utilizagdo do termo ATHLETIC em sua acep¢do primaria por concorrentes, o que vai
originar dificuldades comerciais e prejudicar os consumidores, tendo potencial para
gerar diversas demandas na Justica estadual. A intengdo da demandante fica exposta:
(1) pelo estilo de formulagéo do pedido nesta agdo, em que se sublinhou a intengéo de
obtengdo do registro sem qualquer ressalva ou restri¢ao (fl. 27), (ii) pelo histérico da
evolugdo de seus signos, ao perseguir agora registro para o termo isolado ATHLETIC
quando seu grupo empresarial ja é detentor de varias marcas em que figura o signo
em conjunto com outras palavras, e (iii) pela baixa caracterizacdo do elemento
figurativo do pedido 827.961.251, tornando sua marca quase nominativa.". (BRASIL,
Tribunal Regional Federal 2* Regido, 2016¢)

Em alguns dos casos, os autores se baseavam na alegacao de secondary meaning com o intuito
de impedir que terceiros registrassem marcas que contivessem algum termo em comum com 0s
seus registros anteriores. Contudo, os juizos, conhecendo a doutrina, apontaram que o

secondary meaning nao pode ser justificativa para a apropriacao exclusiva de sinais:

Desse modo, o reconhecimento da incidéncia da Teoria do Significado Secundario,
em determinado caso, ndo pode importar, de igual modo, o deferimento da
exclusividade do uso de um signo por uma sé pessoa, sob pena de se conferir ao titular
desse registro ndo apenas a propriedade sobre o significado secundario, mas também
0 monopolio sobre o significado primario.

(...)

Ainda dentro desse contexto, convém ressaltar que ndo se esta aqui a sustentar a plena
desconsideragdo do fendmeno do significado secundario, claramente perceptivel no
ambito marcario, mas tdo somente trazendo a lume a constatacao de que tal fendmeno
ndo pode fundamentar o uso exclusivo de determinado signo por alguém. (BRASIL,
Tribunal Regional Federal 2* Regido, 2016¢)

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL - APELACAO CIVEL - CONCESSAO
DE REGISTRO DE MARCAS PELO INPI COM APOSTILAMENTO -
LEGALIDADE - REGISTRO DE MARCA FORMADA POR TERMO
DESCRITIVO - IMPOSSIBILIDADE DE APROPRIACAO EXCLUSIVA -
FINALIDADE DE IMPEDIR QUE SE PERPETUE UM MONOPOLIO DE UM
SINAL QUE DEVE SER FRANQUEADO A TODOS (BRASIL, Tribunal Regional
Federal 2% Regido, 2012a)

IT - O reconhecimento da incidéncia no caso concreto da Teoria do Significado
Secundario, conhecida na sua versdo anglofona como Secondary Meaning,deve
encontrar base em elementos probatdrios que demonstrem a projegdo desse novo
significado perante o mercado e nunca pode implicar a apropriagdo do significado
primario do sinal marcario. (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2° Regido, 2013b)

O fendémeno, no entanto, tem seu cabimento reconhecido assim como hé disposi¢des no sentido
de qual seria o conjunto probatério necessario:
I - O sentido secundario ("secondary meaning") pode ser usado como base para

registro de termo genérico, se a palavra ou frase que se usou, por tanto tempo e de
forma exclusiva pelo produtor de algum artigo ou produto, sob o enfoque do publico
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consumidor, traga consigo a identifica¢do objetiva do artigo ou produto em questao.
(BRASIL, Tribunal Regional Federal 2* Regidao, 2016¢)

A apelada menciona a ocorréncia do fendmeno conhecido como secondary meaning,
alegadamente adquirida por sua marca. Tal fendmeno contempla as raras ocasides em
que um signo comum, originariamente desprovido de distintividade, adquire pelo uso
empresarial a capacidade de identificar e diferenciar um produto ou servigo de outro,
tornando-se passivel de prote¢do como marca. Destarte, é preciso aferir das provas
dos autos se os seguintes pressupostos do sentido secundario estio presentes no signo
em questdo: a) a percep¢do no mercado consumidor como marca atrelada a
determinada empresa e b) o emprego do conjunto marcario como uma funcdo de
identificacao especifica.

Na analise dos documentos juntados aos autos, nao se verifica que a empresa
apelada tenha logrado éxito em comprovar a alegada ocorréncia do secondary
meaning; nao ha provas de que a marca “MULTICOISAS” ¢ dotada de notoriedade
setorial.

Nessa linha de raciocinio, para que fosse possivel comprovar que o sinal da apelada
adquiriu o sentido secundario, deveria a mesma ter trazido aos autos documentos que
comprovassem que o signo “MULTICOISAS” efetivamente destaca-se dos demais ja
existentes; deveria ter sido demonstrado que, na verdade, a marca se confunde com a
propria empresa perante o publico consumidor, fato que ndo se verificou. (BRASIL,
Tribunal Regional Federal 2* Regido, 2019)

No trecho abaixo, no entanto, o juizo parece confundir o secondary meaning com a
distintividade original postulada nos dois primeiros pardgrafos. Apds declarar que a expressao
FITA MAGICA ¢ distintiva por ndo descrever os produtos, afirma que a expressdo adquiriu

distintividade.

A expressio "FITA MAGICA", ainda que seja composta pelo termo "FITA", possui
suficiente distintividade para ser registrada dentro do ramo de mercado de materiais
de escritorio, material didatico e de desenho, uma vez que ndo se presta para assinalar
uma caracteristica ou qualidade do produto que visa distinguir, porquanto a qualidade
de ser transparente ou invisivel, da fita em questdao, obviamente nio a torna magica.
Torno a salientar que a referida expressao nao faz alusdo a qualquer tipo de produto
distinguido pelos registros em tela, a ndo ser que o segmento mercadologico
considerado fosse o de materiais voltados para a pratica de magia ou ilusionismo, o
que a toda evidéncia ndo ¢ o caso dos autos.

Por outro lado, ndo ha como deixar de se reconhecer, tanto em face da robusta prova
acostada aos autos, quanto da minha propria experiéncia obtida ao longo da vida, que
a famosa marca "FITA MAGICA", de propriedade da nido menos renomada empresa
3M, adquiriu incontestavel notoriedade, ante a continuada divulgagdo e
comercializacdo de sua fita adesiva por varias décadas, ndo s6 aqui no Brasil, como
também em varias outras partes do Mundo. Trata-se aqui de tipico caso de
distintividade adquirida, fendmeno denominado de secondary meaning pela doutrina
internacional, ou significado secundario, de acordo com o vernaculo.

Por fim, anoto que este Tribunal ja decidiu que a supracitada expressdo possui
suficiente distintividade para ser registrada, e que seu registro ndo causa afronta as
disposi¢des da LPI, conforme se observa do julgamento do pedido de nulidade do
registro n® 820.307.971, referente 4 marca nominativa "FITA MAGICA" (processo n°
2007.51.01.808550-0 - fls. 675/684). (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2* Regido,
2014a)
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Por fim uma observagao interessante acerca do caso envolvendo a marca BRASIL BROKERS:
a sentenga determinou a alteragdo da ressalva de “sem direito ao uso exclusivo dos elementos
nominativos” para “sem direito ao uso exclusivo das expressdes BRASIL e BROKERS
isoladamente”, o que garante ao titular a exclusividade da expressdo, uma vez que a autora
apresentou uma pesquisa:
IIT — Entendimento fortalecido pelo fato de que a palavra “BROKERS” isoladamente
¢ desconhecida de 95% da populagdo brasileira, conforme apontado por pesquisas de

mercado realizadas pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa e Opinido (IBOPE), a
requerimento da apelante. (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2* Regido, 2015b)

Esse ndo ¢ procedimento de exame da Diretoria de Marcas, que considera um termo em idioma
estrangeiro tdo irregistravel quanto sua tradugdo para o portugués. O Des. André Fontes teve
voto vencido neste acorddo, pois declarou que o fato de 95% da populagdo ndo conhecer a

traducdo, ndo tornaria o termo intrinsecamente distintivo, em consenso com a opinido do INPI.

Dos casos verificados na documentagao do STJ, nos interessa principalmente o caso oriundo de
Sdo Paulo que teve o secondary meaning reconhecido em marca figurativa, que sera analisado

a seguir, juntamente com os trés encontrados em busca no TRF2 e STJ.

3.2.1 Casos em que aquisi¢cdo da distintividade pelo uso foi reconhecida

Serdo examinados a seguir os quatro casos em que o TRF2 e o STJ reconheceram o secondary
meaning das marcas BELEZA NATURAL, CHINA IN BOX (em conflito com ASIA IN BOX),
marca figurativa de uma aguia bicéfala de asas abertas e do IPHONE (em conflito com a marca
GRADIENTE IPHONE).

BELEZA NATURAL

A empresa Beleza Natural Cabeleireiros Ltda depositou seu pedido da marca, abaixo
representado, BELEZA NATURAL ZICA & EQUIPE (processo n° 819.969.826) e teve seu

registro concedido em 1999 com a ressalva “Sem direito ao uso exclusivo da expressao “Beleza

2999

Natural” e da palavra “Equipe””. Em 2013 ajuizou acdo ordinarial’® em face do INPI

176 Ago Ordindaria 132 VF/RJ N.° 0009502-37.2013.4.02.5101
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objetivando a revogagdo da ressalva que incide sobre a expressio BELEZA NATURAL e a

declaracao de que o registro lhe confere a propriedade e uso exclusivo sobre essa expressao.

Figura 10: Marca referente ao registro n® 819.969.826.

Fonte: banco de dados do INPI.

A primeira observacao a respeito dessa acdo € que ela foi ajuizada cerca de 14 anos depois da
concessdo, ¢ acdes de nulidade s6 podem ser ajuizadas no prazo de cinco anos apos a

concessdot’’

. O INPI alegou que o prazo prescricional havia transcorrido a que a autora alegou
que ndo pretendia anular o registro, mas sim reconhecer fato superveniente: a distintividade

adquirida no decorrer dos anos. O juizo acolheu a alegacao da autora.

Inicialmente a autora teria anexado diversos documentos comprovando sua expansdo, mas a
juiza considerou que tais documentos nao seriam capazes de comprovar o secondary meaning
da marca, solicitando mais provas. Na sentenga tipo A que contém um resumo das alegacdes,
consta que o INPI alegou que a expressio BELEZA NATURAL enquadra-se na vedacao contida
no inciso VI do art. 124 da LPI por ter carater comum, mantendo relacdo direta com os servigos
(de beleza) que visa assinalar. Alegou também que o fendmeno da distintividade adquirida nao
encontra previsao na LPI, ndo havendo parametros legais ou administrativos para julgar o

fendmeno.

Em sua decisdo a juiza considerou que havia elementos de prova suficientes para comprovar a
aquisicao da distintividade pelo uso: adquiriu notoriedade com a prestagdo de seus servigos,
utiliza a marca ha mais de 14 anos; declaragdes de clientes; dados financeiros; etc. Mas que a
melhor solugdo seria alterar a ressalva imposta para “sem direito ao uso exclusivo dos elementos
nominativos isoladamente”. O INPI apresentou recurso a decisdo, o qual foi desprovido,

conforme ementa abaixo:

177 Exceto em casos de ma-fé.
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APELACAO CIVEL — PROPRIEDADE INDUSTRIAL — INOCORRENCIA DE
PRESCRICAO — INAPLICABILIDADE DO ART. 174 DA LPI - MODIFICACAO
DE APOSTILAMENTO DE REGISTRO MARCARIO — DISTINTIVIDADE DO
CONJUNTO “BELEZA NATURAL” - APLICACAO DA TEORIA DO
SECONDARY MEANING — VEDACAO DO REGISTRO DOS ELEMENTOS
NOMINATIVOS DE FORMA ISOLADA.

I - Deve ser rejeitada a alegagdo de prescrigdo, tendo em vista que o art. 174 da Lei de
Propriedade Industrial estabelece o prazo de 5 anos para declarar a nulidade do
registro, porém, nesta acdo, ndo se almeja a declaragdo de nulidade, mas apenas a
modificacdo do apostilamento do registro, razdo pela qual ndo se aplica o dispositivo
legal mencionado.

II - A marca “BELEZA NATURAL, ZICA & EQUIPE” é composta por sinais de uso
comum e evocativo do segmento mercadologico ao qual pertencem, quais sejam,
BELEZA e NATURAL, que de acordo com o disposto no art. 124, VI, da Lei n°
9.279/96, seriam defesos de serem registrados de forma isolada.

IIT — Atualmente, observa-se que a expressio BELEZA NATURAL apresenta
suficiente distintividade quando analisada no conjunto, até porque tornou-se
conhecida no mercado de cabeleireiros como servigos e produtos especializados em
cabelos crespos e cacheados, conforme demonstra a farta prova documental trazida
aos autos, podendo ser adotada, na hipotese, a teoria do secondary meaning.

IV - Assiste parcial razdo a autora na pretensdo de modificacdo da apostila,
restringindo a exclusividade de uso da referida marca ao conjunto dos elementos
nominativos que a compdem, o que equivale a dizer, sem direito ao uso exclusivo dos
elementos nominativos de forma isolada, tal como decidido na sentencga recorrida.

V - Apelagdo desprovida. (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2% Regido, 2017¢c)

CHINA IN BOX

178 com o intuito de

A empresa titular da marca CHINA IN BOX entrou com agdo ordinéria
tornar nula a concessao da marca ASIA IN BOX. Infelizmente a agdo original ndo estava
disponivel no sitio da Justica Federal do RJ. Assim, s6 foi possivel verificar os documentos
referentes a apelagdo, embargos e ao recurso especial. Contudo a sentenga da acao ordinaria
(julgando procedente o pedido autoral) consta da anélise das apelagdes civeis interpostas pelas
empresas ré e autora. O resultado das apelagdes foi o de dar provimento a apelagdo da ré e
considerar os conjuntos CHINA IN BOX e ASIA IN BOX suficientemente distintos, conforme
a ementa abaixo:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. “CHINA IN BOX” E “ASIA IN BOX”.- NAO
OCORRENCIA DE COLIDENCIA. LEI N° 9.279/96.

I- ASIA é continente. CHINA é Pais.

II - “IN BOX” ¢ expressdao comum tal como “DELIVERY”, e tantas outras utilizadas
€m nosso pais, irregistraveis, art. 124, da LPI.

178 312 \/ara Federal RJ 200851015236180
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III.- Impossibilidade de confusdo.

V - Pedido formulado na inicial deferido na sentenga, sem ofensa a coisa julgada
decorrente de decis@o proferida em agravo, eis que restou extinto sem julgamento do
mérito.

VI - Apelagdo da ré provida. Improvida a Remessa Necessaria ¢ a Apelagdo da
autora. (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2* Regido, 2012¢)

A autora entrou com embargos infringentes:

Através dos presentes embargos infringentes, postula a parte autora, ora embargante,
o provimento do recurso, "para que prevaleca o voto vencido, mantendo-se a sentenga
em que se declarou a nulidade do registro marcario n° 825.691.257 da Embargada
ASIA IN BOX" (fl. 1456), por entender que "ha clara e frontal colidéncia entre
CHINA IN BOX e ASIA IN BOX", sendo evidente a possibilidade de confusdo entre
as marcas e que, "em que pese eventual vulgaridade inicial dos vocébulos
componentes do signo CHINA IN BOX, apés 21 anos de intenso trabalho e
investimento, a marca tornou-se um todo distintivo". Por fim, aduziu que o termo "IN
BOX" ja se encontra consagrado através do registro de sua marca e permitir que a
parte embargada (Karen Regina Alcon - ME) se utilize do conceito criado pela parte
embargante acaba diminuindo o poder de distintividade de sua marca. (BRASIL,

Tribunal Regional Federal 2* Regido, 2013)

O exmo. Desembargador Marcelo Pereira da Silva analisa a questdo sobre o secondary
meaning, votando pelo provimento dos embargos infringentes mantendo a sentenca do

Magistrado de Primeiro Grau.

Entretanto, em que pese o entendimento acima exposto, ou seja, apesar dos termos
registrados pela autora ("CHINA" e "IN BOX") serem de origem comum e evocativos
do produto, ndo se pode olvidar que, atualmente, junto ao publico consumidor, os
signos em comento, utilizados de forma conjunta, estdo diretamente associados ao
servico de comida chinesa servida em caixa, oferecido primeiramente pela autora, o
que traduz a ocorréncia do fendmeno do secondary meaning (Teoria do Significado
Secundario), restando caracterizada a originalidade do termo em relagdo a espécie de
servi¢co oferecido.

Segundo a doutrina conceitua, o secondary meaning traduz um fenémeno lingiiistico
e psicologico através do qual determinados sinais ou palavras, embora
originariamente descritivos, passam a ter um novo sentido ou conceito, identificando
determinado produto ou servigo de certa procedéncia.

(.)

Na verdade, analisando o caso concreto, ¢ possivel inferir que a parte ré, ora
embargada, ao adotar o termo IN BOX em seu registro, procurou se beneficiar da fama
alcangada pela empresa autora, que atua ha anos no mercado de alimentagao, tentando,
de certo modo, associar seus produtos aqueles oferecidos pela CHINA IN BOX.

Outrossim, a proximidade dos signos pode ensejar confusdo mercadologica, eis que o
consumidor pode imaginar que a marca "ASIA IN BOX" seja uma nova modalidade
de alimentagdo/refeicdo oferecida pela "CHINA IN BOX", com o proposito de
oferecer itens diferenciados de alimentagdo, levando o consumidor a crer que esta
adquirindo aquele produto/servigo ja conhecido. (BRASIL, Tribunal Regional Federal

2% Regido, 2013)
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A ré entrou com recurso especial junto ao STJ, que ndo foi conhecido, sendo mantida a sentenga

e anulado o registro da ré.

Marca figurativa de aguia bicéfala de asas abertas

O caso foi encontrado na busca pela jurisprudéncia do STJ. Assim, de posse do nimero da a¢ao
original, foi consultado o sitio da Justica Federal de Sao Paulo, sem, no entanto, trazer
resultados. Assim, foi utilizado o resumo disponivel no relatério do Recurso Especial. Tratou-
se de acdo ordindria que visava a nulidade do registro da marca figurativa abaixo representada
baseada no art. 124, inciso I, por reproduzir simbolo nacional que identifica a bandeira da

Republica da Albania (alegacdo a qual o INPI acatou).

Figura 11 : Marca referente ao registro n® 822011999.

Fonte: banco de dados do INPI.

A defesa das rés se baseou em que a marca € passivel de registro pela interpretagdo conjunta da
LPI e da CUP; que nao reproduz a bandeira da Albania e que conquistou sentido secundario no
segmento de moda no Brasil. O juizo de primeiro grau julgou procedente o pedido de anulagao.
O TREF da 3% Regido concluiu por negar a anulagdo da marca visto que, apos trabalho de pericia
técnica, considerou que o simbolo que constitui a marca das recorridas ndo se trata de
patrimdnio ou criacdo exclusiva da Albania por estar amplamente disseminada na heraldica de
varias culturas. O TRF3 considerou também que o uso prolongado e ininterrupto da marca desde
1995 conferiu significagdo secundaria no segmento em que atua. Da decisao do STJ,
observamos o paragrafo 9 da Ementa:

9. Vale destacar que o Tribunal regional assentou, apds andlise das circunstancias

faticas da hipotese, que a marca impugnada satisfaz os requisitos que autorizam a
incidéncia do fenémeno mercadologico da distintividade adquirida (secondary
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meaning), pois vem sendo utilizada, a fim de identificar os artigos de vestuario
comercializados pelas recorridas, ha mais de 22 anos, tendo sido objeto de grande
investimento econdomico. (BRASIL, Superior Tribunal de Justica, 2019)

Portanto, esse caso ¢ o do secondary meaning reconhecido junto a um sinal que ¢ inerentemente
distintivo. A imagem da aguia bicéfala ndo se encaixa em nenhuma das hipoteses de falta de
distintividade do Manual de Marcas (2019). Tanto que a alegacdo que baseou o pedido de
anulacdo da concessao foi o da infringéncia do inciso I do art. 124 da LPI, que ¢ uma questao

de liceidade e ndo distintividade.

IPHONE

Mundialmente celebrado como o smartphone da empresa Apple Inc., o Iphone sem duvida ¢
um dos mais famosos, se ndo o mais famoso. Contudo a marca tem encontrado uma trajetoria
conturbada no Brasil. E isso se deve a uma série de razdes: uma empresa falimentar, o backlog
no exame de marcas e a um sistema antigo e ineficiente usado pelo INPI, assim como um
comportamento pouco usual para uma empresa do porte da Apple. A trajetoria administrativa
que levou ao conflito judicial estd descrita no Anexo 2 uma vez que o assunto em discussdo ¢

como foi reconhecido o secondary meaning da marca.

De posse do nimero da ag¢do ordindria original, foi possivel baixar o PDF do sitio da justica

179

federal do RJ, o qual era constituido de 33 documentos naquele momento™"”, visto que a agao

ainda nao tem o transito em julgado. O PDF analisado ndo contém alegagdes da autora e dos

réus, contudo, na Sentenca Tipo A, o juiz apresenta um resumo:

Trata-se de agdo proposta por APPLE INC, em face de IGB ELETRONICA S.A do
INPI — INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, segundo o
rito ordinario, em que a parte autora objetiva, em sintese, seja declarada a nulidade
parcial do registro n® 822.112.175, na classe 09, para a marca mista “GRADIENTE
IPHONE”, de propriedade da empresa Ré, condenando o INPI a anular a decisdo
concessoria de registro e a republica-la no Orgﬁo Oficial, na forma do art. 175, §2°,
da LPI, fazendo constar a ressalva quanto a exclusividade sobre o termo “iphone”
isoladamente, tal como empregado pela empresa Ré, de modo que o respectivo
registro figure como “concedido SEM EXCLUSIVIDADE SOBRE A PALAVRA
IPHONE ISOLADAMENTE”. (BRASIL. 25" Vara Federal RJ, 2013)

O juiz passa a uma sintese das alegac¢des da autora no sentido de que o referido registro foi

concedido equivocadamente pelo INPI visto que o termo “iphone” ndo teria forca distintiva no

179 Até o dia 04/04/2022.
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conjunto requerido e que teria carater meramente acessorio, descritivo da categoria dos
produtos da empresa ré, e, portanto, o termo deveria ser apostilado (em consonancia com o
disposto no artigo 124, inciso VI da LPI) uma vez que seria meramente indicativo de um
telefone com acesso a internet pertencente a Gradiente (atual IGB). Por outro lado, o sinal
“iphone” ¢ percebido pelos consumidores como designativo do produto da autora em vista do

uso feito pela Apple desde 2007, o que significaria a aplicagao da teoria do secondary meaning.

A ré, IGB Eletronica, por seu lado, alegara que apesar da autora descrever o termo “iphone”
como descritivo, o que o tornaria inapropridvel para telefones com acesso a internet, comporta-
se de forma a se apropriar do termo no mundo inteiro depositando-o como marca, inclusive no
Brasil e na forma nominativa e isolado. Afirmara que a expressio IPHONE nada teria de
descritiva ou genérica, pois telefones celulares com acesso a internet sao denominados de
“smartphones” ¢ ndo de “iphones” ¢ assim, a aplicagdo do secondary meaning nao seria
confirmada pelos fatos. Além disso, sua marca fora depositada sete anos antes do langamento
do produto pela autora, sendo seu registro concedido pelo INPI sem qualquer restri¢do em 2008,
antes do lancamento do produto da autora no mercado brasileiro. Ainda, como descrito pelo
juiz, a ré:

Defende que o direito de exclusividade da empresa Ré sobre o termo [IPHONE no

Brasil ¢ inconteste, nos termos do art. 129, da Lei n°. 9.279/96. Aduz, portanto, que

inexiste “abusiva pretensdo da Ré no mercado” (fl. 11), havendo, segundo a R¢,
exercicio regular de um direito de propriedade.

Alega, no entanto, que, em 2007, como ¢é publico e notdrio, a empresa Ré passou
por uma grave crise financeira, a qual culminou néo s6 na paralisagdo de suas fabricas,
mas também na interrup¢do da comercializacdo de produtos GRADIENTE no
mercado nacional. Afirma que, nesse mesmo ano, mais precisamente no més de junho,
a APPLE lancou no mercado mundial um aparelho de grande sucesso,
coincidentemente, com a marca “IPHONE”.

()

Assevera que o fato da marca IPHONE ser o resultado da aglutinagdo fantasia das
palavras inglesas “Internet” e “Phone” em nada altera a validade do registro marcario
concedido pelo INPI, haja vista que a empresa Ré ndo pretende (e jamais pretendeu)
apropriar-se das expressdes “INTERNET” e “PHONE”, isoladamente, mas sim do
sinal distintivo “IPHONE”, no conjunto e nessa ordem. (BRASIL. 25" Vara Federal
RJ, 2013)

Quanto ao INPI, o juiz informa que a autarquia concluiu que nao assistiria razao a autora visto
que o termo “iphone” ndo se encaixa na descri¢cao da proibicao do art. 124, inciso VI da LPI,
sendo meramente expressao evocativa/sugestiva nao se confundindo com denominagdes de uso

comum.
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No entanto, o juiz decidiu pela procedéncia do pleito da autora considerando que se deve
examinar questdes relativas a marcas em um contexto de mercado, levando-se em consideragao

a clientela, o consumidor e a concorréncia:

A discussao da matéria fatica do processo ¢ bastante interessante, apesar de permitir
poucas conclusdes, sendo certo que, um processo desta magnitude ndo pode
simplesmente ser resolvido pela interpretacdo que o julgador fizer das versdes
apresentadas pelas partes. A mesma conclusdo vale para as sugestdes de condutas
imorais e ilicitas de ambas.

A Autora fundamenta seu pedido no fato de estar usando produtos da “familia de
marcas” identificadas pelo sinal “I-” desde 1998, como IMAC e IBOOK, o que
justificaria a criagdo do IPHONE como evolugdo da telefonia celular, enquanto a
empresa R¢é defende que fez o pedido de deposito em 2000 da marca “GRADIENTE
IPHONE”, ndo podendo, assim, ser acusada de pretender utilizar nome de produto
que so6 veio a ser langado em 2007.

Analisando as duas versdes, percebe-se que as duas empresas estdo certas, pois
enquanto a APPLE pode considerar a criagdo do IPHONE como uma consequéncia
de uma linha de produtos ou “familia de marcas” nascida em 1998, a GRADIENTE,
por sua vez, pode defender que efetuou um registro de marca que nao era proibido e
tampouco copiava qualquer concorrente no mercado. Assim, em uma primeira analise,
considero oportuna a critica pela demora do INPI em analisar o pedido de registro da
marca pleiteada pela empresa Ré, afinal o depdsito foi feito em 29/03/2000 e o registro
concedido tdo somente em 02/01/2008.

Nao ha como desprezar, em qualquer situagdo, tdo longo transcurso de tempo
como este. E certo que houve pedido de oposigdo da marca da empresa Ré, afastado
pelo INPI, porém, o mercado envolvendo o IPHONE sofreu significativa alteragdo
entre os anos de 2000 e 2008, portanto, tal realidade ndo poderia ser desprezada pela
Autarquia, como também nio sera pelo Judiciario.

Conforme dito anteriormente, devido ao tempo decorrido entre o registro da
empresa R¢ (2000) e o lancamento do IPHONE pela Autora (2007), ndo ha que se
falar em ma-fé por parte daquela. Da mesma forma, o fato de a Ré ndo ter usado a
marca “GRADIENTE IPHONE”, logo ap6s o seu deferimento, também nao indica
nenhum tipo de conduta ilicita ou imoral. Ora, tinha a empresa Ré o registro da marca
e, se pretendeu ndo utiliza-la, ¢ uma questdo de discricionariedade desta, ndo podendo
o Judiciario adentrar, desse modo, nas escolhas feitas pelas empresas, sob pena de
violagdo do principio da Livre Iniciativa que norteia nossa ordem econdmica, na
forma do Artigo 170 da Constitui¢do Federal.

Outrossim, ¢ extremamente notorio que a Autora consagrou o nome IPHONE, como
seu celular com acesso a internet, hoje mundialmente conhecido. A tese exposta pela
APPLE de que este nome nao seria passivel de registro, por ja ter sido concedido em
outros paises para a propria, parece um pouco contraditoria. Entretanto, ¢ indubitavel
que, quando os consumidores e o proprio mercado pensam em IPHONE, estdo
tratando do aparelho da APPLE.

)

E certo que a empresa Ré ndo usou de ma-fé para efetuar o registro da sua marca
“GRADIENTE IPHONE”, porém nao langou smartphone com tal nome durante um
bom periodo, mesmo apos a concessao de seu registro em 2008. Também ndo discuto
se a recuperacao judicial pela qual passou, a impediu, na pratica, da utilizagdo desta
marca ou nao. Todavia, a verdade é que o mercado do IPHONE entre o depdsito
(2000) e a concessdo (2008) do registro era um, e hoje é outro, completamente
distinto.

)
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Logo, a Autarquia-ré ao analisar o pedido de registro da empresa Ré¢, jamais
poderia ter desprezado a dimenséo que o “mercado” do IPHONE tomou entre os anos
de 2000 e 2008. O fato de o INPI ter demorado quase oito anos para concluir o
processo administrativo, ndo lhe permite retroagir a situagdo fatica da época do
depdsito, criando uma inseguranca total para os envolvidos. A protecdo a propriedade
intelectual é importantissima, mas ndo ¢ um fim em si mesmo, principalmente quando
tratamos de produtos e mercados “aquecidos”.

Em suma, o deferimento do registro a empresa Ré tinha de ter observado a existéncia
de concorrente no mercado, a inexisténcia do produto desta e, por fim, a evolugdo do
“mercado” do IPHONE.

Finalmente, como a Autora, ndo pretende a nulidade da marca “GRADIENTE
IPHONE”, mas apenas que a empresa Ré seja obrigada a ndo utilizar a expressao
IPHONE isoladamente, entendo que a mesma esta requerendo o que ja existe
atualmente no mercado, sem trazer prejuizos a nenhuma das envolvidas, protegendo
a sua conquista, assim como o registro concedido pelo INPI, para que a Ré possa
comercializar o seu smartphone com o nome de “GRADIENTE IPHONE”.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA, declarando a
nulidade parcial do registro n°® 822.112.175, na classe 09, para a marca mista
“GRADIENTE IPHONE”, de propriedade da empresa Ré, condenando o INPI a
anular a decisdo concessoria de registro e a republica-la no Orgdo Oficial, na forma
do art. 175, §2°, da LPI, fazendo constar a ressalva quanto a exclusividade sobre o
termo “iphone” isoladamente, tal como empregado pela empresa Ré, de modo que o
respectivo registro figure como “concedido SEM EXCLUSIVIDADE SOBRE A
PALAVRA IPHONE ISOLADAMENTE”. (BRASIL. 25* Vara Federal RJ, 2013)

Mediante a decisdo de primeira instancia, a IGB Eletronica ¢ o INPI recorreram enviando

apelagoes ao TRF da 2* Regido nos seguintes termos:

Em razdes de recurso, alega a empresa ré IGB Apelante, em sintese, que a sentenca
merece reforma, uma vez que fundamentada no extemporaneo sucesso do produto da
APPLE, com tnica razdo de decidir, em afronta as garantias da seguranga juridica e
motivagdo das decisdes judiciais.

Alega a apelante que a tese esposada pela Apelada, com base no artigo 124, VI, da
LPI, que veda o registro de termo de uso comum, mostra-se contraditoria, uma vez
que ao mesmo tempo em que alega ser o termo IPHONE descritivo, e por isto,
inapropriavel, o comportamento da APPLE mostra exatamente o contrario, na medida
que o teria depositado no mundo inteiro, inclusive no Brasil, isoladamente, e na forma
nominativa.

Argumenta que o parecer do INPI reconheceu a regularidade na apropriagdo pela
Apelante do termo IPHONE, a titulo exclusivo, muito antes, de a Apelada sequer
cogitar tal iniciativa.

Sustenta que os requisitos de registrabilidade devem ser analisados no momento do
deposito da marca, e nunca no momento da concessdo do registro, muito menos
quando da prolacao da sentenca. Mesmo porque nada ocorreu entre a data do deposito
da marca da apelante, em 2000, e o deferimento do pedido de registro, 21/11/2007, e
02/01/2008, data da sua concessdo, uma vez que o produto da apelada foi langado no
Brasil em 26/09/2008.

)

O INPI, em suas razoes de apelo, alega, em suma, que a sentenga deve ser reformada,
eis que equivocada, porquanto subverter totalmente o regime atributivo do direito,
caracteristico da lei marcaria, visto que estaria privilegiando quem usa a marca sem a
outorga desse direito pelo 6rgdo competente, bem como retirando o direito real de
quem primeiro procurou proteger seu signo.
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Assevera, ainda, que sendo a denomina¢do IPHONE, a jun¢do da letra "I" com o
radical PHONE, que significa fone, uma nova denominacdo com caracteristicas
proprias suficientes para merecer uma protecao exclusiva, pois considerada dentro dos
critérios de analise evocativa/sugestiva no segmento mercadologico que atua.

Afirma o INPI, assim, a inexisténcia de ilegalidade na concessio da marca
GRADIENTE IPHONE, juntando parecer técnico da Direito de Marcas do Instituto,
requerendo a reforma da sentenga. (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2* Regido,
2014d)

O relator votou pelo improvimento dos recursos visto que:

Com efeito, nao ha que se falar em "inovagao" ou "subversao" do sistema atributivo
do direito, uma vez que o apostilamento de elemento marcéario deve ser utilizado
relativamente aqueles elementos nominativos que seriam, isoladamente,
irregistraveis, na medida em que guardam relagdo direta e/ou necessaria com o
segmento mercadoldgico que a marca visa distinguir.

No caso concreto, a expressio IPHONE guarda relagdo direta com os produtos da
parte autora, consequentemente, a utilizacdo do termo, isoladamente, por parte da
Apelante, estaria induzindo o consumidor em erro sobre a natureza dos seus produtos,
em desconformidade com a mens legis que rege a Lei 9.279/96.

Assim, o apostilamento determinado na sentenga, diz respeito tdo somente a proibigao
pela empresa apelante de se valer do termo "IPHONE", de forma isolada, uma vez
que este encontra-se estritamente vinculado, tanto no mercado nacional como no
internacional, aos produtos da ora apelada APPLE. (BRASIL, Tribunal Regional
Federal 2° Regido, 2014d)

Ja o Exm. Desembargador Federal Abel Gomes apresentou seu voto, ressaltando a demora do

INPI no exame do processo:

Com efeito, a sentenga recorrida contém uma considerag@o bastante procedente, a qual
adiro: a de que a demora do INPI em apreciar o pedido de registro da empresa ré em
nada contribuiu para amparar de seguranga juridica uma situagao de fato e de direito,
que carecia de sua atuacgdo eficiente no sistema atributivo de propriedade industrial,
sendo certo que, por outro lado, num ambiente social e tecnoldgico atual em que nos
encontramos, os fatos ndo podem esperar o "tempo demorado" dos 6rgéos publicos, e
por isso, no caso em questdo, tais fatos acabaram se sobrepondo a inércia da autarquia,
trazendo agora esta lide bastante peculiar ao Judiciario.

Peculiar porque, de certa forma, como bem ponderou o magistrado sentenciante,
nenhuma das duas partes pode ser responsabilizada pela demora da autarquia em atuar
anteriormente na apreciagdo de um pedido de registro para marca atrelada a produto
e atividade tecnoldgica tdo evidentemente dinamicos em seu desenvolvimento. Por
isso, nem a ré se pode ver prejudicada porque em virtude de razdes proprias da
atividade comercial ndo teve oportunidade para usar a marca GRADIENTE IPHONE
logo ap6s o deferimento do registro, assim como ndo se pode dizer que a autora se
houve com ma-fé no desenvolvimento de atividades e idealizagdo de produtos ligados
a uma marca que, como se vera, contém realmente signos descritivos e evocativos de
um produto de segmento tecnologico muito disseminado industrialmente. (BRASIL,
Tribunal Regional Federal 2* Regido, 2014d)

Novamente vemos a confusdo sobre a distincdo do que seriam elementos evocativos e

elementos descritivos:
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Ademais, a marca da apelante ¢ formada pelo termo "IPHONE" que contém a
aglutinacdo da letra "I" (de internet) e "PHONE" (de telefone).

Portanto, o termo "IPHONE" ¢ descritivo e evocativo no segmento de mercado da
apelante, ou seja, "APARELHOS TELEF ONICOS CELULARES QUE POSSIBILITAM
ACESSO A INTERNET", razio pela qual, nos termos da legislagdo vigente, ndo ha
possibilidade de apropriagdo exclusiva do termo "IPHONE", situagdo que constituiria
um monopolio ilegal, consoante preceito estabelecido no inciso VI do art. 124 da Lei
9.279/96, in verbis: (... (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2* Regido, 2014d)

O juiz, no entanto, ressalta que foram anexados documentos (reportagens de revistas e jornais
do Brasil) pela autora/apelada que comprovariam que a expressao “iphone” seria empregada
desde 1996 para identificar um tipo de telefone celular com acesso a internet. No que se refere

ao fenomeno do secondary meaning:

No que tange ao fenomeno do secondary meaning, pondero que em relagdo ao termo
"IPHONE", a apelante depositou a sua marca em 29/3/2000, momento no qual a
situagdo fatica de fama sustentada pela APPLE em relagdo a expressdo "IPHONE"
ndo existia. Assim, o registro da marca "G. GRADIENTE IPHONE" se deu de boa-
fé, ressaltando-se, inclusive, que a apelada, APPLE INC., ndo impugnou
administrativamente o registro da apelante, tendo somente em 10/01/2013 postulado
a caducidade da marca em andlise, pleito este que ainda encontra-se pendente de
decisdo pelo INPI, consoante andamento em anexo. (BRASIL, Tribunal Regional
Federal 2 Regido, 2014d)

No trecho acima o juiz ndo examina a questdo do secondary meaning. Quanto a observagio do
juiz de primeira instancia que considerou que o INPI deveria levar em conta a situagdo

mercadoldgica das marcas no momento do exame:

Finalmente, no que concerne ao fundamento de que o INPI ao analisar o pedido de
registro da empresa-ré jamais poderia ter desprezado a dimensdo que o mercado do
IPHONE tomou entre os anos de 2000 e 2008, e que foi adotado pelo digno magistrado
sentenciante, ndo ha como com ele comungar, porquanto o Brasil adotou o sistema
atributivo de registro, que privilegia aquele que primeiro registrou a sua marca junto
ao INPI. (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2% Regido, 2014d)

Por fim, ¢ interessante reproduzir a ementa da decisdo do TRF2 quanto a apelagdo:

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE PARCIAL DO REGISTRO DE
MARCA - NAO EXCLUSIVIDADE SOBRE O TERMO "IPHONE"

- Apelagdo contra sentenga que julgou procedente o pedido de APPLE INC., para
declarar a nulidade parcial do registro n® 822.112.175, na classe 09, para a marca mista
“GRADIENTE IPHONE”, condenando o INPI a anular a decisdo concessoria de
registro e a republica-la no Orgdo Oficial, na forma do art. 175, §2°, da LPI, fazendo
constar a ressalva quanto a exclusividade sobre o termo “IPHONE” isoladamente, tal
como empregado pela empresa Ré, de modo que o respectivo registro figure como
“concedido SEM EXCLUSIVIDADE SOBRE A PALAVRA IPHONE
ISOLADAMENTE”.
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- A marca ¢ um sinal distintivo, que se destina a distinguir produtos e servigos, no
intuito de indicar que foram produzidos ou fornecidos por determinada empresa ou
pessoa, auxiliando o consumidor a reconhecé-los, bem como diferencid-los dos
produtos de seus concorrentes.

- E indubitavel que, quando os consumidores ¢ o proprio mercado pensam em
IPHONE, estdo tratando do aparelho da APPLE.

- Permitir que a empresa R¢ utilize a expressdo IPHONE de uma forma livre, sem
ressalvas, representaria imenso prejuizo para a Autora, pois toda fama e clientela do
produto decorreram de seu nivel de competéncia e grau de exceléncia. A pulverizagao
da marca, neste momento, equivaleria a uma punigdo para aquele que desenvolveu e
trabalhou pelo sucesso do produto.

- Nao ha que se falar em "inovacao" ou "subversdo" do sistema atributivo do direito,
uma vez que o apostilamento de elemento marcario deve ser utilizado relativamente
aqueles elementos nominativos que seriam, isoladamente, irregistraveis, na medida
em que guardam relagdo direta e/ou necessaria com o segmento mercadologico que a
marca visa distinguir. Inteligéncia do artigo 124, VI, da LPI.

- O apostilamento determinado na sentenca, diz respeito tdo somente a proibicdo pela
empresa apelante de se valer do termo "IPHONE", de forma isolada, uma vez que este
encontra-se estritamente vinculado, tanto no mercado nacional como no internacional,
aos produtos da ora apelada.

- Apelagdes desprovidas. Sentenga confirmada. (BRASIL, Tribunal Regional Federal
2* Regido, 2014d)

A 1GB Eletronica entrou com embargos de declaracdo, os quais tiveram o provimento negado,
e assim, tanto a IGB quanto o INPI recorreram ao Superior Tribunal de Justi¢a via recurso

especial, que foi julgado monocraticamente em 2018. A ementa € a seguinte:

RECURSO ESPECIAL. ACAO DE "NULIDADE PARCIAL" DA MARCA MISTA
"G GRADIENTE IPHONE". APARELHOS TELEFONICOS COM ACESSO A
INTERNET. PRETENSAO AUTORAL DE INSERCAO DE RESSALVA
INDICATIVA DA FALTA DE EXCLUSIVIDADE DA UTILIZACAO DA
PALAVRA "IPHONE" DE FORMA ISOLADA. MITIGACAO DA
EXCLUSIVIDADE DO REGISTRO DE MARCA EVOCATIVA.

1. A distintividade é condig@o fundamental para o registro da marca, razdo pela qual
a Lei 9.279/96 enumera varios sinais ndo registraveis, tais como aqueles de uso
comum, genérico, vulgar ou meramente descritivos, porquanto desprovidos de um
minimo diferenciador que justifique sua apropriacdo a titulo exclusivo (artigo 124).

2. Nada obstante, as marcas registraveis podem apresentar diversos graus de
distintividade. Assim, fala-se em marcas de fantasia (expressdes cunhadas,
inventadas, que, como tais, ndo existem no vocabulario de qualquer idioma), marcas
arbitrarias (expressoes ja existentes, mas que, diante de sua total auséncia de relagdo
com as atividades do empresario, ndo sugerem nem, muito menos, descrevem
qualquer ingrediente, qualidade ou caracteristica daquele produto ou servigo) e marcas
evocativas.

3. A marca evocativa (ou sugestiva ou fraca) ¢ constituida por expressdo que lembra
ou sugere finalidade, natureza ou outras caracteristicas do produto ou servigo
desenvolvido pelo titular. Em razdo do baixo grau de distintividade da marca
evocativa, a regra da exclusividade do registro ¢ mitigada e seu titular devera suportar
o onus da convivéncia com outras marcas semelhantes. Precedentes das Turmas de
Direito Privado.

4. Contudo, deve ser ressalvada a hipotese em que o sinal sugestivo, em fungdo do
uso ostensivo e continuado, adquire incontestavel notoriedade no tocante aos
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consumidores dos produtos ou servicos de determinado segmento de mercado. Tal
excegdo decorre do disposto na parte final do inciso IV do artigo 124 da Lei 9.279/96,
que aponta a registrabilidade do signo genérico ou descritivo quando revestido de
suficiente forma distintiva.

5. A afericdo da existéncia de confusdo ou da associa¢do de marcas deve ter como
parametro, em regra, a perspectiva do homem médio (homo medius), ou seja, o ser
humano razoavelmente atento, informado e perspicaz, o que ndo afasta exame
diferenciado a depender do grau de especializagdo do publico-alvo do produto ou do
servigo fornecido. Ademais, em seu papel de aplicador da lei, deve o juiz atender aos
fins sociais a que ela se destina e as exigéncias do bem comum (artigo 5° da Lei de
Introducdo as Normas do Direito Brasileiro - LINDB).

6. No que diz respeito as marcas, sua protecdo ndo tem apenas a finalidade de
assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva,
acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou servigos, conferindo-lhes
subsidios para aferir a origem ¢ a qualidade do produto ou servigo, tendo por escopo,
ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a pratica do proveito econdmico parasitario.
Assim pode ser resumida a fungao social da marca a luz da Constitui¢do Federal e da
Lei 9.279/96 7. O conjunto marcéario "G GRADIENTE IPHONE" apresenta dois
elementos: um elemento principal (a expressao "GRADIENTE") e dois secundarios
(o "G" estilizado e o termo "IPHONE"). O elemento principal exerce papel
predominante no conjunto marcario, sendo o principal foco de atengdo do publico
alvo. De outro lado, o elemento secundario pode desempenhar um papel meramente
informativo ou descritivo em relagdo ao escopo de protegdo pretendido.

8. No caso, a expressdo "iphone", elemento secundario da marca mista concebida pela
IGB, caracteriza-se como um termo evocativo, tendo surgido da aglutina¢do dos
substantivos ingleses "internet" e "phone" para designar o aparelho telefonico com
acesso a internet (também chamado de smartphone), o que, inclusive, ensejou o
registro da marca na classe atinente ao citado produto. Desse modo, ndo ha como
negar que tal expressdo integrante da marca mista sugere caracteristica do produto a
ser fornecido. Cuida-se, portanto, de termo evidentemente sugestivo.

9. Sob essa otica, a IGB tera que conviver com o bonus e o 6nus de sua op¢ao pela
marca mista "G GRADIENTE IPHONE": de um lado, a simplicidade e baixo custo
de divulgacdo de um signo sugestivo de alguma caracteristica ou qualidade do produto
que visava comercializar (0 que tinha por objetivo facilitar o alcance de seu publico-
alvo); e, de outro lado, o fato de ter que suportar a coexisténcia de marcas semelhantes
ante a regra da exclusividade mitigada das evocativas, exegese consagrada nos
precedentes desta Corte.

10. Diferentemente do que ocorreu com a IGB, a Apple, com extrema habilidade,
conseguiu, desde 2007, incrementar o grau de distintividade da expressdo "iPhone"
(originariamente evocativa), cuja indiscutivel notoriedade nos dias atuais tem o
conddo de al¢a-la a categoria de marca notoria (exce¢do ao principio da
territorialidade) e, quiga, de alto renome (excegdo ao principio da especificidade).

11. No que diz respeito ao "iPhone" da Apple, sobressai a ocorréncia do fenémeno
mercadolégico denominado secondary meaning ("teoria do significado secundario da
marca"), mediante o qual um sinal fraco (como os de carater genérico, descritivo ou
até evocativo) adquire eficacia distintiva (originariamente inexistente) pelo uso
continuado e massivo do produto ou do servigo. A distinguibilidade nasce da
perspectiva psicoldgica do consumidor em relagdo ao produto e sua marca, cujo
contetido semantico passa a predominar sobre o sentido genérico originario.

12. Assim, € certo que a utilizagdo da marca "iPhone" pela Apple - malgrado o registro
antecedente da marca mista "G GRADIENTE IPHONE" - ndo evidencia circunstancia
que implique, sequer potencialmente, aproveitamento parasitario, desvio de clientela
ou diluicdo da marca, com a inducdo dos consumidores em erro.

13. Em outra vertente, o uso isolado do termo "iPhone" por qualquer outra pessoa
fisica ou juridica (que nao seja a Apple), para designar celulares com acesso a internet,
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poderd, sim, gerar as consequéncias nefastas expressamente rechacadas pela lei de
regéncia e pela Constituicdo da Republica de 1988.

14. Tal exegese ndo configura prejuizo a IGB, que, por ter registrado,
precedentemente, a expressio "G GRADIENTE IPHONE", podera continuar a
utiliza-la, ficando apenas afastada a exclusividade de uso da expressdo "iphone" de
forma isolada.

15. Recursos especiais da IGB Eletronica e do INPI ndo providos. (BRASIL. Superior
Tribunal de Justica, 2018)

Ao contrario de outros juizes, o relator do recurso especial identificou o sinal corretamente
como registravel, e que ¢ uma marca evocativa e, conforme precedentes, informou que cabe a

esse tipo de marca o 6nus da convivéncia com marcas semelhantes.

Outro ponto essencial ¢ aquele do paradgrafo 4 da ementa supracitada (a despeito da incorre¢do
no nimero do inciso que ¢ o VI e ndo o IV — corretamente apontado no texto do relatdrio do
recurso especial), no qual o relator aponta a registrabilidade do sinal genérico ou descritivo
quando revestido de suficiente forma distintiva “em func¢ao do uso ostensivo e continuado,
adquire notoriedade no tocante aos consumidores dos produtos e servicos de determinado

segmento de mercado.” e ndo meramente em funcdo de sua apresentacao grafica.

A seguir o relator aponta o pardmetro do consumidor médio e a finalidade social das leis no
sentido do bem comum, o qual seria, no seu entender, a exclusividade do uso do termo IPHONE
pela Apple e a proibicao do uso isolado de IPHONE pela IGB, sendo seu direito o uso apenas
no conjunto G GRADIENTE IPHONE.

O relator confirma que o uso do termo IPHONE pela Apple foi tal que atingiu notoriedade e
que teria ocorrido o fendmeno mercadologico do secondary meaning, adquirindo eficacia

distintiva, a qual seria originariamente inexistente.

E curioso que embora o relator tenha reconhecido IPHONE como termo evocativo, e portanto,
registravel, tenha efetivamente garantido a Apple a exclusividade de seu uso em virtude do
secondary meaning, o qual tem como uma de suas caracteristicas a doutrina do uso justo, o qual
permitiria que qualquer um utilizasse a expressao desde que em sua significagdo primaria (que
ndo existe, visto que ¢ palavra inventada). Assim, parece-nos que, com o objetivo de se lidar
com uma situacao de fato no mercado, qual seja, a existéncia do registro anterior, regularmente
concedido, da marca G GRADIENTE IPHONE e a notoriedade pelo uso do sinal posterior
IPHONE pela Apple, os juizes torceram os conceitos do direito marcério a favor da segunda.

Talvez fosse mais simples apenas reconhecer que a Apple tornou a marca IPHONE conhecida
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e lhe garantir o direito ao registro juntamente com o da IGB, de forma a ndo prejudicar os

consumidores, ja que reconheceram que ndo haveria prejuizo de fato a IGB.

A IGB, por fim, ajuizou Recurso Extraordinario com agravo ao SFT, o qual decidiu em
17/03/2022, por unanimidade, pela existéncia de repercussao geral de questdo constitucional.
A ementa ¢ a seguinte:
Recurso extraordinario. Repercussdo geral. Propriedade industrial. Marca. Demora na
concessao de registro de marca pelo INPI. Surgimento, no periodo da demora, de uso
mundialmente consagrado do mesmo signo por concorrente. Discussdo a respeito da

exclusividade sobre o signo. Principios da livre iniciativa e da livre concorréncia.

Questao constitucional. Existéncia de repercussao geral. (BRASIL, Supremo Tribunal
Federal, 2022)

Dessa forma, aguarda-se a etapa final do conflito envolvendo o sinal IPHONE no Brasil para
assinalar telefones, com um potencial impacto mais amplo na forma como se entende a

concorréncia e a aplicagcdo do principio atributivo no direito de marcas.

Esse capitulo foi dedicado a como o Brasil trata a distintividade adquirida da marca,
especialmente na esfera juridica, visto que administrativamente o fenomeno do secondary
meaning nao ¢ aceito e nao existem pardmetros para julgar qualquer alegacdo nesse sentido. A
partir dos casos judiciais revisados, verifica-se um grande desconhecimento no assunto, tanto
dos autores das acoes, quanto de diversos juizos que chegam, as vezes, a confundir conceitos.

E também ¢ possivel verificar como os casos sdo poucos.

A seguir, sera visto como as marcas no Brasil tém sido examinadas no que se refere a

distintividade do sinal.
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4 O EXAME DE MERITO DE MARCAS NO BRASIL QUANTO A
DISTINTIVIDADE DO SINAL

Neste capitulo serdo apresentados: um breve histérico das leis de marcas no Brasil,
especialmente no que tange a distintividade e ao principio atributivo/declarativo; um resumo
do procedimento atual para o registro de marca no Brasil; a existéncia do “apostilamento” em
marcas; os normativos recentes aplicados no exame da distintividade e, por fim, uma andlise de
dados obtidos a partir do banco de dados de marcas no que se refere a distintividade dos sinais.
Especialmente a tultima secdo do capitulo oferecera, por meio de dados inéditos, uma

perspectiva a respeito dos sinais compostos por elementos sem distintividade.

4.1 Historico das leis de marcas no Brasil

4.1.1 A primeira lei de marcas: 1875

O Brasil foi um dos primeiros paises a contar com legislacdo em propriedade industrial, sendo
de 1809 um Alvara'® do principe regente D. Jodo VI, que criava um sistema de incentivos ao
desenvolvimento da tecnologia, através da concessao de patentes. Contudo, apenas em 1875 foi

publicado o Decreto n°® 2.68281

que tratava de marcas. Essa primeira norma legal surgiu como
consequéncia de um caso de contrafagio envolvendo rapé'®? (CELSO, 1888) que causou
insatisfacao entre os comerciantes vitimas de falsificacdes e contrafacdes devido a um resultado
nos tribunais considerado injusto, mas que decorreu da falta de fundamentagdo legal. Até aquele
momento ndo havia qualquer legislacdo sobre marcas e a Unica matéria legal a que se podia

recorrer era a lei de Direito Comercial, de 1850, aplicada em analogia, sem bons resultados.

O Decreto 2.682/1875 foi elaborado baseando-se nos principios da doutrina e jurisprudéncia

francesas e ja determinava que marcas deviam ser distintivas'®®,

180 Brasil, 18009.

181 Brasil, 1875.

182 Tratava-se do RAPE AREA PRETA, pertencente & Meuron & C2, que foi copiado por Moreira & C? com a marca RAPE
AREA PARDA. A embalagem do produto também foi copiada (CELSO, 1888, p. 8)

183 A outra Unica proibig&o ao que pode constituir marca, na norma de 1875, consta do art. 15 que proibe marcas constituidas
exclusivamente de cifras ou letras, assim como imagens ou representacfes de objetos que possam suscitar escandalo.
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Art. 1° E' reconhecido a qualquer fabricante e negociante o direito de marcar os
productos de sua manufactura e de seu commercio com signaes que os tornem
distinctos dos de qualquer outra procedencia. A marca podera consistir no nome do
fabricante ou negociante, sob uma forma distinctiva, no da firma ou razdo social, ou
em quaesquer outras denominagdes, emblemas, estampas, sellos, sinetes, carimbos,
relevos, involucros de toda a especie, que possam distinguir os productos da fabrica,
ou os objectos de commercio. (BRASIL, 1875)

O sistema de apropriagdo era declarativo, mas o registro de marca era obrigatorio em caso de
contenda judicial*®*.
Art. 2° Ninguem podera reivindicar por meio da ac¢do desta lei a propriedade
exclusiva da marca, sem que previamente tenha registrado no Tribunal ou

Conservatoria do Commercio de seu domicilio o modelo da marca, e publicado o
registro nos jornaes em que se publicarem os actos officiaes.

Art. 5° Sem que se faca constar o registro da marca, nenhuma ac¢do criminal sera
proposta em juizo contra a usurpagdo ou imitagdo fraudulenta della; salvo aos
prejudicados o direito 4 indemnizagdo por acgdo civil que lhes competir. (BRASIL,
1875)

Domingues (1984, p. 17) considerou o diploma legal de 1875 “impreciso, imperfeito e
padecendo de falhas insandveis” uma vez que foi resultado de uma necessidade premente de

regular a protegdo das marcas no Brasil®®

, mas cujo conteudo era constituido por matéria pouco
tratada no pais e que foi decidida de forma precipitada e pouco discutida. Em vista de suas
imperfeicdes'®, passou-se quase imediatamente a se discutir as alteracdes necessarias. Celso
(1888) comenta que varios inconvenientes da lei que se tornaram claros com a aplicagdo do
decreto de 1875 poderiam ter sido contornados se houvesse uma norma que a regulamentasse.
Tanto que foi formulado um projeto nesse sentido, o qual, contudo, ndo chegou a ser
promulgado visto que se tornou necessaria uma reforma mais ampla na lei. As discussdes para
areforma se deram, em grande parte, no contexto das reunides preparatorias que desembocaram

na Conven¢do da Unido de Paris — CUP¥®' firmada em 1883 através da assinatura

representativa de 11 nagdes, dentre as quais, o Brasil (FILHO, 1982).

184 Na exposigdo de motivos da lei, consta que “N3o cria, porém, o registro, a propriedade da marca, que, com a propriedade
do nome patronimico, ndo encontra limitagdo nem no tempo, nem no espaco. A propriedade preexiste ao registro; mas este é
exigido como condigdo do exercicio da agdo criminal, ficando sempre e em todo o caso salva, a agdo civil por perdas e
danos” (Celso, 1888, p.236).

185 Tanto que, dos seus 18 artigos, seis tratam de crimes contra as marcas.

186 Affonso Celso (1888) observa que, entre diversos “sendes”, ressaltavam-se: a falta de recurso contra decisao de aprovar
ou negar o registro, a falta de distingdo entre os diversos delitos e ndo determinar a comparagéo entre um pedido de marcas e
aquelas ja registradas.

187 Informacdes sobre a CUP constam do ponto 2.2.1.1 do Capitulo 2.
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4.1.2 Aleide 1887

Em outubro de 1887 foi publicada a Lei n°® 3.346, ja harmonizada com as regras contidas na
CUP. Essa lei era um pouco mais elaborada na questdao da distintividade, determinando que
quaisquer sinais constituidos por nome, denominagdo necessaria ou vulgar, firma ou razao
social e as letras ou cifras somente poderiam ser pedidos como marca se revestidos de forma
distintiva (art. 2°). Affonso Celso, que foi um dos autores da lei, explica que “A foérma
distinctiva de que se trata no numero antecedente ¢ todo o acessorio, que a lettra ou cifra, ao
nome, firma ou razao social possa attribuir cunho peculiar.” (1888, pg. 48), pois afinal, “O que
a lei protege, neste caso, ndo ¢ a designagdo em si, mas o seu arranjo, a sua apparencia, o seu

tracado original, a disposicdo, a forma, ou a cor das lettras que a compoem.” (1888, p.50).

Em seu art. 8° sdo listadas as outras proibi¢des de registro’8®

. Apesar de o sistema ainda ser
declarativo, determinava que o registro era indispensavel para a exclusividade do uso das
marcas (art. 3°), contudo reconhecia expressamente o direito dos titulares de marcas nao
registradas a judicializacdo para anular o registro de marcas efetuado em desacordo com o
disposto no art. 8°. Outro ponto interessante nesta lei € que a junta comercial do Rio de Janeiro
foi apontada como deposito geral das marcas registradas em juntas das outras regioes e para o

registro de marcas estrangeiras'®,

O Decreto n° 9.828 de 1887 que regulamentou a 1ei'®®, determinava que a efetividade das
garantias estabelecidas na lei dependia do registro, depdsito e publicidade das marcas. E quanto
a publicidade, o art. 4° determinava que deveria ser publicado no Didrio Official, no més de
julho, um indice das marcas registradas no ano anterior. Na publicagdo, o depositante poderia,
se quisesse, incluir o desenho ou a representacdo da marca (paragrafo unico do art. 13),

conforme podemos observar a seguir:

188 Armas, brasdes, medalhas ou distintivos pblicos ou oficias, nacionais ou estrangeiros, quando ndo tiverem autorizago;
nome comercial ou firma social sem direito de uso; falsa indicacéo de procedéncia; palavras, imagens ou representacdes que
envolvam ofensa individual ou ao decoro publico; reproducéo de marca de terceiro registrada para objeto da mesma espécie;
e imitacdo de marca registrada para produto da mesma espécie que posso induzir o comprador a erro ou confusao.

189 O Decreto n° 9.828 de 1887, determina, em seus artigos 13 e 14, que os requerimentos dos registros de marca serdo
encadernados ao final de cada ano. Um volume para as marcas nacionais e outro relativo aos registros feitos em paises
entrangeiros. A principio, todo o acervo da Junta Comercial do Rio de Janeiro referente ao periodo de 1860 a 1915 encontra-
se no Arquivo Nacional. Contudo, em consulta aos pesquisadores la alocados, essa doutoranda verificou que sé constam os
documentos referentes a empresas e contratos. Nao se encontram |4 esses volumes encadernados de marcas.

190 Brasil, 1887b. Em grande parte o regulamento reproduzia os artigos da lei, contando com uma outra organizagéo dos
artigos e alguns itens mais bem detalhados.
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Figura 12: Registro de n® 182.

MARCAS REGISTRADAS
' N.1s2
0sal.ixo assignulos, por seu procurador,
apresent:m a marea aneima collwla. v qnal
fazem uso para letlreiro nas marvalss de seus
cognaes e qu: consta do soguinto um d-agio
oom nnt ascu loo cordy ¢ abadxn o3 dizeres—
Plamit & C°. — Cognac—e na_cipsula da
garraly nm dragiio eom gordi. Esth colludy
fma astampitha e §200. Rio de Juneire, 16
o jutha do 1890, — 'or proearaciio de Planat
& Gie., Heitor A, Fevreira & Coarp.
Aprasantada na Sacretaria da Junla Com-
mergal da Caplital Jda Repmbiiea dos Fetados
Ui los o Brazil, 4 1 hora da tardo de 16 de
jnlho e 180).—(vsar de Oliveira,
’ CRegisteada sobon, ]Rﬂ_cm virtwly dn des]j:t-
chw (v Jonta Commerclal em ses:da de hoje.
Pagon no primeiro exemplar 63 le sello e
00 da toxa weblieinal de 52/, :
Rin dy Janeive, 24 de jnlhy de 1890, —Cosar
e Qviceira, ° . :
li-tava o cran la sello da Junta Comaeraial
da Capital il Rk&publiza dos Estados Unidos
do Brazil em alto relevo. - T

Fonte: Diario Official de 3 de agosto de 1890, p. 3408.

Figura 13: Registro de n°® 898

* MARCAS REGISTRADAS

‘N, SO8 -

Dyaamit=Action-Gesellsehaft  Alfred Nobel
& Coamp., sociedade anonyma, estabelecida
em Iamburgo, (Allemanha), apresenta a
marca supra, consistindo em um globo ter-
restrs, com uma estrella collocada no hemis-
pherio boreal, e no equador uma facha com
duag ferramentas em -cruz, separando ag ra-"
lavras Trad ¢ Mark. Em redor do globo a
inseripgio Nobel S. Hambury Dynamit Come-
py Limited. Do lado esquerdo do gloho
acha-se o palavra Alfred o do lado direite
0 palavra Nobel, sendo que essas duas pala-'
¥rag sio o fac-simile da assignatura de Al-
fred Nobel. Estn marea, que pide variar em
suas dimensdes, elires a disposigdes de efres,
ferve a distinguir as substancias explosivas
da fabirieacio fda depositanta, -

Rio de Janeiro, 27 de' marco ‘de 1889, —
Como procuradores, Jules Géraud & Leclere.

(Sobre uma estampilha no ‘valor de 4300).

Apresentada na Secreraria da Junta Com-
mercial da Capital Federal, & 1 hora da
tarde de 27 .de margo de‘1890.—0 secretario,
Cesar de Oliveira. ‘ : ,

' Registrada sob n. 898, .por despacho da’|,
Junts Commercial, em sessiio de hoje. .

Pagou no primeiro exemplar 63000 de
sello por estampilhas. o I

Rio de Janeiro, 10 de julho de 1808, —0 ge-
crotario, Ceser de Oliveira, ’

(A0 lado achava-se o carimbo da Junta
Commercial da Capital Fedoral)., .

Fonte: Diario Official de 16 de julho de 1899, p. 7416.



Figura 14: Registro de n® 1.211
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DIARIO OFFICIAL Agosto . [1800]

Ui po lives das ‘agts e taim-

w e falleneta, ‘morte du im-
ipsrario do sub-gerenle seriio-
obar-egma foema do art. 19 e seu

STAPITULO V1
Db rphinissdae ﬁsch

Arl.

\ A sommissiio fiscal serd eleitn
Ill]ll'!n.’l.ir'i;h,‘ n ussembléa geral ordinaria;
eompor-s2:ha de tres membros e terd tre=

wue enirario no exercicio, no cagu
.i-{.yuulquer membro da commissiv
ar'sla sug votagdo e no caso de em-
iy nosorte. -

1 g ompets i commissio fiscal ¢
anar conhecimento exacto do, estado

‘1 goeines @ bem assim sobre o balango
-+ da administraciio. ¢

2 wxorear todas as attribuigdos que lhe
Swire o deereto de 17 de janeiro do corrento
antic de 1890, com relagio & sociedades
auonymas. : .

CAPIULO V1I
) Disposigdes transilarias .
-Art, 25, Com excapeio aos arts 106 e 23 dos
resentes estatutos, a primeird administraylio
4 companhia serd. exercida pelos seguintes
Sra.: Joaquim Payio, director-zerente; Ber-
nardine Monteiro de Abren e Pedro Antonio
Borges, directores, @ Antonio Gregorio Gomes
Ferreiva, sub-gerente e n comntissio’ fisal
3los seguintes Srs.: Visconde de 8. Joaquim,
odio Pinto Carneiro v Manoel Ferreira (Coulo,
o supplentes os Srs. Cumillo Sampaio, Bustos
& Comp., José Coelho Pamplona e Carlos
Teizeira de Carvalho. ot )
8, Paulo, 3 de margo de 1890.
* Rio de Janeiro, 10 de julbo de 1890, —Por
procuraglio do  divector-gerente, Luis B.
0 itencourt. ) ..

“4.  Companhia Chapellarls Brazilelrs

. .

APTAT INSTALLACAO DA PRIMEIRA SES8K0 DA
A RMCLEA GERAL DO3 ACCIONISTAS CELE-
ALANARN 14 DB JULHO DE 1890 NA SALA DAS
.--1'\-.;'[—;%:':5{:; i

CAve M B¢ domez de julho de 1803, 4
1 hovh do t#4le, achando-se reunidos no edi-
ficio.Ta ruagho Gavidor n. 84 accienistas re-
regenlandi T,H0N negles, e estundo assim
egalment ¥unslitiida a assembléa geral, o
Sp, Jofiu Cerdeiry, presidente da directovis,
declara alvert asessdo e propde que na forma
da lei seja convidado a présidir a sessio nm
Sr. accionista e indiea o Sr. Antonio Por-
tella, que foi unanimemente aceeito.

Assumida a presidencia, 0 mssno accionista
agradeco o honra que Ihe foi feita o convida
eara secretarios o8 Srs, . accionistas José
Cosme MagzalliAes Cruz o José Taveira,:

Da conformidale com o art. 3%, 8§ 20 da lei
n. 164 de 17 de janeiro do corrents anno, sio
apresentnl‘lus & ngsembléa geral exemplares
dos estatutor devidamente: assignados por
todos os accionistas e a certidio T deposito,
no Bapco dos Estndos Unides Jdo Brazil, da
quantia de 150:0004 (cento & cincosnta contos
de réis) correspondente a 10 °/o do capital.

Lildos 05 estatutos s g certildo do depo:ito,
sem confestaglio niguma. por parte dos Srs.
accionistas, o Sr. presidente declara definiti-
vameante constituida a Companhia Chapellaria
RBrazilaira. ’ gt ’

Preenchido o fim para que foi econveeada a
~pasents nssembléy, o Sr. presilente faz
S atos pela presperidadde da companhiv o de-
v ra encarrada o sessfio, da qual 82 lavron a
-wesente acta, que, depoisde lida e approvady,
“ii assignada pela mesa e accionistas pre-
entes. :

Rio do janeire, 14 de julho de 1890.—
Antonio Poriella, presidente.—J. C, de Moga-
Ihies Cruz, 10 seretario.—Jodo Cordeiro,—
Antonio Azevedo.— José Mariu Costa Cysne.—

Pugesls Maveal — Francisco Powtalla — Jud
du " Durvos Javcint. . '
- L]

v opditiia, para dar seu pareccr sobre os |-

MARCAS REGISTRADAS

6__‘/ i .. ' REGISTRADA

COGNAC MOSCATEL

Al Douot)

oSteantes & Hebelle N

__—— RI0 DEJANEIRO —— . K

CN.Le2IL .

A’s 2 horas da tarde do dia 20 de sefembro de 1566 foi n. resentado .r Ar\
Rebello estabelecidos nesta corte a marea supra compesta ltep tres partE: de (;u%lezsﬁ% -
para distinguir o Cognae Mosentel do seu commercio, ' e

A primeira consisle em um rotule rectangular de cor branea com frisos dourados tendo

arte superior as armas reaes de Portugal e aos lados dous circulos iguaes
L i aes con=
tendo cada um as inicines C. M. entrelagadas e na parte inforior o8 dizeres l:n'ﬂ'm‘ssimo
ﬁ‘ﬂ:ﬁ- .?f?;carft gfra gowie as armas, r:';ircuio o aspalavras Cognac Mascatel em lettrag
sulug siio douradas Lem como a fimma dos commerciantes collo ) -
gulo menor ligado co precedente do qual faz parle integrante. cada om um “'m%n-
Este rotulo & affivado nas garrafas contendo o dito cognac. :
A segunda consiste em um rotulo em forma de meia lud, da cor branca com
cs!roj:h;s o f:l'l‘.iﬂﬁi di-ur'udbgs o applica-se nos g.-.r(?vnlus das gurrafas, . -
- erceira figalmente consiste em nma capsnla dourada quo applica-s
[} tl‘ﬁl;‘ em cireunlo dns 1\:\&:1\'1’:\5 Cognae Moscatel Dowro, 1 Pplich-i0 doked ay rolbas
ica registrada sob n. 1.21]1, em virtude ds despacho ‘da J
i msemno mez;j ' ji da Junta Commereial de 30 |
ecretaria dv Junta Commereinl da Capital dé Imperio, 2 de ou f —0 secro-
ISt ey p perio, : utubro deo 1886.—0 secre
~ Pagou no 1° exemplar 53200 em estampitha do sello adhesivo, - °
“Achava-se a0 lado o grande sello da Junta Commercial, em alto relavo.

ANNUNCIOS

‘tros

L] Declaracis )
O Dr. Cesario Nazianzeno do Azavedo Motta Magalhfes Junior, medico, residente cm
Capivary, S. P_wlo, passu o assigonar-se — Dr, Cesario Motta gnnior. (s

i de Jincico, — Imprensa Nocional,— 1890

Fonte: Diario Official de 1° de agosto de 1890, p. 3364.
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Figura 15: Indice de marcas registradas no ano de 1889.

DIARIO OFFICIAL

‘Julho [1890] 3OSY

mais impuras, aleool em alguma sorts chimi-
camente puro, :

Lstes ngentes sfio os tartratos basicos ¢ o
hyposulfitos. .

‘Tedos 08 tartralos basicos podem ser em-
pregados ram, a puritlanglo des diversos.
grios de aleool ; damos entretanto a prefe-
rencin nos tariratos e potassae de soda, e
principalmenté ao tartraty duplo conhecido
pelo nome do Sal de Seipmetie. :

" “Enire o3 hyposulfitos, o8 de baryle e soda
nos teem dado excellontes resultados,
. A operagiio se eflectia do modo segninte :

Depoig de posto o litlui.du alenolico para
tratar em um recipients de forma qualguer, fe-
chado quanto for possivel afim de evitar que
s& perca o materia pela evaporagilo, introduz-
-850 0 tartrato sd, em guintidades suceessivase
agitando-se a massa alé quo o liquido fique ab-
solutamente neulronos reactivos on apresente
mesmo uma_ligeira réacelio alealina, Deixa-
Se em seguila assentar o liquilo fque se tinha
tarvado e que so torna limpido, deixando uo
Sundo do .recipiente um deposito mais ou
menos considerave!, segundo o aleool tratado
eontinlin mais on menos impurezsg. A dura-
¢lo desta primeiroe parte da.operaciio depende
igualmente do éstado de puresa das flegmas:
o pode variar entre algumas-horas e alguns’
dias, nio sendo inJifferente o meio am qua se
opera, porgue se deve notar que a luz eo
calor necoleram a oparagio. Esta pdle mesmo.

ser reduzida a algumas horas sdmente aque- |-

cenda o liquido para tratar durante os cursos
tlos processes seguidos, tormando-se, porém,
indispensavol neste ease, opsrar em vasos:
fechados, para evitar as perdas devides 4 eva-
poraciio.

Quando se constata ter perfvita a limpidez: |’

do linuide, iotroduz-se no reciplente uma.
proporgio  do  hyposulfto correspondents:
Houun maisou menos & terga parts em peso

o tavteato basico precedentemente emprega-
do, devendo alids . quantidale de hyposul-
fito variar como a de tartrato, segundo a’
naturezn e a quantidade de impurezas conli-
das - no liquido alecolico que se tratar. Co-
nheee-so quod proporgio de hyposulfto &
sufflciento quando, . algum tempo depols de
sua introducgio, se tiver formado vm ligeiro
deposito erystalline no fundo do recipiente,
toroando-se e novo o liquide transporente
o limpido. E'prociso observar, que o liguido
impuro ndo absorve seniio a quantidalo de
reactivo que ¢ necessaria para o sna verifi-
cacdo, ¢ umoxcesso de hyposulfita nio exerco
efloito nocivo algum sobre o resultado final
da. operaglio.

Conheee-se quo a operagiio esti terminada
quande o liquide agitado por varias vezes
tornu-se de novo limpido, depois de repou-
sado, . ’

O lignidu purificado separa-se entio dos
depositos que se tem formado, por filtragio,
decantagiio ou gualquer outro meio e se re-
ctifica finalmente 11103 appuarelhos ordina-
Tios, ' -

O processo'de purificagfio quo, faz o ohjecto
do presente peldido de privilegio ¢ applicavel
a todog o3 liguidos e bebidas alcoolicas, e no-
tavelments aos vinhos, rhums ¢ aguardentes
de canna, de que melhora o gosto em propor-
giio consideravel . :

E' comose véo tratamento successivo, e
dopois combinado, do aleol natural on outrog
liquidos alecolicos impures, pelos tartratos
alealines em primeiro logar, e pelos liypo-
stlfilus em seguida, no mesmo recipiente, on
em recipientes, separados e reunidos depois,
que constituo a Lose caracteristicn de nosso
processe, o emprego de cuda um desles ngen-
tes isoludos on sna ap([nlicag."lo inversa nio
dando o resullado desejido :

Iim resumo, reivindicamos como pentos e
caracteres constitativos da invenglio:

A applicagio, para tratamentn dos liguides
aleoolicos impuros, flegmas, vinhos, rhums,
agnardentes” do canna afe., e geralmente
todes o3 Jinoides e bobidas aleoolicas, dos
fartratos ulealioos e dos hypesnifitos, subs-
taneialmenle como ol deseripto aeima.

Rio de Janeiro, 16 da Junhn de 1800, —
Como procurader, Jules Gérand. .

MARCAS REGISTRADAS

Tunta Commercinl

INDICE DAS MARCAS NACIONAFES REGISTRADAS I
DEPUSITALAS NA JUNTA COMMERCIAL DA CA-
PiTAL FEDERAL, NO ANNO DE 1889, coM DR-
CLARAGAC DA NATUREZIA DOs PRODUCTOS,
NOME DO PROPRIETALIO, NUMERD DE ORDEM
DO ARCHIVO E LOGAR DO REGISTRO, NA
FORMA DO ART. 14 10 DECRETO N. D.828 DR
31 vE pEZENURO DE 1887, '

i Aitigos de confeitaria
Julin, Emilin Maore, n, 1.G22, Capital Fe-
deral, | : :

Avtigos de armarinloy modas, efc.

Countinho Braga & Comp., n, 1.719, Capital
Federal. ’ o ’
' I Banha de porco

Victorino Rebello & Comp., ns. 63 ¢ 68.—
Porto-Alegre — Rio Grande do Sul.

i B:bidas gleooticas

Schumbnn & Comp., 1.628, 1.620, 1,630,
1631, 1.632, 1.699, 1.722, 1.723 & 1.724,
Capital Feleral, B :

Costa \Simdes & Comp., ns, 1.643, 1.044,
1.645, 1.046, 1,647, 1,648, 1.649; 1.639, '1.651,
1.632, 1,633, 1.654, 1.055, 1.036, 1.657 e
1.058, Capital Federal, e

Fritz Mack & Comp., ns. 1.630, 1.660,
1661, 1.662 e 1.670, Cupital Federal. -

B. F. Toeixeira, n. 1.033, Capital Fedoral.

Brandio & Comp., n. 1.0637, Capital Fe-
deral. ' F

Bduardo Engalhardt, n. 1.720, Capital Fe-
deral. )

Calpado

Avila) Amorim & Comp:, n. 1,608, Capital
Federal. :

" Casimiro Ribeiro & Comp., n. 1.588, Ca-’

pital Faderai.

deral. -
(."c‘.!'lveja .
Joaquim de Oliveira Alves, 1. &7, Porto
Alegre — Rio Grande do Snl.
Custodio José Pereira, n. 1,803, Capital
Federal. - v R
Joaquim de Salles & Comp., ns. 1.676 o
1.677, Capital Feleral. B
_' Caf¥ moido ¢ em grdo, A
Edward Johnston & Comp., n. [.064, Ca-
pital Federal. ;
Berla & Comp., ni 1.0679, Capital Federal,
Brito & Comp., n. 1.704, Capital Federal.
Drogas e pradugtos pharmaceuticos

Carlos Alberto Ferrveira & Comp., n. 1.639,
Capital Federal.

Martinho Morato da Coneeigfio e Daniel Car-
los Maria Jorddo da’ Rocha Peixoto, n. 1.668,
Capital Federal, =~ =~ s o

arvallio, Filhe & Comp., n. 1.667, Capi-
tal Federal. : )

Jozé de Paula Queirez Junior, n. 1.609,
Capital Federal. - [ .

i!enrique Manoel da Silva Barros, n, 70,
Porto Alegre — Rio Grande do Sul.

J. WW. Carpeiro, n. 1.684, Capital Fo-
deral. i ' i .

Antonio Borges de Castro, n. 1.708, Capi-
tal Federal, )

Antonjo Teixeirada Silva, n. 1.716, Capi-
tal Federal. ' :

. Lucindo Pereira da Silva Mancel, n. 1728,
Capital Federal, ™ Co o

Joaquim de Meirelles Coelho Nelto, n, 1,720,

Capital Federal, ~ ~ = T
Fuso ¢ seus pireparmdos

J. T. Carreiro, n: 241, Recile — Pernam-

hueo, - )

Dias Nunes & Porfugal, n. 1.635, Capital
Federal. = - i R

Fonte: Diario Official de 16 de julho de 1890, p. 3087.

| Pernambuco.

R. Santos Irmdos, . 1.703, Capital Fo-’

Joflo Duarte Pinheiro, n. 1.038, Capital
Federal.

Sautos & Comp., n. 242,
bueo. . ! .

Jofio Muylacrt, n. 1.610, Capital Faederal.

José Avellar & Comp., b, 1.G41," Capital
Federal . : -

Loviga & Comp., ns. 243 e 25|, Recife,
Pernatbuco, .

Puchezo & Comp., ns. 3 e 4, 8. Salvador,
Bahia. . o

Ferreita & Comp., n. 1,
Norto, - Sl

Silva & Comp., n. 1.675, g

Joaquim Lopes Bastos, n. 1.078, Capital
Federal. i ’ B

Martim Fernandes & Comp, ns. 12, 15, 17,
18, 19, 20, 2i,'22 #'23," 5. Salvador, Balia.

Salles & Comp , m. 13, 8. Salvador, Duhia.

Antonio Francisco da Crugz, n. 244, ltecile,

Reeife, Pernam—

I';Lrﬁ_hypa do

} .
A. de Freitas & Cump., n. 57, Belém,
Pard. ' R
Franeisco Barbosa & Comp., n. 245, Iteeife,
Parnambueo. h .
Joaquim ' Bernavdo dos Reis & Comp.,
us. 246 e 247, Recife, Pernambuco. .
Franeisco Antonio do Couté; n. . 1.604,
Capital Federal, :
Ribeiro GL_iiin‘nrﬁ.ss & Comp., n. 1.691,

Idem. - ) .

C. J, Pereira & Comp., n. 1.008, Capilal
Federal, - - - :

Carles de Arrada & Comp., ns. 249, 250,
252 o 253, Recife, Pernambueo.™ ~

Candilo do Bessa Leite,” n. 1,725, Cupital
Federal. ’ L ’
Bento José dasSilva, n. 1,726, Capital Fe-
deral, =07 ¢ T R e

"A. A, de Rezénde, n. 1,727, Capital Fe-
deral. ‘ R

Rezende & Lopes, n. 1,731, Capital Fea
deral.” U A

Pacheco & Irmdo, n. 1,735, Capital Fe-
deral. ’

M. do Rego Filho, n. 1.736, Capiial Fe-
deral. .

Joaquim Pereira de Azevedo, n. 1.741,
Capital Federal.

Gongalves de Souza & Fernandes, n. 1.637,
Capital Federal. . :

abriel Rodrigues de Rezende, n. 1.G80,

Capital Federal.

Mariano lgnacio Bittencourt, n. 1.692,
Capital Federal. :
[I'mpes 84 & Comp., n. 1.696, Capital Fe-
aral. : ) : "

Manoel Silveira de Andrade, n. 1,700, Ca-
pital Federal,'

Silva & Pinna, n. 1.701, Capital Federal.
Alves Cisaes & Ranlos, n. 1.721, Cajital
Federal. " :

Domingos Costa. & Cpmp., n. 1,733, Ca-

pital Fe(fer.ll._

Augusto Leivas & Comp., n. 75, Porto
Alegre, Rio Grande do Sul, : :
I Formicidas
ComFanIn‘a Formicida Capanema, n, 1,607,
Capital Federal, - AR
| Furinha de trigo e seus preparados

Manoel Ignacio. Pessoa de Melle, n. 254,
Recife, Perpambuco.

The Rio de Jmeire Flowr Mills and Grona=
ries, limited, ns. 1.730 e 1.740, Capital Fe-
deral. R . "

s Heroa maite

Visconde de Nacar & Filho, ns, 353, 356,

3537 e 358, Paranagud, Parand.

Franciseo Fasee Fontana, ns. 1.711, 1.712,
1.713, 1,714 e 1. 715, Capilal Federal.

Ernesto Canac, ns. 73 e 74, Porto alegre,
Rio Grande do Sal. ’ :

Tnstrumentos d2 musica

Isidoro Bevilzequa, n, 1.68Y, Capital Fes
deral. B

Manoel  Jeed Peveira Leite, n. 55, Belém,
Pard, T - PR
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Figura 16: Indice de marcas registradas no ano de 1889.

DIARIO OFFICIAL

Julho [1890]

Maniciga
Antonio da Roaliv Fernan les Lado,n. 1742,
—Cay it Federal,
Froderico Donner, n. 71.—Porto Alegre o
Rio Grando do Sul.
Phosphoros

1. Stanke & Comp., ns. 1.631 o 1.fi82,—
Capital Federal,

ompanhis Mannfctora de Phospliovo de
Seguranca, ns. 1.685 e 1.686. — Capital Fe-
deral.

Polvora

Aguiar & Comp., n. 6l.— 8. Salvador,

Bahia,
Froductos de ferro

Martinho Ferreira Netto, n. 6.782.~ Ca-

ptal Federal.
Roupa branca e outros artigos

Portella, Rabello & Comp., n. 1.691.,—Ca-

pital Federal.
Relojoaria

Cli. D, Mageler Dua Bois, n. 1.718.—Capital
Federal. i

A. Leonllé & Comp., n. 1.730.— Capilal
Fe'eral.

" Sabda e owrvs artigos

M. 8. Bittencourt, n. 1.674,=Capilal Fe-
deral.

Damaseeno, Camara & Comp., n. 1.703.—
Capital Federal.

Dr. Henrique Riedel, n. n. 72.— Porlo
Alegre o Rio Grande do Sal.

Tecidos diversos

" Companhia de Fiagiio e Tecelagem Carioca,
vs. 1.623, 1.624, 1,625, 1.626, 1.627 o 1.633,
—Capital Federal.

Eliza Dias de Barros, n, 1.634.—5, Paulo,

Samuel Irmiic & Comp., 0. 1.663.—=Capital
Federal.

Kkheingant & Comp., n. 688.—Porlo Alegre
e Rio Grande do Sul,

Tintas

Proenga & Comp., n. 1.073.— Capilal Fe-

deral.

. - Tijolos ¢ telling

Viova Nougies, n. 54.—Berlim e Pard,

. Vellas

Fravk George Willlam son,n. 24.—5. Sal-
vador, Bahia. )

Sacrataria da Jonta Commercial da Capital

Federal, 15 de julhode 1800.— O secretarie,

Cesar de Oliveira.

INDIOE DAS MAROAS ESTRANGEIRAS REGISTRA-
DAS NA JUNTA COMMERCIAL DA CAPITAL
FEDERAL X0 ANNO DE 1880,

" Aguas mingraes
Birrlsborper Muncial Brunnen, H. Leehr

& EBylert, n. 112, Allemanha, .

Joln Lyon & Comp., n. 128, Liverpaol,

Inglaterra. .

Morritz Hirgehler, n, 141, Hungria.
' Baterias elsctricas
The Phonopore Synlicate Limited, n. 78,

Londres.”.

- 1 Collotes, espartilhos & cimtus
E. 1zod & Son, n. 104, Londres.

Cervijt
Socigdade Anonima Meistrands Bryggerier,

n. 109, Din'marea.

Bruder Reininghans, n. 143, Austria.

T Chd e capd
E.'T. Danils & Comp, 110, Londres.
T Cognac

Charles Marle Anfoine ,Roulet, n. 111,

Franga. .
Chapéos :

Christy & Comp. limiled, ns. 138 e 137,

Londres, S
Farinha de trigo e owlros ceréaes

P. A.& S. Small, Limited, n. 95, Pen-
gylvania, Estados Unidos da America do
Norte.

Steel'on Fleming Mil & Comp., n. 96,
Pensylvania, Estados Unidos da America do
Norte.

Compantia Glen Core Manpfiduring, n, 120,
Estados Unidos dn America do Norte.

Fevro & sius preparados

The Lew Moor Company limited, n, 97,
Low Moor—Inglaterra.,

Herman Wuopperman, n. 127, Allemanha.

Linfas

J. & P. Conls, ns. 81, 82, 83, 84, 85, 83,
87, 88, 8y, 93, 0I, 120, 130, 131, 132, I33e
134, Pasly, Hseossia.

Clark & Comp.. ns. 113, 114, 115, 116,
117, 118, 119, 120, 121 ¢ 122, Escossia.

Laite condensado

Conipanie Gengiale de Laits Purs, n. 142,
Paris.
Muteriaes para pinture
Sociedade Anonyma Farlwerkd vorm Mus=
ter Lugius & Braning, n. 144, allemanhy,
Productos pharmaceuticos

Fiitz & Comp., n. ™, Liverposl, Ingla-
terra.

Ribeiro da Costa & Comp., n. 124, Lisboa.

H. Hl. Warnen & Comp., "Estados Unidos
da America do Norte.

Th. Charles A. Yogeler & Comp.. (oleo de
8. Jacob), ns, 138, 139 e 140, Estados Unidos
da America do Norte,

T. Genevoix Homelle & Comp., n. 143,
Franga.

Perfumarias .

Vietor Klotz, n. 105, Paris, Franga.

L. T. Piver & Comp., ns. 148 ¢ 140,
Paris, Franga.

Raupa brasiea

Lugene Sueur & Comp.,
Franga.

n. 125, laris,

Sublo
Josepl  Crosfleld & Sons,
Warmington, [ngluterra.
Tecidos diversos

John Lilly, n. 80, Manchester, Ingla~
terra. .

A corporaciio Boot Cotton Mills, n. 123,
Estados Unidos du Ameriea do Norte.

Vinhos

Yiuva Pommery, Fils & Comp., n.
Franci.

Barral & Souza, n, 79, Lisboa.

Joita Eduarldo dos Santss, ns. 08, 93, 100,
101, 102 e 103, Porto.

Antonio Pinto des Santos Junior, ns. 109,
117, 108 & 150, Porto.

Wermouth

Giuseppe Luigi Fratelli Cora, n3. 146 ¢
147, Turtm, Ifalia.

Secretaria da Junla Commercial da Ca-
pital Federal, 15 de jalho de 189).—0 se-
crolario Cesar de Olivzira,

ns. 92 e 93,

77,

INIETIEIDIAIESE

MANUFACTURED

N. 17D

Guilherme Schubach, proeurador da Ni-
tedals Taendstikfubrik, estabalecidy no dis-
tricto Nitedal, provineia de Christiania, apre-
senta & Junta Commereial da Capital Faderal,
pedindo para ser registrada, n marca supra,
Consiste csta marea de uma etiqueta rectan-
gular ; no centro da mesma acha-s» a fizura
de uma girafa, em ambos 0 lados medallias.
No ludo do cima so 18: Nitedals Manufactured
in Norway, no lado dobaixo: Gireffe Safery
Mutch—Registered Trade Mark,

Fonte: Diario Official de 16 de julho de 1890, p. 3088.

Emprega-se osta etiqueta impressa em papel
antarello com tintas prela e encarsada na
parte superior das caizinhaz, e impressa em
tinta preta sobro I:apal azul no fundo das
caixinlias de phosphoros de seguranca ; po-
dendo variar om suas dimensdes, cores o
dizposighas de cores. .

Devendo a dita marea ser rezistrala nesta
Junta para garantir a sua propriedade,

Rio de Janeiro, 8 de julho do 1890.— Gui-
Therme Schubach,

Estava sellada com uma estampilha de 200,
davidaniente inutilisada.

Aprezentada na Seerotaria da Junta Com-
moreisl du Capital da Republica dos Estados
Unidos do Brazil, as 2 hovas da tarde do & de
Julho de 1800.— Cesar de Oliveira, .

Registrada sob n. 179, em virtude de des-
pacho da Junta Cominercial em sessiio de hoje,

Pagon no primeiro éxemplar 63 de sello o
#300 da taxa addicional de 5 */4.

Itio do Janeiro, 10 de julho de 1890.— Cesar
de Oliveirea,

Achava-se ao lado o grande sello da Junta
Cotmmereial da Capital da Republica dos Es-
tados Unidos de Brazil em alto relevo.

ANNUNCIOS

Imprensas Naclonal

Achum-se 4 venda nesta reparticio ag se=
guintes obras : )
Livros para registro de nascimentos,
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cpsamentos e obitos, cada um ... 44000
Relacio dos cidaddos qualificados
eleitores em 1800 na parochia do
Sacramento suieviiieiriiiianina, 200 ¢
Idean, iden) na de 8. Jusé..vivivns.  S200
lders, idem na da Candelaria....... 4200
Iden, idem na de Santa Rita..... . $200
[dem, idem na de Sant'Annpa.:..... E200
Idem, idem na de Sanlo Anfounio.... S200
ldem, idem na da Glovia, ., veeeeun, 200
Idem, idem na do Espirito Santo...  §200
Llem, idem na da Lagoa... +veenss “200
Idem, ilem na da Gavea........... ._‘-(.‘200
Nova legistagiio sobre sociedades an-
onymas e hypothecas..v.v.cvus.., 15000
Decrotos o Uoverno Provisorio da
Republica dos Estados Unidos do
Brazil, primeiro fasciculo, de 15da
novembro a 31 de dezembro de
Ditos, primeiro dito, de 1 a 31 de ja-
neiro de 1890...coevrivniiinniee 24000
Ditos, segundo dito, de 1 a 28 do fo-
vereirode 1890, ... 00vennnnenne. 18000
Constituicio Americana.......vy +u w
» BuitEa, evvviriiiianan..
> Argentina..,...........  $500
Pacto de Unidin Provisorio dos Esta-
dos Unidos da America Central,..  $200
Tarifa das alfandegas de 1887 (reim-
Pressdo).cvesieiisaciesinaianaaes  S$000

PRIVILEGIOS

JULES GERAUD, & rua do Rosario n.43,encar-
-se de obter privilegios no Brazil e no
rangeiro.

DIARIO OFFICIAL

A nssignatura é de 18§ por anno e de 6%
por quatro mezaes,

Pode ser tomada em qualquer tempo,
mas termina sempre nos mezee de abril,
agosto a dezembhro.

Aos funcciomarios publicos retribuldos
que autorisarem o desconto de 1$ mensaes
em eeus vencimentos, cabe o direito de
receber a folha official, de conformidads com
0 disposto mo art. 26 do regulamento da 20
de julho de 1889,

re
a5

Rio de Janeiro,— Imprensa Nacional.— 18 00
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E interessante notar que o indice de marcas é apresentado por categoria de produtos. E que o
registro da marca n°® 182 se refere a uma marca mista, ainda que seu titular tenha optado por
ndo publicar a figura, ao contrario do titular do registro 1.211, o qual, inclusive, adicionou
elementos extras, como o selo que vai no topo da rolha e uma imagem em meia-lua que

tradicionalmente ¢ aposto na parte superior das garrafas.

413 Aleide 1904

Em setembro de 1904, foi publicado o Decreto n° 1.2341%, 0 qual foi regulamentado pelo
Decreto n° 5.424 de 10 de janeiro de 1905. Essa lei modificava poucos dispositivos da lei
anterior, se concentrando, novamente, nas infra¢cdes as marcas. Contudo, faz-se notar que, em
seu artigo 11, o regulamento define o que se entende por indica¢do de proveniéncia:
Art. 11. Entende-se por indicacdo da proveniencia dos productos a designagdo do
nome geographico que corresponde ao logar da fabricagdo, elaboragdo ou extraccdo

dos mesmos productos. O nome do logar da produccdo pertence cumulativamente a
todos os productores nelle estabelecidos. (Brasil, 1905)

Assim, em concordancia com normas referentes ao exame de marcas de outros paises, o Brasil

também proibia, expressamente, a apropriacdo exclusiva da indicagdo de proveniéncia.

Tanto a lei quanto o regulamento estabeleciam o que poderia ser admitido para o registro de
marca, €, a0 contrario das normas anteriores, ndo apresentava limitacao:
Art. 19 Sera admittido a registro como marca de industria e de commercio tudo aquillo
que a lei ndo prohiba e faga differencar o objecto de outros identicos ou semelhantes
de proveniencia diversa, ainda mesmo qualquer nome, denominacdo necessaria ou

vulgar, firma ou razdo social, lettra ou cifra, comtanto que revistam férma distinctiva.
(Brasil, 1905)

De resto, o regulamento manteve as formalidades de deposito e registro de marcas, assim como

sua publicidade no Diario Official do Distrito Federal.

191 Esse decreto ndo foi encontrado na parte de legislagdo informatizada do sitio eletronico da Camara, mas encontra-se, com
data errada - 21 de Betembro (sic) de 1901 - nos anexos de FARIA (1906, p. 413). A data correta encontra-se referenciada no
Regulamento contido no Decreto 5.424/1905.
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414 Aleide 1923

Em 1923 foi promulgado o Decreto n°® 16.2541%2

criando a Diretoria Geral de Propriedade
Industrial - um departamento do Ministério da Agricultura, Industria e Comércio - responsavel
pelos servigos de registro de patentes de invengdo e de marcas de industria e de comércio -

193 reorganizando esses servigos e reeditando os dispositivos legais

assim como um regulamento
relativos a propriedade industrial. Nao foi feita nenhuma alteragdo quanto a necessidade da
distintividade dos sinais como obrigacdo para o registro de marcas, embora seja interessante
chamar a atengao para a proibi¢ao de textos em lingua estrangeira (excluidos nomes de bebidas
sem correspondente em portugués, € nomes de autores e fabricantes estrangeiros) assim como

a adoc¢do da classificagdao de produtos no texto legal.

Cerqueira (1956), ressalta, no entanto, que essa proibi¢do se refere, na verdade, a vedagao da
denominagdo necessaria ou vulgar estar em lingua estrangeira quando se tratar de produtos
nacionais. Contudo, como a redag@o nao ¢ clara, o autor apontou diversas marcas em lingua
estrangeira que foram indeferidas com base nessa norma legal, tais como LOCKHEED, INTER
OCEAN, CRACK, LIFE, etc.!% A redacdo dessa proibi¢io foi corrigida na lei seguinte.
Atualmente a proibicdo de se usar termos estrangeiros para denominar produtos nacionais

encontra-se no artigo 31 do Cédigo de Defesa do Consumidor?®.

Apesar de o deposito dever ser realizado na recém-criada Diretoria Geral'®, para efeitos de
prioridade, os pedidos de marcas poderiam ser depositados nas Juntas Comerciais dos Estados

(art. 90).

Cerqueira (1956) considera que a lei de 1923 ndo apenas nao corrigiu certas deficiéncias, como
apresentou outras. Nesse sentido foram criadas comissoes de revisao da lei que desembocariam

na lei de 193417,

192 Brasil, 1923. Esse decreto entrou em vigor sem a aprovagao do Poder Legislativo, o que gerou dividas sobre sua
constitucionalidade, contudo esse vicio foi sanado via Lei n® 4.932 de 10/06/1925 (CERQUEIRA, 1956).

193 Decreto n° 16.264 de 19 de dezembro de 1923.

194 Essas marcas estdo listadas na nota 13 em Cerqueira (1956, p.9).

195 Art. 31. A oferta e apresentacdo de produtos ou servigos devem assegurar informagdes corretas, claras, precisas,
ostensivas e em lingua portuguesa sobre suas caracteristicas, qualidades, quantidade, composicdo, preco, garantia, prazos de
validade e origem, entre outros dados, bem como sobre 0s riscos que apresentam a salide e seguranga dos consumidores.
(BRASIL, 1990).

196 Cerqueira (1956) comenta que, inicialmente, foi contra a centralizagdo dos registros de marcas no entdo Distrito Federal,
mas que reavaliou sua opinido diante da boa organizacdo do Departamento e o aperfeicoamento dos servigos ali executados
contando com uma uniformidade nas orientagGes técnicas.

197 Antes da lei de 1934, dois decretos foram publicados relacionados & marcas: Decreto 22.989 de 26/07/1933, que aprovava
o regulamento do Departamento Nacional de Propriedade Industrial (0 nome do drgao foi alterado de Diretoria para
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415 Aleide 1934

O decreto 24.507'% de 1934 foi promulgado durante um periodo conturbado da histéria
nacional'®®, renovando o regulamento para a concessdo de patentes de desenho ou modelo
industrial, para o registro do nome comercial e do titulo de estabelecimentos e para a repressao
a concorréncia desleal. As marcas foram abordadas apenas na parte a respeito da concorréncia

desleal.

Observa-se que no periodo da Segunda Guerra Mundial foram publicados decretos-lei a respeito
da propriedade de marcas e patentes de estrangeiros em vista do estado de guerra (Decretos-Lei
4.332/42, 4.807/42, 5.777/43 e 6.915/44), mas como se trata de legislacdo extraordinaria, de
aplica¢do limitada a um periodo de tempo, tais normas ndo serdo abordadas, restringindo-se

aqui a referéncia a sua existéncia.

4.1.6 Os codigos da Propriedade Industrial: 1945, 1967, 1969 e 1971

Em 1945 foi publicado o decreto-lei n® 7.9032%, considerado o primeiro codigo da propriedade
industrial no Brasil (BARBOSA, 2003), regulamentando os direitos e obriga¢des concernentes
a propriedade industrial, cuja prote¢do assegura. De acordo com Barbosa (2003, pg. 12), trata-
se de “excelente peca legislativa, cuja elaboragdo demonstra sofisticacao técnica infinitamente
maior do que toda legislacdo anterior, subsistiu - em seus aspectos penais - por mais de meio

século, até o inicio de vigéncia deste novo Codigo de 1996”.

Este decreto, que regulava a concessao das marcas de industria e de comércio, nome comercial,
titulo de estabelecimento, insignia e expressdes ou sinal de propaganda, trouxe, entre outras

novidades:

e uais sinais eram suscetiveis de registro como marca (art. 93);

e impossibilidade de registrar nomes comuns, genéricos e que tenham relacéo direta com
0 produto a ser assinalado a ndo ser que estejam revestidos de suficiente forma distintiva
(art. 93, paragrafo Unico e art. 95, inciso 5°);

Departamento); Decreto 23.649 de 27/12/1933, que instituiu classificacbes para patentes e marcas e sobre a publicacdo do
expediente do Departamento.

198 Brasil, 1934.

199 Em 1930 ocorreu um golpe de estado que impediu a posse do presidente entdo eleito, tendo assumido Getulio Vargas
como chefe de um governo provisério, que se tornaria uma ditadura até 1945 com a deposi¢ao de Vargas.

200 Brasil, 1945.
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e irregistrabilidade de cores, exceto quando combinadas em conjunto original; cor,
formato e envoltdrios das mercadorias ou produtos; termos técnicos das industrias,
ciéncias e artes (art. 95, incisos 6°, 10° e 15°);

e obrigacdo do depositante de declarar as restricdes ou exclusdes quanto ao emprego de
elementos cujo uso ndo é ou ndo pode ser reivindicado com exclusividade pelo
depositante (art. 126, § 2, (c) (IV)?h).

Em relacao ao ultimo ponto, € razoavel supor que o codigo de 1945 tenha marcado o inicio da
aplicagdo da “apostila” que ¢ a ressalva quanto aos elementos inapropriaveis a titulo exclusivo
que fazem parte da marca. Embora seja possivel que a ressalva ja fosse utilizada anteriormente,
esta é a primeira e Gnica disposigdo legal nesse sentido. E interessante observar que se trataria
de declaragdo pelo depositante, assim como nos EUA (disclaimer), no entanto ndo foram

encontradas informacgdes de como se dava o exame do pedido no periodo.

Quanto ao sistema de apropriacao, a lei de 1945 era claramente um sistema hibrido. Quando da
vigéncia das primeiras leis, a doutrina (CELSO, 1888; FARIA, 1906; CERQUEIRA, 1956)
concordava que a propriedade da marca se dava pelo uso, sendo o registro necessario para o
acionamento judicial. A lei de 1923 j4 causava duvida se era regida pelo sistema declarativo ou
atributivo (CERQUEIRA, 1956), enquanto a de 1945 indicava o sistema atributivo como
principal, mas contendo uma excecao, no artigo 96, que visava conceder alguma protegdo as

marcas em uso, desde que se requeresse o registro. Cerqueira observa que:

“Alias, obrigando o interessado a requerer o registro da marca, como condigdo
indispensavel ao reconhecimento da sua propriedade, o Cddigo reafirma o carater
atributivo do registro. E uma chance que a lei, sob condigdes estritas, oferece aos
possuidores de marcas ndo registradas, para que defendam os seus interesses contra
os prejuizos de sua propria negligéncia.” (1956, p.83).

Em 196722 foi publicado novo decreto regulamentando a matéria de propriedade industrial. Ele
introduziu algumas importantes inovagdes, tais como a adogdo de marca de servigo?® (art. 70
e sua descricdo no art. 74) e a prote¢ao especial as marcas notorias (art. 83). Dois anos depois,
em 19692%, foi publicado novo decreto com regulamentagdo da propriedade industrial. As

diferengas sdo poucas e mais voltadas a aspectos procedimentais do deposito e registro, assim

201 Art. 126 (...) / § 2° Os exemplares deverdo satisfazer as seguintes condigGes: / c. ser apresentados com os seguintes
requisitos: / IV - mengdo dos elementos caracteristicos da marca, titulo, insignia e expresséo ou sinal de propaganda, tais
como a combinagdo de cores, dimensoes, tipos de letras e outros, com a citacdo das restrigdes ou excluses quanto ao
emprégo de elementos cujo uso ndo é ou ndo pode ser reivindicado pelo registrante; (grifo nosso)

202 Decreto-Lei N° 254, de 28/02/1967 (Brasil, 1967).

203 A classificagdo passou a ser de produtos e servigos, mas permaneceu com 50 classes (como era desde 1923), sendo a 502
aquela destinada a “Servigos” (Quadro I do Decreto-Lei 254/1967).

204 Decreto-Lei n° 1005, de 21/10/1969.
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como a determinacdo de reclassificacao (referente a classificagdo adotada no decreto-lei de
1967) dos pedidos ainda em tramite com classificagdo antiga e dos registros antigos no

momento de sua prorrogacgao. (art. 168, § 1°).

Em contraste com as normas de 1945, 1967 e 1969, todos decretos-lei, o Codigo da Propriedade
Industrial de 19712% (CPI) foi uma lei votada pelo Congresso Nacional, elaborada com a
contribuicdo de discussdes com a industria tanto nacional quanto estrangeira, assim como a de
advogados especializados no assunto (BARBOSA, 2003). Dentre suas inovagdes, conta-se um
maior detalhamento do que seria a marca de servigo (art. 61(3)), a adogdo da marca genérica
(art. 61(4)), assim como as referéncias ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial,

20

autarquia criada no ano anterior’”®, entre as quais a determinagio de que a publicagdo dos atos

referentes a Lei de 1971 ocorreria em publicagdo propria®’.

Quanto a distintividade intrinseca dos sinais, a lei de 1971, em seu art. 65, referente ao que nao
¢ registravel como marca, apresentou trés possibilidades de proibigao:
6) denominagdo genérica ou sua representacdo grafica, expressdo empregada

comumente para designar género, espécie, natureza, nacionalidade, destino, peso,
valor e qualidade;

(.)

10) denominagdo simplesmente descritiva do produto, mercadoria ou servigo a que a
marca se aplique, ou, ainda, aquela que possa falsamente induzir indica¢do de
qualidade ou procedéncia;

()

20) nome, denominagao, sinal, figura, sigla ou simbolo de uso necessario, comum ou
vulgar, quando tiver relagdo com o produto, mercadoria ou servigo a distinguir, salvo
quando se revestirem com suficiente forma distintiva. (Brasil, 1971).

E interessante notar que, tanto as denominagdes genéricas (e suas representagdes) quanto as
expressoes simplesmente descritivas, ndo contavam com o beneficio da excegdo “salvo quando
se revestirem com suficiente forma distintiva”. Ja os sinais considerados de uso necessario,
comum e vulgar poderiam ser registrados se solicitados com suficiente forma distintiva. Como
ja foi relatado anteriormente no capitulo sobre a aquisicdo da distintividade pelo uso, nem

sempre € simples categorizar um sinal em um desses trés itens.

205 |_ej n° 5.772 de 21/12/1971.

206 |_ej n° 5.648 de 11/12/1970.

207 Até ento os atos referentes a propriedade industrial eram publicados no Diario Oficial e desde 1940 a “Revista da
Propriedade Industrial” passou a constituir a Secdo III do Diario Oficial (Decreto-Lei n® 2.131, de 12/04/1940).
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Por fim, o CPI se caracterizou por adotar o sistema atributivo exclusivo uma vez que nao

constava do texto nenhuma exceg¢ao ao direito do usuario anterior.

4.1.7 A Lei de Propriedade Industrial em vigor

O contexto politico e social da década de 1980 envolveu uma agenda macroecondmica
internacional na qual os paises considerados desenvolvidos (especialmente os EUA) passaram
a pressionar o restante dos paises de forma mais ou menos coercitiva no sentido de modificar o
regime de propriedade intelectual para atender seus interesses econdomicos (GANDELMAN,

2004).

De acordo com Gandelman (2004) os esforcos dos paises em desenvolvimento no sentido de
revisar as disposi¢cdes da CUP no ambito da OMPI foram esvaziados, levando as discussdes
para o ambito do GATT?®® - Acordo Geral de Tarifas e Comércio. Os EUA, em especial,
desejavam um sistema de penalidades e sangdes rigido e eficiente a ser imposto contra aqueles
que violassem os direitos de PI (em geral os paises em desenvolvimento, mais vulneraveis a
pressoes de mercado). Esse sistema ndo era desejado pelos paises revisionistas, € como no
sistema de votagdo da OMPI era quase impossivel tal mudanca, o GATT foi a op¢ao uma vez
que as questdes de acesso ao mercado e de beneficios comerciais eram mais um elemento de
barganha. As discussoes no GATT foram complexas e envolveram troca de reducdo de barreiras
comerciais para produtos agricolas e téxteis por concessdes na area de protecao da PI. Por fim,
a rodada Uruguai do GATT deu origem a OMC — Organizagdo Mundial do Comércio e ao
TRIPS.

Ainda segundo a autora, diferentemente da CUP, cujo propdsito seria o estimulo a ciéncia,
tecnologia e as artes, o do TRIPS ¢ o livre comércio. Observa que também vem ocorrendo uma
transferéncia de autoridade do Estado para os grandes empreendimentos e corporagdes, mas
que essa transferéncia ndo mudou a distribuicdo de poder ou riqueza, pois a divisdo entre os

que t€m e os que ndo tém foi mantida.

208 General Agreement on Tariffs and Trade
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O Brasil ¢ um dos signatarios do TRIPS e suas disposi¢des foram acatadas na lei de propriedade
industrial que estava em elaboragcdo no Brasil. As principais alteracdes foram na parte de

patentes, mas também houve impactos na parte que versa sobre marcas.

De acordo com Barbosa (2003) a origem do processo de mudanca da lei de propriedade
industrial foi, indubitavelmente, a pressao exercida pelo governo dos Estados Unidos a partir
de 1987, em vista das sangdes unilaterais impostas sob a Se¢io 301 do Trade Act?®®. Mas, além
disso, outros fatores estimularam a revisao da lei como a necessidade de aperfeicoa-la apds 20
anos de vigéncia do Cddigo da Propriedade Industrial em um novo e mais moderno contexto
tecnologico e econdmico nacional, assim como acompanhar a tendéncia a uma maior
harmonizagdo dos sistemas nacionais de PI participantes da OMPI — Organizacdo Mundial da

Propriedade Industrial e da OMC/TRIPS.

De acordo com Barbosa (2003), foi responsabilidade da Comissdo Interministerial instituida
pela Portaria Interministerial n® 346 de julho de 1990, a tarefa de elaborar o projeto de lei®*.
Em suas véarias subcomissdes, o grupo reuniu representantes do Ministério da Justica, da
Economia, das Relacdes Exteriores, da Satude e da Secretaria de Ciéncia e Tecnologia, além dos

técnicos do INPI e de consultores externos.

Os principais pontos de alteragdo foram referentes as patentes, no entanto, a nova lei introduziu
novidades na parte de marcas, tais como: definicao ampla do que € suscetivel de registro como
211 - ~ . g . . . ~ .
marca“ ", introdugdo das marcas tridimensional, coletiva e de certificagdo, assim como a marca
de alto renome e a marca notoriamente conhecida, a Gltima sendo a incorporagdo do art. 6bis
da CUP a lei nacional. A LPI também voltou ao sistema atributivo com reconhecimento do
direito do usuario anterior da marca, que poderia invocar o direito de precedéncia ao registro,
tal como a lei de 1945. A lei de 1996 entrou em vigor em 1997 e ndo sofreu nenhuma

modifica¢do no capitulo de marcas desde entdo.

209 “Promulgada em 1974, a Se¢do 301 da Lei de Comércio e Tarifas dos Estados Unidos (Section 301) constitui uma
ferramenta que prevé a imposicdo de medidas de carater coercitivo em resposta a praticas comerciais de outros paises (i) que
violem ou sejam inconsistentes com acordos comerciais dos quais 0s Estados Unidos sdo parte ou (ii) que sejam consideradas
injustificaveis ou restrinjam o comércio com os Estados Unidos.” (FIESP, 2019, p.5).

210 projeto de lei n°.824, de 1991 (publicado no Diario do Congresso Nacional (Segdo 1) em 7 de maio de 1991, p. 5406)
tendo seu teor publicado no mesmo diério no dia 9 de maio de 1991 (p.5700).

211 No PL original, havia enumeracéo do que era passivel de registro como marca. Ao final, optou-se por uma definigdo
ampla que, originalmente era um dos incisos enumerados. Conforme consta descrito no Diério do Congresso Nacional, Se¢édo
I, de 17 de margo de 1993.
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4.1.8 A classificacdo de produtos e servicos

Para os usudrios do sistema de registro de marcas, a classificagdo de produtos e servigos ¢ etapa
obrigatoria e corriqueira, uma vez que € uma ferramenta administrativa 1til na verificacao da
possibilidade da convivéncia pacifica entre marcas. A marca serve para identificar e distinguir
produtos e servigos, e, portanto, ¢ preciso declarar, quando do seu deposito, quais produtos e
servigos serdo por ela identificados. Assim, € possivel que dois requerentes diferentes registrem
sinal idéntico para roupas e para alimentos, por exemplo, cada qual em uma classe diferente.
Contudo o piiblico em geral muitas vezes nio tem ideia do que seja®? a classificagdo. Também
¢ de conhecimento, para aqueles que ja lidavam com o registro de marcas em data anterior ao

ano de 2000, a existéncia de tipos de classificacdo distintas.

Desde a lei de marcas de 1887 ¢ obrigatorio especificar a natureza dos produtos a que a marca
se destinava. Celso (1888) informa que, na sessdo da Conferéncia Internacional de Roma de
1886, ficou acordada pelos paises da Unido a ado¢do de uma classificagdo com 37 classes em

conformidade com aquela usada para cobranca de tarifas nas alfandegas.

A lei de 1923 determinou em seu art. 89, paragrafo 1° (6)(b) que deveria ser indicada a classe
ou classes dos produtos ou artigos ao qual a marca se destinava. A classificacao constava do art.

130 da lei, com 50 classes de produtos.

Cerqueira (1956) observa que a descriminagao dos produtos foi introduzida pelo decreto 23.649
de 27/12/1933 (art. 3°, letra a) a fim de facilitar o registro, que se fazia por classes, de acordo
com o art. 80 (6 e 7) da lei de 1923. Mas essa discrimina¢do ndo precisava ser rigorosa, visto
que a inten¢do era que marcas semelhantes pudessem conviver na mesma classe. O decreto

instituiu 60 classes de produtos.
A lei de 1945 determinou uma nova classificagdao, com 50 classes de produtos.

O decreto-lei de 1967, que instituiu a marca de servigo, também determinou uma nova

classificagdo com 50 classes, sendo 49 de produtos e 1 para todos os servigos.

212 Baseando-se na experiéncia pessoal desta doutoranda e de seus colegas de trabalho na Diretoria de Marcas do INPI, é
razoavel supor que a maioria dos examinadores de marca ja participou de didlogos semelhantes ao que se segue: “Quero
registrar minha marca”; “Para o qué?”; “Como assim, para o qué? Quero uma marca.”; ““A marca serve para identificar algo,
seja uma roupa, uma bebida, o servigo de um banco. O que vc quer identificar com a sua marca?”, seguido das mais diversas
respostas, desde “Ah, entendi, ¢ para isso, aquilo, etc.” a “N&o sei, uma marca.”.
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Em 1981 foi adotada a Classificagdo Nacional de Produtos e Servicos instituida pelo Ato

Normativo n° 51 de 27/01/1981, com 35 classes de produtos e 6 de servigos (36 a 41).

Em 2000 foi adotada a Classificag@o Internacional de Produtos ¢ Servicos, atualmente em sua
12? edigao com 45 classes (34 de produtos e 11 para servigos), conhecida como Classificagdo
de Nice. O Brasil adotou essa classificagdo, mas nao aderiu formalmente ao Acordo de Nice,
de 15/06/1957, referente a Classificagdao Internacional de Produtos e Servigos, a qual passa
periodicamente por atualizagdes. Em 2000 a Classificacdo de Nice se encontrava em sua sétima

edi¢do com 34 classes de produtos e 8 de servigos.

4.2 O exame da distintividade de marcas de 2000 até 2021

O periodo de 2000 a 2021 foi escolhido pelas seguintes razdes: os procedimentos de exame
com base na lei de 1996 ja estavam, em grande parte estabelecidos, € assim permaneceram,
quase inalterados®*3, por 10 anos; as principais alteragdes no exame passaram a ocorrer apos
2010, o que permite uma comparagao entre ambos os periodos, 2000-2010 e 2011-2021; e, por
fim, esta doutoranda vem trabalhando na Diretoria de Marcas desde 2001, sendo testemunha e

participante da evolugdo de entendimentos no exame de marcas.

4.2.1 Vedacoes legais a falta de distintividade

A LPI determina uma série de vedagdes especificas ao registro de um sinal como marca por
falta de distintividade as quais estdo listadas em seu artigo 124. De acordo com o Manual de

Marcas em vigor (INPI, 2019), elas estdo contidas nos seguintes incisos:

II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma
distintiva;

(.)

VI - sinal de carater genérico, necessario, comum, vulgar ou simplesmente descritivo,
quando tiver relagdo com o produto ou servi¢o a distinguir, ou aquele empregado
comumente para designar uma caracteristica do produto ou servigo, quanto a natureza,
nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produgéo ou de prestacdo do servigo,
salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

VII - sinal ou expressdo empregada apenas como meio de propaganda;

213 Exame do alto renome e de marcas coletivas e de certificagdo demoraram anos para serem estabelecidos e passaram por
diversas atualizagoes.
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VIII - cores e suas denominagdes, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar
e distintivo;

(..)

XVIII - termo técnico usado na industria, na ci€ncia e na arte, que tenha relagdo com
o produto ou servigo a distinguir;

(.)

XXI - a forma necessaria, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou,
ainda, aquela que ndo possa ser dissociada de efeito técnico;

Observa-se que tanto nas Diretrizes de 1994 quanto nas de 1997, os atuais incisos II, VIII e XXI
nao eram considerados relacionados a distintividade do sinal, mas sim quanto a constitui¢ao do
sinal. De qualquer forma, para fins da analise do presente tema, no entanto, foi limitado o
enfoque no inciso VI, com a observacdo de que se considera o inciso XVIII uma variagdo
daquele, cuja existéncia ja foi questionada anteriormente por doutrinadores. A proibicao de
registro aos termos técnicos foi introduzida na lei de 1945 e sobre esse assunto, Cerqueira ja

apontava a incongruéncia de considera-los diferentes de termos genéricos e de uso comum em

seus comentarios sobre a lei?'*:

“A proibigdo de se registrarem como marcas os termos técnicos das industrias,
ciéncias ¢ artes, de modo amplo e absoluto, como consta do codigo, parece-nos
injustificavel. Se a proibi¢do se funda no fato de se considerar que esses termos sdo
necessarios ou vulgares, a disposicdo do Cddigo é redundante e inttil, porque a
hipotese estaria compreendida no art. 93, paragrafo unico, e no inc. 5° do art. 95.
Mesmo assim, devia-se ressalvar o caso em que o termo ndo se relacionasse com o
produto a que a marca se destina, conforme o principio geral que domina a
composicao das marcas. Por outro lado, seria necessario esclarecer em que sentido a
lei emprega a expressao termos técnicos. Tomada em sentido absoluto e em relagdo a
todas as industrias, ciéncias e artes, esses termos atingiriam numero infinito,
subtraindo-se ao direito de livre escolha das marcas numerosissimas palavras que
poderiam ser usadas como denominagdo de fantasia, sem nenhum inconveniente.”
(CERQUEIRA, 1956, p.35)

Cerqueira (1956) cita obra de Clovis C. Rodrigues®!® em que este autor argumenta que, embora
a proibigdo ao registro como marca de termos técnicos, pudesse, efetivamente, estar
compreendida entre aquelas das denominagdes genéricas, talvez o legislador quisesse ressaltar
sua importancia, garantindo uma protegao propria. No entanto, Cerqueira critica essa sugestao,

considerando-a sem fundamento.

214 A proibigdo ao registro de “termos técnicos das industrias, ciéncias e artes” constava do inciso 10° do art. 95 da lei d 1945
215 Na nota 64 a pg. 36 (1956).
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Estudos sobre a registrabilidade de cores isoladas, expressdes de propaganda e formas,
necessitam de estudos com outros enfoques, ainda que se entenda que também possam ser

sujeitos a aquisicdo da distintividade pelo uso.

O inciso VI do art. 124 da LPI dispde sobre a principal vedagao, e principal objeto desse se¢ao,
e apresenta uma enumeracao do que ndo ¢ registravel como marca (no sentido intrinseco da
distitnividade):
VI - sinal de carater genérico, necessario, comum, vulgar ou simplesmente descritivo,
quando tiver relagdo com o produto ou servigo a distinguir, ou aquele empregado
comumente para designar uma caracteristica do produto ou servigo, quanto a natureza,

nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produgéo ou de prestagdo do servico,
salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; (BRASIL, 1996)

O inciso é separado em duas partes?:°:

a) A proibicdo do registro como marca do sinal de carater genérico, necessario, comum,
vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relacdo com o produto ou servico a

distinguir; e

b) A proibigéo do registro como marca do sinal comumente empregados para designar uma
caracteristica do produto ou servico, quanto a sua natureza, nacionalidade, peso, valor,

qualidade e época de producdo ou prestacdo do servico.

Assim como apresenta uma ressalva ao final: “salvo quando revestidos de suficiente forma
distintiva”. O fato do verbo “revestir” estar no plural indica que se refere tanto aos sinais da

primeira parte quanto aos da segunda parte da norma.

No entanto, a interpretacdo do que seria “suficiente forma distintiva” veio a gerar uma série de
9

interpretacdes diferentes que comegaram a ser sanadas apenas apos 2010.

216 Da leitura dos projetos para a LPI, verifica-se que o contetido do atual inciso VI era originalmente dividido em dois
incisos. O projeto de lei que deu origem & LPI foi o PL n° 824, de 1991, publicado no Diério do Congresso Nacional (Secéo
1) em 7 de maio de 1991, p. 5406).
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4.2.2 A forma distintiva

A “suficiente forma distintiva” ndo ¢ definida em qualquer documento legal, mas atende a um
entendimento histdrico ja expresso por Affonso Celso em 1888, de acordo com o qual qualquer
sinal marcario, mesmo que composto por expressdes nominativas consideradas nao distintivas,
era registrado desde que acompanhado por qualquer forma grafica. Pode ser marca “qualquer
denominacdo necessaria ou vulgar, contanto que revista uma férma distintctiva, e, revestindo-
a igualmente, as lettras ou cifras (algarismos), os nomes, firmas ou razdes sociaes.?*”’ (CELSO,
1888, p.47). Para o autor, “O que a lei protege, neste caso, ndo ¢ a designagdo em si, mas o seu
arranjo, a sua apparencia, o seu tracado original, a disposi¢do, a forma, ou a cor das letras que

a compoem.” (CELSO, 1888, p.50).

Assim, tradicionalmente, a forma distintiva poderia ser qualquer elemento grafico, desde
imagens elaboradas até a utilizacdo de tipologias banais, uso de cores ¢ ornamenos minimos.
As marcas com elementos graficos minimos eram apelidadas pelos examinadores de “marcas
mistas com X”, porque na verdade ndo eram realmente de apresentacdo mista, ja que sua parte
figurativa era irrelevante. Assim, o banco de dados de marcas do INPI apresenta diversos
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registros concedidos com a apostila®™® “sem direito ao uso exclusivo dos elementos

nominativos” ou o equivalente, como sera visto mais a frente.

Neste sentido, observa-se que, apesar da LPI determinar que o sinal deva ser distintivo, hé
milhares de registros de marcas que, na realidade, nio o seriam?'® do ponto de vista do exame
atual. E de se questionar qual o valor dessas marcas uma vez que seriam, por principio,
incapazes de cumprir a fungdo principal da marca. E ndo apenas isso, mas também pelo
procedimento entdo adotado, diversas marcas com expressdes nominativas idénticas podiam

conviver no mercado. Qual a eficacia desses sinais?

Vejamos os exemplos abaixo, todos processos deferidos com o elemento nominativo

CARTUCHO & CIA convivendo na classe 9:

217 Celso (1888) d4 o exemplo do pedido de registro da marca “CLARCK, SILVA & FONSECA” que foi recusado por ndo
contar com forma distintiva.

218 A apostila é uma observacéo sobre o alcance do escopo da protecio e exclusividade do sinal marcario. Normalmente era
composto da expressdo “Sem exclusividade do elemento, palavra, expressdo, figura xxxx”.

219 No ponto 4.3 serdo apresentados os dados estatisticos referentes a essa afirmacao.
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Figuras 17 a 20. Registros da marca “Cartucho & CIA” de diferentes titulares.

&C\h prs

N© 823283704 N° 823552365 N°© 823711285 N° 828542414

Fonte: Banco de dados do INPI.

E preciso observar que esse procedimento causava questionamentos por parte de diversos
examinadores e confusdo na hora do exame, assim como o potencial conflito entre as partes,
sem falar na falta de uniformidade do exame entre 1* e 2* instdncias administrativas. Nesse
sentido, foi admitida a necessidade do exame da distintividade se tornar mais exigente, o que
se consolidou na elaboracao de um manual de procedimentos interno, que deu inicio a uma
compilagdo sistematica de procedimentos variados, dentre os quais: a diferenciagdo entre
elementos principais e secundarios no exame da distintividade de um sinal; a contribuicao dos

elementos figurativos para o cunho distintivo; entre outros.

4.2.3 A apostila

A apostila ¢ uma observagdo que consta no certificado de registro da marca e que esclarece
sobre quais elementos o titular tem direito exclusivo. Nao foram encontradas informacdes
objetivas sobre o inicio de sua utilizagdo, ainda que a leitura das leis de marcas indique a
possibilidade de ela ter tido inicio a partir da Lei de 1945, conforme avaliado na pg. 158. Sobre

o assunto, Schmidt afirma que:

“E verdade que a legislagio ndo prevé expressamente a possibilidade de introduzir
apostilas aos registros. Com efeito, a Lei n. 9.279/96 ndo discorre de modo especifico
sobre o tema. No entanto, trata-se de procedimento consagrado pela pratica e que tem
como fundamento:

a) o brocardo segundo o qual “quem pode o mais, pode o menos”: tendo o INPI o
poder de indeferir o pedido de registro por inteiro, nada obsta que o conceda s6 em
parte, ressalvando as expressoes genéricas, comuns ou necessarias nao abarcadas pelo
ato de concessao;

b) a regra geral segundo a qual compete ao INPI fazer as anotagdes “de qualquer
limitacdo ou dnus que recaia sobre o pedido ou registro”; e
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¢) os principios da seguranca juridica e do interesse publico, que ao INPI incumbe
observar, a luz do disposto no art. 2° da Lei n. 9784/99.” (SCHMIDT, 2007, p. 61)

A forma de se aplicar a apostila sequer constava das Diretrizes Provisorias (1997). Sua
aplicacdo era instruida verbalmente aos novos examinadores. Basicamente deveria ser escrito
sobre quais elementos ndo havia exclusividade de uso. As apostilas mais comuns seguiam a
seguinte estrutura: “sem direito ao uso exclusivo de (palavra/imagem irregistravel)”, ou “sem
direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos”. No entanto havia uma grande variedade
de formas de apostilar. O essencial era deixar claro sobre quais elementos da marca o titular
teria, ou nao, exclusividade. Isso incluida palavras, expressdes ¢ imagens. Embora a maioria
das apostilas fossem escritas na forma negativa “sem direito ao uso exclusivo de...”, algumas

2

eram escritas na forma positiva “com direito ao uso exclusivo de....”.

Contudo, a partir de 2016, a apostila deixou de ser aplicada caso a caso e passou a obedecer a um
padrdo nos seguintes termos: “A protecao conferida pelo presente registro de marca tem como limite
o disposto no artigo 124, incisos II, VI, VIII, XVIII e XXI, da Lei n°9.279, de 14 de maio de 1996.”.
Originalmente um padrdo de apostila foi instituido pela Resolucdo n® 161 de 18 de fevereiro de
2016%%°, contudo as entidades de classe no segmento de propriedade industrial solicitaram o
adiamento ou mesmo suspensdo da sua aplicagdo®®!. O padriio de apostila tal como aplicado

atualmente foi instituido a partir da publicacdo da Resolu¢ao n° 166 de 30 de maio de 2016.

4.2.4 Conjunto marcario

Affonso Celso, ja em 1888, declarava que “Para apreceiarem-se os caracteres de um uma
marca é preciso consideral-a em seu conjunto.” (CELSO, 1888, p. 43). Marcas compostas por
mais de um elemento eram chamadas por Antonio Bento de Faria de “marcas complexas” e ele

assim as conceituava:

220 O padr&o de apostila determinado na Resolugdo 161 era muito extenso: “A protegdo conferida pelo presente registro de
marca, considerando o disposto no artigo 124, incisos |1, VI, VIII, XVIII e XXI, da Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996, ndo
impedira que terceiros utilizem em seu real significado, ou empreguem na composi¢do de outras marcas que desta se
distingam em seu conjunto, os seguintes elementos, eventualmente constantes do sinal marcario: a) letra, algarismo e data; b)
sinal de carater genérico, necessario, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiverem relagdo com o produto ou
servico especificado no registro; c) sinal empregado comumente para designar uma caracteristica do produto ou servigo
especificado no registro, quanto a natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de producéo ou de prestacao do
servico; d) cores e suas denominacdes; €) termo técnico usado na indUstria, na ciéncia e na arte, que tenha relagdo com o
produto ou servigo a distinguir; e f) a forma necessaria, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou ainda
aquela que nao possa ser dissociada de efeito técnico.”

221 A Resolucdo 162 de 09 de marco de 2016 adiou a entrada em vigor e a Resolugdo n° 164 de 02 de maio de 2016 a
suspendeu por determinado tempo.



169

Marcas complexas. — Sao formadas pela reunido de maior ou menor numero de
elementos. Podem ser divididas em duas cathegorias.

A primeira comprehende as marcas em que todos os elementos, considerados
isoladamente, estdo no dominio publico. Essa combinacdo, a reunido desses
elementos, o conjuncto emfim. ¢ o que se torna susceptivel de constituir uma
propriedade exclusiva.

A segunda, abrange as marcas em que um ou varios elementos, so por si, offerecem
um caracter especial e distinctivo e constituem, portanto, verdadeiras marcas.
(FARIA, 1906, p.164 ¢ 165)

Tal como a apostila, o conceito de conjunto marcario ndo constava de nenhum normativo,
fazendo parte da tradi¢do oral. Quando da instituicao da 2* edicdo do Manual de Marcas, foi
adicionado uma se¢ao para tratar desse assunto, no qual sua nogao ¢ assim descrita:
O conjunto marcario ¢ formado pela combinagdo de elementos nominativos,
figurativos ou tridimensionais, sujeitos a diversos niveis de integragdo, destinando-se
a identificar produtos ou servigos, com variavel grau de eficacia distintiva e capaz de
gerar uma impressdo imediata junto ao publico-alvo. A impressdo de conjunto

corresponde a percepgdo originada pela combinacdo de todos os seus elementos.
(INPIL, 2017, n.p.)

O conjunto marcario deve conter ao menos um elemento principal e pode conter elementos
secundarios e elementos negligencidveis, tanto textuais quanto figurativos. E a combinagao
desses elementos que vai definir se o conjunto € distintivo ou ndo, e ¢ também fundamental no

exame da colidéncia®??,

Os elementos principais sdo aqueles que exercem o papel dominante no conjunto, sendo o foco
do consumidor; desempenham a fung¢ado distintiva principal em que o publico presta atencao e

pelos quais, comumente, se refere a marca.

Os elementos secundarios sao aqueles que, devido ao seu significado ou posicionamento no
conjunto, ndo sdo o foco principal da atengdo do consumidor. Geralmente desempenham fungao

descritiva ou decorativa no conjunto.

Os elementos negligencidveis sdo aqueles que ndo conferem qualquer distintividade ao
conjunto e sequer sao percebidos pelo consumidor como parte da marca, tais como enderecos,

telefones, etc.

222 0 exame da colidéncia é o exame do requisito da disponibilidade nos termos do art.. 124 (X1X) da LPI, no qual séo
confrontadas marcas semelhantes ou iguais.
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Os documentos listados abaixo foram elaborados com o objetivo de servirem como

guias para o exame de marcas desde 2000 até o0 momento. Cada um deles serd examinado com

mais detalhes em seguida:

Diretrizes Provisorias de Analise de Marcas??® instituida pela Resolugdo INPI n° 51 de
23/04/1997, revogada em 2013;

Manual de Procedimentos de Marcas®®* publicado inicialmente em 2010 como
documento de uso exclusivamente interno. Eventualmente foi instituido pela Instrugao
Normativa n° 01/2013, sendo revogado pela Resolugdo n°® 142;

Diretrizes de Analise de Marcas?®® instituida em 2013 pela Resolugio INPI/PR n°
28/2013 e revogada em 2014. Esse documento foi o primeiro manual a existir
exclusivamente em formato digital no portal do INPI, assim como os manuais
posteriores e foi logo substituido pelo documento seguinte; e

Manual de Marcas??®, instituido em 2014 pela Resolucdo INPI/PR n° 142/2014,

atualmente na sexta revisao da terceira edigao. Cada edicao foi publicada por Resolugao

propria.

4.25.1 Diretrizes Provisorias de Analise de Marcas

Trigo??’ (2023) relata que a parte de marcas referente a Lei 9.279/96 j4 estava pronta muito

tempo antes da publicacdo da lei. Como visto anteriormente, a parte de patentes foi a mais

demorada. Assim, em 1994 ja haviam sido elaboradas as diretrizes que estavam de acordo nao

apenas com a lei de 1971, mas também com o projeto de lei em andamento, visto que parte

consideravel das diretrizes trata de conceitos mais amplos. Ela relata também que foram

223 Talvez uma das razdes para serem chamadas de “provisérias” ¢ o seguinte paragrafo de sua Nota Introdutéria: “Nio se
pretende, pois, dar a este trabalho um carater definitivo, uma vez que parte de sua metodologia se baseia em um sistema de

atualizacdo e aperfeicoamento constantes.” (INPI, 1997, n.p.)

224 Disponivel em https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/procedimentosajustes_as_diretrizes.pdf

225 Disponivel em https://www.gov.br/inpi/pt-
br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/inpimarcas_diretrizes_de_analise_de_marcas_versao_20121211.pdf

226 A primeira edigdo do Manual de Marcas teve 5 revisdes entre 2014 e 2016, sendo revogado pela Resolugdo 177/2017; a
segunda edicdo teve uma revisdo em 2017, sendo revogado pela Resolucdo 249/2019; a terceira edi¢do, em vigor, encontra-se
na sexta revisao, de janeiro de 2023. Todas as edi¢des (sempre a Ultima revisdo) encontram-se disponiveis para consulta em:

http://manualdemarcas.inpi.gov.br/
227 Tania Maria Trigo foi servidora do INPI de 1978 a 2021 (quando se aposentou) tendo atuado como examinadora de
marcas, chefe de divisdo e como coordenadora no setor de instrugdo técnica de recursos e nulidades em Marcas.
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montados grupos de discussdo contando com servidores da Diretoria de Marcas e representantes

dos principais escritérios de PI do pais com o objetivo de criar um documento mais completo.

No entanto, o produto dessas discussdes ndo se concretizou em um documento novo € mais

completo. E assim que a Lei 9.279/96 foi aprovada, as diretrizes de analise de marcas de 1994228

foram simplesmente atualizadas, principalmente para a mudanga dos nimeros de artigos e
incisos, assim como para inserir novas defini¢des incluidas na versao final. Essa atualizacao foi
publicada com o titulo acima e se tornou o principal documento no qual os examinadores de
marcas se baseavam para realizar a andlise de pedidos e registros de marca. Em sua nota

introdutoria, constam o objetivo e a fun¢do do documento:

O objetivo do presente trabalho €, pois, o de explicitar, de forma sistematica, as regras
de interpretagcdo adotadas pelo INPI na area de marcas, ¢ visando estabelecer uma
relacdo de transparéncia e profissionalidade, seja externa (com os seus usuarios), seja
interna (entre seus diversos setores, que t€m a func¢do de interpretar e aplicar os
dispositivos legais).

Este trabalho contou com a participacdo de grande parte de profissionais deste
Instituto e ¢ fruto de uma longa e profunda discussio interna e externa.

As Diretrizes de Analise servirdo de um guia metodoldgico para a interpretacdo da
nova lei, na 4rea de marcas, facilitando a tarefa, tanto dos Examinadores do INPI
quanto dos Profissionais que atuam na area de Propriedade Industrial e Usuéarios dos
servigos deste Instituto.

Nao se pretende, pois, dar a este trabalho um carater definitivo, uma vez que parte de
sua metodologia se baseia em um sistema de atualizagdo e aperfeigoamento
constantes.

Trata-se, enfim, de um documento vivo e sempre aberto a discussao e melhoria. (INPI,
1997)

Apesar da ultima linha da nota introdutodria, as Diretrizes permaneceram inalteradas por cerca
de 15 anos. E importante ressaltar que esse documento trazia meramente linhas gerais que

norteavam o exame de acordo com as disposic¢des da lei.

No que se refere ao inciso VI, as Diretrizes Provisorias apresentavam os conceitos referentes

aos tipos de sinais ndo distintivos ali descritos:

Para fins de aplicacdo desta norma legal, considera-se:

a) sinal de carater genérico - o termo ou expressao nominativa ou a sua representagao
grafica que, sem ser de carater necessario em relagdo ao produto ou servigo. ou
indicativo de natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produgdo ou
de prestagdo de servigo, ndo pode individualiza-lo, sob pena de atentar contra o direito
dos concorrentes;

228 Diretrizes de Analise de Marcas instituida via Ato Normativo INPI n° 123, de 04 de agosto de 1994, disponivel em:
https://www.gov.br/inpi/pt-
br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/copy_of Diretrizes_Provisorias_examedemarcas_1997.pdf
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b) sinal de carater necessario - o termo ou expressao nominativa ou o elemento
figurativo indispensavel para designar ou representar o produto, a mercadoria ou o
servi¢o, ou, ainda, seus insumos;

C) sinal de carater comum ou vulgar - o termo ou expressdo nominativa ou o elemento
figurativo que, embora ndo corresponda ao nome ou a representagdo pelo qual o
produto, a mercadoria ou o servigo foram originariamente identificados, tenha sido
consagrado pelo uso corrente, para essa finalidade, integrando. assim, a linguagem
comercial,

d) sinal simplesmente descritivo - o termo ou expressdo nominativa que ndo se preste
a distinguir produto ou servico, mas que vise a indicar seu destino, sua aplicacdo, ou
a descrevé-lo em sua propria constituicao;

e) que tenha relacdo com o produto, mercadoria ou servico - aquele que guarde vinculo
direto e imediato com o que visa a assinalar;

f) sinal empregado comumente para designar ... - aquele cujo uso reiterado resultou
em sua consagracdo na linguagem comercial corrente para denominar uma
caracteristica do produto ou servico. (INPI, 1997, p.30/31)

Cada um desses conceitos era acompanhado com exemplos bastante Obvios, como a
irregistrabilidade do sinal “tomate” como marca para assinalar o produto “tomates”. Além
disso, também apresentava a o conceito das marcas sugestivas/evocativas:
Contudo, existem sinais que. embora ndo denominem o bem assinalado, se constituem
pela aglutinagdo ou justaposicao de termos que de per se, ndo seriam passiveis de
registro ou que constituem prefixo. sufixo ou radical da denominagdo irregistravel.

Sao as chamadas marcas evocativas ou sugestivas, que, inobstante seu parco carater
fantasioso, sdo, em principio, tecnicamente registraveis. (INPI, 1997, p.33)

E interessante notar que o paragrafo referente ao ponto 3.5 — Quanto a condi¢ido de
distintividade do sinal; traz o seguinte texto: “Na aferig¢do do carater distintivo do sinal, devem
ser consideradas todas as circunstancias de fato, tal como a duragdo de uso da marca” (INPI,
1997, p.29). Ou seja, o dispositivo da CUP, usado como base para legitimar a aquisi¢do da

distintividade pelo uso encontra-se ali reproduzido.

Devido ao carater mais conceitual dessas diretrizes e a falta de detalhamento em muitos pontos,
0s casos concretos considerados complexos eram objetos de discussdo em reunides de
Diretoria??® que tinham como resultado “atas” resumidas, que eram chamadas genericamente

de “procedimentos” e deveriam ser seguidos nos casos analogos. Eventualmente certos

229 Essas reunides tinham como participantes, o(a) ocupante do cargo de Diretor(a) e seus chefes de divisdo até a alteragdo da
estrutura do INPI, quando foram criados cargos de Coordenacdo e Coordenacgdo-Geral em 2006 por meio da Portaria n® 65 de
18/04/2006 / MDIC - Ministério do Desenvolvimento, IndUstria e Comércio Exterior, quando entdo os(as) coordenadores(as)
passaram a participar.



173

procedimentos eram alterados em vista de novo entendimento elaborado a partir de novos casos

concretos. Trigo relata como eram essas reunides:

Eram feitas reunides, ndo apenas sobre procedimentos de exame, mas também
procedimentos sobre outros assuntos, como a aceitagdo ou nio de documentos. As
vezes havia duvidas e eram formuladas consultas direcionadas a Procuradoria do
INPI. Mas essas reunides de procedimentos resultavam em atas e todo mundo
assinava. Esses documentos assinados estdo arquivados em algum lugar, ou no
gabinete de Marcas porque eu lembro que passava por todos os chefes, por todo
mundo que participou, as coordenadoras, todo mundo assinava, ndo apenas
coordenador, tinha pessoal de outras areas também porque tinha muita coisa
documental também. (TRIGO, 2023)

Mas apesar das reunides de procedimentos, ndo havia uniformidade nem mesmo dentro da

Diretoria de Marcas, como observa Trigo:

Era feita a ata de reunido, mas sempre tinha aquela coisa do cara que: “Ah ndo, eu ndo
vou fazer assim, eu vou fazer o contrario, ndo foi o que eu votei”. Entdo tinha gente
que, apesar dos procedimentos e apesar de todo mundo assinar a ata daquilo que foi
decidido, definido, (...) algumas pessoas, alguns chefes também, acabava ndo
acatando. Enfim, mas (...) a gente sempre teve esse problema de ter pessoas que nao
acataram. Assim como os pareceres da procuradoria, muitos também nao foram
acatados na Diretoria de Marcas. (TRIGO, 2023)

Alguns dos procedimentos geravam consultas a Procuradoria Especializada do INPI, cujas
respostas poderiam se tornar normativas. As consultas eram realizadas a partir de casos
concretos e ndo de alguma diivida geral. As respostas eram recomendacdes. Caso o parecer se
tornasse normativo, por for¢a de decisao do Presidente do INPI, a principio, seria obrigatdria

sua aplicacdo em casos analogos:

A principio todos deveriam atender os pareceres, 0 que nem sempre acontecia, o que
gerava muita contradicio nas decisdes. Quando a COTREMAZ® foi criada em 200423
como unidade da DIRMA, a COTREMA elaborava esses pareceres com base no que
era feito no exame de primeira instancia. S6 que a decisdo dos recursos e dos processos
de nulidade eram compostos pelo parecer da COTREMA - o parecer técnico, e do
parecer da DIRAD, que era a divisdo da Procuradoria responsavel pela instru¢ao
juridica. Se havia um parecer da procuradoria assinado pelo presidente e a gente ta
instruindo pro Presidente, a gente tem que acatar aquilo que o presidente orientou, e
normalmente eram os pareceres normativos Mas mesmo os normativos ndo eram
seguidos pela Diretoria de Marcas; nem sempre entdo a gente tinha alguns pareceres
contrarios e isso era colocado até na parecer da propria DIRAD. (...) Entdo realmente

230 A Coordenagéo Técnica de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade - COTREMA - foi a coordenagéo,
subordinada a Diretoria de Marcas, responsavel pela emissdo dos pareceres técnicos para instrugdo dos exames de recursos e
nulidades administrativas. Eventualmente, depois de uma reestruturacéo regimental ela deixou de existir e seu corpo técnico
passou a constituir parte da Coordenagdo-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (CGREC), que é o
orgdo especifico singular, subordinado diretamente a Presidéncia do INPI ao qual compete fornecer subsidios técnicos para a
decisdo do Presidente do INPI quanto aos recursos e nulidades administrativas interpostos ndo apena sem matéria de marcas,
mas também dos outros ativos que o INPI gerencia.

231 Apesar de ter havido um regimento interno do INPI instituido em 2004, a COTREMA s foi criada quando da publicacio
do regimento interno do INPI aprovado por meio da Portaria n® 65 de 18/04/2006 MDIC - Ministério do Desenvolvimento,
IndUstria e Comércio Exterior.
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nao havia uma uniformizagao entre a Diretoria de Marcas, mesmo os pareceres sendo
normativos e muito menos da DIRAD com a COTREMA. A COTREMA sempre fazia
o que era feito em marcas porque era um parecer técnico que tinha que espelhar o que
Marcas fazia. Mas ndo era uniforme ndo. (...) (TRIGO, 2023)

As atas de procedimentos eram documentos impressos que eram distribuidos aos examinadores
ou mantidos em um lugar especifico de cada divisdo, de acordo com a decis@o de cada chefe e
muitas vezes ocorriam interpretagdes diferentes em cada divisdo. E, importante ressaltar, a
segunda instancia administrativa nao fazia parte dessas reunides e, como descrito por Trigo

(2023), nao havia uniformidade de entendimento entre primeira e segunda instancias®?.

4.2.5.2 Manual de Procedimentos de Analise de Marcas?3?

O seu carater de uso interno encontra-se evidenciado no primeiro pardgrafo de sua introdugao:
“O presente manual visa atenuar os niveis de subjetividade no exame de pedidos de registros
de marcas, tragando linhas de orienta¢do para nortear o técnico.” (DIRMA, 2010, p.2). Ou
seja, o objetivo era diminuir a subjetividade no exame ao propor uma compilagdo de
procedimentos € uma maior uniformizagao nas decisdes de mérito. Tanto que sua estrutura ¢

dividida por cada um dos incisos do artigo 124 e mais uma se¢do para marca Coletiva.

A introducdo desse Manual ressalta que, apesar da necessidade de observar as orientacdes ali
contidas, sua aplicacdo ndo deve ser inflexivel, visto que o exame de marcas apresenta
particularidades caso a caso. Nesse documento também ¢ apontada a importancia de se levar

em conta as decisdes anteriores em casos semelhantes, especialmente as de segunda instancia

232 Um dos principais exemplos era o procedimento consubstanciado no Parecer/INPI/PROC/N° 048/03 de 13/11/2003 (que
recebeu carater normativo em 03/08/2006), que permitia a supressdo de parte do sinal marcario considerado irregistravel, e
portanto, a formulagdo de exigéncia nesse sentido pela segunda instancia e que néo foi aplicado pela primeira instancia
durante muito tempo. O caso concreto em que se baseou o parecer era da marca PNEUS 27 (processo n° 818800887) que,
originalmente, continha o desenho de um personagem protegido por direito autoral de terceiro.

233 O INPI passou por um Programa de Reestruturagdo com inicio em 2004. A primeira parte do programa, concluida em
2006, se constituiu de contratacdo de servidores, novo plano de carreira, mudanca para novas instalagfes e a implantagao do
mddulo e-marcas para peticionamento eletronico de pedidos e peti¢des de marcas. Em 2007 se iniciou a segunda fase do
programa, com a elaboragdo do Planejamento Estratégico 2007-2011. Dentre as iniciativas do Planejamento Estratégico, foi
elaborada uma carteira com 73 projetos, dentre 0s quais o P8 “Manual de Procedimentos e Diretrizes de Analise de Marcas”,
Cujo escopo encontra-se no Anexo 4, uma vez que o documento encontra-se disponivel unicamente na intranet do INPI
(http://intranet.inpi.gov.br/institucional/setores/cgpe/arquivos-cgpo/planejamento-estrategico-2007-2012.pdf/view). O
Manual de Procedimentos € produto desse Projeto, assim como as Diretrizes de Analise de Marcas de 2013. O grupo de
trabalho responsavel pelo projeto contava com servidores da 1% e 22 instancias administrativas, ja indicando um esforgo no
sentido de uniformizagdo de entendimentos.
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ou de origem judicial, assim como o cuidado que se deve ter ao se utilizar buscas na internet e

como tratar sinais em lingua estrangeira?3,

A se¢do que se refere ao inciso VI € a mais extensa, e contém orientagcdes como a necessidade
de avaliagao do vinculo do sinal com o produto ou servigo. O vinculo deve ser direto e imediato.
Se o vinculo for indireto e longinquo®®, trata-se de sinal evocativo/sugestivo ou mesmo
fantasioso. Os mesmos conceitos presentes nas Diretrizes eram apresentados com uma
quantidade maior de exemplos. Também ¢ observado que a representacao figurativa fiel de um
termo de uso comum ¢ considerada equivalente a esse termo para fins de avaliagdo de

disintividade ou necessidade de apostila.

O Manual de Procedimentos foi o primeiro documento que sistematizou a aplicagdo da apostila,
definindo-a?3® e esclarecendo que sua fungdo ¢ a de “Orientar o titular do direito, seus
concorrentes e qualquer interessado, inclusive os nossos Tribunais, quanto a estrita e correta
delimitacdo do direito de exclusividade conferido pelo registro concedido pelo INPI1.” (INPI,
2010, p. 31).

Dentro da secdo sobre Apostila, outra inovacdo introduzida versava sobre o “conjunto
marcario”, que fazia parte, tal qual a apostila, da tradi¢do oral de procedimentos na Diretoria®®’.
A importancia da “impressdo de conjunto” do sinal ¢ ressaltada, especialmente para a
determinagdo de quais elementos deveriam ser apostilados. Um dos exemplos mais célebres ¢
do sinal “LUA DE MEL” que, mesmo que seja para assinalar o produto “mel” ndo deve ter esse
termo apostilado pois o sentido do conjunto ¢ outro. O Manual apresenta uma longa lista de
exemplos de algutinagdes, justaposi¢des € conjuntos com termos irregistraveis ou evocativos e
como aplicar, ou ndo, a apostila. Essa longa se¢do ilustra as dificuldades que a apostila

representava no exame de marcas. Serd visto que houve um maior detalhamento no conceito de

conjunto marcario nos documentos seguintes.

234«No caso de sinal em idioma estrangeiro, seu significado devera ser levado em consideracéo na analise da sua
registrabilidade. Principalmente nos casos de recusa, o examinador devera ter em mente o nivel de conhecimento do
consumidor médio dos produtos ou servicos que o signo visa distinguir. E importante observar que esta recomendagéo é
valida apenas para idiomas em uso corrente e conhecidos pelo publico a que se destina a marca.” (DIRMA, 2010, p.4)
235 Era corrente entre os examinadores o comentario de que, “se precisasse contar uma estdria” para fundamentar 0
indeferimento pelo inciso VI, entdo o vinculo provavelmente seria indireto.

236 “E yma nota suplementar, dada a conhecer por ocasido do deferimento do pedido de registro, a qual constara, no
certificado de registro, esclarecendo a parte sobre o &mbito da protecdo conferida em face da lei.” (DIRMA, 2010, p. 31)
237 Ainda que doutrinadores ja tenham escrito sobre o conjunto marcario, muitos examinadores n&o tinham contato com a
literatura a esse respeito, se baseando apenas na LPI e nas Diretrizes para realizar o exame.
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Uma série de procedimentos avulsos foi sistematizada no Manual, inclusive o que fazer nos
casos em que a fonética do sinal fosse idéntica ao elemento irregistravel, mas com a parte escrita
diferenciada (“Y” no lugar de “I”, uso de dois “Ls” no lugar de um so, por exemplo); uso de
nomes de dominio; e, principalmente, a primeira versdao de avaliagdo de distintividade de

marcas mistas com elementos graficos considerados banais.

O objetivo foi formular parametros para a analise dos elementos graficos de forma a evitar o
deferimento das “marcas mixtas (sic) com X”. Tipologia banal, elementos como tragos,
molduras simples, certos posicionamento das partes nominativas, passaram a ser considerados

incapazes de conferir distintividade a expressao nominativa ndo distintiva.

Essa alteracao radical no entendimento da analise de sinais de apresentagdo mista foi causa de
muitas discussdes e duvidas tendo em vista o carater subjetivo dessa interpretagdo. Embora
existam muitos casos em que o carater banal dos elementos graficos seja evidente, também ha
varios outros em que pode ser considerado limitrofe. Trigo (2023), que, a época da publicacao
desse documento j4 atuava na instrugao técnica de recursos e nulidades de marcas, comenta que

efetivamente houve resisténcia pois nao havia definigdes muito claras do que fazer:

Entdo as decisdes, apesar de ja ter uma orientagdo, a gente tinha que embasar no nosso
universo que a gente tinha de marcas registradas, no nosso arquivo, os argumentos
que eram trazidos e algumas coisas que a gente tinha por definicdo do que a gente ja
decidia, inclusive com a aval do Presidente. Agora realmente foram muito confusas
essas orientagdes, até porque tinha muita quebra de paradigma, as coisas que a gente
ja fazia ha muito tempo e que ndo era assim sé para nos, mas pro publico também,
eram algumas defini¢des que ndo eram muito claras. Nao t6 dizendo técnico ndo, mas
algumas coisas que eram dificeis mesmo de vocé entender. Mas de qualquer maneira,
acho que no final assim deu certo, ao longo do tempo a gente foi também
harmonizando; que a grande preocupagdo da Segunda Instincia sempre foi
harmonizar decisdes. A gente ndo tinha como dar decisdes contraditorias ainda mais
que tinha muitas coisas semelhantes e as vezes os recursos traziam isso pra gente.
Entdo vocé tinha que ter um embasamento muito bom para fazer coisas diferentes.
Nao era s6 um fato de uma interpretagdo porque vocé ta falando de convivio de
marcas, vocé ta falando de contrafagdo, entdo a gente tinha que ter um critério bem
elaborado. (TRIGO, 2023)

Ainda na se¢do Apostila, foi determinada a padronizacdo dos textos para apenas dois tipos:
“Sem direito ao uso exclusivo da expressao(des) XXXX” e “Sem direito ao uso exclusivo da(s)
expressao(aos) “tal(ais)” isoladamente”. A primeira substituiu a apostila “Sem direito ao uso
exclusivo dos elementos nominativos”, a segunda substituiu a “famigerada” apostila “no
conjunto”. A apostila “no conjunto” era considerada um problema sério pois nao se tinha certeza
do que exatamente ela significava: podia ser a distintividade de um sinal contendo dois

elementos nominativos irregistraveis isoladamente, a distintividade de um sinal contendo um
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elemento irregistravel e outro desgastado; ou até a distintividade de um sinal composto por
elementos nominativos irregistraveis mas com elementos graficos distintivos, se confundindo

assim com a apostila “sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos”.

Ao ser questionada, Trigo relata que a apostila “no conjunto” ja existia em 1978, quando ela
trabalhou no Setor de Atualizacdo de Dados, no qual os dados dos processos fisicos eram
alimentados no sistema informatizado do Servico Federal de Processamento de Dados
(SERPRO), inclusive o campo apostila.
Por exemplo, quanto foi indeferido, pelo que foi indeferido, qual era o artigo, qual era
0 item, o inciso no caso, se tinha apostila ou ndo. E a gente comegava a perceber
muitas incoeréncias, porque os nimeros sequenciados nem sempre eram examinados

pelo mesmo técnico. Entdo, as vezes, o cara tinha uma marca mista, uma marca
nominativa, cada um tinha uma decisdo. (TRIGO, 2023)

Quando Tania Trigo comegou a examinar marcas, a apostila “no conjunto” era dada quando a

marca era mista com X e tinha um nome muito fraco, ou o elemento era muito desgastado:
Enfim, o conjunto sempre vinha nessas situa¢des. E eu acredito que seja por conta, se
vocé vé na lei de 71, no CPI, o inciso 5 e o item 5, ndo, 6 ¢ 20 do artigo 65, quer dizer,
ndo era uma proibi¢ao absoluta. Um ndo era proibigdo absoluta, o outro era. Entdo, se

ndo era proibigdo absoluta, podia ter alguma apostila. Entdo, ¢ fruto dessa época ainda
de 71, quando as publicagdes ainda eram feitas em papel (TRIGO, 2023)

Essa secdo do Manual apresentou também quais apostilas passaram a ser consideradas em

9 <6

desuso: “sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos”, “ndo retira o termo “tal” do

238>

patriménio comum=->°" e “no conjunto”.

4.2.5.3 Diretrizes de Analise de Marcas (de 2013)

Esse documento, apesar de ter sido instituido por norma em 2013, ja existia, pelo menos, desde
o ano anterior?®. Ele seguia a estrutura das Diretrizes Provisorias de 1997 e fez parte do escopo
do Projeto “Manual de Procedimentos e Diretrizes de Andlise de Marcas” do Planejamento
Estratégico do INPI (2007-2011). Na secdo sobre o inciso VI, a principal diferenga ¢ a inclusao

de diversos exemplos. No documento como um todo, ressaltamos a inclusdo, dentre outros

238 Essa apostila era utilizada para aplicagdo a marcas contendo termos foneticamente iguais aos termos irregistraveis, como
uma marca “CAMYSA” para roupas, quando entdo se aplicaria a apostila “Nao retira o termo “CAMISA” do patrimdnio
comum”,

239 O documento disponivel para consulta no site do INPI é uma verséo atualizada em dezembro de 2012, que conta,
inclusive, com controle de versdo. Portanto, nas referéncias bibliograficas o ano referenciado é o de 2012.
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assuntos, de um capitulo exclusivamente para tratar do limite ao direito constituido pela

240

apostila=™, que, em sintese, traz o texto do Manual de Procedimentos com alguns acréscimos e

mudangas nos exemplos.

4254 Manual de Marcas

Em dezembro de 2014 foi publicado o Manual de Marcas?*!, com a finalidade de consolidar as
diretrizes e os procedimentos utilizados na analise e instrugdo de pedidos, petigdes e registros
de marcas. Além de servir como referéncia para os examinadores, titulares, representantes ¢
usuarios em geral, também tinha a fun¢do de uniformizar a aplicacdo dos procedimentos de 1*
e 2% instancias administrativas, visto que o Manual e suas eventuais alteragdes eram fruto de
discussdes e reunides das duas instancias no Comité Permanente de Aprimoramento dos
Procedimentos e Diretrizes de Anélise de Marcas (CPAPD)?*2, O Manual de Marcas, ao
contrario das Diretrizes e do Manual de Procedimentos, que tinham existéncia fisica em papel,
foi publicado diretamente em formato digital, no sitio eletronico do INPI. O Manual ¢
atualizado periodicamente, estando atualmente na 6 revisdo da 3* edi¢do?*®, publicada em

janeiro de 2023.

Sinais que antes eram considerados irregistraveis devido a sua constitui¢do, passaram a ser
considerados irregistraveis devido a falta de distintividade. E, a partir de 23 de fevereiro de
2016, a apostila deixou de ser aplicada casuisticamente e passou a constar em todos os
certificados de registro de marca com o seguinte texto: "4 protegdo conferida pelo presente
registro de marca tem como limite o disposto no artigo 124, incisos II, VI, VIII, XVIII e XXI, da
Lein®9.279, de 14 de maio de 1996.". Mas, em sintese, o documento manteve os entendimentos
elaborados para o Manual de Procedimentos e para as Diretrizes de 2013. As principais
alteragdes foram no ponto “Casos especificos no exame de distintividade” que foram
grandemente desenvolvidos a partir das reunides de procedimentos do CPAPD?*. A segunda

edicao do Manual teve reforgada a questdo das marcas mistas cujo elemento nominativo ¢ termo

240 Capitulo 4 (DIRMA, 2012, p.59)

241 Resolugdo INPI/PR n° 142/2014

2420 CPAPD foi instituido pela Portaria INPI/PR n°700/2011.

243 A 32 Edigdo foi instituida pela Resolugdo n°249/2019. A 22 foi instituida pela Resolugéo n° 177/2017. As revisdes séo
efetuadas sem necessidade de institui¢cdo por resolugdo por serem atualizagbes menores e pontuais.

244 por exemplo: aplicagiio da apostila “sem direito ao uso exclusivo da(s) expressio(des) (...), isoladamente” em marcas
formadas pela justaposi¢do ou aglutinacdo de termos ndo distintivos e outros elementos (Nota técnica INPI/CPAPD
n°001/2015) e aplicagdo dos incisos VI e XI do art. 124 da LPI no exame de marcas contendo reprodugdo de sinais proprios
do sistema de classificagdo por estrelas (Nota técnica INPI/CPAPD n°006/2015).
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ou expressao irregistravel com adi¢do de mais exemplos. Nao houve alteragdes significativas

no exame do inciso VI na terceira edi¢do do Manual.

Contudo, houve normativos que alteraram a forma de exame no qual a distintividade do sinal ¢

fator fundamental, a saber, os pareceres descritos a seguir:

4.2.6 Pareceres com repercussio no exame da distintividade de marcas

4.2.6.1 PARECER/INPI/PROC/DIRAD/ N° 01/09

O parecer tratou da identificacdo tardia (apds os prazos prescricionais), de sinais irregistraveis
que tiveram o registro de marca concedido, no qual ficou determinada a possibilidade de
convivéncia com marcas de terceiros, contendo o mesmo elemento irregistravel, desde que
observada a suficiente distintividade entre os conjuntos marcarios. Sua ementa ¢ a seguinte:
Propriedade Industrial — Marcas. Recurso interposto contra decisdo de 1? instancia que
indeferiu parcialmente o pedido em epigrafe. Irregistrabilidade da expressdo “LABEL
ROUGE” requerido como marca face a infringéncia art. 124, inciso VI da LPIL
Ocorrendo a eventual concessdo de registro de termo enquadrado nesta hipdtese, e
somente identificado como irregistravel posteriormente, permanecera o mesmo
protegido enquanto sinal marcario isoladamente, ndo sendo, contudo, impeditivo a
terceiros quanto requerido associado a sinal de fantasia com a fungéo de identificar o
proprio produto. Sinal revestido de suficiente distintividade. Deve ser mantida a

decisdo recorrida, observando-se que o registro ndo retira o direito da concorréncia de
utilizar a expressdo “LABEL ROUGE” na sua real acepg¢do. (INPI, 2009, p.1)

O caso concreto se refere ao registro n® 821111094, marca mista LABEL ROUGE, contendo a
ilustragdo de um galo. A primeira instancia deferiu o pedido com a apostila “sem direito ao uso
exclusivo dos elementos nominativos”. A requerente interpds recurso contra essa decisao
alegando que ja possuia outros registros com a mesma expressao nominativa sem apostila. A
segunda instancia reconheceu que havia direito adquirido em relacdo a expressdao nominativa
LABEL ROUGE, mas, por outro lado, havia também o interesse publico de que a concorréncia
ndo fosse proibida de utilizar a expressdo em sua real acepc¢ao. Assim, o recurso foi conhecido
e provido parcialmente, sendo mantido o deferimento, mas com alteracdo da apostila de “sem
direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos” para “o registro nao retira o direito da

concorréncia de utilizar a expressao "LABEL ROUGE" na sua real acepgdo”.
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E importante ressaltar que, a época da publicagdo desse parecer, primeira e segunda instancias
ainda aplicavam entendimentos distintos, ndo havendo uniformidade. Desse modo, a primeira
instancia nao aplicou a inteligéncia desse parecer. Observa-se também que o caso concreto nao
tratou de um conflito marcario, mas sim da manuten¢do de direito adquirido equilibrado com

aten¢do ao interesse publico.

4.2.6.2 Parecer NOTA/INPI/PRESIDENCIA/CGREC/ N° 01/2012

O parecer trata do conflito entre marcas registradas compostas por termo considerado
irregistravel a luz do artigo 124, VI, da LPI. A referida nota foi elaborada em vista do conflito
entre as marcas ALTAMONT APPAREL LTD x APPAREL, no processo n.° 828642125. Teve
como base o PARECER/INPI/PROC/DIRAD/N.° 01/09.

No caso concreto objeto do Parecer n°® 01/2012, o registro anterior era constituido pelo termo
APPAREL em apresentagdo nominativa, sendo que “apparel” é palavra do idioma inglés que
significa “vestuario, traje, adorno”, sendo, portanto, ndo distintivo para produtos do segmento
de roupas. O registro posterior, impugnado, se referia ao sinal ALTAMONT APPAREL LTD,
tendo os elementos “apparel” e “Itd” apostilados. Assim, a segunda instancia administrativa do

INPI teve o seguinte entendimento:

(...) emrespeito ao direito adquirido e a fungdo publica da marca, no caso de concessdo
de termo irregistravel, sendo ele elemento nominativo principal e caracteristico de
sinal marcario, e identificado como irregistravel apenas apos a preclusdao dos prazos
prescricionais, o conjunto registrado permanecera protegido, porém terceiros poderdo
fazer uso termo desde que em fungdo secundaria e associado ao elemento principal.
Na hipdtese, o registro impugnado foi concedido em forma de apresentacdo
nominativa, restando o entendimento pela auséncia de suficiente distintividade entre
as marcas conflitantes, o que gera a possibilidade de confusdo ou associa¢do indevida
junto ao publico consumidor. Neste cendrio, com base no Parecer Normativo
048/03%%, vislumbrou-se a possibilidade de se formular exigéncia a fim do Requerido
se manifestar quanto ao desejo de retirar do seu conjunto marcario o termo
considerado irregistravel, e manter a parte subsistente registravel, objetivando
conceder aos usuarios a prioridade dos seus depositos. Com isso, foi formulada
exigéncia a fim de afastar a aplicag@o do art. 124, inciso XIX, da LPI que foi atendida
pela parte e permitiu a nulidade parcial do registro para exclusdo do termo considerado
irregistravel a luz do referido dispositivo legal. (INPI, 2012a, p 40/41).

245 Trata-se do parecer que permite que seja formulada exigéncia para retirada do elemento irregistravel do sinal em alguns
€asos.
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No caso acima, o conflito era entre duas marcas de apresentacdo nominativa € o termo
“APPAREL” foi considerado pouco difundido no mercado nacional, ao contrario dos termos
sinonimos “clothes”, “wear” e “dressing”. Caso a marca ALTAMONT APPAREL tivesse sido
depositada em apresentagao mista, com ALTAMONT em clara funcao principal e APPAREL
em funcdo meramente descritiva, os registros poderiam conviver se considerados

suficientemente distintos.

O entendimento consolidado nesse parecer foi utilizado em outras situagdes, como no caso do
conflito das marcas ATAKAREJO x MIX ATACAREJO, constante do processo administrativo
de nulidade envolvendo o registro n° 907534104, o qual dispde que o sinal foneticamente
idéntico a termo irregistravel (conforme o inciso VI do art. 124 da LPI) possui protecdo a titulo
exclusivo apenas na forma grafica na qual foi originalmente registrado:
(...) entendemos que o termo ATAKAREJO, embora foneticamente idéntico ao termo
de uso comum ATACAREJO, devera ser protegido enquanto sinal marcario
isoladamente, ndo sendo, contudo, impeditivo a terceiros a utilizagdo do termo
ATACAREJO, em sua real acepgdo, na fun¢do secundaria do sinal marcario enquanto
identificador das caracteristicas do proprio servi¢o, desde que a marca composta pelo
termo ATACAREJO seja requerida associada a elemento distintivo na fung@o de

elemento dominante e caracteristico do conjunto marcario, observado, sempre, o
principio da distintividade entre os sinais marcarios em analise. (INPI, 2018, s.p)

O caso concreto trata das marcas abaixo. Enquanto a ATAKAREJO foi depositada e concedida
na forma nominativa, o sinal posterior apresenta o elemento ATACAREJO claramente em
posicdo secunddria e descritiva. Sendo os conjuntos suficientemente distintos, o processo

administrativo de nulidade foi julgado improcedente e o registro mantido.

Figura 21. Marca MIX ATACAREJO (registro n°907534104)

ATAKADAO ATACAREJO ! [%) '.x

ATAKAREJO -

ATACAREJO

Fonte: Banco de dados do INPI.
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4.2.6.3 Parecer Nota/INPI/PRESIDENCIA/CGREC/N® 06/2012

O parecer?*® trata da colidéncia de sinais que contam com termo irregistravel exercendo fungio
principal no conjunto marcario. Até entdo, marcas com o mesmo elemento nominativo nao
distintivo podiam coexistir desde que contassem com apresentagdes figurativas distintas como
no caso anteriormente citado das marcas CARTUCHO & CIA. A ementa do parecer ¢ a
seguinte:
Propriedade industrial. Marcas. Recurso interposto contra decisao de 1? instancia que
indeferiu o pedido em epigrafe, com fulcro no art. 124, inciso XIX , da LPI.
Anterioridade composta por termo considerado irregistravel a titulo exclusivo
exercendo a fungdo principal do conjunto marcario. Deve ser mantido o indeferimento

do pedido de registro de marca, para fins de atendimento ao principio constante do
art. 2°, inciso V, do referido diploma legal. (INPI, 2012b, p.1)

No caso concreto, o pedido da marca QUALITA (processo n° 823799646) foi indeferido com
base no inciso XIX do art. 124 da LPI por reproduzir elemento principal da marca registrada
LQ LA QUALITA ESTOFADOS (processo n°822625318) que tinha os termos “LA
QUALITA” e “ESTOFADOS” apostilados. A inteligéncia do parecer se baseia no principio de
coibir a concorréncia desleal ao evitar que terceiro “obtenha vantagem indevida mediante

usurpacao de direito legalmente conferido a outrem pelo Estado.” (INPI, 2012b, p. 2).
As marcas em conflito neste parecer eram as seguintes:

Figuras 22 e 23. Marcas contendo o elemento QUALITA, registros n® 823799646 ¢
822625318.

Qualita

Fonte: Banco de dados do INPI.

O parecer se constitui em um resumido tratado sobre a colidéncia de marcas, o dever do

examinador de evitar a convivéncia de marcas que possam levar o consumidor a confusdo e/ou

246 Disponivel em: https://www.gov.br/inpi/pt-
br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/copy_of NOTAINPIPRESIDENCIACGRECN062012.pdf
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associagdo erronea, assim como sobre conjunto marcario € seus componentes nos termos do

descrito na secao 3.2.4.

Assim, estabelece a importancia fundamental da correta identificagdo dos componentes dos
: R . 4 r . 247 ’ . . .

conjuntos marcarios: o nucleo e os elementos secundarios“*’. Também exemplifica sinais que

formam um todo indivisivel, com distintividade no conjunto ainda que seus elementos

individualmente sejam considerados nio distintivos?#,

Como exemplos de sinais semelhantes cuja convivéncia ndo deveria ter sido permitida
administrativamente, o parecer traz CASA DO ALEMAO x KIOSQUE DO ALEMAO?*,
assim como o caso abaixo, da figura 18, o qual seria mais grave pois a parte figurativa também

guarda semelhancas entre os 3 registros.

Figura 24. Marcas exemplificando a inteligéncia do Parecer
Nota/INPI/PRESIDENCIA/CGREC/N® 06/2012.

Casa do Biscoito Casa do Biscoito (reg'. Toca do Biscoitg

Marca:| (reg. 829570594) 901682306) (reg. 901312924)
Duarte de Madureira | ~ TDB Franquias e

Titularidade: | Comercio de Doces C.B Representacgbes . Administracéo de

Cni

Fonte: INPI, 2012b, p.9

\

EeCasad3iscoito

Forma de

o ) . . !
apresentagdo: o8 Jocadiscoito

O parecer foi enviado ao CPAPD para tomar conhecimento, e caso entendesse adequado,
incorpora-lo ao corpo da Resolugdo n°® 260/2010 que instituiu as Diretrizes de Andlise de

Marcas.

247 Os exemplos dados foram as marcas EDITORA SARAIVA, RAQUEL CALCADOS e SKOL ULTRA nos quais 0s
elementos “SARAIVA”, “RAQUEL” e “SKOL” seriam os nucleos e os outros termos seriam os elementos secundarios.
248 Os exemplos dados foram as marcas CASA&VIDEO, PAO&COMPANHIA e REI DO MATE.

249 Registros n° 812034112 e 822008599.
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Contudo, a despeito do parecer exarado pela segunda instancia administrativa do INPI, a propria

segunda instancia nem sempre segue sua recomendagdo. Veja-se o seguinte caso:

Figuras 25 e 26. Marcas VISION CLINICA DE OLHOS, pertencentes a diferentes titulares.

-

G

VISION

Clinica de Olhos
Reg. n° 905105311 CLINICA DE OLHOS
Processo n® 907356516

Fonte: Banco de dados do INPI.

O registron® 905105311 foi concedido quando a aplicagdo da apostila estava vigente, constando
em seu certificado a restricao “Sem direito ao uso exclusivo das expressoes “Vision” e “Clinica
de Olhos” conforme o procedimento adotado a época. J4 o processo n° 907356516 foi indeferido
em 2017 com base no inciso VI do art. 124 da LPI visto que o examinador considerou que o
sinal era composto exclusivamente por elementos irregistraveis e que a parte figurativa nao
seria suficiente para fornecer cunho distintivo ao conjunto. Observa-se que nesta €poca, 0
examinador que considerasse que um sinal se enquadrasse em certas proibi¢des absolutas,

poderia indeferir de pronto?°

, sem necessidade de busca. O requerente recorreu e a segunda
instancia reformou o ato pois considerou o conjunto distintivo. Diante da reforma da decisao e
posterior concessdo, o titular do registro anterior n° 905105311 apresentou processo
administrativo de nulidade, com fundamento no artigo 124, inciso XIX, da Lei n° 9.279/96

(LPI), alegando ser titular de marca composta pelo termo - VISION CLINICA DE OLHOS.

O processo administrativo de nulidade teve o provimento negado e a concessao mantida com a
seguinte justificativa:
Passando a andlise dos fundamentos que servem de base ao pedido de nulidade,

concluimos pela improcedéncia das alegagdes formuladas pela Requerente, por
considerarmos que ambos os signos lancam mao de vocabulos que guardam relagao

250 Conforme determinado no art. 6° da Resolugdo n° 88/2013.
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com os servigos que distinguem, o que importa o 6nus da convivéncia aqueles que
adotam como marca sinais desta natureza. (INPI, 2022b, n.p.).

E simples verificar que os conjuntos formados por esse caso sao até mais semelhantes entre si

do que as marcas que deram razdo ao Parecer Qualitd. Fica assim, evidente, a falta de

\

uniformidade de entendimento quanto a convivéncia de marcas contendo elementos

irregistraveis como nucleo marcario.

4.2.6.4 Parecer Nota/INPI/PRESIDENCIA/CGREC/N® 07/2012

O parecer ¢ consequéncia natural e direta do anterior e dispde sobre a necessidade de
distintividade dos elementos figurativos em conjuntos nos quais o elemento principal ¢

considerado ndo distintivo. A ementa do parecer ¢ a seguinte:

Propriedade Industrial — Marcas. Recurso interposta contra decisdo de 1% instancia que
indeferiu o pedido de registro em epigrafe com fundamento no artigo 124, inciso VI,
da LPI. Sinal constituido de termo de uso comum, em relacdo aos produtos
reivindicados. Auséncia de suficiente forma distintiva. Deve ser mantida a decis@o
recorrida. (INPI, 2012c¢, p.1)

Baseado no caso concreto do processo n® 824936841 (marca QUALITAH COZINHAS E
DORMITORIOS, com uma mera moldura como elemento figurativo), o parecer reafirma a
necessidade de que os elementos figurativos, em casos assim, devam ser distintivos o suficiente
para exercerem a funcdo principal no conjunto marcério, o que nao era o caso. O documento

contém uma critica ao procedimento anteriormente aplicado:

Em casos assim, muitas das vezes o examinador do INPI, considerando que o
elemento figurativo confere a distintividade necessaria para o deferimento do sinal
como marca, procede ao apostilamento do nicleo marcario considerado irregistravel
de per se e defere o pedido de registro, observando contudo a ressalva ao uso exclusivo
do mesmo.

E assim, numa cadeia sequencial, eventualmente ocorrem casos nos quais sio
depositadas e registradas perante o INPI, marcas compostas exatamente pelo mesmo
termo de uso comum, na funcdo de nucleo marcario, em uma forma mista de
apresentacao distinta.

Todavia, essa pratica ndo nos parece ser adequada, a luz dos preceitos fundamentais
da LPI, como o disciplinado pelo seu o art. 2°, inciso V, e também pelo artigo 124,
inciso XIX, quando detectados sinais anteriormente registrados, igualmente
compostos unicamente pelo mesmo niicleo marcario, enquanto elemento principal do
conjunto concedido. (INPI, 2012c, p. 3 e 4)

)
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Assim, entendemos que o conjunto marcario para aferir a suficiente forma distintiva,
para o afastamento da aplicabilidade do inciso VI, do art. 124, da LPI, deve ser
composto por elementos de fantasia que possuam consideravel relevancia no conjunto
requerido, a ponto de ser identificado como o elemento marcario principal, ficando, o
elemento irregistravel, no exercicio da fun¢do secundaria do sinal, que, constituido
desta forma, sera passivel de prote¢do em uma eventual colidéncia apontada com
fulcro no inciso XIX, do mesmo artigo legal. (INPI, 2012c, p. 5)

Tal como no parecer anterior, foi recomendado o envio do texto para o CPAPD tomar
conhecimento, e caso entendesse adequado, incorpora-lo ao corpo da Resolugao n® 260/2010

que instituiu as Diretrizes de Analise de Marcas.

4.3 Dados quantitativos quanto ao exame da distintividade

Para verificar se alteragdes nos procedimentos de exames relativos ao inciso VI do art. 124 da
LPI causaram impacto quantitativo, foram solicitados dados de deferimento e indeferimento de
pedidos no periodo de 2000 a 2020, de modo a realizar uma analise comparativa. Foram

solicitados os seguintes dados:

e Total de pedidos deferidos, por ano, no periodo de 2000 a 2020;
e Total de pedidos indeferidos, por ano, no periodo de 2000 a 2020;
e Planilha com processos deferidos que tenham o campo “apostila” preenchido; e

e Planilha com processos indeferidos pelo inciso V1.

4.3.1 Metodologia de aquisicio dos dados.

Considerando o objetivo de comparagdo de dados, foi solicitada a Coordenagdo Geral de
Tecnologia da Informagio do INPI (CGTI), via Gabinete da Diretoria de Marcas?!, a emissdo
de duas planilhas, que foram divididas por ano de decisdo (em vista da grande quantidade de

resultados), com os seguintes dados:

251 Como servidora da Diretoria de Marcas, essa doutoranda estava em uma posicao privilegiada para solicitar os dados.
Inicialmente foi questionado se a prépria Diretoria de Marcas poderia fornecé-los integral ou parcialmente. Diante da
impossibilidade, um servidor da CGTI foi indicado para responder qual setor poderia fornecer os dados. Assim, foi
estabelecido um didlogo com o Sr. Flavio Moretti, da CGTI/DISIS, para combinar a forma institucionalmente mais correta e
de que forma os dados deveriam ser solicitados para ndo haver erros no levantamento. Foi pedida a permissdo ao Diretor e a
dois Coordenadores-Gerais da DIRMA para solicitar os dados uma vez que o tema da tese é de interesse do INPI. O pedido
foi aprovado e os dados foram oficialmente solicitados pelo Gabinete da Diretoria de Marcas, via sistema Redmine (sistema
de solicitacGes e gerenciamento interno de tarefas do INPI) em junho de 2022. Os dados foram fornecidos no periodo de
agosto a novembro de 2022.
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Planilha de processos deferidos®®?:

- N° do processo;

- Marca;

- Situacéo;

- Apresentacéo;

- Apostila;

- Classificacdo de Produtos/Servigos - 0 numero da classe, seja nacional ou Nice;
- Classificagdo Internacional de Viena - o(s) codigo(s);

- Data de Dep0sito;

- A data de deferimento.

Planilha de processos indeferidos®>:

- N° do processo;

- Marca;

- Situacéo;

- Apresentacéo;

- Classificagdo de Produtos/Servigos - 0 nimero da classe, seja nacional ou Nice;
- Classificacdo Internacional de Viena - o(s) codigo(s);

- Data de Dep0sito;

- A data de indeferimento.

Para fins de andlise comparativa, os graficos e quadros a seguir foram todos elaborados como
percentagens, visto que ¢ a forma mais adequada para comparar quantidades muito dispares de
decisdes por ano. Ressalta-se que ¢ esperada uma variagdo maior nas decisdes nos primeiros
cinco anos uma vez que a quantidade de decisdes era muito menor do que nos anos posteriores.
Os quantitativos, por ano, de deferimentos, indeferimentos, deferimentos apostilados e

indeferimentos pelo inciso VI encontram-se no Anexo 3.

De forma a visualizar mais facilmente as alteragdes na forma de exame do inciso VI e de

aplicacdo da apostila, foi elaborada uma breve linha do tempo:

252 A solicitagdo dos pedidos deferidos seguiu os seguintes pardmetros: publicagdo dos despachos 351 e 353 do SINPI e
“Deferimento de pedido” / “Deferimento de designagdo” (codigos 029 e 768) no IPAS, que contivessem o campo “Apostila”
preenchido. Foi fornecida uma captura de tela do BuscaWeb com um processo deferido com apostila, como exemplo.

253 A solicitagdo dos pedidos indeferidos seguiu os seguintes parametros: publicacdo dos despachos 100 do SINPI e
“Indeferimento de pedido” / “Indeferimento de designagdo” (codigos 024 e 774) no IPAS que contivessem a expressao
“inciso VI” na coluna “Complemento do Despacho” no campo PUBLICACOES. Foi fornecida uma captura de tela do
BuscaWeb com um processo indeferido pelo inciso V como exemplo.
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Figura 27. Linha do tempo de alteragdes nos procedimentos de exame.

1997 2016
Diretrizes Provisérias de Padréo de apostila
Exame (em maio)

2014

Manual de Marcas 1% edicédo

2013

Diretrizes de Analise de Marcas

- Normatizacdo da aplicacdo da apostila
- Adocdo do sistema IPAS (em junho)

2012

Pareceres 01 e 06

- Fim da convivéncia de marcas com o
mesmo elemento principal ndo distintivo

2010

Manual de Procedimentos de Marcas

- Aplicacdo da apostila

- Indeferimento de marcas miXtas pelo VI
- Apostilas padronizadas em dois tipos

Fonte: elaboracdo propria.

A adocdo do sistema IPAS?**

, em 2013, foi sinalizada na linha do tempo pois, apesar de nao
significar uma altera¢do nos procedimentos substantivos de exame de marcas, representou uma
alteracdo bastante significativa no processamento dos pedidos e peti¢cdes, o que se refletiu na
forma como os dados foram obtidos e a analise de alguns dos dados, especialmento no que se

refere a recursos.

4.3.2 Deferimentos e Indeferimentos

As decisdes que interessam ao presente estudo sdo as de deferimento e indeferimento uma vez
que analise da registrabilidade do sinal se reflete nessas decisdes € ndo em outras como
sobrestamentos e exigéncias, por exemplo. Assim, a soma dos deferimentos e indeferimentos
foi considerada como 100% nos graficos. Verifica-se no grafico a seguir que os indeferimentos
variam entre 20 e 30% aproximadamente. Apos cinco anos (2012 a 2016) nos quais 0s

indeferimentos eram cerca de 20%; de 2017 a 2020 a média sobe para cerca de 28%.

Em meados de 2016 a DIRMA passou a usar o padrdo de apostila, ndo sendo mais necessaria a

sua aplicacdo caso a caso. E possivel que, sem a necesidade de aplicar a apostila, os

24 Industrial Property Administration System. Esse ¢ o sistema que os examinadores da DIRMA utilizam, desde 2013, no dia
a dia para examinar e exarar as decisdes quanto ao exame de marcas.
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examinadores tenham refletido mais sobre a colidéncia e registrabilidade dos conjuntos e ndo

de seus elementos constituintes.

Grafico 1: Relagdo deferimento x indeferimento nas decisdes de mérito.
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Fonte: Banco de dados do INPI. Elaboragéo propria.

4.3.3 Indeferimentos

Observa-se que, a partir de 2010, a relagdo entre indeferimentos pelo inciso VI e por outras
bases legais manteve-se mais constante, numa média de 12,5% do total de indeferimentos. A
grande variacdo nos anos de 2000 a 2005 pode se dever, ndo a alguma alteracdo de
entendimento, mas ao fato de que o quantitativo de decisdes foi pequeno naquele periodo se
comparado ao quantitativo a partir de 2006, o que tornaria estatisticamente relevante uma
alteracdo quantitativa modesta, conforme ja observado. Outro ponto interessante a observar ¢
que em 2002/2003 houve uma aumento nos indeferimentos pelo inciso VI, assim como em
2006/2007, ambos momentos em que houve contratacdo de servidores, cujo treinamento foi

mais rapido do que nas contratagdes posteriores, especialmente a do biénio 2006/20072%°.

255 O treinamento de um examinador de marcas, dura, em média, 1 ano, até que seja publicada sua competéncia para decidir
sozinho. Em 2006 esse prazo foi diminuido para 3 meses.
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Grafico 2: Relagao indeferimentos pelo inciso VI x outras bases legais
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Fonte: Banco de dados do INPI. Elaboragéo propria.

4.3.4 Deferimentos

Quanto a decisdo de deferimento, o que interessa ao estudo € a aplicag@o da apostila. Verifica-
se que parcela significativa dos deferimentos conta com elementos apostilados (média de 32,2%

no periodo 2000 a 2014%%),

256 Apesar de a Resolucéo determinando o padréo de apostila ter sido publicada em 2016, houve problemas na extracdo dos
dados de deferimento dos anos 2015 a 2017, ndo sendo possivel incluir esses anos nos gréficos.



Grafico 3: Relagao deferimentos com e sem apostila

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

Deferimentos com e sem apostila*

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

m Deferimentos sem apostila Deferimento com apostila

Fonte: Banco de dados do INPI. Elaboragdo propria.
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Analisando agora apenas os deferimentos com apostila, foram diferenciados os processos com

“apostila total” de outras apostilas. Considera-se apostila total aquela em que tenha sido usado

o texto “sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos” (e variagoes).

Grafico 4: Relagao deferimentos com apostila total X deferimentos com outras apostilas
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Fonte: Banco de dados do INPI. Elaboragéo propria.
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No periodo de 2000 a 2009, a média de deferimentos com apostila total foi de
16,7%. Ou seja, dos deferimentos com apostila, quase 17% eram constituidos por sinais em que
nenhum dos elementos nominativos foi considerado distintivo. A partir de 2010, passou a ser
usada a apostila “sem direito ao uso exclusivo das expressoes “tal” e “tal”, ndo sendo mais
possivel verificar, de forma automatizada, a porcentagem de deferimentos com todos os
elementos textuais apostilados. Assim, foram escolhidos aleatoriamente®’, do total de
deferimentos com apostila de 2011258 (11.686 processos), 584 processos (5%) para se fazer uma
comparagdo entre os elementos nominativos e suas apostilas. Como resultado, 15,7% da
amostra (92 processos) continham apostila de todos os elementos nominativos, o que mostra
que a alteragdo nos textos da apostila ndo teve impacto na percentagem de deferimentos de

sinais em que todos os elementos nominativos foram considerados nao distintivos.

A seguir foi feito o cruzamento desses deferimentos com apostila total com aqueles de
apresentacdo nominativa ou apresentacdo mista com apenas uma classificacdo de Viena - a
27.5.1. Essa classificacdo de Viena contém a seguinte descricdo “letras apresentando um
grafismo especial”. Ou seja, essas marcas ndo deveriam conter nenhum outro elemento

figurativo além do proprio sinal textual escrito em alguma tipologia.

Ressalta-se que a tipologia pode variar desde algo totalmente banal, como a tipologia na qual
esse estudo esta escrito, até tipologias muito ornamentadas. Contudo, na impossibilidade de se
usar um pardmetro mais exato, esse foi considerado adequado. Deferimentos com outras
classificagcdes de Viena como meras molduras, por exemplo, que atualmente sdo consideradas
incapazes de conferir distintividade, ndo puderam ser aferidas (ha uma grande variedade de
molduras, desde as muito simples até elementos complexos), entdo, considerou-se que poderia
ser levada em conta uma certa compensagdo. Sinais com tipologia mais ornamentadas sendo

contados enquanto sinais com moldura banal ndo seriam contados.

A primeira surpresa foi verificar que havia, efetivamente, registros na forma nominativa com

todos os elementos nominativos apostilados:

257 Foi utilizada ferramenta do programa Excel para a escolha aleatdria dos deferimentos com apostila.
258 Foi escolhido o ano seguinte & determinago na alteraco da apostila para garantir o prazo de treinamento e consolidagéo
do procedimento entre os exa44minadores.



Tabela 2: Quantidade de deferimentos de marcas nominativas totalmente apostiladas

Ano Quantidade de processos
2000 4
2001 6
2002 3
2003 1
2004 1
2005 9
2006 29
2007 88
2008 44
2009 37
2010 14
2011 1

Fonte: Banco de dados do INPI. Elaboragéo propria.
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A partir de 2011 ndo ha mais ocorréncia de deferimentos de sinais nominativos totalmente

apostilados. A titulo de exemplo, seguem algumas dessas marcas, ainda em vigor ou extintas:

SPEECH (825870372)

FOTO-RIO ENCONTRO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA DO RIO DE JANEIRO

(824962109)

CLINICA DE LOGISTICA (825538874)
DISTRIBUIDORA PRADO (824153740)
BARATO MOTOS (825439493)
MACRODOCE (825751330)

JORNAL DO SBT (825793700)

CENTRAL DE TRADUCOES (825903424)
FESTIVAL MUNDIAL DE CIRCO (826270581)
GENOMMA LAB (825939283)

PET SERVICE (827032200)

CITIBANK CASH BACK (827026552)
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Ainda que algumas dessas marcas claramente tiveram seus termos apostilados de forma
erronea, ja que ha elementos intrinsecamente distintivos, a questdo ¢ que marcas nominativas
jamais poderiam ter todos os seus elementos apostilados a ndo ser “no conjunto” ou
“isoladamente”, o que ndo € o caso dos processos acima. Propositalmente foram escolhidos
deferimentos do ano de 2007, o ano seguinte a contratacdo de novos servidores que foram
treinados por um periodo inferior ao recomendado, o que demonstra a importancia do devido

treinamento dos servidores.

Ja no que se refere a deferimentos de marcas mistas contendo apenas uma classe de Viena, a
27.5.1, verificou-se que sua quantidade ¢ bastante grande, conforme o grafico abaixo - uma

média de 18,9% no periodo de 2009 a 2010%%°,

Grafico 5: Relagao de deferimentos com apostila total x com apostila total com classificacao
de Viena 27.5.1

Apostila total x Apostila total com Viena 27.5.1
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Fonte: Banco de dados do INPI. Elaboragdo propria.

Contudo, no universo dos deferimentos com alguma apostila, a porcentagem anual desses
processos com apostila total e classe de Viena 27.5.1 ¢ modesta, com média de 3,1%.

Quantitativamente, esses deferimentos somam 10.674 processos no periodo de 2000 a 2010.

259 Mesmo considerando que 2010 passou a ter uma outra forma de apostilamento.
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Tabela 3: Porcentagem, por ano. de deferimentos com apostila total e classe de Viena 27.5.1
em relacdo ao total de deferimentos com alguma apostila.

Apostila total e Classe de Viena

A 27.5.1
2000 2,04%
2001 2,24%
2001 2,54%
2003 2,23%
2004 1,95%
2005 1,84%
2006 3,90%
2007 5,45%
2008 5,20%
2009 4,06%
2010 2,61%

Fonte: Banco de dados do INPI. Elaboragéo propria.

Como exemplo dessas marcas totalmente apostiladas contendo apenas a classificacdo de Viena

27.5.1, apresentamos abaixo alguns exemplos do ano de 2010, selecionados aleatoriamente:

Figuras 28 a 54: Marcas deferidas com apostila total e classificagdo de Viena 27.5.1. deferidas
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Fonte: IPAS

A primeira conclusao a que se chega € que a classificagdo de Viena, apresentada pelo requerente,
estd incompleta na maioria dos casos. Dos 27 sinais apresentados, apenas os 7 primeiros
realmente deveriam ter unicamente a classe 25.5.1. Os 6 seguintes apresentam bordas ou
fundos, que, por menos distintivos que sejam, devem ser devidamente classificados (esses
registros exemplificam o que foi comentado sobre sinais com elementos figurativos que ndo
acrescentam nada a distintividade do conjunto, em geral). Os outros registros tém elementos
graficos que deveriam ter sido classificados, mesmo que seja uma linha ondulada e setas até
elementos figurativos com significado (folhas, mao, um pastel embonecado, um cacau
estilizado) e um pouco mais elaborados. Observa-se que esses processos foram selecionados do
ano de 2010, ano da publicagdo dos procedimentos sobre distintividade dos elementos

figurativos dos conjuntos marcario.
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Fazendo uma selecdo aleatéria de marcas totalmente apostiladas e com unicamente a
classificagdo de Viena 27.5.1 deferidos no ano de 2013, por exemplo, temos os seguintes

exemplos:

Figuras 55 a 69: Marcas deferidas com apostila total e classificacao de Viena 27.5.1. deferidas
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ecology{s
Processo n° 830655093 Processo n°® 830697055 Processo n°® 827641540
Fonte: IPAS

Os mesmos problemas de classificacdo incompleta de Viena permanecem. De qualquer maneira
¢ de se refletir se os elementos graficos nos sinais acima realmente conferem alguma

distintividade aos conjuntos.

4.3.5 Recursos

Uma avalia¢do de como os recursos sdo tratados €, infelizmente, mais limitada. S6 € possivel
uma andlise adequada a partir de 2013, apos a adogao do sistema IPAS. Até¢ maio de 2013, a
Diretoria de Marcas utilizava o SINPI e ndo € possivel rastrear, a partir da situacao do processo,
se houve recurso ou ndo, e qual a decisdo dada, visto que todos os processos indeferidos
passavam a situacao “arquivado” caso nao tivesse sido interposto recurso ou caso o recurso nao
tenha sido provido, ou ainda caso o recurso tenha sido provido mas o requerente ndo tenha pago
as taxas finais. Com o IPAS passou a ser possivel verificar se houve recurso pela situagdo final

do processo.

A adogdo do sistema IPAS foi agodada, sem que todas as funcionalidades estivessem em pleno
funcionamento. Além disso, a migracao das informag¢des contidas em um banco de dados tao
extenso como o de marcas, mesmo tendo sido precedida por cerca de dois anos de “limpeza”?°,
ndo ocorreu sem problemas. Assim, diversas situagdes dos processos precisaram ser resolvidas

de forma manual. Dessa forma, considera-se mais segura a avaliagdo dos recursos no periodo

260 A “limpeza” do banco de dados se deu a partir de diversos ensaios de migracio, cada qual resultando em milhares de erros
que ocorriam com as criticas do processamento, tais como auséncia de algum dado (titular, enderego, pais); falta de imagem
da marca (muitos processos antigos ndo tinham a imagem); situagdes inexistentes, entre muitos outros. Algumas corre¢des
foram automatizadas, mas outras tiveram que ser corrigidas manualmente, uma a uma.
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2014-2020. Como existe um backlog no exame de recursos, ¢ evidente que havera uma

quantidade menor de decisdes quanto mais proximo da data atual se estiver.

Verifica-se, portanto, que, a época da extracdo dos dados, o exame dos recursos dos processos
indeferidos nos anos de 2019 e 2020 ainda estava se iniciando. O tom azul mais claro do grafico
a seguir se refere a situacdo “Aguardando apresentacdo ou exame de recurso contra o
indeferimento”. Nessa situacdo se enquadram tanto os indeferimentos com recurso a examinar,

como indeferimentos em que é necessario verificar se ha recurso a ser notificado.

O tom azul médio se refere as situagdes em que houve recurso, sendo elas: “Registro em vigor”,
“Pedido indeferido (mantido em grau de recurso)”; “Verificando pagamento” (apds a reforma
da decisao); “Registro extinto”; “Registro nulo”; “Pedido arquivado (por falta do pagamento
apos a reforma da decis@o)”. O tom azul escuro se refere aos indeferimentos em que ndo houve

interposicao de recurso.

Grafico 6: Relagdo de indeferimentos pelo inciso VI sem recurso x com recurso x aguardando
identificacdo, notificacdo ou exame do recurso
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B Indeferido sem recurso B Com recurso ™ Aguardando id., not. ou exame do recurso

Fonte: Banco de dados do INPI. Elaboragéo propria.

O periodo de 2014 a 2016 ja apresenta praticamente todos os recursos decididos, com uma
média de cerca de 72% dos indeferimentos pelo inciso VI sem recurso. Os anos de 2017 e 2018,
a despeito de terem ainda alguns recursos a serem decididos, apresentam proporcao semelhante,

um pouco abaixo da média dos 3 anos anteriores.
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Considerando apenas os indeferimentos com recurso, vemos que a maioria ¢ mantida em grau
de recurso. O tom de azul mais claro se refere a outras decisdes apos reforma, sendo elas:
“Verificando pagamento” (apds a reforma da decisdo); “Registro extinto”; “Registro nulo”;
“Pedido arquivado (por falta do pagamento ap6s a reforma da decisdo)”. Os anos de 2019 e
2020 n&o devem ser levados em consideragdo para uma comparacao, visto que o quantitativo

de decisBes em recurso ainda é pequeno.

Grafico 7: Relagdo de indeferimentos pelo inciso VI com recurso: manutengao x registro em
vigor x outras decisdes apds reforma.
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Fonte: Banco de dados do INPI. Elaboragdo propria.

Os gréficos acima trazem meras comparag@es, mas uma das conclusdes a que se chega é que a
proporcéo de reforma do indeferimento pelo inciso V1 é alta, com média de 35% no periodo de
2014 a 2018. Embora seja razoavel supor que tanto a primeira instancia quanto a segunda
cometam equivocos, ha evidéncias de que ainda falta uniformidade no entendimento do que

deve, ou ndo, ser indeferido com base nesse inciso.

Para avaliar a forma como séo escritas as decisdes, tanto em primeira, quanto em segunda
instancia nos casos em que houve reforma, foi escolhido o ano de 2018, por ser um dos mais
recentes com a maioria dos recursos ja decididos. Nesse ano, dos 5.032 recursos, 1.517

resultaram em reforma do indeferimento pelo inciso VI. Foi selecionada, aleatoriamente, uma
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amostra de 5%, totalizando 76 recursos. As decisdes, tanto em primeira, quanto em segunda
instancia, foram divididas por elaboragéo da fundamentacéo. Esses foram os resultados:

Tabela 4: Nivel de fundamentacdo em decisdes de indeferimento e reforma da deciséo.

Primeira instancia

Sem nenhuma fundamentacéo. 7,9%
Com fundamentacgéo padrdo 47,3%
Com alguma fundamentagéo 21%
Bem fundamentado 23%

Segunda instancia

Com fundamentacgéo padrao 50%
Fundamentacdo com explicacédo 2,6%
Revestido de cunho distintivo, apenas 31,6%
Sinal distintivo e com cunho distintivo 5,3%
Direito consolidado 10,5%

Fonte: Banco de dados do INPI. Elaboragao propria

Quando se trata de fundamentacdo padrdo na primeira instancia isso significa escrever
observagdes como “O sinal guarda relagdo direta com produtos/servigos” ou “E composto por
expressoes irregistraveis/inapropriaveis/descritivas/qualificativas”. Os indeferimentos com
“alguma fundamentagdo” ao menos descrevem o significado das palavras do sinal marcario. Os
“bem fundamentados” sdo aqueles com explicagdo do significado dos termos e sua relagdo com
produtos e servicos, incluindo até fontes da informacgdo. Quanto a observagdes sobre 0s
elementos figurativos, ou ndo se fala nada ou meramente se comenta que tratam-se de elementos

banais que ndo conferem cunho distintivo.

Ja na segunda instancia, exatamente a metade apresenta apenas um texto padrao: “O sinal sob
exame ndo infringe o disposto no inciso VI do artigo 124 da LP1, na medida em que néo restou
comprovado ser de carater genérico, necessario, comum, vulgar ou simplesmente descritivo em
relacdo aos servicos a distinguir, tampouco é empregado comumente para designar uma

caracteristica desses quanto a natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de
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producdo ou de prestacdo do servi¢o.”. Uma pequena minoria, 2,6%, apresenta alguma
explicacdo fundamentando a reforma. O restante das decisdes de reforma se constitui na decisao
de que, apesar dos elementos nominativos serem realmente irregistraveis nos termos do inciso
VI, os elementos figurativos sdo suficientes para conferir cunho distintivo ao conjunto. Ou uma
juncéo de considerar tanto o elemento nominativo quanto o figurativo, distintivos. E, por fim,
h& os casos em que a falta de registrabilidade do termo nominativo sequer foi avaliada, ou se a
forma gréafica era distintiva ou ndo pois o titular ja possuia algum registro com 0 mesmo

elemento textual, o que caracterizaria direito consolidado.

As informagoes consolidadas neste capitulo apresentaram um panorama da evolugdo do exame

da distintividade em marcas pelo INPI, suas caracteristicas e vulnerabilidades.

Sobre o exame da distintividade no periodo de 2000 a 2020 foi visto que por quase 10 anos nao
houve grandes mudangas no exame substantivo, assim como ndo havia um conjunto de praticas
detalhadas de exame consolidadas. A partir do momento em que isso comegou a acontecer
houve um aumento paulatino no esforgo para uniformizar as decisdes tanto dentro da propria
DIRMA quanto em relagdo as praticas da segunda instancia. Por fim foi apresentado um
levantamento de dados quantitativos com vistas a formar um embasamento adequado sobre o
exame de distintividade na pratica diaria, o que levou a diversas conclusdes, como o grande
numero de registros sem nenhuma distintividade e o quantitativo consideravel de reforma de

indeferimentos com base no inciso VI

Especificamente quanto a analise das decisdes de recurso, cabe uma critica a respeito da falta
de fundamentacdo das decisdes. A Diretoria de Marcas tem orientando ha bastante tempo de
que as decisdes devem ser fundamentadas para além da mera indicagdo do inciso pelo qual o
pedido deverd ser indeferido. No entanto, a maioria, tanto na primeira quanto na segunda
instancia, se utiliza de textos padronizados, que ndo revelam nada sobre o julgamento do
examinador. Se 0 examinador de primeira instancia ndo escreve uma elaboracdo sobre como

chegou aquela deciséo, isso dificulta ndo apenas a redacéo do recurso pelo requerente, como 0
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trabalho da segunda instancia. Quando a segunda instancia também ndo elabora sobre sua

decisdo, fica impossivel verificar o que deve ser uniformizado nas decisdes.

Fica claro que falta treinamento continuado para o corpo funcional das duas instancias. N&o
parece haver uniformidade tanto quanto aos parametros usados para o indeferimento, quanto
para a reforma. A falta de fundamentacdo tem como uma de suas explicacbes a politica
produtivista do INPI aliada a falta de servidores, que acabam sendo pressionados com metas
excessivas de exame, com ameaca de impacto salarial, obrigando-os a serem rapidos e, muitas
vezes superficiais em seus textos de esclarecimentos. Até essa condigéo de trabalho ser alterada,
ndo havera grande modificacdo no teor das decisdes. Restando a direcdo a clareza da

necessidade de mais treinamento.

A seguir, serdo abordadas as questdes normativas (legais) e técnicas (do exame) que devem ser
levadas em consideragdo na potencial adogao do fendmeno da aquisi¢ao da distintividade pelo

uso.
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5 ASPECTOS JURIDICOS E TECNICOS PARA O REGISTRO DE MARCAS COM
DISTINTIVIDADE ADQUIRIDA PELO USO

Tendo sido abordados os aspectos relevantes relativos a aquisi¢ao da distintividade pelo uso,
sua aplicagdo e criticas, assim como analisadas as praticas e procedimentos quanto ao exame
de marcas no Brasil, passa-se a um exame centrado nos aspectos objetivos da hipodtese: €

possivel juridicamente? E quais seriam os impactos no exame técnico pelo INPI?

Neste capitulo serdo avaliados quais aspectos juridicos devem ser levados em consideragdo para
que seja possivel a aceitag@o para registro como marca, na esfera administrativa, de sinais que
adquiriram distintividade pelo uso. Além disso, serdo verificados quais fatores devem ser

levados em consideracdo no exame de mérito desses sinais pelo INPI.

5.1 Aspectos juridicos

Hé quem afirme que a aquisic¢ao da distintividade pelo uso ndo pode ser reconhecida pelo INPI
para a afericdo da registrabilidade de um sinal pela razdo de que essa possibilidade ndo esta
expressa em lei (BARBOSA, 2003; BEYRUTH, 2010). Contudo ¢ reconhecida a competéncia
do judiciério para tal uma vez que essa possibilidade estd expressa na CUP, da qual o Brasil ¢

signatario. Tanto ¢ assim que o STF ja decidiu que:
“Os tratados ou convengdes internacionais, uma vez regularmente incorporados ao
direito interno, situam-se, no sistema juridico brasileiro, nos mesmos planos de
validade, de eficacia e de autoridade em que se posicionam as leis ordinarias, havendo,
em conseqiiéncia, entre estas e os atos de direito internacional publico, mera relagéo
de paridade normativa. Precedentes. No sistema juridico brasileiro, os atos

internacionais ndo dispdem de primazia hierarquica sobre as normas de direito
interno” (BRASIL, STF, 1997, p.2)

Embora seja verdade que ndo conste previsdo para a aceitagdo da distintividade adquirida pelo
uso na LPI, o INPI adota uma série de procedimentos de exame que também ndo constam
expressamente da LPI. Desta forma considera-se conveniente uma discussdo sobre a

possibilidade ou ndo do INPI aceitar administrativamente o “secondary meaning”.

Nao se imagina a existéncia de nenhuma sociedade moderna que ndo seja regida por um
ordenamento juridico. Conforme Sao Tomas de Aquino, “Lei ¢ uma ordena¢do da razao para o

bem comum, promulgada por aquele que tem o cuidado da comunidade” (apud SANTOS, 2001,
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p.87), ou em um contexto mais moderno: “As leis sdo feitas para organizar a vida em sociedade;
para regular a a¢ao das pessoas; para dirimir os conflitos de interesses, os dissidios que surgem
na vida pratica: destinam-se pois, a manter a paz, a harmonia entre os homens.” (LIMA apud

SANTOS, 2001, p.87).

Contudo ¢ absolutamente impossivel codificar todas essas ordenagdes em leis. E nem seria
pratico ou desejavel. O processo para elaborar ou alterar leis ¢ complicado, demorado e sujeito
a um sem numero de potenciais efeitos negativos. As sociedades modernas sdo extremamente
complexas e demandam um nivel de normatizacdo elevado. A sociedade como um todo nao ¢
apenas complexa e diversa, mas dindmica ¢ em constante evolucdo. As leis ndo evoluem no
mesmo ritmo e, portanto, ¢ necessario que as entidades publicas sejam capazes de se adaptar

minimamente as necessidades dos usuarios dos servigos publicos.

Com a PI ndo ¢ diferente; na verdade ¢ uma area em constante evolugdo, tendo em vista seus
vinculos com a tecnologia. No caso de marcas isso ¢ ainda mais evidente, pois a atuacdo das
marcas ocorre nos variados ambientes de comunica¢do da sociedade, com mediacdo tecnologica
ou ndo dentro de um contexto de consumo. E ainda que a marca seja um instrumento facultativo
(o agente economico ¢ livre para utilizar ou ndo uma marca em seus bens), ¢ quase impensavel
que nao seja utilizada pela maioria das empresas na comercializagdo dos seus produtos e

fornecimento de seus servigos.

Gama Cerqueira indica os fins da interven¢do do Estado no dominio da PI que seriam:

a) verificar o concurso das condi¢des de que dependem o reconhecimento e a protegao
dos direitos; b) dar publicidade aos atos relativos a concessdo dos privilégios e
registros, a sua extingdo, as mutacdes da propriedade, etc., para conhecimento de
terceiros; c) zelar pelos interesses de ordem publica e pelos da coletividade ligados a
propriedade industrial: (CERQUEIRA, 1956, p.61)

A partir desses fins, Cerqueira (1956) conclui que a intervengdo do estado na PI, que se
concretiza por meio do 6érgao administrativo competente e seus servidores, “ndo tem por fim
criar ou conferir direitos, mas apenas reconhecer e garantir direitos subjetivos preexistentes,
organizando a sua prote¢do juridica” (p. 61). Nesse contexto, o ordenamento juridico deve
acompanhar novos direitos que passaram a se constituir na sociedade em evolugdo, ou até

mesmo a reconhecer direitos anteriores que, por qualquer razao, ndo eram antes reconhecidos.

Dinwood (2006), por outro lado, sobre o assunto da evolugdo do ordenamento marcério, ressalta

o questionamento de se as leis de marcas devem reagir ao comportamento do consumidor ou se
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a lei deve influenciar e construir, de proposito, o comportamento tanto do consumidor quanto
do produtor. Alterar as normas para espelhar novos habitos e costumes da sociedade, ou manter
(ou alterar) essas normas com o intuito de moldar, de certa forma, as relagdes entre o produtor,
o consumidor e a sociedade? Exemplos nao faltam, como ja descrito sobre os aspectos da
expansdo dos direitos marcarios (e consequente mudangas na legislagdo) e do incentivo

disfuncional ao registro de marcas descritivas.

Para Dinwood (2006), a lei de marcas influencia as normas sociais, as formas como os
consumidores compram, os produtores vendem, e 0os comerciantes rivais competem. O direito
¢ parte do contexto social e, portanto, qualquer compreensao contextual do direito reconhece a
relacdo dindmica entre o direito e o comportamento social. O autor argumenta que a lei de
marcas deveria abordar de forma mais proativa a construgao do "consumidor" (e do produtor)

na busca de objetivos politicos mais amplos. Contudo, ndo aponta quais objetivos seriam esses.

Em um contexto juridico em constante mudanga, e, de forma a fundamentar a discussao sobre
os aspectos juridicos do tema, optou-se por uma abordagem didatica: a natureza do INPI e o
que dizem as leis e a doutrina sobre sua atuacdo; o que sdo atividades regulatoria e
regulamentadora; sobre a a¢des normativas do INPI em Marcas; a proposta de alteracio
legislativa e, por fim, a proposta de alteragdo procedimental administrativa na Diretoria de

Marcas.

5.1.1 Natureza do INPI e sua atuacao

261 yinculada ao Ministério do

O INPI ¢ uma autarquia federal da administragao ptblica indireta
Desenvolvimento, Indtstria, Comércio e Servigos — MDIC. Uma autarquia s6 pode ser criada
mediante lei especifica?®? e de acordo com o artigo 5° (I) do DL 200/1967, considera-se
autarquia “o servigo autonomo, criado por lei, com personalidade juridica, patrimonio e receita
proprios, para executar atividades tipicas da Administracdo Publica, que requeiram, para seu

melhor funcionamento, gestdo administrativa e financeira descentralizada”.

261 O Decreto-lei N° 200/1967 dispde sobre a organizagdo da Administracdo Federal, estabelecendo diretrizes para a Reforma
Administrativa. Nesse decreto esta determinado que a Administracdo Federal compreende a Administracéo Direta (0s
servigos integrados na estrutura administrativa da Presidéncia da Republica e dos Ministérios) e a Administragdo Indireta,
que compreende entidades dotadas de personalidade juridica prépria: autarquias; empresas publicas; sociedades de economia
mista e fundagdes publicas. Os entes da administragdo indireta sdo vinculados ao Ministério em cuja area de competéncia
estiver enquadrada sua atividade principal.

262 Art, 37(XIX) da CRFB 88.
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Verifica-se, portanto, que a criagdo do INPI teve o objetivo de descentralizar os servigos até

entdo efetuados pelo Departamento Nacional de Propriedade Industrial (DNPI) para torna-los

mais eficientes?3,

Meirelles (2009) considera que as autarquias sdo prolongamentos do Poder Publico com o
intuito de executar servigos proprios do Estado. O poder central lhes outorga poderes para

alcangar sua finalidade. O INPI foi criado pela Lei 5.648/70 e tem como finalidade executar:

(...) no ambito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em
vista a sua fungdo social, econdmica, juridica e técnica, bem como pronunciar-se
quanto a conveniéncia de assinatura, ratificagdo e dentincia de convengdes, tratados,
convénios e acordos sobre propriedade industrial. (art. 2° da Lei supracitada, com
redagdo dada pelo art. 240 da Lei 9.276/1996, a LPI)

Assim, por meio da lei de sua criagdo e da LPI, foram atribuidas competéncias ao INPL

Meirelles dispdes sobre o tema o seguinte:

Para a pratica do ato administrativo a competéncia ¢ a condi¢do primeira de sua
validade. Nenhum ato — discricionario ou vinculado — pode ser realizado validamente
sem que o agente disponha de poder legal para pratica-lo. Entende-se por competéncia
administrativa o poder atribuido ao agente da Administragdo para o desempenho
especifico de suas fungdes. A competéncia resulta da lei e por ela ¢ delimitada. Todo
ato emanado de agente incompetente, ou realizado além do limite de que dispde a
autoridade incumbida de sua pratica, ¢ invalido, por lhe faltar um elemento basico de
sua perfei¢do, qual seja, o poder juridico para manifestar a vontade da Administracao.
Dai a oportuna adverténcia de Caio Tacito de que “ndo é competente quem quer, mas
quem pode, segundo a norma de direito”.” (MEIRELLES, 2009, pg. 151)

As competéncias do INPI estdo previstas no artigo 2° da Lei 9279/96:

Art. 2° A protegdo dos direitos relativos a propriedade industrial, considerado o seu
interesse social ¢ o desenvolvimento tecnologico e econdomico do Pais, efetua-se
mediante:

I - concessdo de patentes de invencao e de modelo de utilidade;
II - concessao de registro de desenho industrial;

IIT - concessdo de registro de marca;

IV - repressao as falsas indicagdes geograficas; e

V - repressédo a concorréncia desleal.

263 O principal objetivo da criacdo do INPI foi a execucdo de uma politica de desenvolvimento industrial (MATOS, 2017). O
Projeto de Lei 2.297/90 esclarecia que a transformagao do Departamento Nacional da Propriedade Industrial em uma nova
entidade concorreria para acelerar o processo de transferéncia de tecnologia, assim como focar na qualidade e na rapidez no
exame de privilégios.
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Diante do exposto, conclui-se que o INPI, por ser autarquia e ente da administragdo indireta
federal, tem suas competéncias definidas em lei e, portanto, suas a¢des estdo sujeitas aos
controles administrativos assim como ao dever de atender aos principios da administracao

publica: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia (art. 37 da CRFB).

Os atos do INPI, além de obedecerem ao disposto em lei, devem obedecer as normativas
internas, e sdo essas, especialmente para o presente estudo, que nos interessam. A LPI contém
diversos artigos e incisos com caracteristicas de “cldusulas gerais”, que sdo textos normativos
com:
diretrizes indeterminadas, que ndo trazem expressamente uma solucdo juridica
(consequéncia). A norma ¢ inteiramente aberta. Uma clausula geral, noutras palavras,
¢ um texto normativo que nao estabelece "a priori" o significado do termo

(pressuposto), tampouco as conseqiiéncias juridicas da norma (conseqiiente).
(BRAGA, 2009, n.p.)

Como textos normativos vagos na parte de Marcas da LPI temos como exemplos:

Art. 125. A marca registrada no Brasil considerada de alto renome sera assegurada
protecdo especial, em todos os ramos de atividade.

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do
art. 6° bis (I), da Convencdo da Unido de Paris para Prote¢do da Propriedade
Industrial, goza de protecdo especial, independentemente de estar previamente
depositada ou registrada no Brasil. (BRASIL, 1996)

A LPI em momento algum conceitua o que € uma marca de alto renome, assim como ndo
descreve o que seja a protecdo especial apontada em ambos os artigos. Seria 0 mesmo tipo de
protecdo ou diferentes tipos? Da mesma forma, os diversos incisos do artigo 124 da LPI, que
enumeram o que nao € registravel como marca, ndo detalham como se da a proibigao relativa a
cada um deles. Por exemplo: o inciso V determina que ndo ¢ registrdvel como marca
“reprodu¢do ou imitacdo de elemento caracteristico ou diferenciador de titulo de
estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetivel de causar confusdo ou associagao
9264

com estes sinais distintivos;”. Mas como o INPI deve verificar se o critério ¢ atendido

Buscando em todas as juntas comerciais do pais? Isso, claramente, seria inviavel.

O inciso XIX, por exemplo, de longe o mais aplicado nos indeferimentos de pedidos de marca,
dispde que nao ¢ registravel como marca: “reproducao ou imitagao, no todo ou em parte, ainda

que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou servigo

264 Os procedimentos para aplicagdo do inciso V do art. 124 estdo contidos no Manual de Marcas no item 5.11.8 (32 edicéo, 62
revisao).
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idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de causar confusao ou associa¢do com marca alheia;”.
Nas primeiras leis de marcas, tal proibi¢ao sequer era aplicada pelos entes responsaveis pelos
registros de marcas, ela precisava ser invocada judicialmente. Embora o inciso ndo determine
como o INPI deve aplicar essa proibicdo, sempre houve um procedimento a seguir
administrativamente, inicialmente por tradicdo oral, e posteriormente normatizada nas

Diretrizes e Manuais de Marcas?%.

A normatizacdo dos dispositivos legais da LPI ndo apenas faz sentido, como ¢ imperativa. Nao
seria possivel realizar o exame de marcas a contento sem o detalhamento de procedimentos.
Quando a lei ¢ composta de normas mais abertas € possivel e desejavel alterar os procedimentos
que as detalham de forma a acompanhar a evolugao da sociedade e o desenvolvimento dos
mercados. Isso € especialmente verdade no assunto de Marcas, que lida com linguagem e meios

de comunica¢do, ambos em constante transformacao.

Nesse contexto surge a controvérsia sobre o poder que o INPI teria para emitir normas e se esse

poder pode ser considerado uma forma de regulacgao.

5.1.2 Atividades de regulacio e regulamentacio

O modelo de organiza¢do administrativa do Brasil ¢ composto pela administracdo direta e
indireta, sendo que a indireta ¢ realizada por autarquias, fundagdes publicas, empresas publicas
e sociedades de economia mista. A partir da década de 1980, apds a publicacao do Decreto n°
83.740, de 18 de julho de 1979 que instituiu o Programa Nacional de Desburocratizagao,
passou-se timidamente a uma fase de Estado Regulador, que se intensificou na década de 1990
com o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, instituido por Luiz Carlos Bresser
Pereira, entdo Ministro da Administracdo Federal e Reforma do Estado, que visava a
implementa¢dao de uma administragdo publica de carater gerencial. Segundo Bresser-Pereira
“Um dos aspectos centrais desse esforco € o fortalecimento do Estado para que sejam eficazes

sua agdo reguladora, no quadro de uma economia de mercado, bem como os servigos basicos

265 Atualmente, os procedimentos para busca e colidéncia entre sinais marcarios (referentes ao inciso X1X) estdo contidos no
Manual de Marcas no item 5.11.3 (32 edicdo, 62 revisdo). A busca, por exemplo, s6 é feita na classe reivindicada ainda que
possam existir marcas anteriores, de terceiros, iguais ou semelhantes em classes afins (a busca s6 é feita em outras classes em
caso de oposicdo). Uma busca em todas as classes tomaria um tempo imenso.
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que presta e as politicas de cunho social que precisa implementar”. (BRASIL, 1995, p.9), para
0 autor:
A reforma do Estado deve ser entendida dentro do contexto da redefinicdo do papel
do Estado, que deixa de ser o responsavel direto pelo desenvolvimento econémico e

social pela via da producdo de bens e servicos, para fortalecer-se na fungdo de
promotor e regulador desse desenvolvimento.” (BRASIL, 1995, p.17)

A evolucao do Estado brasileiro para um Estado Regulador, foi inspirada no sistema dos EUA,
que conta com agéncias especializadas do ponto de vista técnico e independentes do Estado,
com o objetivo de regular setores estratégicos sem softrer interferéncias externas, tanto de

particulares quanto dos proprios agentes politicos.

Guimaraes (2022) considera que a regulagc@o na area de propriedade industrial seja relevante no
sentido de evitar praticas anticoncorrénciais em vista da funcao social dos direitos em patentes
e marcas previstos pelas Constitui¢do. Em sua tese, a autora propds que a atuagdo do INPI
abarca aspectos regulatdrios. A concessdo ou restricdo de direitos em propriedade industrial
teria impacto no mercado interno ao conceder exclusividade e limitar a acdo de terceiros,
corrigindo eventuais falhas de mercado e reduzindo a possibilidade da ocorréncia de atos de

concorréncia desleal.

A regulagdo pelo Estado se d4 por meio de alguma forma de interven¢do estatal na economia.
Para Oliveira (2018), a regulacdo se apresenta em trés formas: a ampla, correspondendo a
intervencdo estatal direta por meio do estabelecimento de condi¢des para o exercicio das
atividades econdmica; a intermediaria, correspondendo ao condicionamento, coordenagdo e
disciplina de atividades econdmicas privadas (sem ser via atuacdo estatal direta); e a restrita,
que corresponderia ao condicionamento da atividade econdmica por meio de lei ou ato

normativo.

Em seu estudo, Guimaraes (2022, p.29) utilizou a acep¢ao ampla de regulagao: “comportando
prerrogativas atinentes a edi¢do de normas em propriedade industrial e a implementagdo
concreta de tais normas, bem como qualquer forma de interven¢do do Estado na economia
relacionada a propriedade industrial.”. A autora discorre detalhadamente pelas teorias e
conceitos de diversos doutrinadores no segmento da estrutura do Estado e a regulagdo por ele

empreendida.

Oliveira (2018) apresenta duas linhas de pensamento em relacdo ao conceito de regulagdo

estatal: de acordo com a escola do interesse publico, a necessidade de atendimento do interesse
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publico e do bem comum justifica a regulacdo, assim como sua intensificag¢do; ja de acordo
com a escola de Chicago, o objetivo da regulacdo € o de garantir o adequado funcionamento do
mercado por meio de medidas que corrijam falhas de mercado (externalidades, monopolios,

bens coletivos, assimetria de informagdes).

Em geral, dois setores costumam ser regulados pelo Estado: o da concessao de servigos publicos
(fornecimento de dgua e energia, por exemplo); e aqueles setores em que ocorram atividades
econdmicas dotadas de relevancia social (produgdo e comercializacdo de combustiveis, por
exemplo). Para Guimaraes (2022, p.31), “a regulacdo da propriedade industrial corresponderia
a uma forma hibrida de atuagdo, possuindo caracteristicas relacionadas a ambas as formas de

3

atuacao “. Os direitos relacionados a PI tém relevancia social, e sua concessdo produziria
repercussdes no desenvolvimento nacional, com impactos no mercado em uma dimensdo

econdmica.

A regulagdo e a regulamentag@o possuem conceitos distintos. Enquanto a funcao regulatdria se
constitui em uma forma de intervencdo do Estado na Economia, a fun¢do regulamentadora que
subentende o poder de regulamentar “é subjacente a Lei e pressupde a existéncia desta. E com
esse enfoque que a Constituicdo autorizou o Chefe do Executivo a expedir decretos e
regulamentos: viabilizar a efetiva execugdo das leis.” (CARVALHO FILHO, 2020, P.64). Ou
seja, os regulamentos sdo elaborados e instituidos por autoridades politicas. O chefe do poder
executivo delega esse poder regulamentador para entes da administracdo (como o Presidente

do INPI, por exemplo) de forma que estes possam editar regulamentos setoriais.

Assim, para Guimaraes (2022, p. 46) a regulagdo do segmento da propriedade industrial
ocorreria “tanto na producdo de Regulamentos Setoriais, quanto na propria concessao dos
titulos e eventuais agdes coercitivas do Estado em face do titular como ocorre, por exemplo,
nas acdes de nulidade, caducidade e na concessdo da licenga compulsoria.” Os Regulamentos
Setoriais editados pelo INPI sao atos normativos, caracterizados por serem bastante especificos,
que organizam e disciplinam os servigos referentes a PI ao estabelecer normas técnicas e
condi¢des para o requerimento de direitos de propriedade industrial?®®. Assim, o poder
regulamentador seria utilizado pelo INPI com o objetivo de possibilitar a fiel execucdo das

disposi¢des da LPIL.

266 No que se refere as marcas, o art. 155 da LPI; quanto a IG, art. 182 da LPI; quanto aos desenhos industriais, art. 101 da
LPI; quanto as patentes, art. 19 da LPI; e, quanto a topografia de circuitos integrados, o art. 31 da Lei n® 11.484/2017.
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Guimaraes (2022), em sua pesquisa, encontrou 325 regulamentos setoriais editados pelo INPI
envolvendo normas relacionadas a interpretagio da LPI?®’. Em marcas o total de regulamentos
totalizaram 135, ndo revogados expressamente’®. A autora destaca que a edi¢do de
Regulamentos Setoriais com carater regulatério deve ser precedida de uma “Avaliacdo de
Impacto Regulatorio (AIR) nos termos do art. 6° da Lei n° 13.848, de 25 de junho de 2019 c/c
e o art. 5°da Lei n® 13.874, de 20 de setembro de 2019 c/c art. 3° Decreto n° 10.411, de 30 de
junho de 2020.” (GUIMARAES, 2022, p.53).

Por fim, para fundamentar ainda mais sua defesa do poder regulador do INPI, Guimaraes (2022)
aponta diversas oportunidades nas quais os Tribunais se manifestaram sobre a natureza das
atividades executadas pelo INPI. Seguem dois trechos representativos. O primeiro no voto
prolatado em sede de decisdo de liminar na ADI n°® 2.125-7, na qual ao INPI:
(...) compete o exercicio de fungdes exclusivas do Estado na area de registro de
patentes ¢ de regulagdo da propriedade intelectual e industrial, em face da sua funcéo
social, econdmica, juridica e técnica, bem como por caber-lhe pronunciar-se sobre a
conveniéncia de assinatura, ratificacdo e denuncia de Convengdes, Tratados,
Convénios e Acordos relativos a propriedade industrial, o suprimento a revelia do
inciso II do artigo 37 da Constituigdo Federal de suas necessidades de pessoal, vulnera

os principios da moralidade, impessoalidade e publicidade a que se refere o caput do
artigo 37 da Carta Federal. (BRASIL. STF. apud GUIMARAES, 2022, P.60)

O segundo, no Recurso Especial 1264644/RS, da Quarta Turma do STJ, na qual o relator

destacou que a atuag@o do INPI em processos judiciais de nulidade ¢ obrigatoria, uma vez que:

(...) o intuito da norma, ao prever a intervencdo da autarquia, foi, para além do
interesse dos particulares (em regra, patrimonial), o de preservar o interesse publico,
impessoal, representado pelo INPI na execucdo, fiscalizacdo e regulacdo da
propriedade industrial. (BRASIL. STJ 4° Turma. apud GUIMARAES, 2022, P.64)

5.1.3 Acoes normativas do INPI na Diretoria de Marcas

Os atos normativos editados pelo INPI no que se refere a marcas sdo caracterizados por serem
bastante especificos: ou eles organizam procedimentos formais (como a classificacdo de
produtos e servicos, como depositar a marca, preenchimento das especifica¢des, quais

documentos anexar, etc.) ou eles dispdem sobre matéria de exame substantivo, esclarecendo e

267 Segundo dados decorrentes da Portaria INPI/PR n® 335, de 25 de setembro de 2020, da Portaria INPI/PR n° 372, de 25 de
novembro de 2020 e do sitio eletronico do INPI.

268 Segundo dados apresentados em uma tabela & pg. 53 de Guimarées (2022), cujas fontes seriam as Portarias INPI/PR n°
335, de 2020, Portaria INPI/PR n° 372, de 2020 e home page INPI
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detalhando as formas pelas quais os dispositivos da LPI serdo aplicados. Assim, os objetivos
dessas agdes normativas sdo de organizar, disciplinar e uniformizar os entendimentos quanto a
prestagdo dos servigos referente a matéria de marcas de forma a executar fielmente as
disposi¢des da LPI. Outro aspecto fundamental dos atos normativos € tornar publico € o mais
claro possivel para os usudrios, em que termos se efetua o exame de marcas. Assim, se 0 agente
publico atuar de forma que contrarie as disposi¢des publicadas, o usuario tem como recorrer €

reclamar.

O mais extenso e mais importante ato normativo em vigor na DIRMA ¢, sem duvida, o Manual
de Marcas?®, que se encontra em sua sexta revisdo da terceira edi¢io. O Manual mantém
organizadas ou faz referéncia a praticamente todas as normas que influenciam o peticionamento

e 0 exame/tratamento das peti¢des de marcas.

Alguns dos atos normativos mais importantes do passado ndo muito distante e que implicaram
em impactos significativos para os usudrios foram a instituicdo do peticionamento eletronico
de marcas por meio do sistema e-Marcas, juntamente com a do Sistema Eletronico de Gestao
da Propriedade Industrial — e-INPI, por meio das Resolugdes 126 ¢ 127 de 12/09/2006, assim
como a publicagio da RPI em formato eletronico?’®, por meio da Resolugdo n° 117 de
29/03/2005 (reeditada como Resolugdo n°® 22/2013). Ambas as iniciativas democratizaram os
servigos de marcas ao tornarem mais facil e simples o acesso aos pequenos usuarios e
especialmente aqueles que ndo tém domicilio no Rio de Janeiro, onde se localiza a sede do

INPL

Em 2022 foi publicada a Portaria INPI/PR n° 8, de 17/01/2022, referente a consolidag@o de atos
normativos de marca?’* que dispde sobre a recepcio e o processamento de pedidos e peti¢des
de marca e sobre o Manual de Marcas, revogando expressamente 27 atos que foram
consolidados (a lista dos atos revogados consta do art. 98 da Portaria supracitada). Abaixo

apresenta-se uma lista do conteudo de cada capitulo dessa Portaria:
Capitulo II: Do peticionamento

Capitulo III: Das classificagdes de produtos e servigos e de elementos figurativos

269 nstituido pela Resolugdo INPI/PR n° 249/2019, atualmente incorporado a Portaria INPI n° 8/2022.

20 Originalmente, a RPI em formato digital foi denominada “Revista Eletronica da Propriedade Industrial”.

271 Também foram publicadas as Portarias INPI/PR n° 4, de 12/01/2022 referente & IG e a Portaria INPI/PR n® 7, de 14 de
janeiro de 2022, referente a desenhos industriais. Todas essas portarias foram publicadas em decorréncia do disposto no
Decreto n° 10.139/2019, que dispde sobre reviséo e consolidagdo dos atos normativos inferiores a decreto.


http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/Referencias#Resolu%C3%A7%C3%B5es
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/Referencias#Portarias
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Capitulo IV: Das filas de exame
Capitulo V: Das etapas de exame
Capitulo VI: Da otimizagao dos procedimentos de exame

Capitulo VII: Do sistema multiclasse?®’?

Capitulo VIII: Da divisdo de registros e pedidos de registro®’®
Capitulo IX: Regime de cotitularidade de marcas

Capitulo X: Da entrega de certificado de registro

Capitulo XI: Do limite da protegdo conferida®’#
Capitulo XII: Das anotagdes

Capitulo XIII: Das marcas de alto renome
Capitulo XIV: Das marcas coletivas

Capitulo XV: Das marcas de certificacao
Capitulo XVI: Das marcas de posi¢ao

Capitulo XVII: Do manual de marcas

Capitulo XVIII: Das disposigdes transitorias e finais

A Portaria INPI/PR n® 8, de 17/01/2022 disciplina variados aspectos dos servigos oferecidos
pela Diretoria de Marcas, mas seu alcance € limitado. O Manual de marcas ¢ o ato que contém
as diretrizes e procedimentos de analise de pedidos, peticdes e registros de marcas nos termos
dos dispositivos previstos na LPI. E ali que esta o detalhamento de como se aplica cada norma
que indefere um pedido; como se realiza o confronto entre sinais semelhantes; quais os

requisitos necessarios para o registro de uma marca tridimensional... e assim por diante.

272 O sistema multiclasse s6 esta sendo utilizado, até 0 momento, nas designagdes que chegam ao Brasil via Protocolo de
Madri. Os pedidos de registro de marca que entram via nacional continuam sendo uniclasse apenas.

273 Tal como o sistema multiclasse, esses procedimentos ainda s sdo aplicados as designaces de Madri, e ainda assim, estio
pendentes de disponibilizacdo de ferramentas de Tl e do sistema IPAS.

274 Trata-se da apostila padrdo aposta em todos os certificados de registro de marca.
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Assuntos tratados como clausula geral estdo ali descritos e detalhados. E possivel adicionar ou
alterar os dispositivos, em conformidade com o art. 86 da Portaria INPI/PR n° 8/22: “O Manual
de Marcas estard sujeito a atualizagdes periodicas, que serdo promovidas pelo Comité
Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de Marcas, Desenhos

Industriais e Indicagcdes Geograficas - CPAPD.”.

5.1.4 Proposta administrativa de adocao do secondary meaning

Durante anos, o assunto da aquisi¢ao da distintividade pelo uso, ou secondary meaning, foi
desconsiderado administrativamente pelo INPI. Qualquer demanda nesse sentido apresentada
nos pedidos e registros de marca era ignorada, ou respondida com “como nao ha previsao
expressa na LPI, o INPI ndo aceita” e, mais recentemente, no setor de elaboracao de pareceres
técnicos para instru¢do judicial “nao ha parametros administrativos para a aceitacio da alegagao
da distitnividade adqurida pelo uso”?’®. O assunto era abordado apenas no treinamento inicial
dos servidores que examinariam marcas, como um fendmeno (juntamente com a
degenerescéncia de marcas) que, apesar de existir, ndo tinha previsdo legal na LPI e, portanto,

ndo era tratada pelo INPI.

Aos requerentes de marca e a seus representantes legais restava a via judicial. Apenas
académicos e doutrinadores abordavam o tema, tanto com posi¢des a favor da aceitacao
administrativa, quanto contra. Cada um com suas alegagoes e justificativas. Ao INPI restava

um papel passivo e meramente reativo ao assunto.

No entanto, a partir de uma conjuncao de fatores, o assunto emergiu. Em meio as discussoes
sobre os procedimentos para aceitar registro de marca de posi¢do, quando foi verificado que
certos sinais so teriam distintividade se esta fosse adquirida®’®; continuo interesse de parcela da
sociedade pelo tema (representantes legais entre outros); a elaboragdo de tese sobre o assunto;
e, por fim, ter sido um dos temas priorizados pelo Grupo Interministerial de Propriedade

Industrial — GIPI para discussio®’’.

275 Conforme entrevista dada por Christiano Timbd em 10/03/2023.
276 Essa informacao foi fornecida em entrevista concedida por Schmuell Lopes Cantanhede em 06/03/2023.
277 Conforme sera visto no ponto 5.1.5.
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Felipe Augusto Melo de Oliveira, entdo Diretor de Marcas, pronunciou sua inten¢do de abordar

2278

o tema no 42° Congresso Internacional de Propriedade Industrial da ABPI em 2022°"°, sendo

entdo convidado a detalhar a iniciativa durante um encontro no Ordem dos Advogados do Brasil

(OAB) no Rio de Janeiro em outubro de 2022.

Foi realizada reunido interna DIRMA — PFE em 06/10/2022 com a presenca dos coordenadores
gerais e alguns outros servidores da DIRMA, e, pela PFE, o Procurador Chefe e o Procurador
que seria responsavel por responder a consulta da DIRMA no sentido de apresentar a questao e
propor a formulagdo de uma consulta a Procuradoria. A consulta®’® foi elaborada e distribuida
para avaliagdo pelos setores envolvidos por meio da NOTA TECNICA/SEI N°
16/2022/INPI/DIRMA/PR?®_ protocolada no Sistema Eletronico de Informagdes (SEI) sob o
n® 52402.010204/2022-43.

O objetivo e sumario executivo da Nota Técnica foram assim descritos: “Trata-se de consulta
referente a viabilidade de aceitacdo administrativa do fendmeno da aquisi¢ao da distintividade
pelo uso como fundamento para a registrabilidade de sinais que, de acordo com as normas da

LPI, seriam isentos de distintividade intrinseca.”. A nota traz como assunto ¢ motivagao:

1.1 Admissibilidade de aceitacdo da distintividade adquirida pelo uso ("secondary
meaning") em marcas. Compatibilidade da LPI com o fendmeno da aquisicdo de
distintividade.

1.2 Paralelamente as a¢des de incremento da produtividade e qualidade do exame em
marcas, constitui diretriz da DIRMA promover maior integracdo do Brasil as cadeias
globais de valor por meio da propriedade industrial, bem como enfrentar demandas
contemporaneas prioritariamente elencadas pelos usuarios nacionais do sistema.

1.3 A questdo em aprego vem historicamente sendo requerida como objeto de maior
atengdo e posicionamento por parte do INPI. A atual gestdo da diretoria propde seu
imediato enfrentamento & luz da modernizagdo dos servigos e aprimoramento das
regulamentagdes internas em vigor, a fim de assegurar melhor alinhamento,
harmonizagdo de boas de praticas observadas em escritérios de propriedade
intelectual de referéncia mundial e expansdo do uso do sistema de PI por nacionais
(vinculo Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual - ENPI).

1.4 No 42° Congresso Internacional de Propriedade Intelecual da ABPI em 2022 (Séo
Paulo), ao apresentarmos as estatisticas, novos procedimentos e propostas de novas
regulamentagdes, a questdo objeto desta Nota Técnica assumiu destacado relevo e
aceitabilidade pelos especialistas e publico presentes, tendo sido o INPI também
convidado a apresentar, na OAB Rio de Janeiro em 27/10/2022, um "status do projeto
de regulamentag@o, critérios propostos para aferi¢do, procedimentos administrativos
de requerimento e tempo de validade de protecdo para admissdo do "secondary
meaning" no Brasil. (INPI, 2022a, doc. 0684329)

278 Qcorrido em 22 e 23 de agosto de 2022 em S#o Paulo.
279 A autora participou tanto da reunido quanto da elaboragéo da consulta.
280 A Nota Técnica recebeu a numeragio de documento n° 0684329 no SEI.
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Em seguida foi apresentada a fundamentacdo tedrica com: a conceituagdo técnica da

distintividade e da aquisi¢do da distintividade; uma breve analise comparativa internacional;

precedentes judiciais no Brasil; dispositivos da LPI que poderiam abranger a distintividade

adquirida; repercussdo nas demais proibicdes previstas no art. 124 da LPI; limites de uso

exclusivo da marca registrada com base na distintividade adquirida; a justificativa para a

consulta e, por fim, a questdo juridica a ser respondida que ¢:

4.32 No sentido de refletir o que ocorre de fato no mercado, locus de atuagdo e
desenvolvimento dos sinais marcarios, permitindo um maior aprimoramento nas
relagdes de mercado entre titulares e consumidores no que se refere as marcas, ¢
considerando também a recente ampliagdo da prote¢do marcaria para incluir as marcas
de posigdo, indagamos:

A LPI comporta o fendmeno da aquisi¢do de distintividade intrinseca e da
aquisicdo de capacidade distintiva para satisfazer os requisitos do art. 122 ¢
as ressalvas de suficiente forma distintiva do art. 124?

O INPI pode reconhecer administrativamente a possibilidade de registro de
marcas que tenham adquirido distintividade pelo uso, mediante a devida
comprovagdo do fenomeno? (INPI, 2022a, doc. 0684329)

Na justificativa para a consulta, os riscos consequentes do siléncio do INPI quanto ao assunto

sdo ressaltados:

A adocdo de critérios distintos entre a instdncia administrativa (que ndo
reconhece) e a judiciaria (que reconhece) pode resultar em inseguranga
juridica e ineficiéncia do sistema de registro de marcas no Pais. Ao INPI cabe
determinar quais sdo os elementos fundamentais para o reconhecimento do
fendmeno, deixando ao judiciario a revisdo casuistica da aplicacdo deste de
acordo com tais parametros. Os critérios estariam centralizados e divulgados
amplamente pela autarquia competente sobre 0s aspectos técnicos;

A auséncia de protecdo para marcas que legitimamente passam por este
fendmeno causa o risco de perda econdmica para o titular, que investe e ndo
tem a proteg¢@o condizente com o investimento e sucesso; a cadeia produtiva,
que perde investimentos por auséncia de prote¢do; e ao consumidor final, que
pode ser afetado pelo aproveitamento parasitario de competidores desleais;

O desalinhamento com o sistema mundial de PI pode levar a diminuiggo de
investimentos pois um ator internacional pode decidir ndo investir em um
pais que ndo reconhega tal fenomeno como possibilidade para aquisicao de
direitos; e

A posigdo atual do INPI, em aplicar o secondary meaning somente para os
casos de protegao telle quelle previstos no art. 6°, Quinques, A (1) da CUP
deixa claramente os estrangeiros em posicdo mais favoravel que os
brasileiros na defesa de seus direitos de propriedade industrial, uma vez que
os primeiros poderdo registrar marcas originalmente nao distintivas em seus
paises de origem, e posteriormente, deposita-las no Brasil, como se distintas
fossem. Tal aplicag@o aplicagdo desrespeita o principio constitucional da
isonomia, vez que permite a estrangeiros a possibilidade de registrar marcas
no Brasil com base na capacidade distintiva adquirida pelo uso no mercado
no pais de origem. (INPI, 2022a, doc. 0684329)
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Observa-se que a consulta aponta especificamente para uma possibilidade da aceitacdo da
distintividade adquirida com base na ressalva que consta do inciso VI uma vez que ndo existe
disposi¢do que defina o que seja forma distintiva ou que vede que esta tenha sido adquirida pelo
uso:
VI - sinal de carater genérico, necessario, comum, vulgar ou simplesmente descritivo,
quando tiver relagdo com o produto ou servigo a distinguir, ou aquele empregado
comumente para designar uma caracteristica do produto ou servigo, quanto a natureza,
nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produg¢do ou de prestacdo do

servico, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; (grifo nosso)
(INPI, 2022a, doc. 0684329)

A consulta, instruida pela Nota Técnica supracitada, foi entdo enviada pelo Sr. Diretor de
Marcas a Procuradoria Federal Especializada na pessoa de seu Procurador Chefe, com
solicitacdo de manifesta¢do da unidade juridica, a qual, em seguida, solicitou, em 20/10/ 2022,
ouvir a Coordenacgdo-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (CGREC)

sobre o tema.

A CGREC respondeu que também considera ser de “grande relevancia a esta CGREC/COREM
o esclarecimento das questdes formuladas a fim de viabilizar a aplicagdo do secondary

meaning no ambito do INPI” (INPI, 2022a, doc. 0708520). A CGREC observa ainda que:

A aplicabilidade do instituto tende a aproximar o exame de marcas da realidade de
mercado com potencial para reduzir o quantitativo de impugnagdes administrativas e
judiciais no que tange a aplicabilidade do artigo 124, VI, da LPI, bem como ira sanear
divergéncia existente na interpretacdo da LPI entre esta Autarquia e os 6rgdos do
Poder Judiciario. (INPI, 2022a, doc. 0708520)

Para subsidiar a consulta, a CGREC anexou trés notas técnicas, as Notas Técnicas
INPI/PRESIDENCIA/CGREC N° de 2012 (QUALITA) e N°8 de 2018 (ATAKAREJO), ja
referenciadas no ponto 4.2.6 do capitulo anterior, tratando ambas do uso de termos
originalmente nao distintivos com fun¢do distintiva principal do sinal marcario, e a Nota técnica
INPI/PRESIDENCIA/CGREC/COREM/N® 01/2020 (CASA DAS VERDURAS) que tratou do
todo indivisivel mediante a verificacao de circunstancias de fato decorrentes de uso comum no
mercado. Essas notas foram anexadas para ilustrar que a segunda instancia administrativa tem
emitido pareceres técnicos, com fins a subsidiar decisdes em recursos € em processos
administrativos de nulidades, levando em consideragdo as circunstancias de uso da marca no
mercado, inclusive analisando o aspecto distintivo do sinal em exame, entendimentos esses

exarados a luz do artigo 6 quinquies C(1) da CUP. Por fim a CGREC concorda com o contetido
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da Nota Técnica/SEI n° 16/2022/ INPI /DIRMA /PR, solicitando, também, que a manifestagcdo
da PFE/GGPI lhe seja retornada para ciéncia.

Por fim, em 30/12/2022, a PFE /INPI encaminhou sua manifestagdo por meio do Parecer n°
00033/2022/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, cuja ementa ¢:
Marcas. Secondary Meaning. Proposta de regulamentagdo sobre a definicdo de
distintividade de forma a poder aceitar administrativamente alegagdes de sua

aquisicdo pelo uso. Auséncia de impedimento legal. Recomendagdes. (INPI, 2022a,
doc. 0747037)

Em sua analise juridica, foi colocado que “a questdo juridica efetivamente submetida a consulta
e que sera, portanto, objeto da presente andlise é: ha algum impedimento legal para o INPI
admitir por meio de regulamentagdo especifica a analise do uso da marca no mercado para a

avaliacao da distintividade?”

A PFE declarou que essa abordagem foi realizada com o fim de se evitar a invasdo de duas
esferas de competéncia: a primeira e mais relevante, seria evitar a esfera da competéncia técnica
da DIRMA no exame de marcas ¢ na aferi¢do da aquisi¢do da capacidade distintiva; e a segunda
seria a propria competéncia da unidade juridica consultiva, a PFE/INPI, pois o ato normativo a
ser elaborado deverd ser encaminhado a PFE para fins de andlise da legalidade e juridicidade:
“Desse modo, como ndo ha o ato em si, mas apenas a inten¢do de edi¢do, procurou-se, ao
maximo, ndo tolher de forma precipitada o espago de discricionariedade da area técnica com

manifestagdes prévias.”

Sao citados trechos de manifestacdes do INPI em apoio a defesa judicial dos atos de registro
nos quais ¢ reiterado o posicionamento em nao aceitar a aquisi¢do da distintividade por falta de

previsao legal, conforme o abaixo:

28. incorre em erro semelhante a autora quando sugere (1) que o uso da marca, sua
notoriedade e publicidade acabara por incutir-lhe distintividade e por identifica-la
perante o publico como conjunto inalienavel da autora e (2) que o exercicio da fungao
da marca decorre do seu uso, sendo impossivel avalia-lo no plano puramente tedrico.
No afd de ver seu pleito atendido, a demandante insinua a aproximagdo de dois
conceitos alheios a realidade da PI no Brasil, quais sejam, o sistema declarativo de
protegdo marcaria e o da distintividade adquirida pelo uso. Todavia, no sistema
atributivo que nos rege, a distintividade de uma marca ou a exclusividade conferida
por esta ndo depende do uso - salvo excecgao prevista no Art. 129 da LPI e nos casos
em que o nao-uso determina sua caducidade-, mas no registro validamente expedido
pelo INPI. Neste sistema, que pressupdem, idealmente, a prioridade do registro em
relacdo ao uso, ndo ha como fugir ao exame tedrico do pedido de marcas. Exame,
contudo, que, longe de ancorar-se em abstragdes subjetivas, cal¢a-se em normas e
procedimentos objetivos que visam avaliar as marcas na realidade legal e
mercadolégica em que buscam se inserir. Nessa esteira, cumpre-nos cientificar que
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nido se aplica ao caso em aprego a figura do "secondary meaning", isto é, da
distintividade advinda do uso prolongado e dos investimentos na marca, uma vez que
tal fendmeno, reconhecido por normas legais de outros paises, ndo tem amparo em
nossa legislagdo.?! (INPI, 2022a, doc. 0747037)

Também foi transcrito o entendimento do Sr. Edson Lobo, procurador e Ex-Diretor de Marcas
do INPI, que expde os fundamentos pelos quais o INPI ndo reconhece a aplicacdo da teoria do

secondary meaning:

e O secondary meaning somente teria aplicagdo nos paises que adotam o
sistema declaratorio e ndo seria aplicavel no Brasil e nos paises que adotaram
o sistema atributivo de direitos e o “first to file”;

e Anorma do artigo 6, quinquies, C.1 da CUP somente seria aplicavel para as
marcas ja registradas no exterior quando requeridas no Brasil e somente
quando aplicavel o principio “telle quelle” previsto no Artigo Quinquies A. 1
daC.UP;

¢ Que o sistema atributivo de direitos ndo permite que o INPI analise e leve
em consideragdo as circunstancias de fato ocorridas antes da data do depdsito
e que, portanto, somente tem legitimidade para realizar a analise sobre a
distintividade intrinseca ¢ sobre a distintividade por comparagdo a outros
sinais ja registrados.

®  Que a legislagdo brasileira ndo tem previsao da perda ou extingdo do registro
de marca pela ocorréncia da degenerescéncia da marca (perda da
distintividade), que seria o fendmeno reverso ao secondary meaning.
(CARVALHO, 2020, p 189 / RICCI, 2006. pp. 190-199)

J4

A manifestacdo da Procuradoria ¢ no sentido de reconhecer a solidez e legitimidade dos
argumentos apresentados, uma vez que nao ha imposi¢do legal ao INPI de analisar o uso da
marca no mercado ou a figura do “secondary meaning”. Considerou-se que, de uma perspectiva
institucional € legitimo e legalmente embasado que o INPI foque seus recursos, ja tdo escassos,
principalmente em pessoal, na execucdo de suas fun¢des obrigatorias e legalmente
estabelecidas. “Em suma, a posi¢do institucional tradicionalmente adotada pelo INPI tem

suporte legal, sistémico e de racionalidade de politica publica.”

Contudo, em contrapartida, ndo foi verificada a existéncia de qualquer argumento legal
especifico no sentido de que a LPI vede a andlise de situacdes de fato, como o uso da marca no
mercado, com fins a andlise a registrabilidade. Ou seja, se a LPI ndo impde a obrigagdo de

analisar a distintividade adquirida pelo uso, tampouco a proibe.

Em sua elaboracao tedrica, fica claro que, apesar de o sistema atributivo de direito dispensar o

exame das circunstancias de fato ocorridas antes da data do depdsito, como o uso da marca,

281 Trecho da peca de contestacdo do INPI nos autos judiciais 00251924320124025101
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nada leva a concluir, a partir desse raciocinio, que esse exame ¢ vedado uma vez que ausente
qualquer dispositivo legal nesse sentido. Tanto ¢ assim que o INPI ja examina circunstancias de
fato ocorridas anteriormente a data do deposito, como nas alegagdes fundamentadas no inciso
XXIII do art. 124 da LPI. A manifestacdo também aponta a utilizacao do artigo 6 quinquies
C(1) da CUP pela CGREC na determinacdo do aspecto distintivo do sinal marcério e sua

convivéncia com outros.

Assim, a manifestacdo declara que ndo se verifica impedimento legal para que o INPI realize
uma andalise com base no uso dos sinais no mercado antecedente ao exame da registrabilidade

do sinal.

Quanto a posi¢do de certos autores que, apesar de reconhecerem a auto executoriedade da CUP
para a aplicacdo da teoria do secondary meaning, sustentam que a auséncia de norma legal
tornaria o INPI incompetente para tal, cabendo apenas ao judiciario acatar tais alegagdes; a
manifestagdo os contraria com os seguintes fundamentos:
Com o devido respeito aos citados pesquisadores, o entendimento segundo o qual a
auséncia de norma autorizativa impede a atuacao do INPI, visto que a citada autarquia
estaria restringida em sua competéncia aos estritos limites autorizativos expressos da
lei, ndo nos parece a mais adequada. Isso porque o citado entendimento parte de uma
compreensdo de competéncia administrativa extremamente restritiva e, qui¢a ja
superada, a qual limita a atribui¢do de competéncia de um 6rgdo administrativo ao
estritamente previsto expressamente em lei. Todavia, tal entendimento sobre a

competéncia administrativa dos 6rgdos publicos ndo parece mais condizente com a
pratica atual na Administra¢do Publica. (INPI, 2022a, doc. 0747037)

Na opinido exarada no parecer, nao ha impedimento legal para que o INPI proceda a analise da
distintividade da marca adquirida pelo uso, principalmente tendo em vista que lhe cabe a
competéncia legal, conforme disposto no art. 2° da Lei n® 5.648/1970, para analisar as condi¢des
de registrabilidade dos sinais marcérios, entre os quais a distintividade. Inclusive ¢ feita a
afirmacgao “Decorre dessa competéncia legal o poder do INPI de regulamentar sua atividade de
avaliar e atribuir o registro a requerimentos de marcas.” (paragrafo 42), em total consonancia

com o discutido na se¢@o sobre o poder regulador do INPI.

Nesse sentido, a manifestagdo cita trecho de autoria de Luiz Fux em que ¢ abordada uma visao

mais atual do poder regulamentar:

E cedigo na doutrina que ‘a finalidade da competéncia regulamentar é a de produzir
normas requeridas para a execucdo de leis quando estas demandem uma atuagdo
administrativa a ser desenvolvida dentro de um espaco de liberdade exigente de
regulacdo ulterior, a bem de uma aplicagdo uniforme da lei, isto é, respeitosa do
principio da igualdade de todos os administrados’ (MELLO, Celso Antonio Bandeira
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de. Curso de direito administrativo. 21* ed. S8o Paulo: Malheiros, 2006. p. 336)."
(ADI 4.218-AgR, rel. min. Luiz Fux, julgamento em 13- 12-2012, Plenario, DJE de
19-2-2013.). ((INPI, 2022a, doc. 0747037)

Nesse sentido, a manifestacdo da PFE adota uma visao mais moderna e abrangente da fungao
dos 6rgdos e entidades publicas em suas func¢des de prestagcdo de servigos publico, admitindo
que esses entes necessitam editar atos com cardter regulamentador com a finalidade de
normatizar sua propria atuacdo dentro de um espaco de liberdade viabilizada pela forma de
redacdo da legislagdo, e assim, melhor atender os cidadaos. O proprio INPI ¢ apontado como
um exemplo de tal posicionamento uma vez que ja editou diversos atos normativos
disciplinando os muitos aspectos dos diversos requerimentos a ele dirigidos para a obtengao

dos direitos de PI.

Contudo, ¢ abordada a auséncia da previsdo na LPI do fenomeno da degenerescéncia, que foi
considerado relevante pois se um sinal adquire distintividade, o mesmo sinal, ou outro qualquer,
pode perdé-la. Também foi abordado o risco a concorréncia decorrente da possibilidade de
agentes do mercado se apropriarem de palavras e expressdes necessarias, descritivas, comuns e

genérica, prejudicando os competidores.

Apos a inclusao da manifestacdo no SEI, a DIRMA, demandante da consulta encaminhou a
manifestagdo para a Coordenagdo de Gestdo do Conhecimento, Instru¢do Processual e
Relacionamento com o Usudrio, para ciéncia e “eventuais providéncias cabiveis tendo em vista

a incorporag¢ao do tema tratado ao Plano de A¢ao 2023 (INPI, 2022a, doc. 0751392).

Tendo a consulta sido respondida favoravelmente pela PFE, a DIRMA incluiu na proposta do
Plano de A¢do 2023, do INPI, a seguinte iniciativa estratégica®?: “Secondary Meaning e
Marcas nao Tradicionais™ cujo objetivo € a elaboragao de procedimentos de exame técnico para
o reconhecimento da distintividade adquirida (secondary meaning) de marcas e para exame
técnico e registro de marcas ndo tradicionais. As etapas do projeto seriam: a elaboragcdo dos
procedimentos; formulacdo de consulta publica; o tratamento das sugestdes e criticas
consequentes da consulta ptblica; a elaboracao de normativos; e, por fim, a devida alteragao no

Manual de Marcas ap6s a aprovacdo e publicagdo dos Normativos. Na proposta inicial, essas

etapas seriam finalizadas no final de julho de 2023.

282 A autora foi convidada a colaborar com essa iniciativa estratégica.
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Contudo, a determinag¢do das iniciativas estratégicas e seu cronograma de implementacao
depende da defini¢do de prioridades do CPAPD, e essas prioridades sdo orientadas parcialmente
pelo Plano Estratégico 2023-2026 INPI?®3, que foi publicado por meio da Portaria INPI/PR n°
14, de 13 de abril de 2023. Dentro da carteira de projetos do Plano, dentro do ponto 1 (Otimizar
qualidade e agilidade na concessao e registro de direitos de propriedade industrial, alcangando
padrdes de desempenho de referéncia internacional) consta o projeto “Distintividade Adquirida
e Marcas nao Tradicionais” cujo objetivo € “Elaborar procedimentos de exame técnico para
reconhecimento da distintividade adquirida (“secondary meaning”) de marcas e para exame
técnico registro demarcas ndo tradicionais.”?* (INPI, 2023b, p.31) cujo prazo de execugio foi

estendido para o periodo de 2023 a 2026.

E preciso considerar também que, com a mudanca de governo no inicio de 2023, diversas
funcdes na estrutura regimental do INPI ficaram vagas, entre as quais as da Presidéncia e a de
Diretor(a) da Diretoria de Marcas. Assim, podera haver uma maior demora, ou até mesmo uma
alteracdo na iniciativa estratégica caso os futuros ocupantes dessas posi¢des decidam pela

priorizagao de certos projetos e ndo de outros.

5.1.5 Proposta de alteracao legislativa da LPI

O Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual (GIPI)?®

¢ um colegiado cuja atuagao,
originalmente informal, remonta a meados da década de 1980 diante da necessidade de
coordenacdo das posigdes do governo federal durante as negociagdes relativas a PI na Rodada
Uruguai do GATT. O GIPI teve seu funcionamento consolidado na III Reunido da Camara de

Comércio Exterior (CAMEX). O GIPI foi formalmente criado pelo Decreto Presidencial de 21

283 Essa informacao foi fornecida em entrevista concedida por Schmuell Lopes Cantanhede em 06/03/2023.

284 O escopo do projeto consta com a seguinte redagio: “Realizar estudo comparativo internacional sobre Distintividade
Adquirida. Levantar as necessidades e expectativas das partes interessadas sobre Distintividade Adquirida. Analise de
Impacto Regulatorio (AIR) sobre Distintividade Adquirida. Realizar estudo técnico para elaboragdo de procedimentos
técnicos sobre Distintividade Adquirida e redesenho de processos. Realizar consulta publica de Normativo e Manual de
Marcas sobre Distintividade Adquirida. Adaptar sistemas de TI para Distintividade Adquirida. Realizar estudo comparativo
internacional sobre marcas sonoras. Levantar as necessidades e expectativas das partes interessadas sobre marcas sonoras.
Realizar estudo técnico para elaboragdo de procedimentos técnicos sobre marcas sonoras e redesenho de processos. Realizar
consulta pablica de Projeto de Lei, Normativo e Manual de Marcas sobre marcas sonoras. Adaptar sistemas de Tl para
marcas sonoras. Realizar estudo comparativo internacional sobre marcas olfativas. Levantar as necessidades e expectativas
das partes interessadas sobre marcas olfativas. Realizar estudo técnico para elaboracéo de procedimentos técnicos sobre
marcas olfativas e redesenho de processos. Realizar consulta pdblica de Projeto de Lei, Normativo e Manual de Marcas sobre
marcas olfativas. Adaptar sistemas de T1 para marcas olfativas.

285 As informacdes histdricas sobre o GIPI foram conseguidas no portal do Governo Federal em:
http://mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/despachos-de-comercio-exterior/9-assuntos/categ-comercio-exterior/564-
historico-gipi
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de agosto de 2001 com a atribui¢do de propor a agdo governamental no sentido de conciliar as
politicas interna e externa visando o comércio exterior de bens e servicos relativos a propriedade

9288 que reinstituiu o

intelectual. Esse Decreto foi revogado pelo Decreto 9.931 de 201
colegiado com o objetivo de coordenar a atuagao do governo federal no segmento de
propriedade intelectual, assim como na implementacgao da Estratégia Nacional de Propriedade
Intelectual. Onze Ministérios, com direito a voto, sdo membros do GIPI, sendo que o INPI ¢
convidado a participar de todas as reunides. A Resolugdao n°1/2020 prevé a participacao de
representantes da sociedade civil por mandatos de um ano. O GIPI tem o poder de convidar

entidades ou especialistas externos para reunides especificas, os quais, no entanto, ndo tém

direito a voto.

Além das reunides, o Grupo pode constituir grupos técnicos ad hoc para desenvolver agdes e
debates sobre temas especificos, para elaborar documentos, estudos preparatérios e relatorios
para embasamento técnico com fatos e dados, com vistas a tomada de decisdes pelos agentes

politicos.

Nesse contexto, com o objetivo de avaliar o arcabougo normativo da Propriedade Industrial, foi
estabelecido, por meio da Resolugdo GIPI/ME n° 3, de 25 de fevereiro de 2022, Grupo
Técnico?®’ para o tratamento de diversos temas concernentes as normas de propriedade
industrial em vigor no pais, estando em consonancia com as agdes 1.1 e 1.2 do Eixo 4 da
Estratégia Nacional de Propriedade Industrial (EINPI)? que tem o objetivo especifico de

modernizar os marcos legais da PI:

1.1 Propiciar espago para concertacdo entre diferentes atores em matéria de PI, com a
participagdo de agentes publicos e da sociedade civil. Os participantes, sob
coordenacdo do GIPI, promoverdo discussdo, revisdo e manifestagdo quanto a
adequacdo técnica de projetos de leis afetos ao tema e articulagdo de propostas a serem
apresentadas ao Congresso Nacional.

1.2 Identificar as demandas de moderniza¢do de marcos legais e infralegais junto aos
usuarios do sistema de forma a mapear gargalos e pontos criticos em matéria de
propriedade intelectual, tendo como objetivo aprimorar o ambiente de negocio e
aumentar a captura de valor para os produtos e processos protegidos por DPIs, garantir
a seguranga juridica para os titulares dos direitos e coibir a produgdo e

287 O Grupo Técnico foi composto por representantes dos seguintes 6rgaos e entidades: Ministério da Agricultura, Pecuéria e
Abastecimento (MAPA); Ministério da Ciéncia, Tencologia e Inovagdo MCTI); Ministério da Economia (ME); Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI); Associagdo Brasileira das Indistrias de Quimica Fina, Biotecnologia e suas
Especialidades (ABIFINA); Associacao Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI); Associacdo Forum Nacional de
Gestores de Inovacéo e Transferéncia de Tecnologia (FORTEC); Associacdo Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento de
Empresas Inovadoras (ANPEI); CropLife Brasil e Grupo Farma Brasil. A coordenacéo do Grupo ficou a encargo do
representante do Ministério da Economia. O plano de trabalho do Grupo esta disponivel em:
https://www.gov.br/participamaisbrasil/mocoes-e-notas29

288 Decreto N° 10.886 de 07/12/2021
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comercializa¢do de produtos ou processos que infringem direitos de PI ou produtos
falsificados. (BRASIL, 2021)

Esse Grupo Técnico contou com a participacao de diversdes orgados e entidades do Governo e
da sociedade civil. O INPI encaminhou solicitagdo para as areas finalisticas DIRMA, Diretoria
de Patentes (DIRPA) e Coordenacdo Geral de Contratos de Tecnologia (CGTEC) para que
fossem indicados representantes para participarem do Grupo. De acordo com Gustavo Novis?®,
ponto focal da DIRMA no Grupo, a etapa inicial foi de mapeamento e levantamento dos pontos,
sugestdes, propostas, questdes juridicas e jurisprudéncia relevantes. Quanto a participagdo da
DIRMA:

“A DIRMA foi bem propositiva, apresentando mais de sessenta itens e propostas de

alteracdo da lei. Algumas s6 de melhoria de redagdo, pequenos ajustes. Outras

maiores. Foi feito esse levantamento a partir de contato com todas as areas da DIRMA.

As propostas foram validadas com o Diretor da DIRMA. E foi feito o
encaminhamento da proposta. (NOVIS, 2023)

Novis prossegue relatando que a partir das propostas feitas por todos os atores presentes, nao
apenas o INPI, mas agentes publicos, associa¢des, entes da sociedade civil, iniciativa privada,
etc., o Ministério da Economia (ME), como coordenador do Grupo, compilou ¢ identificou
tematicas, separando em subtemas. Como havia muitos, foi decidida uma priorizacao dos temas
que os atores considerassem mais relevantes. Foi realizada uma sistemética de atribuicdo de
niveis de prioridade e, a partir disso, o ME apurou os resultados e em uma reunido foram

debatidos quais temas seriam encaminhados.

Assim, apds a identificagdo de dispositivos legais passiveis de aprimoramento, foram
organizados treze subgrupos de trabalho denominados Didlogos Técnicos: (3 de Marcas, 4 de
Patentes, 3 de Contratos, 1 de Indica¢des Geograficas, 1 de Desenhos Industriais e 1 para outras

disposi¢des da LPI).

Os assuntos referentes a marcas foram reunidos em trés Didlogos Técnicos, o primeiro tratando
do tema “Caducidade”; o segundo tratando do tema “Processo Administrativo de Marcas”,
sendo discutidos os topicos de “Exame Formal”, “Sistema de Oposi¢ao” e “Modelo de
Recolhimento de Retribuicao”; e o terceiro tratando sobre os temas de “Direitos sobre a Marca”
e “Registrabilidade — secondary meaning e expressdes de propaganda”. Cada subgrupo pdde

convocar outros participantes para contribuir nas discussdes.

289 Gustavo Freitas Lobo Novis, um dos representantes da DIRMA e ponto focal, em entrevista em 06/03/2023.
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Em 31 de janeiro de 2023 foi apresentado o relatdrio final dos grupos, contendo a identificagao
dos dispositivos legais afetados, assim como proposta técnica com sugestdes de alteragcdo da

redacdo da Lei n® 9.279 de 1996 em relagao aos temas acima tratados.

No caso do Dialogo Técnico 3°%°, foi sugerida a inclusdo de previsdo legal expressa para
aquisicdo da distintividade registral em virtude de distintividade adquirida, ou “secondary
meaning”. Do relatério consta uma contextualizacdo sobre o fendmeno da distintividade
adquirida, a falta de sua previsao legal expressa na LPI, assim como sua previsdo em tratados
como a CUP e o TRIPS. O reconhecimento legal teria como finalidade alinhar a legislagdo
brasileira com normas ja previstas em outros paises atendendo a demanda da sociedade pelo
reconhecimento de marcas que adquiram distintividade pelo uso no mercado nacional. O

21 com o intuito de

relatorio, para cada um dos temas tratados, apresenta a seguinte estrutura
sistematizar as informagdes de forma idéntica, facilitando a discussdo, posterior, pelos agentes

politicos:

Quadro 2: Estrutura dos relatorios dos Grupos Técnicos do GIPI

I. Identificacio do problema que se pretende solucionar
a) Causas do problema
b) Consequéncias indesejadas
c) Dispositivos legais abrangidos

I1. Principais agentes econémicos, atividades, segmentos, usuarios e demais afetados pelo
problema

II1. Orgio(s) ou entidade(s) do poder publico relacionado(s) diretamente com o tema
a) Fundamentagio legal que ampara/vincula a agdo do(s) 6rgdo(s) ou da(s) entidade(s) em
relagdo ao tema

IV. Benchmarking Internacional
a) Quais outros paises poderiam ser referéncia para o Brasil neste tema?
b) O que prevé a legislagdo destes paises?
¢) E possivel saber a experiéncia/resultado nestes outros paises na aplicagdo da respectiva
legislagao?

V. Apresentacio técnica da proposta
a) Resumo da proposta:
b) Objetivo principal da proposta:

290 A autora fez parte desse Subgrupo Técnico.
291 Essa estrutura foi elaborada na primeira parte das discussdes do Grupo Técnico. Apos a qual foram convidados outros
participantes para cada um dos subgrupos para auxiliar no detalhamento de cada item.
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VI. Fundamentacio técnica da proposta, com fatos e dados:
a) Quais seriam os possiveis impactos econdomicos, juridicos e sociais da proposta?
b) Ha outros dispositivos nao incluidos no escopo das propostas, mas que podem ser afetados
diretamente pela proposta de revisdao?

VII. Riscos e repercussoes:
a) A alteragdo poderia gerar alguma controvérsia que leve a judicializa¢do?
b) Quais seriam os possiveis impactos operacionais da proposta junto aos 6rgdos executores?
€) Ha outros riscos ou repercussdes decorrentes da proposta de revisdo?

VIII. Considerando as diferentes propostas e o que foi estudado até o momento, é possivel
chegar a um consenso sobre a proposta?

IX. Qual a atualizacio mais adequada para cada dispositivo identificado, se cabivel (em
termos de contetido e de forma juridica)

Fonte: Adaptado de GIPI, 2023.

Quanto ao ponto I, as causas do problema foram identificadas como a auséncia da previsao na
LPI para o reconhecimento do fenomeno da distintividade adquirida pelo uso e o tratamento
diferenciado pelas instancias administrativas (que ndo reconhecem) e judicial (que reconhece).
Como consequéncias indesejadas foram consideradas as demandas judiciais nas quais a defesa
do INPI atualmente ¢ a auséncia de parametros administrativos para analise do fendmeno,
levando a uma analise técnica da demanda pelo judiciario, quando o INPI € o 6rgdo que detém
o conhecimento especializado em marcas; e também a posi¢ao de determinada parte da doutrina
que considera que, por ndo haver expressao previsao legal, o INPI ndo poderia reconhecer o
secondary meaning administrativamente. Por fim, os dispositivos legais abrangidos foram
inicialmente identificados como os arts. 122 e 124 (incisos 11, VI, VIII, XVIII e XXI) da LPI.
Contudo, no decorrer das discussdes, verificou-se que o dispositivo legal a ser alterado seria,

na verdade, o art. 159 da LPIL.

Quanto ao ponto II, os agentes afetados pelo problema foram identificados como sendo os
requerentes de pedidos de registro de marca com aquisicao da distintividade pelo uso, assim

como seus representantes legais; o INPI; a Justi¢a Federal e consumidores em geral.

Quanto ao ponto III, os 6rgaos ou entidades do poder publico relacionados diretamente ao tema
foram identificados como o INPI, por ser o 6rgdo que realiza o exame técnico e concede e
denega os direitos marcarios; e o Poder Judiciario Federal, por ser aquele a quem compete julgar
as demandas referentes a aquisi¢do da distintividade pelo uso da marca. Foram indicados
também que a fundamentacao legal que ampara/vincula a acao desses 6rgaos seriam o art. 2°

da Lei 5.648 de 1970, alterado pelo art. 240 da LPI, que dispde que o INPI tem por finalidade
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principal executar as normas que regulam a propriedade industrial; e o art. 109 da CRFB que

dispde que compete a Justica Federal processar e julgar causas em que o INPI figure.

Quanto ao ponto VI, foram escolhidos uma série de paises considerados significativos e que

tenham suas legislagdes e procedimentos com facil acesso. Foram selecionados: Australia,

Canada, Chile, Coreia do Sul, Estados Unidos da América, Japao, México e Unido Europeia.

No que se refere ao que prevé a legislacdo destes paises, as seguintes conclusdes foram
enumeradas:

i O registro de marcas segue procedimentos bastante diferentes em cada pais,

ainda que seus principios e proibigdes estejam bastante harmonizados em

vista da CUP (Convengdo da Unido de Paris) ¢ do TRIPS (Acordo sobre

Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao
Comércio). Todos os paises referenciados sdo parte dos dois tratados;

ii. Todos os paises acima aceitam a aquisi¢do da distintividade adquirida como
razdo para o registro de marca. Alguns tém disposi¢des expressas em suas
leis, outros t€m disposigdes indiretas e outros apenas em suas diretrizes de
exame;

iii. Nenhum deles prevé pagamento de taxa diferenciada para o exame desse tipo
de sinal. As provas exigidas s3o bastante semelhantes, geralmente
contemplando um certo periodo de tempo anterior ao depdsito da marca,
independente se o sistema adotado ¢ atributivo, declarativo ou misto;

iv. Os procedimentos para requerer o exame da aquisicdo da distintividade,
como a etapa processual, por exemplo, variam bastante entre os paises, em
virtude da diferenga entre suas legislacdes e sistemas de exame. Em geral se
exige que o sinal ja tenha adquirido a distintividade no momento do deposito.
(GIPI, 2023, p.14)

No que se refere ao questionamento de se € possivel saber se a experiéncia/resultado nestes
outros paises na aplicagdo da respectiva legislacdo, foi esclarecido que o material consultado se
constituia das legislacoes e procedimentos de exame (quando disponiveis) dos paises
selecionados. Nao foi realizado contato direto com representantes dos escritorios de PI desses

paises a respeito da aplicagdo da aquisi¢do da distintividade pelo uso.

Quanto ao ponto V, o resumo da proposta foi a de alteracdo no art. 159 da LPI com vistas a
incluir a previsao da aquisi¢do da distintividade pelo uso durante o exame marcario. A intengao
foi a de ja determinar certas condi¢cdes como a obrigatoriedade de comprovagdo no periodo
anterior ao depdsito, assim como em quais etapas processuais o requerimento devera ser
efetuado. A proposta tem o objetivo de tornar possivel, e além de questionamentos, o exame de
marcas que tenham adquirido a distintividade pelo uso, na esfera administrativa, assegurando
assim uma maior seguranca juridica aos usudarios do sistema de marcas, tanto os requerentes

como os competidores.
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Quanto ao ponto VI, que trata da fundamentacdo técnica da proposta, os seguintes impactos
econdmicos, juridicos e sociais da proposta foram considerados relevantes: o aumento na
seguranca juridica aos requerentes de marca que poderdo desenvolver suas atividades
econdmicas com a adequada protegao do ativo; um potencial incremento no numero de
processos administrativos de nulidade perante o INPI, tendo como base legal a falta de
distintividade do sinal; uma possivel reducdao no quantitativo de agdes judiciais com base no
secondary meaning; ¢ uma maior complexidade no exame de marcas no que se refere a
distintividade do sinal. Outro dispositivo que pode ser afetado pela proposta e que ndo foi nela
incluido foi a eventual alteracdo na Portaria INPI Portaria INPI/PR n° 08, de 17 de janeiro de
2022 que dispde sobre a recepcao e o processamento de pedidos e petigdes de marca e sobre o
Manual de Marcas. Isso porque foi debatida a possibilidade da institui¢do de uma petigao
propria para o requerimento do exame da distintividade adquirida pelo uso da marca, com
retribuicdo especifica e a ser examinada por equipe especializada, nos moldes do que ocorre

com o procedimento para o reconhecimento do Alto Renome de marcas.

Quanto ao ponto VII, sobre os riscos e repercussoes, foram abordadas possiveis controvérsias
que podem levar a judicializagdo tal com um hipotético aumento de demandas judiciais entre
particulares quando o sinal que tenha recém adquirido distintividade, € consequentemente
exclusividade de uso como marca, ainda for usado como termo relacionado a produto/servigo
por terceiros. Contudo considera-se que o beneficio da aplicacio do fendmeno
administrativamente venha a superar o risco residual dos casos ja existentes. E preciso levar em
conta que ja existe judicializagdo sobre o tema, quando os requerentes recorrem ao judiciario
para terem seus sinais registrados com base no secondary meaning. Outro ponto abordado sdao
0s possiveis impactos operacionais junto aos Orgdos executores, o que, claro, refere-se,
principalmente, ao INPI. Serd necessaria a elaboragao de procedimentos e diretrizes de exame
pela Diretoria de Marcas - DIRMA em conjunto com a Coordenagdo Geral de Recursos e
Nulidades — CGREC, assim como a capacitacdo dos servidores que serdo responsaveis por esse
tipo de exame. Também se prevé um discreto aumento no nimero de depdsitos de pedido de
marca que tenham sido indeferidos com base na falta de distintividade e que, porventura,
considerem-se dotados de distintividade adquirida pelo uso. Outro impacto serd a necessidade
de tratamento do tema junto aos membros da Procuradoria Especializada que atuam na defesa
judicial do INPI. Por fim, outro risco decorrente da proposta € a possibilidade de apropriagao

de sinais cujo uso deveria ser comum aos competidores. Contudo, acredita-se que uma
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cuidadosa elaboracdo de procedimentos especificos para o registro de marca com base na

aquisi¢ao da distintividade pelo uso reduzira a exposi¢cdo da sociedade a esse risco.

Em relacdo ao ponto VIII, quanto ao consenso sobre a proposta, foi verificado que sim, existiu
concordancia entre os membros sobre a necessidade de inclusdo do fendmeno na previsao

normativa e que a proposta técnica ¢ aceitavel.

Por fim, e mais importante, o ponto IX demonstra qual ¢ a alteragdo normativa proposta. O

artigo 159 da LPI apresenta o seguinte texto:

Art. 159. Decorrido o prazo de oposi¢do ou, se interposta esta, findo o prazo de
manifestagdo, serd feito o exame, durante o qual poderdo ser formuladas exigéncias,
que deverao ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1° Nao respondida a exigéncia, o pedido sera definitivamente arquivado.

§ 2° Respondida a exigéncia, ainda que ndo cumprida, ou contestada a sua formulagéo,
dar-se-a prosseguimento ao exame.

Propoe-se a adi¢ao de dois novos paragrafos com o seguinte teor:

$ 3? No exame, podera ser reconhecido que o sinal objeto do pedido adquiriu, anteriormente
ao seu depdsito, distintividade suficiente para ser reconhecido como marca pelo publico

consumidor relevante, nos termos do art. 123 (1), (II) ou (I1I1).

§ 4° O depositante devera solicitar a andlise da aquisig¢do de distintividade no ato do depdsito
do pedido ou por meio de peticdo de recurso administrativo, podendo tal solicitacdo ser

instruida documentalmente em até 60 (sessenta) dias do ato correspondente.

A adigdo desses paragrafos almejaria os seguintes resultados:

e Aaceitagdo da aquisi¢do da distintividade pelo uso como condicdo para o registro de marca
constituida por elementos sem distintividade;

e A obrigatoriedade da distintividade ter sido adquirida em data anterior ao deposito do
pedido de marca,;

e A previsdo de que a aquisicao da distintividade pelo uso deve ser comprovada junto ao

publico consumidor relevante, e ndo ao publico em geral.



232

e A previsdo dos dois momentos processuais nos quais o exame da distintividade adquirida

292 ou em grau de recurso, sendo

pode ocorrer: no exame de mérito em primeira instancia
possivel a instru¢do documental no prazo de até 60 dias como ocorre com outros

procedimentos (oposi¢do, cumprimento de exigéncia, recursos, manifestagdes, etc...);

De posse do Relatorio Final com a consolidagdo dos treze Didlogos Técnicos®®®, que foi
encaminhado aos membros dos Didlogos Técnicos em 6 de abril de 2023, cabera ao Grupo
Técnico apresentar os resultados ao GIPI (agora parte do MDIC, como resultado do
desmembramento do ME) que avaliara os resultados, assim como o impacto regulatorio quando

necessario, realizar consulta publica e encaminhar proposta de atualizagao normativa.

Cabe um adendo relevante a respeito da proposta de alteragdo legislativa. No Dialogo Técnico
1, que tratou de caducidade, o respectivo relatorio apresenta uma proposta que altera o art. 143
da LPI no sentido de incluir a previsao de caducidade do registro de marca em caso de perda da
capacidade distintiva do sinal por ter se transformado na designagdo genérica dos
produtos/servigos, como consequéncia da atividade ou inatividade de seu titular. Essa adi¢ao
solucionaria uma das preocupacdes em relagdo a aceitagdo do registro de marcas que tenham
adquirido distintividade pelo uso. Afinal, se 0 uso pode conferir a distintividade, o desuso pode
retird-la. Caso essa proposta tenha sucesso, isso poderia criar um impacto na proposta de
alteragdo legislativa do art. 159 da LPI, uma vez que, a principio, estariam definidas as etapas
processuais de exame de mérito do pedido em primeira instancia e exame de recurso como
aquelas em que o requerimento do reconhecimento da distintividade adquirida pode ser arguido.
Nao foi prevista uma etapa na manifestacao a caducidade. Portanto sera necessaria a atencao a

integracdo dos dispositivos legais a ser alterados

5.2 Aspectos técnicos

Nesta secdo serdo tratados os aspectos relacionados a um potencial exame de requerimentos de
reconhecimento da aquisicdo da distintividade pelo uso devido ao fenémeno do secondary
meaning no futuro. A primeira questao, sem sombra de divida, ¢ a total falta de experiéncia no

assunto. Administrativamente nao ha qualquer experiéncia, e na esfera judicial ela ¢ limitada.

292 |ss0 significa que ndo seriam formuladas exigéncias para comprovacao da distintividade nos casos em que os
examinadores de marcas considerassem que o sinal deve ser indeferido com base nos incisos 11, VI, VIII, XVIII e XXI.
293 Disponivel em: https://www.gov.br/pt-br/propriedade-intelectual/arquivos-1/relatorio-final-gt-normativos-pi.pdf/view
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Nas jurisdi¢des estudadas no capitulo 2, o exame administrativo se fundamenta em robusta
jurisprudéncia em vista do carater da aplicacdo do direito consuetudinario nos EUA e nas
experiéncias diversificadas na UE. O Brasil nao conta com nada disso e so lhe resta se espelhar
nas experiéncias estrangeiras, adapta-las a realidade nacional, e ao mesmo tempo regular o
alcance da aplicacdo do secondary meaning mediante decisdes do corpo técnico e gerencial

com vista ao interesse publico.

Nesse contexto, ¢ importante ressaltar que na DIRMA ha um servidor que tem conhecimento
pratico no exame de pedidos com requerimento de reconhecimento de distintividade adquirida.
Christiano dos Santos Timb6 ¢ Tecnologista em PI, lotado da Diretoria de Marcas desde 2006.
Em 2017, ele foi selecionado para um programa de intercambio de 2 anos com o EUIPO
chamado Seconded National Expert (SNE), no qual ele desempenharia as mesmas tarefas que
um funcionario do EUIPO. E entre essas tarefas se incluia o exame de pedidos de marca em
que os requerentes solicitavam o reconhecimento de secondary meaning para seus sinais. Em

entrevista?®*

, Timbo (2023) prestou diversas informagdes sobre como ocorre o exame de marcas
em geral e o de marcas com pedido de reconhecimento do secondary meaning em particular,
assim como compartilhou de sua visdo Unica de quem ja examinou o tema e que também tem
como atual funcdo a elaboracdo de pareceres técnicos para a instru¢do de agdes judiciais

referentes a marcas.

O exame de marcas no EUIPO tem uma caracteristica bastante diferente daquele empreendido
na DIRMA. Enquanto no Brasil um examinador solicita um pedido e o examina totalmente, no
EUIPO ocorre um exame em duas etapas. H4 um time de examinadores experientes®® que, em
um periodo de cerca de 3 horas, diariamente, efetua o exame de mérito de proibigdes
absolutas®®® de uma quantidade relativamente grande de pedidos para os padrdes brasileiros:
entre 55 e 65 processos (a depender de questdes gerenciais de controle de prazos). O resultado
desse exame preliminar € um pardgrafo em que o registro ¢ considerado aprovado ou recebe
uma recusa provisoria. Os processos com recusa provisoria sdo entdo passados para um outro
time de examinadores que elaborardo as cartas de recusa mediante uso de modelos. As recusas
devem ser fundamentadas por esses examinadores, € caso os requerentes venham a se

manifestar, o0 mesmo examinador que publicou a recusa analisara as alegagdes. Essa ¢ uma

294 Em entrevista concedida em 10/03/2023.
295 Chamado de time “ICE”, um grupo de exame intercolaborativo.
2% As proibigdes relativas, quanto ao exame da disponibilidade, sdo examinadas em sede de oposigao.
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sintese bastantes superficial do processo, mas para os fins do presente estudo, € o suficiente. A

seguir, dividimos as ponderacdes de Timbo em alguns itens a partir das questdes formuladas:

Frequéncia de requerimento do reconhecimento da distintividade pelo uso e quem o realiza:

Nao ¢ muito comum, mas esse ¢ um exame como qualquer outro e € realizado por todo o corpo

de examinadores, ndo havendo um grupo especializado.

Momento em que ¢ requerido o reconhecimento da distintividade: embora o Regulamento da

Marca Europeia preveja essa possibilidade, o entrevistado ndo chegou a ver um caso em que o
requerente ja peca, no momento do deposito, o reconhecimento do secondary meaning. 1sso
seria uma espécie de “confissdo” de que o sinal ¢ isento de distintividade. O normal é que se
peca o reconhecimento da aquisi¢do da distintividade como tese de defesa frente a recusa

provisoria.

Quais parametros sdo usados para o exame de pedidos com secondary meaning: ha uma série

de parametros que constam no manual (Orientagdes) e se solicita que se mencione
jurisprudéncia nos pareceres: “E recomendavel se buscar outros casos quando vocé for redigir,
nos quais as mesmas alegagdes foram apresentadas” (TIMBO, 2023). Ele informou que os
examinadores usam o eSearch Case Law®®’, que é um sistema aberto no qual é possivel
pesquisar decisdes do Instituto da Propriedade Intelectual da Unido Europeia (EUIPO) e
acorddos do Tribunal Geral, do Tribunal de Justiga e dos tribunais nacionais da Europa. Também
ha uma orientacdo dada aos examinadores de que o secondary meaning s6 pode ser aplicado da
forma mais precisa possivel, pois a marca pode alcangar esse status para um tnico produto e
ndo para outros. Como exemplo disso temos a cor lilds, que angariou secondary meaning para

chocolates, mas ndo para outros produtos alimenticios.

Forma de exame do pedido: a maneira mais direta € buscar razdes para negar o reconhecimento.

r

Um exemplo dado ¢ a questdo dos idiomas ja abordado no capitulo 2: a aquisicao de
distintividade da marca deve ser comprovada nos paises que falam e compreendem a
linguagem. Por exemplo, marcas no idioma inglés devem apresentar provas de secondary
meaning na Irlanda e em Malta. Se ndo houver provas de Malta, o secondary meaning ¢
imediatamente negado. Timbo (2023) abordou diversos outros exemplos, como o caso de uma
marca em portugués em que as provas que estavam em qualquer outra lingua foram

desconsideradas; provas referentes a marcas nominativas, quando apresentavam a marca junto

297 https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/esearch-case-law
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a qualquer elemento grafico também eram desconsideradas “pois ndo sabe qual a contribui¢ao
perante ao consumidor que aquele elemento grafico fornece quando se trata de uma marca
nominativa.” Contudo ele destaca que o EUIPO ¢ bastante “permissivo” com prazos,
especialmente considerando a experiéncia brasileira na qual as metas sdo constituidas por
quantidades. As metas 14, por outro lado, sdo em tempo e os prazos sdo longos, ha varias etapas

e o requerente pode pedir extensdes de prazo sem mesmo dar uma razao para isso.

Problemas no exame da documentacdo: Timbd (2023) declarou que o maior problema que

enfrentou referiu-se ao exame de dados relativos as redes sociais:

(...) isso € muito complicado porque sdo métricas muito diferentes as quais vocé nao
consegue exatamente ter nogdo de qual é o alcance daquilo ali; o que significam os
numeros apresentados. Eu tive que aprender aquilo por conta propria, O que significa
vocé ter tantas curtidas, visualizagdes, seguidores? Entdo aquilo dali era importante
porque o fato de vocé ter uma série de acessos ndo significa que tenha interagdo. Se
vocé tem um numero de visualizagdes de um video isso ndo significa que ele foi
assistido integralmente e coisas similares. Mas isso, além de ser muito dificil para o
examinador, isso ¢ muito dificil, extrapolando para o meu trabalho atual, eu acho
muito dificil de explicar para o judiciario, que também ndo vai ter um conhecimento
muito grande daquilo. Impressiona muito o niimero de 100.000, 200.000, mas o que
realmente significa aquilo? O que sdo interagdes significativas? Isso eu ainda acho o
mais complicado. De explicar se aquilo ali tem algum grau de relevancia para a analise
do caso. Eu acredito que sera o maior desafio caso o INPI entenda analisar o tema.

Ele prossegue destacando que sempre havia documentacdo de redes sociais, assim como
matérias da imprensa, investimento em publicidade, declara¢des de representantes comerciais.
Ele também afirma que, nos dois anos que passou no EUIPO, ndo se deparou com nenhum
pedido que fornecesse documentacdo comprobatdria completa o suficiente para garantir o
reconhecimento da aquisicao da distintividade pelo secondary meaning: ‘“nenhum sinal que
comecou como descritivo e que agora ¢ um indicador de origem comercial Unico, ele

provavelmente era continuamente utilizado por diversas fontes comerciais.” (TIMBO, 2023).

Ao ser questionado sobre quais comentarios ele considera pertinentes ao assunto, Timb6 (2023)
ofereceu uma série de ponderagdes sobre a eventual aplicagdo no Brasil. Inicialmente ele
observa que a questdo do uso exclusivo por um prazo razodvel pode ser algo mais simples de
alcangar em paises e regides menores, mas no Brasil, com suas dimensdes continentais, sera
bem mais dificil comprovar que determinado sinal composto por elementos inapropridveis teve
uso exclusivo o suficiente para ser reconhecido como unica fonte comercial dentro do nosso

pais. Ele indica o caso da marca CASA DO LOJISTA, referente a uma acdo judicial?®

298 132 VF/SP n.° 5009283-72.2020.4.03.6100.
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impetrada pelo titular da marca objetivando desconstituir as apostilas aplicadas sobre os
registros de n.° 822930463, 822930480, 822930471, 822930498, 822930501, 822930510 e
909164495, todos para a marca CASA DO LOIJISTA, para que a autora passesse a ter a

exclusividade de uso da referida expressao.

A autora da agdo alega que a restricdo nao faz mais sentido visto que sua marca adquiriu
notoriedade perante o publico consumidor que passou a considerar a marca como elemento
designativo de origem comercial por meio do fendmeno do secondary meaning. E que, devido
a apostila aplicada (sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos), outras empresas
poderiam utilizar o mesmo sinal de ma fé, provocando a dilui¢do da marca e o desvio da
clientela da autora. Ao mesmo tempo em que alegou o secondary meaning a autora ainda alegou

que, na origem, o sinal seria distintivo.

Timbd (2023) redigiu o parecer técnico para instruir a defesa judicial do INPI. Nesse ponto ¢
importante observar que, devido a sua experiéncia junto ao EUIPO, ele solicitou anuéncia junto
a chefia imediata para oferecer mais informagdes sobre o secondary meaning do que era a
pratica anterior. Ainda que o parecer técnico continue declarando que:
Quanto ao tema do secondary meaning e sua aplicagdo pelo Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, cumpre esclarecer que o Instituto nio dispde de parametros
normatizados para a afericio de pedido de reconhecimento de distintividade

adquirida em sede administrativa, quer dizer, quando provocado diretamente
pelo interessado com essa finalidade especifica. (grifo no original) (INPI, 2020a)

Foi incluida a seguinte observagao:

Contudo, a Autarquia entende como pertinente seu posicionamento acerca da presente
questdo, dada a repercussio de nulidade diretamente incidente sobre atos
administrativos por ela emanados, tendo em vista os principios do contraditério e da
ampla defesa, sem desconsiderar a possivel oneragdo dos cofres ptblicos decorrente
de honorarios sucumbenciais. (INPI, 2020a)

Assim, com o objetivo de fornecer subsidios ao juizo no momento da analise do pleito, Timbo
citou doutrinadores nacionais - BARBOSA e BEYRUTH, assim como apontou trechos de
acoes judiciais contendo alegagdo de secondary meaning, de forma a apresentar o conceito do
fendmeno e também sobre os critérios e documentos a serem analisados para aferi¢do da sua
ocorréncia ou ndo; passando, a seguir, a examinar a documentagdo comprobatoria apresentada

pela autora.
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Em sua pega técnica, Timbd opinou que os documentos “ndo parecem ser capazes de

demonstrar cabalmente que o consumidor médio reconheceria o signo como indicador de

origem comercial dos produtos e servigos relevantes.” (INPI, 2020a):

a)

b)

d)

€)

O fendémeno do secondary meaning deve ocorrer com todos os produtos e servigos

elencados nos certificados dos registros:

Tal requerimento imputa no reconhecimento de que o publico consumidor médio
atribui tal significado comercial a uma gama extensa de produtos e servicos, os
quais possuem pouca ou nenhuma relacio de afinidade entre os mesmos além de
sua oferta através de um mesmo canal comercial fisico ou virtual. Em virtude da
excepcionalidade da medida, supramencionada, esta Coordenagdo entende, em
alinhamento a pratica adotada nos mais prestigiosos escritorios de propriedade
industrial ao redor do mundo, que a comprovacio de tal condi¢ao seja realizada
para cada categoria de produto ou servico sob escrutinio. (grifos originais) (INPI,
2020a)

A marca CASA DO LOJISTA tem apresentagdo mista, mas o requerente propde que a
expressdo nominativa ja seria capaz de identificar a origem comercial dos produtos e
servicos, contudo os elementos de prova sO trazem a marca na apresentacdo mista
originalmente concedida pelo INPI, assim “ndo hd como afirmar, diante da auséncia de
pesquisa de mercado conduzida de forma adequada e/ou outros elementos pertinentes, que
os elementos figurativos nao influenciaram a percepcao do publico consumidor ao associar
os produtos e servicos em causa e sua origem comercial” (INPI, 2020a)

Os dados referentes ao investimento em publicidade ndo seria, per se, suficiente para
demonstrar a existéncia de uma relagdo de associagdo entre a quota do mercado/publicidade
e a percep¢ao dos consumidores. Sao necessarios outros documentos que comprovem o
efeito da promog¢do e publicidade da marca, como tipos de midia, extensdo geografica,
pesquisa de reagao, etc.

Quanto a presenga na internet, € conforme ja mencionado, meros nimeros de acesso nao se
constituem em métrica confiavel para demonstrar a associagdo da marca com o
produto/servigo na mente do consumidor.

A auséncia de pesquisas de mercado ou de percepgao do publico consumidor.

O entrevistado ainda aponta que um dos critérios para o reconhecimento da ocorréncia do

secondary meaning ¢ o uso substancialmente exclusivo. Assim, por meio de pesquisa na

internet, ele encontrou diversas outras empresas utilizando a mesma expressdo em outras
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unidades da federagdo (a autora ¢ de Sao Paulo). Além do parecer referente a marca CASA DO

LOJISTA, Christiano Timbé indicou outros processos com pareceres com teor similar?®,

Outro comentario pertinente a respeito da possivel aplicacdo do fendmeno pelo INPI ¢ o mesmo
ponto abordado no capitulo 2 quanto a classificacdo do sinal como inapropriavel ou nao e

quanto a analise dos recursos reformados:

Eu acho que a nossa problematica que eu vejo mais complicada ¢ se aqueles sinais
realmente deveriam ter sido indeferidos ou ndo, porque a maioria dos casos (judiciais)
que ja voltaram pra gente com a resposta, eles resolveram sem a base do secondary
meaning, eles disseram simplesmente que o sinal é registravel. Eu expressaria a minha
preocupagdo que € o fato da gente analisar o secondary meaning em um sinal que tem
distintividade porque para esses sinais sera muito mais facil produzir provas de que
aquilo ¢ reconhecido como uma marca porque na verdade ele o €. Isso eu vejo como
um desafio. (TIMBO, 2023)

O dialogo com o judiciario também faz parte das ponderagdes do entrevistado, até porque, em

vista das tarefas por ele efetuadas na DIRMA, ¢ um assunto que lhe ¢ muito familiar:

A partir do momento em que se consolidem regras, sera preciso dialogar com o
judiciario explicar porque as diretrizes seguem aqueles pardmetros; sendo
simplesmente serio desconsiderados. E preciso se basear em textos robustos
academicamente, e claros na nossa descrigdio no Manual. O material tem que ser
solido, porque sera uma experiéncia Unica. A gente vai comegar essas coisas. Os casos
sdo poucos. (TIMBO, 2023).

Por fim, ele ressalta que o exame adequado do secondary meaning ¢ muito importante pois:

No cerne esta o interesse publico porque ao reconhecer aquilo vocé esta retirando algo
da coletividade, que em tese, se ele estd sendo examinado por secondary meaning, o
sinal era desprovido de distintividade, portanto estava na res publica. Se era do direito
da coletividade, para que ele passe a esse grau, para que possa ser apropriado pelo
direito privado, a barreira tem que ser muito grande. A comprovagao tem que ser muito
robusta ¢ o cuidado na comprovacgdo tem que ser muito grande para que se evite a
concessdo da tutela privada. (TIMBO, 2023).

Além das questdes levantadas por Christiano Timbd, hé outros pontos relativos ao exame

técnico que deverdo ser avaliados sobre qual seria a melhor forma de tratar:

Idioma e extensdo geografica da comprovacdo: na UE, como ja foi esclarecido, s6 € preciso

comprovar o secondary meaning nos paises em que aquele idioma ¢ compreendido. No Brasil,

299 GESTAO 4.0 — processos n° 917783972 e 917784030 (268 VARA FEDERAL DE SAO PAULO n.° 5029545-
72.2022.4.03.6100); HEDGE INVESTMENT — processos n® n.° 913069167 e 913069388 (132 VF/RJ n.0 5071782-
12.2020.4.02.5101); MERCADO BITCOIN — processo n° 911791841 (312 VF/RJ n.° 5022522-63.2020.4.02.5101); e
ABSOLUTE INVESTIMENTOS — processo n° 906132185 (252 VF/RJ n.° 5007648-73.2020.4.02.5101.
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cuja Unica lingua oficial é o portugués, isso significa que a comprovagdo devera ser realizada
em todas os estados? E razoavel supor que sim. O registro de marca é véalido nacionalmente,
entdo nao faz sentido reconhecer o secondary meaning cuja comprovagao for regional. Como
visto no caso CASA DO LOJISTA, mesmo que o titular conseguisse comprovar a aquisi¢ao da
distintividade junto ao publico do estado de Sdao Paulo, ndo seria cabivel conceder a
exclusividade a expressdo nominativa visto que em outras regides do pais tal expressdo pode

permanecer com seu sentido primario ou, pior ainda, ser associada a outra origem empresarial.

E por outro lado ha outra questdo relacionada a idioma. O procedimento na Diretoria de Marcas
¢ o de tradugdo de termos estrangeiros como regra geral (tal como nos EUA). Entdo qualquer
termo desprovido de distintividade, ainda que em outro idioma, sera indeferido como marca
caso nao seja acompanhado de elementos graficos que lhe confiram algum grau de
distintividade. Contudo, ha que se considerar o fato que a grande maioria da populacdo ndo fala
outro idioma, ainda que reconhecam certos termos considerados jargdes em determinados

segmentos.

O British Council realizou uma pesquisa recente®®’ (2022) no qual revela que apenas 1% da
populacdo fala inglés fluentemente. A parcela da populacdo que fala, mas ndo fluentemente,
representam 5%. O idioma espanhol seria falado por cerca de 3,3%°%; o aleméo por 0,5%°%, o
italiano por 0,3%%% e o japonés por 0,2%°%%4. Os idiomas alemdo, italiano e japonés sio

fortemente presentes junto as comunidades imigrantes em Sao Paulo e na regido Sul.

Entdo ¢ perfeitamente possivel que um termo em outro idioma, mesmo sendo considerado
irregistravel para fins de registro de marca, seja considerado distintivo pela populacdo que
consome o bem, tornando mais facil a obten¢cdo de provas que comprovem a aquisicdo da

distintividade, ja que para a maioria da populagdo, a marca sempre foi distintiva.

Quanto aos aspectos juridicos, as referéncias consultadas embasam o entendimento que o INPI,
em sua fungdo institucional, pode emitir normativos que possibilitem ao seu corpo funcional

seguir procedimentos e diretrizes com o objetivo de melhor atender aos dispositivos da LPI. No

300 Fonte: https://www.educamaisbrasil.com.br/educacao/noticias/brasil-tem-1-da-populacao-fluente-em-ingles
301 Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Hispanophone

302 Fonte: https://www.dadosmundiais.com/linguas/alemao.php

303 Fonte: https://www.dadosmundiais.com/linguas/italiano.php

304 Fonte: https://www.dadosmundiais.com/linguas/japones.php
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que se refere ao tema da aquisicdo da distintividade adquirida, o fenomeno do secondary
meaning ja ¢ reconhecido judicialmente e o Unico fator que parece impedir sua aplicagdo
administrativa seria, inicialmente, a falta de previsao expressa e, atualmente, a falta de iniciativa
nesse sentido. Contudo a falta de iniciativa parece estar em um processo de ser ultrapassada
tendo em vista a realizagdo de uma consulta a PFE/INPI sobre o cabimento da aceitacao
administrativa nos limites da LPI atual; assim como a realizagdo do Grupo Técnico do GIPI

com vistas a melhorias e alteragdes da LPI.

Quanto aos aspectos técnicos, foi visto que hd uma série de desafios a serem enfrentados: desde
a falta de conhecimento do corpo funcional, a falta de jurisprudéncia no assunto e até mesmo
as decisdes que terdo que ser tomadas durante uma eventual elaboracao de procedimentos e
diretrizes. Serd necessario também criar um didlogo com o judiciario para que as decisdes sejam
coesas com os entendimentos administrativos. E por fim, terdo que ser realizados outros estudos
e procedimentos especificos para aqueles sinais que, considerados nao distintivos, ndo sao os

incluidos no inciso V1.

Por fim, vale a pena ressaltar que o presente estudo limitou-se a abordar os sinais isentos de
distintividade incluidos na proibi¢do do inciso VI3® da LPI, mas, caso a aquisi¢io da
distintividade venha a ser aceita como condicao para o registro de marcas pelo INPI, ¢ essencial
ter-se consciéncia de que outros sinais, considerados isentos de distintividade deverdo ser
incluidos no rol daqueles que podem angariar distintividade pelo uso, que sado:

II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma

distintiva;

(..)

VII - sinal ou expressdo empregada apenas como meio de propaganda;

VIII - cores e suas denominagdes, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar
e distintivo;

(.)

XVIII - termo técnico usado na industria, na ciéncia e na arte, que tenha relagdo com
o produto ou servigo a distinguir;

(.)

305 “sinal de carater genérico, necessario, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relagdo com o
produto ou servico a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma caracteristica do produto ou
servigo, quanto a natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produgdo ou de prestagdo do servigo,
salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;”
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XXI - a forma necessaria, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou,
ainda, aquela que ndo possa ser dissociada de efeito técnico;

Se for aceita a proposta de admissdo administrativa, conforme descrita na se¢do 5.1.4, havera
flexibilidade para que o INPI/DIRMA possa normatizar o assunto e até determinar um
escalonamento na aplicagdo a medida que se acumula experiéncia: se inicia com O0s
procedimentos referentes a proibicao do inciso VI (e do XVIII) até que se ganhe conhecimento.
Apos outros estudos mais solidos sobre o assunto, estabelece-se uma ordem, como por exemplo:
sinais de propaganda; forma necessaria, comum ou vulgar do produto; e cores. Ainda que o
inciso II esteja incluido no rol dos sinais isentos de distintividade, ¢ bastante dificil que uma
letra, algarismo ou data alcancem distintividade adquirida pelo uso tendo em vista sua

constitui¢do e a coexisténcia com diversos registros desses caracteres na forma figurativa.

Por fim observamos que, quando da pesquisa sobre as legislagdes dos EUA e da UE, grande
quantidade de casos da jurisprudéncia se referia a marcas figurativas e tridimensionais. Talvez
caiba uma pesquisa junto aos requerentes e a seus representantes legais sobre quais sinais devem

ter um estudo mais aprofundado primeiro.

Ja se for aceita a reforma da LPI nos termos propostos pelo GIPI, a aplicagdo do secondary
meaning passa a ter vigéncia a partir de data determinada quando da aprovagao da reforma, com
ou sem procedimentos elaborados. A conclusdo a esse respeito € que seria desejavel que ja se
construa, administrativamente, um conjunto de fundamentagdes robustas para o exame desses

outros sinais sem distintividade, sob o risco de o INPI ser pego de surpresa.

Assim, apds todas as ponderacdes, passa-se as conclusoes.
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CONCLUSOES

Quando o projeto para este estudo foi aprovado, a aquisi¢do da distintividade pelo uso era mera
observagao nos livros contendo doutrina sobre marcas e o presente estudo teria,
hipoteticamente, aplicacdo em um futuro nao definido. Nao havia discussdo sobre o tema no
INPI e poucos casos eram julgados no judiciario. Quando a tese comegou a ser escrita essa
situacdo pouco tinha se alterado. Mas como uma demonstragdo do quanto a sociedade e o
conhecimento podem mudar rapidamente, em cerca de um ano o “secondary meaning” passou
a ser objeto de estudo na esfera administrativa, assim como um item em proposta de alteracao

legislativa da LPI.

O objetivo principal da tese era verificar se a aquisi¢cao da distintividade pelo uso — conhecido
por “secondary meaning”, poderia ser condi¢do para o registro de marcas pelo INPI. Nesse
contexto, a principal davida era se o INPI poderia elaborar normativos que permitissem esse
reconhecimento sem haver alteragdo no texto legal que o tornassem expresso. Foram
compilados argumentos e referéncias que apoiavam essa possibilidade. E, em consonancia com
apesquisa levada a cabo, a resposta da consulta feita a PFE/INPI pela Diretoria de Marcas sobre
o assunto foi no sentido de corroborar esse entendimento. Ainda que ndo haja disposi¢ao
expressa no sentido do exame da distintividade adquirida, também ndo héa qualquer disposi¢ao
que a contrarie. E, considerando a capacidade técnica e normativa do INPI para publicar atos
que organizem e disciplinem a aplicacdo dos dispositivos da LPI, a ado¢do da aquisi¢ao da
distintividade pelo uso da marca como condi¢do para o registro se mostra como perfeitamente
plausivel e factivel. Estando confirmada a hipodtese principal da tese, passa-se a outras

consideragoes.

Desde os dias em que sinais distintivos eram simples instrumentos para informar ao consumidor
distante qual tinha sido o produtor responsavel pela qualidade do produto, muito mudou. A
marca se transformou em um valor em si mesma, e sua qualidade pode nao ter relagdo com o
produto ou servigos em vista da percep¢ao criada pelos investimentos publicitarios. Barbosa
(2007) aventa a possibilidade da marca ser o primeiro dos direitos de propriedade industrial em
que o objeto real da prote¢do seria puro investimento, € que sua constru¢do por meio da
propaganda tem muito a ver com a constru¢ao de um personagem em um romance (ambos sem

respaldo na realidade).
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Ainda assim fato ¢ que as marcas sdo fontes de informacdo e produtos dos esfor¢os das
empresas no mercado. Desta forma, seu carater distintivo ¢ um componente essencial no ambito
da concorréncia. Apesar do reconhecimento do instituto do secondary meaning pela impressao
do proprio consumidor e de a questdo ja ter sido apreciada em algumas decisdes do Judiciario
Brasileiro®®, ha poucos estudos elaborados para a aplicacdo efetiva do instituto do significado
secundario na esfera administrativa no Brasil. A busca de um maior rigor quanto a comprovagao
da for¢a/fama de uma marca na impressao do consumidor, bem como a opinido do proprio INPI,
nas agdes movidas na esfera da Justica Federal, deveriam ser critérios adotados para a melhor
aplicagdo do secondary meaning, para que as decisdes judiciais ndo sejam fundamentadas
apenas em critérios subjetivos dos juizes e desembargadores, nem sempre especializados em PI

(Brito e Oliveira, 2008).

E indiscutivel que o tema gera um grande debate na doutrina e na jurisprudéncia por estarmos
tratando do cerne, da propria razao de existir da marca, que € seu poder distintivo, que delimita
e define a possibilidade de sua prote¢do e o grau de extensdo desta, conferida pelas leis
nacionais, assim como seus impactos econdmicos no mercado. E a distintividade também que

garante a concorréncia leal na economia.

Existe uma relagdo dialética entre as pressdes da economia real e o processo regulatorio. A
teoria econdmica avalia o efeito das regulamentagdes nos mercados e no bem-estar, formulando
prescricdes politicas apropriadas (Ramelo e Silva, 2006). Nesse sentido, considerando que o
registro de marcas com base na aquisicao da distintividade pelo uso efetivamente ocorre,
conforme comprovado por decisdes judiciais, assim como a partir da experiéncia estrangeira,

conclui-se que o procedimento administrativo deve espelhar essa realidade.

Diversas consideracdes devem ser feitas a respeito: a grande maioria das marcas no Brasil e no
mundo tradicionalmente tem impacto muito limitado, seja geogréafico, seja em um mercado
consumidor restrito. Poucas marcas tém realmente impacto amplo. Ainda que a tecnologia da
informagdo tenha potencial para mudar isso ao tornar tudo facilmente disponivel, as marcas
continuam, em sua maioria, limitadas (muitas vezes por questdes de capacidade de producao
dos titulares). Casos de marcas registradas com secondary meaning em outros paises
demonstram que, em geral, € necessario comprovar esse fendmeno junto ao publico consumidor

relevante naquela jurisdi¢ao.

306 Referentes, por exemplo, as marcas Polvilho Antisséptico, Ultragaz, Cultura Inglesa e Alpargatas.
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Contudo, em um mundo globalizado, como avaliar a dimensdo desse publico consumidor?
Pelas redes sociais, cuja métrica de avaliagdo de impacto ndo ¢ das mais claras e que ultrapassa
o principio da territorialidade? Outra questdo ¢ se faz sentido, economicamente, permitir a
existéncia de registros exclusivos de expressdes originalmente nao distintivas. Havendo tantas
opgdes para desenvolvimento de uma marca, porque investir em um sinal que serd, de pronto,
negado pelo INPI? Ou, caso eventualmente a aquisi¢do da distintividade pelo uso seja adotada
administrativamente, exigird um investimento muito grande em publicidade e em logistica para
que se alcance a devida prote¢ao? Afinal, se um dos objetivos principais da legislagdo marcaria
¢ proteger a capacidade dos consumidores de identificar e distinguir os bens de origens
comerciais em competi¢do, garantir direitos sobre sinais ndo distintivos e fazer valer esses

direitos nao apenas ndo aumentaria essa capacidade em nada, mas poderia causar confusao.

Ainda que a pratica concorrencial demonstre que existe uma predilecio dos
requerentes/titulares de marcas (assim como de seus times de marketing) por marcas
descritivas, capazes de se associar o produto ou servigo imediatamente perante o consumidor
(RAMSEY, 2003; MACHADO, 2013), na verdade esse tipo de marca conta com o 6nus da
convivéncia com diversos sinais semelhantes no segmento mercadologico, sendo mais custoso

se sobressair perante a concorréncia e produzir um efeito unico sobre os consumidores.

Da mesma forma que o INPI evoluiu nos seus procedimentos de exame com iniciativas no
sentido de evitar o deferimento de sinais sem distintividade, € necessario desenvolver estudos
e mecanismos para avaliagcdo se ha sinais que efetivamente se tornaram distintivos através do
uso. Serd que no Brasil isso efetivamente ocorre? E isso em um contexto em que também se
leve em conta um mercado em que as marcas vao se tornando mais que um simbolo dos
produtos/servigos que identificam, mas um objeto de poder econdomico, de status e até de

expressao pessoal.

E possivel interpretar, através da anélise das leis de marcas e dos acontecimentos historicos,
que as alteracdes nas normas que regem a prote¢ao dos sinais marcarios guardam relacdo com
os ditames do mercado e com a evolucdo do comércio de mercadorias assim como o
fornecimento de servigos, sendo alteradas a medida que seja necessario ou exigido pelos atores
envolvidos. Por outro lado, uma andlise possivel sobre a falta de alteracdes legais na LPI ¢ de
que isso seja resultado de um conjunto de condigdes, entre as quais pontuamos que o atual
sistema € considerado suficientemente funcional e que héa desinteresse legislativo pelo assunto

em vista de matérias mais prementes. De qualquer maneira, € razoavel supor que a medida que
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as caracteristicas dos mercados se alterem, havera um impacto sobre as normas marcarias,
levando, em algum ponto no futuro, a novas alteragdes nas leis as quais ndo podemos divisar

ainda.

A concessao do registro de marca para um titular impacta a concorréncia, pois esta nao pode
mais usar sinais iguais ou semelhantes para produtos/servigos do mesmo segmento; ou seja,
gera uma restri¢do para a concorréncia em um certo segmento do mercado. Assim, adotar a
aceitacdo da distintividade adquirida significa a imposi¢cdo de uma restricdo ainda maior a
concorréncia, que podera enfrentar problemas na utilizagdo daquelas expressdes, ainda que em
sua funcao descritiva primaria. Portanto ¢ necessario que a barreira criada para impedir a
concessao de ma qualidade de marcas isentas de distintividade, tanto inerente quanto adquirida,
seja grande, sob pena de prejudicar a desejada eficiéncia das marcas em suas fungdes
econdmicas (de diminuir custos de busca para o consumidor/estimular investimentos em

qualidade do produtor) e de indicacdo de origem.

Além da conclusdo de que sim, a aquisicao da distintividade pelo uso pode ser condi¢ao para o
registro de marcas no INPI administrativamente, temos outras conclusdes que, resumidamente
sdo: o fendmeno do secondary meaning ¢ real e pode ser comprovado; os documentos
comprobatorios ndo sao de simples analise (especialmente dependente do quao nao distintivo €
um sinal); a fronteira entre sinais distintivos e ndo distintivos ndo ¢ clara; os procedimentos de
exame de marcas no que se referem a distintividade, ainda que estejam mais detalhados do que
no passado, ainda guardam um grande nivel de subjetividade, especialmente quanto a existéncia
de cunho distintivo; hd pouca fundamentacao das decisdes do INPI no que se refere ao exame
da vedagdo do inciso VI do art. 124 da LPI; j& convivem milhares de marcas registradas, a

principio, sem distintividade.

Todas essas conclusdes levam a uma série de “necessidades”: de treinamentos continuos do
corpo funcional; de melhor fundamentacdo das decisdes, o que pode estar atrelado a uma
diminui¢do da meta e contratacdo de novos servidores; de criar, sem pressa e com cuidado,
extensos estudos com auxilio daqueles com experiéncia, procedimentos solidos para a aplicagao
da distintividade adquirida pelo uso, inicialmente no que se refere ao inciso VI, e,
posteriormente, aos sinais isentos de distintividade pelas outras razdes na LPI; didlogo com o

judiciario e com a sociedade, apresentando os parametros adotados e suas razdes de ser.

De preferéncia, isso tudo antes de uma eventual alteracdo legislativa.
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Por fim, é necessario também consignar que o conteudo dessa tese ndo pretende exaurir o
assunto, visto que dentro da aquisicdo da distintividade pelo uso foi tratado quase que
exclusivamente a proibi¢ao do inciso VI. Novos estudos sobre aquisi¢ao de distintividade para
outros tipos de sinal sdo ndo apenas desejaveis, mas essenciais. Espera-se que a tese tenha
alcancado um objetivo de colocar o assunto em discussdo e o de criar subsidios sistematizados
que serdo considerados administrativamente naquilo que parece inevitavel: a aplicacdo da

distintividade adquirida pelo uso no registro de marcas.
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margo de 2023].

TIMBO, Christiano do Santos. Servidor do INPI lotado na DIRMA. Atuando na Coordenacéo
de Gestao do Conhecimento, Instrugdo Processual e Relacionamento com o Usuério
(COGIR). [Entrevista concedida a autora em 10 de margo de 2023].

TRIGO, Tania Maria. Servidora do INPI lotada na DIRMA de 1978 a 2010 ¢ na Coordenagao
Geral de Recursos e Nulidades de 2010 a 2021 (aposentada). [Entrevista concedida a autora
em 13 de fevereiro de 2023].
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ANEXO 1

Acdes judiciais consultadas no TRF2 e STJ3,

TREF2

ACESSORIOS MODERNOS

III - AGRAVO 2007.02.01.006243-0

RELATOR:ANDRE FONTES

AGRAVANTE: MSA ACESSORIOS DE MODA LTDA.

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
ORIGEM: TRIGESIMA OITAVA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
(200651015248057)

EMENTA: DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO. ANTECIPACAO DE
TUTELA PARA VER RECONHECIDA A DISTINTIVIDADE DA MARCA “ACESSORIOS
MODERNOS” E COMPELIR O INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL - INPI A EXCLUIR OU ALTERAR A RESSALVA FEITA EM SEU
REGISTRO NO SENTIDO DE QUE A SUA TITULAR NAO TEM “DIREITO AO USO
EXCLUSIVO DO ELEMENTO NOMINATIVO”.

AMERICAN AIRLINES

(em conflito com a marca AMERICA AIR)

IV - EMBARGOS DE DECLARACAO EM AC 2008.51.01.800009-2

N° CN1J: 0800009-76.2008.4.02.5101

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL ABEL GOMES

EMBARGANTE: AMERICAN AIRLINES, INC.

EMBARGADO: ACORDAO DE FLS. 1352/1354

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
APELANTE : AMERICA AIR TAXI AEREO LTDA

APELADO: AMERICAN AIRLINES, INC.

ORIGEM: NONA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (200851018000092)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARACAO - APELACAO CIVEL - AUSENCIA DE
OMISSAO OU DE QUALQUER OUTRO VICIO INDICADO NO ARTIGO 535, DO CPC -
PRETENSAO DO EMBARGANTE EM REDISCUTIR A LIDE - IMPOSSIBILIDADE.

ATHLETIC

Apelagao Civel/Reexame Necessario - Turma Espec. I - Penal, Previdenciario e Propriedade
Industrial

N° CNJ : 0006680-41.2014.4.02.5101 (2014.51.01.006680-6)

RELATOR : Desembargador Federal ANDRE FONTES

APELANTE : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E
OUTRO

APELADO : OS MESMOS

ORIGEM : 31* Vara Federal do Rio de Janeiro (00066804120144025101)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
REMESSA NECESSARIA. MARCA MISTA ATHLETIC. INDEFERIMENTO.

307 Para economia de folhas, foram excluidos os campos referentes a advogados e procuradores
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BELEZA NATURAL

Apelagao Civel - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciario e Propriedade Industrial

N° CNJ : 0009502-37.2013.4.02.5101 (2013.51.01.009502-4)

RELATOR : Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIE

APELANTE : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
APELADO : BELEZA NATURAL CABELEREIROS LTDA

ORIGEM : 13% Vara Federal do Rio de Janeiro (00095023720134025101)

EMENTA: APELACAO CIVEL — PROPRIEDADE INDUSTRIAL — INOCORRENCIA DE
PRESCRICAO — INAPLICABILIDADE DO ART. 174 DA LPI - MODIFICACAO DE
APOSTILAMENTO DE REGISTRO MARCARIO — DISTINTIVIDADE DO CONJUNTO
“BELEZA NATURAL” — APLICACAO DA TEORIA DO SECONDARY MEANING —
VEDACAO DO REGISTRO DOS ELEMENTOS NOMINATIVOS DE FORMA ISOLADA.

BIOKITS

IV - EMBARGOS DE DECLARACAO EM AC 1998.51.01.046832-9

RELATOR: ANDRE FONTES

EMBARGANTE: BIOKIT S. A.

EMBARGADO: BIOKITS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
ACORDAO: FLS. 434-435

ORIGEM: NONA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (9800468323)

EMENTA: DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARACAO. REGISTRO DE MARCAS NOMINATIVAS E MISTA
QUE SE UTILIZAM DA EXPRESSAO “BIOKIT” OU “BIOKITS”.

IV - APELACAO CIVEL 1998.51.01.001439-2
RELATOR: ANDRE FONTES

APELANTE: BIOKIT S. A.

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
PROCURADOR: LENY MACHADO

APELADO: BIOKITS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ORIGEM: NONA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (9800014390)
EMENTA: DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL.
PEDIDO DE ABSTENCAO DE USO PELO REU DAS EXPRESSOES “BIOKIT”,
“BIOKITS” OU QUALQUER OUTRO SINAL CONFUNDIVEL.

IV - EMBARGOS DE DECLARACAO EM AC 1998.51.01.001439-2

RELATOR: ANDRE FONTES

EMBARGANTE: BIOKIT S. A.

EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
EMBARGADO : BIOKITS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ACORDAO : FLS. 614-615

ORIGEM : NONA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (9800014390)

EMENTA: DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARACAO. REGISTRO DE MARCAS NOMINATIVAS E MISTA
QUE SE UTILIZAM DA EXPRESSAO “BIOKIT” OU “BIOKITS”.

V - APELACAO CIVEL 1998.51.01.046832-9
RELATOR: ANDRE FONTES
APELANTE: BIOKITS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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LITISCONSORTE: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
PROCURADOR: ANDRE LUIS BALLOUSSIER ANCORA DA LUZ E OUTROS
APELADO: BIOKIT S. A.

ORIGEM: NONA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (9800468323)

EMENTA: DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL.
PEDIDO DE ABSTENCAO DE USO PELO REU DAS EXPRESSOES “BIOKIT”,
“BIOKITS” OU QUALQUER OUTRO SINAL CONFUNDIVEL.

BOUTIQUE DOS RELOGIOS

IV - APELACAO / REEXAME NECESSARIO 2011.51.01.810786-9

N° CNJ:0810786-18.2011.4.02.5101

RELATOR:ANDRE FONTES

APELANTE:INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
APELADO:TEMPUS DISTRIBUICAO - SOCIEDADE COMERCIAL DE RELOJOARIA
S.A.

REMETENTE:JUIZO FEDERAL DA 25A VARA-RJ

ORIGEM:VIGESIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
(201151018107869)

EMENTA: DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INVALIDACAO DE REGISTRO
DE MARCA. TERMOS DE DESIGNACAO COMUM OU GENERICA.
INAPROPRIACAO NO ASPECTO NOMINATIVO. SIGNOS SUFICIENTEMENTE
DISTINTOS.

IV - EMBARGOS DE DECLARACAO NA APELACAO / REEXAME NECESSARIO
2011.51.01.810786-9

N° CNJ:0810786-18.2011.4.02.5101

RELATOR:ANDRE FONTES

EMBARGANTE:TEMPUS DISTRIBUICAO - SOCIEDADE COMERCIAL DE
RELOJOARIA S.A.

EMBARGADO:ACORDAO DE FL. 24-25

APELANTE:INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
APELADO:TEMPUS DISTRIBUICAO - SOCIEDADE COMERCIAL DE RELOJOARIA
S/A

REMETENTE:JUIZO FEDERAL DA 25A VARA-RJ

ORIGEM:VIGESIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
(201151018107869)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
EMBARGOS DE DECLARACAO. APOSTILAMENTO EM MARCA MISTA BOUTIQUE
DOS RELOGIOS. VICIOS FORMAIS NAO CARACTERIZADOS.

BRASIL BROKERS

Apelacdo Civel - Turma Especialidade I - Penal, Previdencidrio e Propriedade Industrial
N°CNJ :0025192-43.2012.4.02.5101 (2012.51.01.025192-3)

RELATOR : Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

APELANTE : BRASIL BROKERS PARTICIPACOES S.A. ( BRASIL BROKERS)
APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ORIGEM : 09% Vara Federal do Rio de Janeiro (00251924320124025101)

EMENTA: APELACAO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA “BRASIL BROKERS”.
POSSIBILIDADE DE APROPRIACAO EXCLUSIVA DO CONJUNTO “BRASIL
BROKERS” PARA ASSINALAR SERVICOS DE CORRETAGEM DE IMOVEIS.
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POSSIBILIDADE. CONJUNTO DISTINTO FORMADO POR TERMOS COMUNS EM
LINGUA PORTUGUESA E ESTRANGEIRA. DESCONHECIMENTO DO SIGNIFICADO
DA PALAVRA “BROKERS” POR 95% DA POPULACAO. IMPOSSIBILIDADE DE
EXTENSAO DO APOSTILAMENTO PARA OS DEMAIS

PEDIDOS. APELACAO A QUE SE DA PARCIAL PROVIMENTO.

CIA DO ALUMINIO

Apelagao Civel - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciario e Propriedade Industrial
N°CNIJ : 0129390-29.2015.4.02.5101 (2015.51.01.129390-2)

RELATOR : Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO

APELANTE : CIA/ BRASILEIRA DE ALUMINIO

APELADO : IVAN CARLOS ANDRIOLLI & CIA. LTDA-ME E OUTRO

ORIGEM : 25* Vara Federal do Rio de Janeiro (01293902920154025101)

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCAS EVOCATIVAS OU FRACAS -
DISTINCAO ENTRE OS SIGNOS - AUSENCIA DE COLIDENCIA.

CHINA IN BOX

Versus BRAZIL IN BOX

Apelagdo Civel - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciario e Propriedade Industrial
N°CNJ : 0145532-45.2014.4.02.5101 (2014.51.01.145532-6)

RELATOR : Desembargador Federal ABEL GOMES

APELANTE : TREND FOODS FRANQUEADORA LTDA E OUTRO

APELADO : OS MESMOS E OUTROS

ORIGEM : 09" Vara Federal do Rio de Janeiro (01455324520144025101)

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELACAO CIVEL. DECLARACAO DE
CADUCIDADE EM SEDE ADMINISTRATIVA NO CURSO DO PROCESSO JUDICIAL —
EFEITOS EX NUNC . EXTINCAO DA ACAO SEM JULGAMENTO DO MERITO .
IMPOSSIBILIDADE . REGISTRO DE MARCAS MISTAS. CONJUNTOS MARCARIOS
SUFICIENTEMENTE DISTINTOS. POSSIBILIDADE DE COEXISTENCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSAO AO PUBLICO CONSUMIDOR. ART. 124, VI DA
LPI. SECONDARY MEANING. NAO OCORRENCIA. RECURSO DESPROVIDO.

Apelagao Civel - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciario e Propriedade Industrial
N°CNJ : 0145532-45.2014.4.02.5101 (2014.51.01.145532-6)

RELATOR : Desembargador Federal ABEL GOMES

APELANTE : TREND FOODS FRANQUEADORA LTDA E OUTRO

APELADO : OS MESMOS E OUTROS

ORIGEM : 09 Vara Federal do Rio de Janeiro (01455324520144025101)

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL - EMBARGOS DE DECLARACAO —
ALEGACAO DE CONTRADICAO PRESENTE NO ACORDAO EMBARGADO — NAO
OCORRENCIA - INCONFORMISMO DA EMBARGANTE COM O RESULTADO DO
JULGAMENTO - ART. 1.022 DO CPC/2015.

Versus ITALIAN BOX

Apelacao Civel - Turma Especialidade I - Penal, Previdencidrio e Propriedade Industrial
N°CNJ :0160104-06.2014.4.02.5101 (2014.51.01.160104-5)

RELATOR : Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

APELANTE : TREND FOODS FRANQUEADORA LTDA

APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E
OUTRO




ORIGEM : 13% Vara Federal do Rio de Janeiro (01601040620144025101)

EMENTA: RECURSO DE APELACAO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONFLITO
ENTRE AS MARCAS “ITALIAN BOX” (IMPUGNADA) E “CHINA IN BOX”
(ANTERIOR). NAO VERIFICADA VIOLACAO AO ART. 124, XIX, DA LPL
CONJUNTOS MARCARIOS DISTINTOS. DESGASTE DO TERMO “BOX”.
INAPLICABILIDADE DO ART. 124, XXIII, DA LPI. MARCAS BRASILEIRAS.
HONORARIOS MANTIDOS. APELACAO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Apelacao Civel - Turma Especialidade I - Penal, Previdencidrio e Propriedade Industrial
N°CNJ :0157702-49.2014.4.02.5101 (2014.51.01.157702-0)

RELATOR : Desembargador Federal ABEL GOMES

APELANTE : TREND FOODS FRANQUEADORA LTDA

APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E
OUTRO

ORIGEM : 13* Vara Federal do Rio de Janeiro (01577024920144025101)

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELACAO CIVEL. REGISTRO DE

MARCAS MISTAS. CONJUNTOS MARCARIOS SUFICIENTEMENTE DISTINTOS.

POSSIBILIDADE DE COEXISTENCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSAO AO
PUBLICO CONSUMIDOR. ART. 124, VI DA LPI. SECONDARY MEANING. NAO
OCORRENCIA. RECURSO DESPROVIDO.

Versus ASIA IN BOX

IV - APELACAO / REEXAME NECESSARIO 2008.51.01.523618-0

N°CNIJ: 0523618-64.2008.4.02.5101

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO IVAN ATHIE
APELANTE: KAREN REGINA ALCON - ME

APELANTE: RHS FRANCHISING LTDA

APELADO: OS MESMOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
REMETENTE: JUIZO FEDERAL DA 31A VARA-RJ

ORIGEM: TRIGESIMA PRIMEIRA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
(200851015236180)
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EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. “CHINA IN BOX” E “ASIA IN BOX”.- NAO

OCORRENCIA DE COLIDENCIA. LEI N° 9.279/96.

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC) 536483 2008.51.01.523618-0

N° CNIJ: 0523618-64.2008.4.02.5101

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO PEREIRA DA SILVA
EMBARGANTE: RHS FRANCHISING LTDA

EMBARGADO : KAREN REGINA ALCON - ME

EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
ORIGEM: TRIGESIMA PRIMEIRA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
(200851015236180)

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM
APELACAO CIVEL. NULIDADE MARCA. POSSIBILIDADE DE CONFUSAO.
SECONDARY MEANING. TEORIA DA DILUICAO.

COMPREBEM
IV - APELACAO / REEXAME NECESSARIO 602014 2012.51.01.049480-7
N° CNJ: 0049480-55.2012.4.02.5101
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RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
APELADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

REMETENTE: JUIZO FEDERAL DA 25A VARA-RJ

ORIGEM: VIGESIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
(201251010494807)

EMENTA: APELACAO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - NULIDADE DE
ATO ADMINISTRATIVO - EXPRESSAO DE USO COMUM - APOSTILAMENTO -
ARGUICAO DE VIOLACAO DO ART. 124, VI DA LPI -EXPRESSAO DE USO COMUM
- RECUSO E REMESSA NECESSARIA PARCIALMENTE PROVIDAS.

EMBARGOS DE DECLARACAO 602014 2012.51.01.049480-7

N° CNJ: 0049480-55.2012.4.02.5101

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
EMBARGANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

EMBARGADO: ACORDAO DE FLS 20/21

REMETENTE: JUIZO FEDERAL DA 25A VARA-RJ

ORIGEM : VIGESIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
(201251010494807)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - JULGAMENTO EMBARGADO SEM OMISSAO,
OBSCURIDADE, CONTRADICAO - INAPLICABILIDADE DO ART. 535, DO CPC -
EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

IV - EMBARGOS DE DECLARACAO EM AC 2003.51.01.504314-8

N° CNJ: 0504314-55.2003.4.02.5101

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL ABEL GOMES

EMBARGANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

EMBARGADO : COMPREBEM COM/ E TRANSPORTES LTDA

EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
APELANTE: COMPREBEM COM/ E TRANSPORTES LTDA

APELADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
REMETENTE : JUIZO FEDERAL DA 31A VARA-RJ

ORIGEM: TRIGESIMA PRIMEIRA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
(200351015043148)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARACAO - APELACAO CIVEL - ERRO MATERIAL -
AUSENCIA DE OMISSAO/OBSCURIDADE OU QUALQUER OUTRO VICIO
INDICADO NO ARTIGO 535 DO CPC NO JULGADO - PRETENSAO DA
EMBARGANTE EM REDISCUTIR A LIDE - IMPOSSIBILIDADE - PRE-
QUESTIONAMENTO QUE NAO VIABILIZA O CABIMENTO DO RECURSO ANTE A
NAO EXISTENCIA DE VICIO.

CORRIDA DE SAO SEBASTIAO

IV - APELACAO CIVEL 2008.51.01.807262-5

RELATOR: JUIZ FEDERAL CONVOCADO ALUISIO MENDES / NO AFAST. RELATOR
APELANTE: EDITORA O DIA S/A

APELANTE: SPIRIDON PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME

APELADO: OS MESMOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
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ORIGEM: TRIGESIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
(200851018072625)

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULACAO DE REGISTRO DA MARCA
“CORRIDA DE SAO SEBASTIAO”. IMPOSSIBILIDADE DE SE REGISTRAR, COMO
MARCA, EVENTO OFICIALMENTE RECONHECIDO E INCLUIDO NO CALENDARIO
DE FESTIVIDADES DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO. INTELIGENCIA DO ART.
124, INCISO XIII, DA LEI N° 9.279/96. INCOMPETENCIA DA JUSTICA FEDERAL
PARA APRECIAR PEDIDO DE ABSTENCAO DE USO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

CULTURA INGLESA

IV - APELACAO CIVEL 356240 2001.51.01.536393-6

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO
APELANTE: SOC/ BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
APELADO: SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA-SAO PAULO-
CULTURA INGLESA

REMETENTE: JUIZO FEDERAL DA 35A VARA-RJ

ORIGEM: TRIGESIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
(200151015363936)

EMENTA: DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL.
APELACAO DE SENTENCA QUE DECLAROU EXTINTO O PROCESSO EM ACAO
QUE OBJETIVA A DECLARACAO DO CARATER GENERICO DAS EXPRESSOES
“CULTURA INGLESA” E “CULTURA”, DE MODO A PERMITIR A CONVIVENCIA
PACIFICA DE VARIOS REGISTROS QUE SE UTILIZEM DESSAS EXPRESSOES.

V - EMBARGOS DE DECLARACAO EM APELACAO CIVEL 2001.51.01.536393-6
RELATOR: ANDRE FONTES

EMBARGANTE : SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA-SAO PAULO-
CULTURA INGLESA

EMBARGADO: SOC. BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA
EMABRGADO:INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
ACORDAO: FLS. 879-880

REMETENTE: JUIZO FEDERAL DA 35.2 VARA-RJ

ORIGEM: TRIGESIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
(200151015363936)

EMENTA: DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARACAO INTERPOSTOS DE ACORDAO QUE, POR MAIORIA,
DEU PROVIMENTO A APELACAO E A REMESSA NECESSARIA PARA JULGAR
PROCEDENTE O PEDIDO DE DECLARACAO DO CARATER GENERICO DAS
EXPRESSOES “CULTURA INGLESA” OU “CULTURA”, RECONHECENDO A
POSSIBILIDADE DE CONVIVENCIA PACIFICA DE VARIOS REGISTROS QUE
DELAS SE UTILIZEM.

IV-EMBARGOS DE DECLARACAO EM APELACAO CIVEL 2001.51.01.524645-2
RELATOR: ANDRE FONTES

EMBARGANTE: SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA-SAO PAULO-
CULTURA INGLESA

EMBARGADO: SOC. BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA
EMBARGADO:INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
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ACORDAO:FLS. 1168-1169

REMETENTE : JUIZO FEDERAL DA 35.2 VARA-RJ

ORIGEM:TRIGESIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
(200151015246452)

EMENTA: DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARACAO INTERPOSTOS DE ACORDAO QUE, POR MAIORIA,
DEU PROVIMENTO A APELACAO E A REMESSA NECESSARIA PARA JULGAR
IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INVALIDACAO DOS REGISTROS DE MARCA
MARCAS NOMINATIVAS “PREMIO CULTURA INGLESA DE TEATRO BRITANICO” E
“CIBS - CULTURA INGLESA BUSINESS STUDIES”.

Apelagao Civel - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciario e Propriedade Industrial
N°CNJ :0005719-37.2013.4.02.5101 (2013.51.01.005719-9)

RELATOR : ANDRE FONTES

APELANTE : CASA CULTURAL INGLESA LTDA

APELADO : ASSOCIACAO CULTURA INGLESA - SAO PAULO E OUTRO
ORIGEM : 13* Vara Federal do Rio de Janeiro (00057193720134025101)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
INVALIDACAO DE REGISTRO DE MARCA. ELEMENTO CARACTERISTICO DE
NOME EMPRESARIAL. DESIGNACAO DE USO COMUM. IMPOSSIBILIDADE DE
APROPRIACAO NO ASPECTO NOMINATIVO. SIGNOS MARCARIOS
SUFICIENTEMENTE DISTINTOS. CONVIVENCIA ENTRE AS MARCAS.

Apelacao Civel - Turma Especialidade I - Penal, Previdencidrio e Propriedade Industrial
N°CNJ :0005719-37.2013.4.02.5101 (2013.51.01.005719-9)

RELATOR : Desembargador Federal ANDRE FONTES

APELANTE : CASA CULTURAL INGLESA LTDA

APELADO : ASSOCIACAO CULTURA INGLESA - SAO PAULO E OUTRO

ORIGEM : 13* Vara Federal do Rio de Janeiro (00057193720134025101)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
EMBARGOS DE DECLARACAO. OBSCURIDADE CARACTERIZADA. TEORIA DA
SIGNIFICACAO SECUNDARIA. OMISSAO NAO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE
DE CONFUSAO NO MERCADO CONSUMIDOR. EMBARGOS PARCIALMENTE
PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS OU INFRINGENTES.

DIET SHAKE

IV - APELACAO CIVEL 422254 2003.51.01.500400-3

RELATOR:JUIZ FEDERAL CONVOCADO MARCELLO FERREIRA DE SOUZA
GRANADO, EM AUXILIO A PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA
APELANTE:MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA E OUTRO
APELADO:NUTRILATINA LABORATORIOS LTDA

APELADO:INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
APELANTE:NUTRILATINA LABORATORIOS LTDA

APELADO:MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA E OUTRO
ORIGEM:TRIGESIMA NONA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
(200351015004003)

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL - REGISTRO DE MARCA - MARCAS “DIET
SHAKE” E “DIET WAY” SUFICIENTEMENTE DISTINTAS - POSSIBILIDADE DE
CONVIVENCIA - OS TERMOS “DIET” E “SHAKE”, ISOLADAMENTE, SAO DE USO
COMUM E NAO PODEM SER DE USO EXCLUSIVO.
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IV - APELACAO CIVEL 422254 2003.51.01.500400-3

N° CNJ:0500400-80.2003.4.02.5101

RELATOR:DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ESPIRITO SANTO
APELANTE:MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA E OUTRO
APELADO:NUTRILATINA LABORATORIOS LTDA

APELADO:INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
APELANTE:NUTRILATINA LABORATORIOS LTDA

APELADO:MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA E OUTRO
ORIGEM:TRIGESIMA NONA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
(200351015004003)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARACAO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL -
REGISTRO DE MARCA. EXPRESSOES DIET SHAKE. EXCLUSIVIDADE NO
CONJUNTO. IMPOSSIBILIDADE. ART 124, VI, DA LEI 9.279/96.

EXTRA

Versus E EXTRA FORMULAS

IV - APELACAO / REEXAME NECESSARIO 2010.51.01.800891-7

N° CNJ:0800891-67.2010.4.02.5101

RELATOR: ESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO IVAN ATHIE
APELANTE:COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
APELADO:LUZIA DE CARVALHO MAGRO - ME

APELADO:INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
REMETENTE:JUIZO FEDERAL DA 25A VARA-RJ

ORIGEM:VIGESIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
(201051018008917)

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRETENSAO DE ANULACAO DO
REGISTRO DA MARCA “E EXTRA FORMULAS”. LEI N° 9.279/96.

Versus EXTRA LOGISTICA E DISTRIBUICAO / EXTRA LOG

IV - APELACAO CIVEL 2009.51.01.807123-6

N° CNJ:0807123-32.2009.4.02.5101

RELATOR:DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO PEREIRA DA SILVA
APELANTE:COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
APELANTE:EXTRA LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA

APELADO:0OS MESMOS

APELADO:INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
ORIGEM:NONA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (200951018071236)
EMENTA : APELACAO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. NULIDADE.
SISTEMA ATRIBUTIVO. COLIDENCIA. POSSIBILIDADE DE CONFUSAO
AFASTADA. ALTO RENOME. NAO RECONHECIMENTO. TEORIA DA DILUICAO.

Versus EXTRA COMUNICACAO

IV - APELACAO / REEXAME NECESSARIO 2011.51.01.800899-5

N° CNJ:0800899-10.2011.4.02.5101

RELATOR:ANDRE FONTES

APELANTE:COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
APELADO:EXTRA COMUNICACAO LTDA

APELADO:INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
REMETENTE: JUIZO FEDERAL DA 25A VARA-RJ
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ORIGEM:VIGESIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
(201151018008995)

EMENTA: DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INVALIDACAO DE REGISTRO
DE MARCA. TERMOS DE DESIGNACAO COMUM OU GENERICA.
INAPROPRIACAO NO ASPECTO NOMINATIVO. SIGNOS SUFICIENTEMENTE
DISTINTOS.

Versus EXTRA INFORMATICA e EXTRA

IV - APELACAO CIVEL 2011.51.01.800901-0

N° CNJ:0800901-77.2011.4.02.5101

RELATOR:ANDRE FONTES

APELANTE:INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
APELADO:CIA/ BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

APELADO:EXTRA INFORMATICA LTDA

REMETENTE: JUIZO FEDERAL DA 25A VARA-RJ

ORIGEM:VIGESIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
(201151018009010)

EMENTA: DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INVALIDACAO DE REGISTRO
DE MARCA. TERMOS DE DESIGNACAO COMUM OU GENERICA.
INAPROPRIACAO NO ASPECTO NOMINATIVO. SIGNOS SUFICIENTEMENTE
DISTINTOS.

IV - EMBARGOS DE DECLARACAO NA AC 2011.51.01.800901-0

N° CNJ:0800901-77.2011.4.02.5101

RELATOR:NDRE FONTES

EMBARGANTE:CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

EMBARGADO :ACORDAO DE FLS. 765-766

APELANTE:INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
APELADO:CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

APELADO:EXTRA INFORMATICA LTDA

REMETENTE:JUIZO FEDERAL DA 25A VARA-RJ

ORIGEM:VIGESIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
(201151018009010)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
EMBARGOS DE DECLARACAO. OMISSAO E OBSCURIDADE NAO
CONFIGURADAS.

FITA MAGICA

IV - APELACAO CIVEL 2008.51.01.811977-0

N° CNJ:0811977-06.2008.4.02.5101

RELATOR:DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO IVAN ATHIE
APELANTE:3M COMPANY

APELADO:INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
ORIGEM:TRIGESIMA PRIMEIRA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
(200851018119770)

EMENTA: APELACAO CIVEL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - RETIFICACAO DE
APOSTILAMENTO APOSTO EM REGISTROS MARCARIOS - EXPRESSAO
REVESTIDA DE SUFICIENTE CARATER DISTINTIVO - EXCLUSIVIDADE
PROTEGIDA POR REGISTRO ANTERIOR - EXTENSAO DE DIREITOS -
POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
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FOLHA

Apelacao Civel - Turma Especialidade I - Penal, Previdencidrio e Propriedade Industrial
N°CNJ :0102467-97.2014.4.02.5101 (2014.51.01.102467-4)

RELATOR : Desembargador Federal ABEL GOMES

APELANTE : EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S/A E OUTROS

APELADO : OS MESMOS

ORIGEM : 13* Vara Federal do Rio de Janeiro (01024679720144025101)

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELACAO CIVEL. REGISTRO MARCARIO
DA RE. NULIDADE. MARCAS MISTAS. ELEMENTOS FIGURATIVOS IDENTICOS.
IMPOSSIBILIDADE DE COEXISTENCIA. CONFUSAO AO PUBLICO CONSUMIDOR.
ART. 124, XIX DA LEI 9.279/96. SECONDARY MEANING. NAO CARACTERIZACAO.
RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENCA MANTIDA.

GRADIENTE IPHONE

N° CNJ:0490011-84.2013.4.02.5101

RELATOR:DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ESPIRITO SANTO
APELANTE:IGB ELETRONICA S.A.

ADVOGADO: JOSE ROBERTO D'AFFONSECA GUSMAO E OUTROS
APELANTE:INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
PROCURADOR:MARGARETH GAZAL E SILVA

APELADO:APPLE INC.

ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA DO AMARAL E OUTROS
REMETENTE: JUIZO FEDERAL DA 25A VARA-RJ

ORIGEM: VIGESIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
(201351014900110)

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE PARCIAL DO REGISTRO DE
MARCA - NAO EXCLUSIVIDADE SOBRE O TERMO "IPHONE"

KITCHENS
Versus

IV - APELACAO CIVEL 2007.51.01.803363-9
RELATOR:JUIZA FEDERAL MARCIA HELENA NUNES, CONVOCADA EM SUBST. A
DES. FED. MARIA HELENA

APELANTE:MANUFACTURAS FIGOLES S.L.

APELANTE:INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
APELADO:KITCHENS COM/ DE APARELHOS DOMESTICOS LTDA E OUTRO
REMETENTE: TRIGESIMA SETIMA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
(200751018033639)

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS EVOCATIVAS. AUSENCIA DE
DISTINTIVIDADE SUFICIENTE A EMPRESTAR REGISTRABILIDADE. TEORIA DO
SIGNIFICADO SECUNDARIO DA MARCA.SISTEMA JURIDICO BRASILEIRO.
ADEQUACADO.

Versus KITCHEN BAZAR

IV - APELACAO CIVEL 572291 2011.51.01.800960-4

N° CNJ:0800960-65.2011.4.02.5101

RELATOR:DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO
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APELANTE: KITCHENS COMERCIO DE APARELHOS DOMESTICOS LTDA E
OUTRO

APELADO:INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
APELADO:GEORGIANA EVANGELISTA SALES ME

ORIGEM:DECIMA TERCEIRA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
(201151018009604)

EMENTA: APELACAO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - COLIDENCIA -
EXPRESSAO DE USO COMUM - MARCA FRACA - POSSIBILIDADE DE
CONVIVENCIA PACIFICA - RECURSO IMPROVIDO.

Versus KITCHENWARE

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC) 2011.51.01.801177-5

N° CNJ:0801177-11.2011.4.02.5101

RELATOR:DESEMBARGADOR FEDERAL ABEL GOMES
EMBARGANTE:KITCHENS COM/ DE APARELHOS DOMESTICOS LTDA E OUTRO
EMBARGADO:INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
EMBARGADO:KITCHENWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ORIGEM:VIGESIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
(201151018011775)

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL - EMBARGOS INFRINGENTES -
REGISTROS DAS MARCAS DA EMBARGADA - POSSIBILIDADE — CONFUSAO AO
PUBLICO CONSUMIDOR - NAO OCORRENCIA - MARCAS FRACAS E COM GRAU
DE PROTECAO REDUZIDO - ONUS DA COVIVENCIA

MARATONA DO RIO DE JANEIRO

IV - APELACAO CIVEL 2008.51.01.807263-7

RELATOR:ANDRE FONTES

APELANTE:EDITORA O DIA S.A.

APELADO:INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
APELADO:SPIRIDON PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME

ORIGEM:TRIGESIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
(200851018072637)

EMENTA: DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INVALIDACAO DE REGISTRO
DE MARCAS MISTAS. DISTINCAO SUFICIENTE QUE AFASTA A POSSIBILIDADE
DE CONFUSAO ENTRE OS SIGNOS.

MASSA LEVE

IV - APELACAO / REEXAME NECESSARIO 2011.51.01.804711-3

N° CNJ:0804711-60.2011.4.02.5101

RELATOR:DESEMBARGADOR FEDERAL ABEL GOMES

APELANTE:INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
APELADO:COMERCIO E INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS MASSA LEVE
LTDA

REMETENTE :JUIZO FEDERAL DA 25A VARA-RJ

ORIGEM:VIGESIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
(201151018047113)

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL - APELACAO CIVEL - CONCESSAO DE
REGISTRO DE MARCAS PELO INPI COM APOSTILAMENTO - LEGALIDADE -
REGISTRO DE MARCA FORMADA POR TERMO DESCRITIVO - IMPOSSIBILIDADE
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DE APROPRIACAO EXCLUSIVA - FINALIDADE DE IMPEDIR QUE SE PERPETUE
UM MONOPOLIO DE UM SINAL QUE DEVE SER FRANQUEADO A TODOS

IIT - AGRAVO DE INSTRUMENTO 208587 2012.02.01.001028-0

N° CNJ:0001028-88.2012.4.02.0000

RELATOR:JUIZ FEDERAL CONVOCADO MARCELO PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE : COMERCIO E INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS MASSA
LEVE LTDA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
AGRAVADO: MASSA LEVE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
ORIGEM:DECIMA TERCEIRA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
(201151018110017)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. SUSPENSAO DE REGISTRO DE MARCA. CARENCIA DE
EXCLUSIVIDADE. ANTECIPACAO DE TUTELA. AUSENCIA DOS REQUISITOS
LEGAIS PREVISTOS NO ARTIGO 273 DO CPC.

IV- APELACAO CIVEL

N° CNJ:0811001-91.2011.4.02.5101

RELATOR:DESEMBARGADORA FEDERAL SIMONE SCHREIBER
APELANTE:COMERCIO E INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS MASSA LEVE
LTDA

ADVOGADO: CESAR PEDUTI FILHO E OUTROS

APELADO:INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
PROCURADOR:MARCIA VASCONCELOS BOAVENTURA
APELADO:MASSALEVE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP

ADVOGADO: WILSON SAMPAIO PORTELA JUNIOR

ORIGEM:DECIMA TERCEIRA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
(201151018110017)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARACAO. CONTRADICAO
NAO VERIFICADA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO
NEGADO.

MERCADO LIVRE

Apelagao Civel/Reexame Necessario - Turma Espec. I - Penal, Previdenciario e Propriedade
Industrial

N°CNJ :0163916-56.2014.4.02.5101 (2014.51.01.163916-4)

RELATOR : Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO

APELANTE : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
APELADO : EBAZAR COM. BR. LTDA E OUTRO

ORIGEM : 25% Vara Federal do Rio de Janeiro (01639165620144025101)

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL — MARCA - MERCADOLIVRE - NOME
GENERICO — ARTIGO 124, VI, DA LEI 9.279/96 - FRACA DISTINTIVIDADE -
APOSTILAMENTO DOS TERMOS "MERCADQ" e "LIVRE".

MOROCCANOIL

Apelacao Civel - Turma Especialidade I - Penal, Previdencidrio e Propriedade Industrial
N°CNJ :0014526-12.2014.4.02.5101 (2014.51.01.014526-3)

RELATOR : Desembargador(a) Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
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APELANTE : STREGA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA ME E
OUTROS

APELADO : OS MESMOS

ORIGEM : 31?* Vara Federal do Rio de Janeiro (00145261220144025101)

EMENTA: PROCESSO CIVIL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL: PROVA PERICIAL —
MARCAS EVOCATIVAS - MOROCCANOIL - TEORIA DA SECONDARY MEANING -
INDICACAO FALSA DE ORIGEM - MITIGACAO DO DIREITO A EXCLUSIVIDADE -
APOSTILAMENTO.

MULTICOISAS

Apelacao Civel - Turma Especialidade I - Penal, Previdencidrio e Propriedade Industrial
N°CNJ :0120430-16.2017.4.02.5101 (2017.51.01.120430-6)

RELATOR : Desembargador Federal ABEL GOMES

APELANTE : KOISAS DE LOKO LTDA ME

APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E
OUTRO

ORIGEM : 13* Vara Federal do Rio de Janeiro (01204301620174025101)

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELACAO CiVEL EM MANDADO DE
SEGURANCA. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. NECESSIDADE DE
DILACAO PROBATORIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRINCIPIO DA
CELERIDADE. PRINCIPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 124, VI
DA LPI. MARCA EVOCATIVA. ELEMENTO DE DISTINGUIBILIDADE
NECESSARIO. APELACAO DESPROVIDA.

NANO TITANIUM

Apelacdo Civel - Turma Especialidade I - Penal, Previdencidrio e Propriedade Industrial
N°CNJ :0123652-60.2015.4.02.5101 (2015.51.01.123652-9)

RELATOR : Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

PARTE AUTORA : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E
OUTROS

APELADO : S. R. Dos Santos Equipamentos Ltda EPP

ORIGEM : 25% Vara Federal do Rio de Janeiro (01236526020154025101)

EMENTA: RECURSO DE APELACAO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA
NOMINATIVA “NANO TITANIUM BY CONAIRPRO” (829.885.943).
IMPOSSIBILIDADE DE TITULARIZACAO EXCLUSIVA DA EXPRESSAO “NANO
TITANIUM”. RELACAO COM O PRODUTO ASSINALADO. VIOLACAO DO ART. 124,
VI, DA LPL. NECESSIDADE DE INCLUSAO DE APOSTILA. HONORARIOS
MAJORADOS. APELACAO QUE SE NEGA PROVIMENTO.

NATURA ERVA DOCE

Apelacao Civel - Turma Especialidade I - Penal, Previdencidrio e Propriedade Industrial
N°CNIJ: 0114693-71.2013.4.02.5101 (2013.51.01.114693-3)

RELATOR : Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIE

APELANTE : NATURA COSMETICOS S/A E OUTRO

APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E
OUTRO

ORIGEM : 13% Vara Federal do Rio de Janeiro (01146937120134025101)

EMENTA: APELACAO CIVEL — PROPRIEDADE INDUSTRIAL - ANULACAO DE
REGISTRO MARCARIO - COSMETICOS — AUSENCIA DE COLIDENCIA COM
MARCA REGISTRADA ANTERIORMENTE — NAO INCIDENCIA DO ART. 124, XIX E
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XXIII, DA LPI - AUSENCIA DE PROVA CABAL DE CONCORRENCIA DESLEAL —
RECURSO DESPROVIDO.

NORWEGIAN

Agravo de Instrumento - Turma Espec. I - Penal, Previdencidrio e Propriedade Industrial
N°CNJ : 0012266-02.2015.4.02.0000 (2015.00.00.012266-5)

RELATOR : Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

AGRAVANTE : NCL CORPORATION LTD

AGRAVADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ORIGEM : 09* Vara Federal do Rio de Janeiro (00430378320154025101)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA
“NORWEGIAN”. PRODUCAO DE PROVA PERICIAL. PESQUISA DE MERCADO.
DECISAO QUE INDEFERIU A PRODUCAO DE PROVA PERICIAL TECNICA. LIVRE
CONVENCIMENTO DO JUIZ. INVIABILIDADE DE PRODUCAO DA PROVA
PRETENDIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

OUTLET PREMIUM / PREMIUM OUTLETS

Agravo de Instrumento - Turma Espec. I - Penal, Previdenciario e Propriedade Industrial
N°CNJ: 0012183-49.2016.4.02.0000 (2016.00.00.012183-5)

RELATOR: Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO

AGRAVANTE: SEND - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. E OUTRO
AGRAVADO: UNIAO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL E OUTRO

ORIGEM: 31* Vara Federal do Rio de Janeiro (00817509320164025101)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. ANTECIPACAO DE TUTELA. ACAO DE NULIDADE DE
MARCA. AUSENCIA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES.

Apelagao Civel - Turma Espec. III - Administrativo e Civel

N°CNJ : 0081750-93.2016.4.02.5101 (2016.51.01.081750-0)

RELATOR : Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO

APELANTE : CPG PARTNERS, L.P.

APELADO : SEND - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. E OUTRO
ORIGEM : 31* Vara Federal do Rio de Janeiro (00817509320164025101)

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL — MARCA — PREMIUM OUTLETS -
EMPRESA ESTRANGEIRA - MESMO SEGMENTO DE MERCADO - NOTORIEDADE
NAO COMPROVADA - MA-FE NAO CONFIGURADA

ROCK IN RIO

Apelacdo Civel - Turma Especialidade I - Penal, Previdencidrio e Propriedade Industrial
N°CNJ : 0143425-28.2014.4.02.5101 (2014.51.01.143425-6)

RELATOR : Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

APELANTE : ROCK WORLD S/A

APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E
OUTRO

ORIGEM : 13% Vara Federal do Rio de Janeiro (01434252820144025101)

EMENTA: APELACAO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLIDENCIA ENTRE AS
MARCAS “ROCK IN RIO” E “DANCE IN RIO”. ARTIGO 124, INCISO XIX, DA LPI.
NAO VERIFICADAS ALEGACOES DE USO EM COMUM DA EXPRESSAO “IN RIO”,
CONFUSAO OU ASSOCIACAO INDEVIDA, IMPOSSIBILIDADE DE
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DESCONHECIMENTO DA MARCA “ROCK IN RIO”, MARCA DE ALTO RENOME E
PROTECAO DO SECONDARY MEANING ALEGADO. APELACAO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.

SALON LINE

V - APELACAO / REEXAME NECESSARIO 2009.51.01.809813-8

RELATOR:JUIZ FEDERAL CONVOCADO MARCELLO FERREIRA DE SOUZA
GRANADO EM SUBSTITUICAO AO DES. FED. PAULO ESPIRITO SANTO
APELANTE: DEVINTEX COSMETICOS LTDA

APELADO:INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
REMETENTE: JUIZO FEDERAL DA 35A VARA-RJ

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NAO EXCLUSIVIDADE DOS ELEMENTOS
NOMINATIVOS QUANDO ISOLADOS. TEORIA DO SIGNIFICADO SECUNDARIO.
APELACAO IMPROVIDA.

SPEEDY

Apelagdo Civel - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciario e Propriedade Industrial
N° CNJ : 0041289-21.2012.4.02.5101 (2012.51.01.041289-0)

RELATOR : Desembargador Federal ABEL GOMES

APELANTE : TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ORIGEM : 09* Vara Federal do Rio de Janeiro (00412892120124025101)

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO.
APELACAO CIVEL. REGISTRO DE MARCAS EVOCATIVAS. IMPOSSIBILIDADE.
AUSENCIA DE DISTINTIVIDADE. ART. 124, VI DA LPI. APOSTILAMENTO.
LEGALIDADE. REGISTRO DE MARCA FORMADA POR TERMO DESCRITIVO.
IMPOSSIBILIDADE DE APROPRIACAO EXCLUSIVA. SECONDARY MEANING. NAO
CARACTERIZACAO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

STAFF

Apelagao Civel - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciario e Propriedade Industrial
N° CNJ : 0057336-70.2012.4.02.5101 (2012.51.01.057336-7)

RELATOR : Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIE

APELANTE : STAFF DE COMUNICACAO LTDA

APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ORIGEM : 31* Vara Federal do Rio de Janeiro (00573367020124025101)

EMENTA: APELACAO CIVEL — PROPRIEDADE INDUSTRIAL — INOCORRENCIA DE
PRESCRICAO — INAPLICABILIDADE DO ART. 174 DA LPI - MODIFICACAO DE
APOSTILAMENTO DE REGISTRO MARCARIO — SINAL FRACO — VEDACAO DO
REGISTRO DOS ELEMENTOS NOMINATIVOS DE FORMA ISOLADA —
IMPOSSIBILIDADE DE APLICACAO DA TEORIA DO SECONDARY MEANING.

SUPER BONDER

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC) 2006.51.01.518144-3
RELATOR:DESEMBARGADOR FEDERAL ABEL GOMES

EMBARGANTE:ERPA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL
EMBARGANTE:INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
EMBARGADO:HENKEL LOCTITE CORPORATION

ORIGEM: RIGESIMA SETIMA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
(200651015181443)
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EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - PROPRIEDADE INDUSTRIAL -
ARGUICAO DE REGISTRO ANTECEDENTE NO EXTERIOR E EXPRESSAO DE USO
COMUM - MANUTENCAO DO VOTO VENCEDOR - RECURSO IMPROVIDO.

TURBO SILENCE

Apelagao Civel - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciario e Propriedade Industrial
N°CNJ:0011301-47.2015.4.02.5101 (2015.51.01.011301-1)

RELATOR : Desembargador Federal ABEL GOMES

APELANTE : CESDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRODOMESTICO LTDA
APELADO : GRUPO SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMESTICOS LTDA. E OUTRO
ORIGEM : 13% Vara Federal do Rio de Janeiro (00113014720154025101)

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELACAO CiVEL. REGISTRO DE MARCA
NOMINATIVA E DESCRITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSENCIA DE DISTINTIVIDADE
DO TERMO “TURBO SILENCE”. ART. 124, VI DA LPI. . SECONDARY MEANING.
NAO CARACTERIZACAO. APOSTILAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
APROPRIACAO EXCLUSIVA. RECURSO PROVIDO.

VALOR CONTABIL

Apelagdo Civel - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciario e Propriedade Industrial
N°CNJ : 0151420-92.2014.4.02.5101 (2014.51.01.151420-3)

RELATOR : Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO

APELANTE : VALOR CONTABIL CONSULTORIA S/S. EPP.

APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E
OUTRO

ORIGEM : 13* Vara Federal do Rio de Janeiro (01514209220144025101)

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INPI. MARCA. NULIDADE.
ANTERIORIDADE DO USO DO SINAL. PALAVRAS DE USO COMUM NO MERCADO.
ART. 124, VI, DA LPL. "VALOR CONTABIL". APOSTILAMENTO.

STJ

AMERICAN AIRLINES

(em conflito com a marca AMERICA AIR)

RECURSO ESPECIAL N° 1.773.244 - RJ (2018/0049055-9)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

RECORRENTE : AMERICAN AIRLINES INC

RECORRIDO : AMERICA AIR TAXTI AEREO LTDA - ME

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Mareca figurativa com imagem de aguia bicéfala de asas abertas

RECURSO ESPECIAL N° 1.779.617 - SP (2018/0298505-0)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

RECORRENTE : ESPACO SETE SETE CINCO COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA -
EPP

RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RECORRIDO : OS MESMOS

RECORRIDO : K2 COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
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RECORRIDO : CAVALERA COMERCIO E CONFECCOES LTDA

IPHONE

RECURSO ESPECIAL N° 1.688.243 - RJ (2017/0199428-8)

RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMAO

RECORRENTE : IGB ELETRONICA S.A

RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RECORRIDO : APPLE INC.

Ementa: RECURSO ESPECIAL. ACAO DE "NULIDADE PARCIAL" DA MARCA MISTA
"G GRADIENTE IPHONE". APARELHOS TELEFONICOS COM ACESSO A INTERNET.
PRETENSAO AUTORAL DE INSERCAO DE RESSALVA INDICATIVA DA FALTA DE
EXCLUSIVIDADE DA UTILIZACAO DA PALAVRA "IPHONE" DE FORMA ISOLADA.
MITIGACAO DA EXCLUSIVIDADE DO REGISTRO DE MARCA EVOCATIVA.

CHINA IN BOX x BRAZIL IN BOX

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 1887851 - RJ (2021/0130324-0)
RECORRENTE:TREND FOODS FRANQUEADORA LTDA

RECORRIDO :INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RECORRIDO :DUSHELL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

RELATOR(A):Min. RAUL ARAUJO - QUARTA TURMA

TRIBUNAL DE ORIGEM:TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2? REGIAO
NUMEROS DE ORIGEM:0145532-

45.2014.4.02.5101, 01455324520144025101, 01455324520144025101201451011455326, 20
14.51.01.145532-6.

CHINA IN BOX x MAKEINBOX TEMAKERIA MOVEL

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 1.979.372 - SP (2021/0279417-9) AGRAVANTE
"TREND FOODS FRANQUEADORA LTDA

AGRAVADO :MAKINBOX COMERCIO DE LANCHES E REFEICOES LTDA
NUMERO UNICO:1045623-42.2015.8.26.0100

RELATOR(A):Min. MARCO BUZZI - QUARTA TURMA

TRIBUNAL DE ORIGEM:TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO -
CONSELHEIRO FURTADO - PATIO DO COLEGIO

NUMEROS DE ORIGEM:1045623-

42.2015.8.26.0100, 10456234220158260100, 20200000680102.

CHINA IN BOX x ASIA IN BOX
RECURSO ESPECIAL N° 1733834 - RJ (2018/0077565-5)RECORRENTE:RHS
FRANCHISING LTDA

RECORRIDO :KAREN REGINA ALCON - ME

RECORRIDO :INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
AGRAVANTE :KAREN REGINA ALCON - ME

AGRAVADO :RHS FRANCHISING LTDA

AGRAVADO :INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
NUMERO UNICO0:0523618-64.2008.4.02.5101

RELATOR(A):Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA - TERCEIRA TURMA
TRIBUNAL DE ORIGEM:TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2* REGIAO
NUMEROS DE

ORIGEM:05236186420084025101, 200851015236180, 5236186420084025101.


https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisaSecundaria=tipoPesquisaParteNome&tipoPesquisa=tipoPesquisaParteNome&termo=TREND%20FOODS%20FRANQUEADORA%20LTDA&termoSecundario=TREND%20FOODS%20FRANQUEADORA%20LTDA&tipoOperacaoFonetica=igual&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisaSecundaria=tipoPesquisaParteNome&tipoPesquisa=tipoPesquisaParteNome&termo=INSTITUTO%20NACIONAL%20DA%20PROPRIEDADE%20INDUSTRIAL&termoSecundario=INSTITUTO%20NACIONAL%20DA%20PROPRIEDADE%20INDUSTRIAL&tipoOperacaoFonetica=igual&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisaSecundaria=tipoPesquisaParteNome&tipoPesquisa=tipoPesquisaParteNome&termo=DUSHELL%20REPRESENTACOES%20COMERCIAIS%20LTDA&termoSecundario=DUSHELL%20REPRESENTACOES%20COMERCIAIS%20LTDA&tipoOperacaoFonetica=igual&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroOrigem&termo=0145532-45.2014.4.02.5101&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroOrigem&termo=0145532-45.2014.4.02.5101&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroOrigem&termo=01455324520144025101&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroOrigem&termo=01455324520144025101201451011455326&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroOrigem&termo=2014.51.01.145532-6&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroOrigem&termo=2014.51.01.145532-6&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisaSecundaria=tipoPesquisaParteNome&tipoPesquisa=tipoPesquisaParteNome&termo=TREND%20FOODS%20FRANQUEADORA%20LTDA&termoSecundario=TREND%20FOODS%20FRANQUEADORA%20LTDA&tipoOperacaoFonetica=igual&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisaSecundaria=tipoPesquisaParteNome&tipoPesquisa=tipoPesquisaParteNome&termo=MAKINBOX%20COMERCIO%20DE%20LANCHES%20E%20REFEICOES%20LTDA&termoSecundario=MAKINBOX%20COMERCIO%20DE%20LANCHES%20E%20REFEICOES%20LTDA&tipoOperacaoFonetica=igual&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroUnico&termo=10456234220158260100&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroOrigem&termo=1045623-42.2015.8.26.0100&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroOrigem&termo=1045623-42.2015.8.26.0100&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroOrigem&termo=10456234220158260100&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroOrigem&termo=20200000680102&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisaSecundaria=tipoPesquisaParteNome&tipoPesquisa=tipoPesquisaParteNome&termo=RHS%20FRANCHISING%20LTDA&termoSecundario=RHS%20FRANCHISING%20LTDA&tipoOperacaoFonetica=igual&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisaSecundaria=tipoPesquisaParteNome&tipoPesquisa=tipoPesquisaParteNome&termo=RHS%20FRANCHISING%20LTDA&termoSecundario=RHS%20FRANCHISING%20LTDA&tipoOperacaoFonetica=igual&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisaSecundaria=tipoPesquisaParteNome&tipoPesquisa=tipoPesquisaParteNome&termo=KAREN%20REGINA%20ALCON%20-%20ME&termoSecundario=KAREN%20REGINA%20ALCON%20-%20ME&tipoOperacaoFonetica=igual&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisaSecundaria=tipoPesquisaParteNome&tipoPesquisa=tipoPesquisaParteNome&termo=INSTITUTO%20NACIONAL%20DA%20PROPRIEDADE%20INDUSTRIAL&termoSecundario=INSTITUTO%20NACIONAL%20DA%20PROPRIEDADE%20INDUSTRIAL&tipoOperacaoFonetica=igual&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisaSecundaria=tipoPesquisaParteNome&tipoPesquisa=tipoPesquisaParteNome&termo=KAREN%20REGINA%20ALCON%20-%20ME&termoSecundario=KAREN%20REGINA%20ALCON%20-%20ME&tipoOperacaoFonetica=igual&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisaSecundaria=tipoPesquisaParteNome&tipoPesquisa=tipoPesquisaParteNome&termo=RHS%20FRANCHISING%20LTDA&termoSecundario=RHS%20FRANCHISING%20LTDA&tipoOperacaoFonetica=igual&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisaSecundaria=tipoPesquisaParteNome&tipoPesquisa=tipoPesquisaParteNome&termo=INSTITUTO%20NACIONAL%20DA%20PROPRIEDADE%20INDUSTRIAL&termoSecundario=INSTITUTO%20NACIONAL%20DA%20PROPRIEDADE%20INDUSTRIAL&tipoOperacaoFonetica=igual&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroUnico&termo=05236186420084025101&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroOrigem&termo=05236186420084025101&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroOrigem&termo=200851015236180&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroOrigem&termo=5236186420084025101&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
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NATURA ERVA DOCE
(Em conflito com JEQUITI ERVA DOCE MAIS)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 1396421 - RJ (2018/0296007-9)

AGRAVANTE :NATURA COSMETICOS S/A

AGRAVANTE :INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATURA LTDA
AGRAVADO :SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
LTDA

AGRAVADO :INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

NUMERO UNICO:0114693-71.2013.4.02.5101

RELATOR(A):Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO - TERCEIRA TURMA
TRIBUNAL DE ORIGEM:TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2* REGIAO
NUMEROS DE ORIGEM:0114693-

71.2013.4.02.5101, 01146937120134025101, 1146937120134025101, 201351011146933.

DEPIL HOUSE

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 1312771 - RJ (2018/0148704-8)
AGRAVANTE :DURGA ADMINISTRACAO DE BENS EIRELI

AGRAVADO :DEPYL ACTION HOUSE LTDA

AGRAVADO :INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
NUMERO UNICO:0806849-68.2009.4.02.5101

RELATOR(A):Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO - TERCEIRA TURMA
TRIBUNAL DE ORIGEM:TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2* REGIAO
NUMEROS DE ORIGEM:
08068496820094025101, 200951018068493, 201051018086801, 8068496820094025101.

SPEEDY
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 1.384.004 - RJ (2018/0274413-8)
AGRAVANTE :TELEFONICA BRASIL S.A

AGRAVADO :INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
NUMERO UNICO:0041289-21.2012.4.02.5101

RELATOR(A):Min. MARIA ISABEL GALLOTTI - QUARTA TURMA
TRIBUNAL DE ORIGEM:TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2* REGIAO
NUMEROS DE ORIGEM:00412892120124025101, 2012.51.01.041289-
0,201251010412890.

MASSA LEVE

PROCESSO:AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1240532

AGRAVANTE :COMERCIO E INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS MASSA
AGRAVADO :INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
NUMERO UNICO:0804711-60.2011.4.02.5101

RELATOR(A):Min. MARIA ISABEL GALLOTTI - QUARTA TURMA

TRIBUNAL DE ORIGEM:TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2* REGIAO
NUMEROS DE ORIGEM:08047116020114025101, 201151018047113.

DIET SHAKE
RECURSO ESPECIAL N° 1.355.111 - RJ (2012/0245771-
0)RECORRENTE:NUTRILATINA LABORATORIOS LTDA

RECORRIDO :VEPE INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA

RECORRIDO :INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
NUMERO UNICO:0041555-68.2001.4.02.0000


https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisaSecundaria=tipoPesquisaParteNome&tipoPesquisa=tipoPesquisaParteNome&termo=NATURA%20COSM%C9TICOS%20S/A&termoSecundario=NATURA%20COSM%C9TICOS%20S/A&tipoOperacaoFonetica=igual&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisaSecundaria=tipoPesquisaParteNome&tipoPesquisa=tipoPesquisaParteNome&termo=INDUSTRIA%20E%20COMERCIO%20DE%20COSMETICOS%20NATURA%20LTDA&termoSecundario=INDUSTRIA%20E%20COMERCIO%20DE%20COSMETICOS%20NATURA%20LTDA&tipoOperacaoFonetica=igual&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisaSecundaria=tipoPesquisaParteNome&tipoPesquisa=tipoPesquisaParteNome&termo=SS%20COM%C9RCIO%20DE%20COSM%C9TICOS%20E%20PRODUTOS%20DE%20HIGIENE%20PESSOAL%20LTDA&termoSecundario=SS%20COM%C9RCIO%20DE%20COSM%C9TICOS%20E%20PRODUTOS%20DE%20HIGIENE%20PESSOAL%20LTDA&tipoOperacaoFonetica=igual&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisaSecundaria=tipoPesquisaParteNome&tipoPesquisa=tipoPesquisaParteNome&termo=SS%20COM%C9RCIO%20DE%20COSM%C9TICOS%20E%20PRODUTOS%20DE%20HIGIENE%20PESSOAL%20LTDA&termoSecundario=SS%20COM%C9RCIO%20DE%20COSM%C9TICOS%20E%20PRODUTOS%20DE%20HIGIENE%20PESSOAL%20LTDA&tipoOperacaoFonetica=igual&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisaSecundaria=tipoPesquisaParteNome&tipoPesquisa=tipoPesquisaParteNome&termo=INSTITUTO%20NACIONAL%20DA%20PROPRIEDADE%20INDUSTRIAL&termoSecundario=INSTITUTO%20NACIONAL%20DA%20PROPRIEDADE%20INDUSTRIAL&tipoOperacaoFonetica=igual&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroUnico&termo=01146937120134025101&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroOrigem&termo=0114693-71.2013.4.02.5101&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroOrigem&termo=0114693-71.2013.4.02.5101&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroOrigem&termo=01146937120134025101&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroOrigem&termo=1146937120134025101&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroOrigem&termo=201351011146933&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisaSecundaria=tipoPesquisaParteNome&tipoPesquisa=tipoPesquisaParteNome&termo=DURGA%20ADMINISTRACAO%20DE%20BENS%20EIRELI&termoSecundario=DURGA%20ADMINISTRACAO%20DE%20BENS%20EIRELI&tipoOperacaoFonetica=igual&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisaSecundaria=tipoPesquisaParteNome&tipoPesquisa=tipoPesquisaParteNome&termo=DEPYL%20ACTION%20HOUSE%20LTDA&termoSecundario=DEPYL%20ACTION%20HOUSE%20LTDA&tipoOperacaoFonetica=igual&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisaSecundaria=tipoPesquisaParteNome&tipoPesquisa=tipoPesquisaParteNome&termo=INSTITUTO%20NACIONAL%20DA%20PROPRIEDADE%20INDUSTRIAL&termoSecundario=INSTITUTO%20NACIONAL%20DA%20PROPRIEDADE%20INDUSTRIAL&tipoOperacaoFonetica=igual&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroUnico&termo=08068496820094025101&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroOrigem&termo=08068496820094025101&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroOrigem&termo=200951018068493&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroOrigem&termo=201051018086801&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroOrigem&termo=8068496820094025101&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisaSecundaria=tipoPesquisaParteNome&tipoPesquisa=tipoPesquisaParteNome&termo=TELEF%D4NICA%20BRASIL%20S.A&termoSecundario=TELEF%D4NICA%20BRASIL%20S.A&tipoOperacaoFonetica=igual&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisaSecundaria=tipoPesquisaParteNome&tipoPesquisa=tipoPesquisaParteNome&termo=INSTITUTO%20NACIONAL%20DA%20PROPRIEDADE%20INDUSTRIAL&termoSecundario=INSTITUTO%20NACIONAL%20DA%20PROPRIEDADE%20INDUSTRIAL&tipoOperacaoFonetica=igual&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroUnico&termo=00412892120124025101&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroOrigem&termo=00412892120124025101&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroOrigem&termo=2012.51.01.041289-0&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroOrigem&termo=2012.51.01.041289-0&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroOrigem&termo=201251010412890&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisaSecundaria=tipoPesquisaParteNome&tipoPesquisa=tipoPesquisaParteNome&termo=COMERCIO%20E%20INDUSTRIA%20DE%20MASSAS%20ALIMENTICIAS%20MASSA&termoSecundario=COMERCIO%20E%20INDUSTRIA%20DE%20MASSAS%20ALIMENTICIAS%20MASSA&tipoOperacaoFonetica=igual&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisaSecundaria=tipoPesquisaParteNome&tipoPesquisa=tipoPesquisaParteNome&termo=INSTITUTO%20NACIONAL%20DA%20PROPRIEDADE%20INDUSTRIAL&termoSecundario=INSTITUTO%20NACIONAL%20DA%20PROPRIEDADE%20INDUSTRIAL&tipoOperacaoFonetica=igual&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroUnico&termo=08047116020114025101&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroOrigem&termo=08047116020114025101&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroOrigem&termo=201151018047113&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisaSecundaria=tipoPesquisaParteNome&tipoPesquisa=tipoPesquisaParteNome&termo=NUTRILATINA%20LABORAT%D3RIOS%20LTDA&termoSecundario=NUTRILATINA%20LABORAT%D3RIOS%20LTDA&tipoOperacaoFonetica=igual&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisaSecundaria=tipoPesquisaParteNome&tipoPesquisa=tipoPesquisaParteNome&termo=VEP%CA%20IND%DASTRIA%20ALIMENT%CDCIA%20LTDA&termoSecundario=VEP%CA%20IND%DASTRIA%20ALIMENT%CDCIA%20LTDA&tipoOperacaoFonetica=igual&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisaSecundaria=tipoPesquisaParteNome&tipoPesquisa=tipoPesquisaParteNome&termo=INSTITUTO%20NACIONAL%20DA%20PROPRIEDADE%20INDUSTRIAL&termoSecundario=INSTITUTO%20NACIONAL%20DA%20PROPRIEDADE%20INDUSTRIAL&tipoOperacaoFonetica=igual&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroUnico&termo=00415556820014020000&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
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RELATOR(A):Min. RAUL ARAUJO - QUARTA TURMA

TRIBUNAL DE ORIGEM:TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2* REGIAO
NUMEROS DE

ORIGEM:200102010415555, 2009051527, 415556820014020000, 9800181342.

FRESH
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 1.180.957 - SP (2017/0254466-1) AGRAVANTE
‘MONDELEZ BRASIL LTDA

AGRAVADO :JEUNESSE BRASIL COMERCIAL LTDA

AGRAVADO :REFRIGERANTES XERETA CSA LTDA

NUMERO UNICO:1103016-56.2014.8.26.0100

RELATOR(A):Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA - TERCEIRA TURMA
TRIBUNAL DE ORIGEM:TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO -
CONSELHEIRO FURTADO - PATIO DO COLEGIO

NUMEROS DE ORIGEM:11030165620148260100.

EXTRA
(Em conflito com BARBOSAO EXTRA SUPERMERCADOS)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 1.282.608 - SP (2018/0093835-0) AGRAVANTE
:COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

AGRAVADO :SUPERMERCADO BAIRRO ALTO IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA

AGRAVADO :SUPERMERCADO BARBOSAO LTDA

AGRAVADO :SUPERMERCADO J C LTDA

NUMERO UNICO:1017513-67.2014.8.26.0100

RELATOR(A):Min. LUIS FELIPE SALOMAO - QUARTA TURMA

TRIBUNAL DE ORIGEM:TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO -
CONSELHEIRO FURTADO - PATIO DO COLEGIO

NUMEROS DE ORIGEM:10175136720148260100.

BOUTIQUE DOS RELOGIOS

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 1.148.056 - RJ (2017/0193801-2) AGRAVANTE
“TEMPUS DISTRIBUICAO SOCIEDADE COMERCIAL DE RELOJOARIA S.A.
AGRAVADO :INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

NUMERO UNICO:0810786-18.2011.4.02.5101

RELATOR(A):Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA - TERCEIRA TURMA
TRIBUNAL DE ORIGEM:TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2* REGIAO
NUMEROS DE ORIGEM:08107861820114025101, 201151018107869.

CARBONO NEUTRO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 1.120.705 - RJ (2017/0144336-9) AGRAVANTE
‘MAX AMBIENTAL S/A

AGRAVADO :NATURA COSMETICOS S/A

INTERES. :INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

NUMERO UNICO0:0809509-35.2009.4.02.5101

RELATOR(A):Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA - TERCEIRA TURMA
TRIBUNAL DE ORIGEM:TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2* REGIAO
NUMEROS DE ORIGEM:08095093520094025101, 200951018095095.

CULTURA INGLESA


https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroOrigem&termo=200102010415555&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroOrigem&termo=2009051527&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroOrigem&termo=415556820014020000&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroOrigem&termo=9800181342&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisaSecundaria=tipoPesquisaParteNome&tipoPesquisa=tipoPesquisaParteNome&termo=MONDELEZ%20BRASIL%20LTDA&termoSecundario=MONDELEZ%20BRASIL%20LTDA&tipoOperacaoFonetica=igual&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisaSecundaria=tipoPesquisaParteNome&tipoPesquisa=tipoPesquisaParteNome&termo=JEUNESSE%20BRASIL%20COMERCIAL%20LTDA&termoSecundario=JEUNESSE%20BRASIL%20COMERCIAL%20LTDA&tipoOperacaoFonetica=igual&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisaSecundaria=tipoPesquisaParteNome&tipoPesquisa=tipoPesquisaParteNome&termo=REFRIGERANTES%20XERETA%20CSA%20LTDA&termoSecundario=REFRIGERANTES%20XERETA%20CSA%20LTDA&tipoOperacaoFonetica=igual&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroUnico&termo=11030165620148260100&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroOrigem&termo=11030165620148260100&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisaSecundaria=tipoPesquisaParteNome&tipoPesquisa=tipoPesquisaParteNome&termo=COMPANHIA%20BRASILEIRA%20DE%20DISTRIBUICAO&termoSecundario=COMPANHIA%20BRASILEIRA%20DE%20DISTRIBUICAO&tipoOperacaoFonetica=igual&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisaSecundaria=tipoPesquisaParteNome&tipoPesquisa=tipoPesquisaParteNome&termo=SUPERMERCADO%20BAIRRO%20ALTO%20IMPORTACAO%20E%20EXPORTACAO%20LTDA&termoSecundario=SUPERMERCADO%20BAIRRO%20ALTO%20IMPORTACAO%20E%20EXPORTACAO%20LTDA&tipoOperacaoFonetica=igual&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisaSecundaria=tipoPesquisaParteNome&tipoPesquisa=tipoPesquisaParteNome&termo=SUPERMERCADO%20BAIRRO%20ALTO%20IMPORTACAO%20E%20EXPORTACAO%20LTDA&termoSecundario=SUPERMERCADO%20BAIRRO%20ALTO%20IMPORTACAO%20E%20EXPORTACAO%20LTDA&tipoOperacaoFonetica=igual&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisaSecundaria=tipoPesquisaParteNome&tipoPesquisa=tipoPesquisaParteNome&termo=SUPERMERCADO%20BARBOSAO%20LTDA&termoSecundario=SUPERMERCADO%20BARBOSAO%20LTDA&tipoOperacaoFonetica=igual&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisaSecundaria=tipoPesquisaParteNome&tipoPesquisa=tipoPesquisaParteNome&termo=SUPERMERCADO%20J%20C%20LTDA&termoSecundario=SUPERMERCADO%20J%20C%20LTDA&tipoOperacaoFonetica=igual&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroUnico&termo=10175136720148260100&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroOrigem&termo=10175136720148260100&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisaSecundaria=tipoPesquisaParteNome&tipoPesquisa=tipoPesquisaParteNome&termo=TEMPUS%20DISTRIBUICAO%20SOCIEDADE%20COMERCIAL%20DE%20RELOJOARIA%20S.A.&termoSecundario=TEMPUS%20DISTRIBUICAO%20SOCIEDADE%20COMERCIAL%20DE%20RELOJOARIA%20S.A.&tipoOperacaoFonetica=igual&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisaSecundaria=tipoPesquisaParteNome&tipoPesquisa=tipoPesquisaParteNome&termo=INSTITUTO%20NACIONAL%20DA%20PROPRIEDADE%20INDUSTRIAL&termoSecundario=INSTITUTO%20NACIONAL%20DA%20PROPRIEDADE%20INDUSTRIAL&tipoOperacaoFonetica=igual&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroUnico&termo=08107861820114025101&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroOrigem&termo=08107861820114025101&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroOrigem&termo=201151018107869&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisaSecundaria=tipoPesquisaParteNome&tipoPesquisa=tipoPesquisaParteNome&termo=MAX%20AMBIENTAL%20S/A&termoSecundario=MAX%20AMBIENTAL%20S/A&tipoOperacaoFonetica=igual&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisaSecundaria=tipoPesquisaParteNome&tipoPesquisa=tipoPesquisaParteNome&termo=NATURA%20COSM%C9TICOS%20S/A&termoSecundario=NATURA%20COSM%C9TICOS%20S/A&tipoOperacaoFonetica=igual&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisaSecundaria=tipoPesquisaParteNome&tipoPesquisa=tipoPesquisaParteNome&termo=INSTITUTO%20NACIONAL%20DA%20PROPRIEDADE%20INDUSTRIAL&termoSecundario=INSTITUTO%20NACIONAL%20DA%20PROPRIEDADE%20INDUSTRIAL&tipoOperacaoFonetica=igual&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroUnico&termo=08095093520094025101&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroOrigem&termo=08095093520094025101&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroOrigem&termo=200951018095095&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
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AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 1.190.837 - RJ (2017/0271545-7) AGRAVANTE
:ASSOCIACAO CULTURA INGLESA - SAO PAULO

AGRAVADO :CASA CULTURAL INGLESA LTDA

AGRAVADO :INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

NUMERO UNICO:0005719-37.2013.4.02.5101

RELATOR(A):Min. MARCO BUZZI - QUARTA TURMA

TRIBUNAL DE ORIGEM:TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2* REGIAO
NUMEROS DE ORIGEM:00057193720134025101, 2013.51.01.005719-
9,201351010057199.

SALON LINE

AgRg no RECURSO ESPECIAL N° 1.350.912 - RJ (2012/0222533-0)
RECORRENTE:DEVINTEX COSMETICOS LTDA

RECORRIDO :INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RELATOR(A):Min. NANCY ANDRIGHI - TERCEIRA TURMA

TRIBUNAL DE ORIGEM:TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2* REGIAO
NUMEROS DE

ORIGEM:200951018098138, 201202225330, 521545, 8098133420094025101.


https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisaSecundaria=tipoPesquisaParteNome&tipoPesquisa=tipoPesquisaParteNome&termo=ASSOCIACAO%20CULTURA%20INGLESA%20-%20SAO%20PAULO&termoSecundario=ASSOCIACAO%20CULTURA%20INGLESA%20-%20SAO%20PAULO&tipoOperacaoFonetica=igual&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisaSecundaria=tipoPesquisaParteNome&tipoPesquisa=tipoPesquisaParteNome&termo=CASA%20CULTURAL%20INGLESA%20LTDA&termoSecundario=CASA%20CULTURAL%20INGLESA%20LTDA&tipoOperacaoFonetica=igual&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisaSecundaria=tipoPesquisaParteNome&tipoPesquisa=tipoPesquisaParteNome&termo=INSTITUTO%20NACIONAL%20DA%20PROPRIEDADE%20INDUSTRIAL&termoSecundario=INSTITUTO%20NACIONAL%20DA%20PROPRIEDADE%20INDUSTRIAL&tipoOperacaoFonetica=igual&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroUnico&termo=00057193720134025101&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroOrigem&termo=00057193720134025101&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroOrigem&termo=2013.51.01.005719-9&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroOrigem&termo=2013.51.01.005719-9&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroOrigem&termo=201351010057199&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisaSecundaria=tipoPesquisaParteNome&tipoPesquisa=tipoPesquisaParteNome&termo=DEVINTEX%20COSM%C9TICOS%20LTDA&termoSecundario=DEVINTEX%20COSM%C9TICOS%20LTDA&tipoOperacaoFonetica=igual&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisaSecundaria=tipoPesquisaParteNome&tipoPesquisa=tipoPesquisaParteNome&termo=INSTITUTO%20NACIONAL%20DA%20PROPRIEDADE%20INDUSTRIAL&termoSecundario=INSTITUTO%20NACIONAL%20DA%20PROPRIEDADE%20INDUSTRIAL&tipoOperacaoFonetica=igual&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroOrigem&termo=200951018098138&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroOrigem&termo=201202225330&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroOrigem&termo=521545&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroOrigem&termo=8098133420094025101&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
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ANEXO 2

Historico dos procedimentos administrativos referentes a marca [IPHONE.

O smartphone da Apple denominado IPHONE foi anunciado oficialmente em 9 de janeiro de
2007 e langcado no mercado dos EUA em 29 de junho de 2007. No Brasil, foi ja langada a
segunda versdo do telefone e somente em setembro de 2008%%. Portanto, o mundo s6 passou a
conhecer a marca IPHONE no inicio de 2007.

Contudo, no Brasil, bem antes do antincio do lancamento do Iphone da Apple, ja existiam dois
depositos de registro da marca IPHONE para assinalar telefones, ambos de margo de 2000. O
primeiro foi o processo 822058529, depositado por TCE Industria Eletronica da Amazonia S/A,
o qual teve o exame sobrestado em 2005 pela existéncia de pedidos anteriores de terceiros
considerados semelhantes (um deles o sinal AIPHONE). Esse processo teve uma peticdo de
desisténcia e teve seu arquivamento publicado em maio de 2006.

O segundo, de n° 822112175 da marca G GRADIENTE IPHONE (apresentacdo mista), foi
depositado pela IGB Eletronica S/A em margo de 2000. O processo foi sobrestado em setembro
de 2005 pelo pedido IPHONE da TCE citado no paragrafo anterior ¢ pelo processo da marca
AIPHONE. Com a extingao da marca AIPHONE e a desisténcia da marca da TCE em 2006, o
pedido G GRADIENTE IPHONE foi deferido e teve sua concessdo publicada em 27 de
dezembro de 2007.

Ocorre que a IGB entrou em grave crise financeira em 2007%% e encontra-se em recuperagio
judicial desde entdo. A empresa arrendou seus ativos (como a marca GRADIENTE e instalagdes
industriais) a outra empresa. Em 2011 foi pedida a faléncia da IGB, que foi revogada a seguir,
para ser novamente pedida em 2013. A empresa continua ativa e em recuperagio judicial®'’.

A Apple depositou no Brasil seu primeiro pedido de sua marca para “IPHONE iPhone”
(apresentagdo mista) de n® 828743193, para identificar telefones no Brasil em 25 de setembro
de 2006, precedendo o lancamento oficial mundial em cerca de trés meses e o langamento no
mercado brasileiro em um ano. O processo sofreu oposi¢ao, protocolada em 2006. Houve uma
desisténcia da oposicao em 2008 a qual fo1 homologada no mesmo ano. Contudo, nesta época,
a Diretoria de Marcas usava um sistema antigo'!, o qual recebeu uma alteracdo®'? para
distribuir processos para exame com base em listagens (anteriormente os servidores recebiam
magos com 0s processos em papel e inseriam os niimeros do processo no sistema). Contudo,
processos que tivessem um processamento diferente do usual escapavam as listagens para
distribuicdo de processos. Assim, um processo que foi “pedido com oposi¢cdo” mas passou a ser
“pedido sem oposicao” pela desisténcia, escapava as listagens comuns. Apenas apds esse
problema ser detectado ¢ que listagens complementares foram criadas.

308 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/IPhone

309 https://www.tmabrasil.org/blog-tma-brasil/noticias-em-geral/credora-pede-falencia-da-gradiente-e-obtem-penhora-de-
bens

310 https://grupogradiente.com.br/informacoes-financeiras/
311 SINPI

312 A alteragdo era bastante manual. O setor de T1 do INPI gerava listagens de processos que deviam ser analisados de acordo
com a data de deposito, essa listagem era incluida no sistema e os examinadores clicavam em um botao para solicitar
processo a processo. A Diretoria decidia o que deveria constar nas listagens, como pedidos sem oposicdo, pedidos com
oposicao ou pedidos sobrestados.
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Nessa época (entre 2007 e 2013), o backlog de marcas era muito grande e a marca da Apple
permaneceu em um “limbo” entre 2008 e 2013. E importante ressaltar que é razoavel supor
que a Apple e seus procuradores nada fizeram para que o processo fosse examinado. Era
comum que os requerentes € seus representantes legais entrassem em contato com o INPI para
saber do andamento dos processos e pedir o exame caso estivesse atrasado. Era praxe todos os
servidores informar aos usudrios a “data de exame” que era a data de depdsito dos processos
que estavam sendo examinados no momento. A Diretoria de Marcas sempre contou com
meios de comunicagdo com os usudrios, seja pelo telefone ou pela marcagao de vista ao
processo. Esse comportamento da Apple pode ter sido uma estratégia de aguardar o prazo de
cinco anos apods a concessao da marca G GRADIENTE IPHONE para requerer a caducidade,
visto que ndo estava sendo usada. Essa estratégia pode ndo ter sido a mais adequada pois,
mesmo perante a falta de uso da marca, a caducidade poderia ser afastada com base em
alegacgdo de falta de uso legitimo pela IGB em vista da recuperagao judicial. De qualquer
forma, a Apple poderia ter entrado em contato com a IGB para negociar uma transferéncia ou
rentincia ao registro no momento em que decidiu langar seu telefone no Brasil. Observa-se, no
entanto, que nao ¢ possivel saber se isso ocorreu ou nao.

A IGB, no entanto, surpreendeu o pais ao lancar um aparelho®® com a marca G GRADIENTE
IPHONE em 18 de dezembro de 2012, dentro do prazo de 5 anos apos a concessao do registro
de marca, afastando uma eventual alegacdo, pela Apple, de falta de uso da marca pela IGB.

Retornando ao pedido da Apple, nenhum exame de mérito fora feito no pedido até que no
inicio de 2013 o processo foi selecionado para exame e foi indeferido em 30/01/2013 com
base no registro da marca G GRADIENTE IPHONE, sendo publicado em 12/02/2013.

Esse indeferimento causou celeuma e foi amplamente repercutido pela imprensa.
Eventualmente o indeferimento foi anulado pois a Apple Inc, mesmo tendo ciéncia do
lancamento do telefone da IGB, protocolou um requerimento de caducidade do registro em
10/01/2013. A caducidade teve sua notificagdao publicada em 04/02/2013. No inicio de 2013
ainda se fazia uso do sistema antigo (SINPI) e ndo era possivel ver que havia uma caducidade
protocolada junto ao registro da IGB, isso s6 ocorria ap0ds a publicagdo da caducidade. Assim,
por uma questao de duas semanas, o pedido da Apple foi indeferido. Observa-se que o
processamento normal, caso a caducidade ja tivesse sido notificada a época do exame da
marca da Apple, seria a de sobrestar o pedido e nao indeferir.

De qualquer forma, ap6s a anulagdo do indeferimento em vista da existéncia do requerimento
de caducidade, o pedido da Apple foi sobrestado aguardando o exame final da caducidade da
marca G GRADIENTE IPHONE.

Observa-se que a Apple chegou a solicitar via peticdo que o exame da caducidade fosse
suspenso por estar em tratativas de acordo mantidas entre as partes com vistas a solu¢ao
amigavel da questdo. Contudo a marca foi arrestada, com notificagdo publicada em
24/04/2013. Eventualmente foram notificados outros arrestos. A caducidade contra a marca da
IGB foi indeferida pois foi comprovado o uso.

A Apple entrou entdo com acdo ordindria contra a IGB, a qual foi notificada em 19/03/2013.
Essa agdo teve recurso junto ao TRF2, ao STJ e agora aguarda resolucdo junto ao STF.

313 https://www.terra.com.br/noticias/tecnologia/celular/gradiente-diz-que-lancou-o-1-iphone-do-mundo-e-
explica-as-diferencas,398febdc9fcdb310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html



286

Consta atualmente a existéncia de uma segunda peti¢ao de caducidade, protocolada em
28/05/2021, pendente de exame.

Assim, tanto o registro da IGB encontra-se em vigor aguardando o transito em julgado de seu
registro, quanto a Apple aguarda uma decisdo final de seus pedidos (para assinalar telefone)
que contém o termo [PHONE.



ANEXO 3

Dados quantitativos referentes ao registro de marcas no periodo 2000 a 2020.
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Todos os dados foram apurados por meio da CGTI em resposta a solicitagdao de dados
encaminhada via gabinete da Diretoria de Marcas.

A metodologia de aquisi¢ao dos dados esta descrita no capitulo 4, item 4.3.1.

Ano | Deferimentos Deferiment.os Deferiment.os com Indeferimentos Indefer-imfentos

com apostila apostila total pelo inciso VI
2000 34.102 9.808 1.506 9.895 1.037
2001 27.785 7.682 1.049 8.966 1.122
2002 19.084 5.552 794 5.613 904
2003 17.244 4.654 585 4.492 975
2004 23.978 7.602 1.064 6.014 845
2005 33.898 10.820 1.617 11.063 1.483
2006 115.627 42.878 8.101 28.588 8.242
2007 203.761 78.043 16.509 55.294 14.369
2008 77.112 27.394 5.618 32.295 4.821
2009 95.823 37.063 7.899 32.310 5.385
2010 84.759 32.619 3.407 25.592 3.171
2011 64.536 23.376 98 20.247 1.939
2012 80.233 30.712 1 19.952 2.308
2013 68.977 26.876 106 18.072 2.194
2014 119.404 17.274 37 27.399 3.654
2015 141.550 8 0 36.814 4.505
2016 155.122 1 0 41.610 5.243
2017 175.722 0 0 65.503 8.102
2018 261.105 5 0 105.379 14.435
2019 224.186 49 8 86.749 12.399
2020 154.708 14 0 63.953 8.418
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ANEXO 4

Péginas referentes ao projeto “Manual de procedimentos e Diretrizes de Andlise de Marcas”
(INPI, 2009b, p.29 e 30)

I'Pl " estartaico

1 - IDENTIFICACAO

Projeto: Manual de Procedimentos e Diretrizes de Analise de Marcas

Unidade Responsavel: Diretoria de Marcas - DIRMA

Gerente: Silvia Rodrigues de Freitas Ramal: 3558  E-mail: silviarf@inpi.gov.br
Objetivo do Projeto:

Elaborar o Manual de Procedimentos de Analise de Marcas destinado aos examinadores de marcas e as
Diretrizes de Andlise de Marcas que serao divulgadas ao publico.

Il - HISTORICO DO PROJETO

No final do ano de 2006, foi decidida a formagao de um grupo de trabalho com vistas a elaborar um manual
de procedimentos para analise de marcas. As reunides comegaram no inicio de 2007 e se prolongaram até
o final de 2008. Neste periodo foi elaborada a primeira parte do manual, referente ao artigo 124 da Lei de
Propriedade Industrial — LPI, que define o que nao pode ser registrado como marca. Esta primeira versao foi
criticada pelo corpo de examinadores de marcas.

Apods esta fase foi concluida a revisao do contetdo ja elaborado, atualizadas as Diretrizes de Analise de
Marcas e realizado o primeiro treinamento dos examinadores com base no manual de procedimentos
proposto. Em seguida foi realizado um levantamento dos pontos que devem ser incluidos no manual e
redistribuicao de tarefas para conclusao do projeto no que se refere aos demais artigos da LPI.

Il - ESCOPO DO PROJETO

Aprovacao e publicagdo do documento final das Diretrizes de Analise de Marcas.

Discussao dos pontos pendentes e definicdo de um entendimento comum dentro do Grupo de Trabalho e
discussdo com os demais examinadores para envio de criticas e sugestdes que serdo analisadas para
alteragdes na proposta inicial.

Publicagao da primeira versdao do Manual para uso interno e treinamento dos examinadores.

Instituicdo de comissao permanente para revisdo das normas em caso de necessidade.

Publicacao digital do Manual para uso exclusivo dos examinadores.

29
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’ \J H PLANEJAMENTO
A ESTRATEGICO
IV - CRONOGRAMA DA EXECUGAQ FISICA

Manual de Procedimentos e Diretrizes de Analise de Marcas

2009
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Now | Dez

ATIVIDADES

Redacio do Documento de Diretrizes
de Exame de Marcas

Publicacao do Documento de m
Diretrizes de Exame de Marcas

Elaboracdo da parte do Manual de
Procedimentos de Marcas referente ao
artige 124 da LPI

Publicacao da primeira parte do
Manual de Procedimentos de Marcas

Elaboracio da parte final do Manual de
Procedimentos de Marcas

Treinamento dos examinadores nos
novos procedimentos

Previsto em 2009
Realizado em 2009

— Realizado (% do avango)
2010
Jun Jul Ago | Set | Out | Mov | Dez

ATIVIDADES

Elaboragéo da parte final do Manual de
Procadimentos de Marcas

Treinamente dos examinadores nos novos
procadimentos

Criagio da Comiss&o Permanente de
Procedimentos

Previsto em 2010

Realizado em 2010

— Reslizado (% do avango)
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