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RESUMO

O presente trabalho monografico aborda as Marcas, compreendidas como um
sinal distintivo entre os diversos produtos e servicos existentes. Inicialmente, sera abordado o
conceito e as classificagcbes das marcas, passando pela representagdo da marca para uma
empresa, possuindo um valor importante para o seu titular. Apos, seré abordado os requisitos
necessarios para o registro de uma marca, com uma leve abordagem nos sinais que ndo podem
ser registrados como marca. Finalmente, serdo analisados os critérios que vém sendo
utilizados pela doutrina e pela jurisprudéncia nacionais na anélise dos conflitos entre as
marcas. Sera verificado que, muitas vezes, as marcas, mesmo que iguais ou semelhantes,
podem coexistir no mercado, ndo se verificando confusao entre os consumidores.

Palavras-chave: Propriedade Industrial. Marcas. Registro. Confusdo marcéria.

Coexisténcia. Critérios de analise. Jurisprudéncia.



ABSTRACT

This monographic work deals with the Marks, understood as a distinctive sign
among the various products and services that exist. Initially, the concept and classifications
of brands will be addressed, through the representation of the brand for a company,
possessing an important value for its owner. Afterwards, the requirements will be addressed
for the registration of a brand, with a slight approach in the signs that cannot be registered as
a brand. Finally, the criteria that have been used by national doctrine and jurisprudence in
the analysis of conflicts between brands will be analyzed. It will be found that, often, even if
identical or similar marks may coexist on the market and there is no confusion among
consumers.

Keywords: Industrial Property. Brands. Record. Brand confusion. Coexistence.

Criteria for analysis. Jurisprudence.
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1 INTRODUCAO

Em um mercado cada vez mais competitivo, distinguir o produto ou servico
apresentado dos demais existentes é essencial, a medida em que a qualidade do mesmo esta
constantemente a prova, sendo avaliado principalmente pelos destinatarios finais: 0s
consumidores.

A sobrevivéncia de um produto esta, entre outros fatores, intimamente ligado a
sua qualidade. Eis a func¢do das marcas.

Marca, segundo a Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), é o sinal
distintivo, visualmente perceptivel, utilizado para identificar e distinguir um produto ou
servico de outro idéntico ou semelhante, de origem diversa, bem como certificar a
conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especifica¢fes técnicas. Sendo que,
0 papel precipuo exercido pela marca é promover a distin¢do entre um produto ou servico de
outros.

N&o se sabe ao certo a origem exata de uma marca, mas remonta aos primeiros
artesbes produtores de ceramica, que assinavam suas obras, no intuito de identificar e
diferenciad-las dos demais artistas. O fato é que desde a Antiguidade o objetivo da Marca
continua o mesmo: identificar e atestar a origem e qualidade dos produtos.

Considerando a competitividade e a busca pelo mercado consumidor, as empresas
podem adotar diversas estratégias. Algumas vezes, buscam se destacar das empresas
concorrentes, através de uma particularidade especifica, outras vezes, tentam indevidamente
se aproveitar do prestigio das empresas ja solidificadas no mercado.

A partir dessa situacdo, podem surgir conflitos entre as empresas e suas
respectivas marcas, que, muitas vezes, param no Judiciario.

Cabe, portanto, ao Poder Judiciario, a tarefa, ora ardua, ora nem tanto, de dirimir
as controvérsias que surgem nas disputas entre as marcas, aplicando para isso alguns
principios e, notadamente, a legislacdo pertinente ao Direito Marcario, decidindo, em diversos
casos, que pode haver a coexisténcia pacifica de marcas semelhantes no mercado, sem
nenhum problema; outras vezes, que isso ndo é possivel, tendo em vista que ha o risco de
causar confusdo ao consumidor.

O presente trabalho visa, a partir da doutrina patria e especialmente da analise de
jurisprudéncias sobre o tema, compreender quais 0s critérios ou principios que vem sendo
utilizados quando da decisdo de um conflito entre as marcas e se ha a possibilidade ou néo de

convivéncia pacifica entre marcas iguais ou semelhantes no mercado.



1.1 PROBLEMA

Como dirimir as disputas sobre o direito de uso de marca de acordo com a

Legislacdo e com a Jurisprudéncia patria?

1.2 HIPOTESE DE ESTUDO

Quando surge um conflito entre marcas, deve-se avaliar qual das marcas foi
primeiro registrada, uma vez que o registro garante ao seu titular o uso exclusivo da marca e
de propor as a¢des cabiveis contra aquele que quer reproduzi-la ou imita-la.

Além disso deve-se levar em conta qual o ramo ou atividade do mercado em que a
marca atuara, pois se quer registrar uma marca com um nome idéntico ou similar & outra ja
registrada, mas para atuar em outra atividade, de maneira que ndo cause confusdo entre os
consumidores, ndo ha dbice, a priori, para o registro.

No entanto, ndo existe um critério objetivo para aplicacdo nos conflitos existentes

entre marcas, sendo necessario a avaliacdo de cada caso concreto.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GERAL

Demonstrar como ocorre a protecdo ao direito de uso de Marca no Direito

Brasileiro.
1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
a) compreender o que é a Marca e o que ela representa;
b) demonstrar quais os critérios para que seja obtido um registro de Marca;

c) entender como o Poder Judiciario vem agindo nas disputas sobre a titularidade

do direito de exclusividade sobre o uso da marca.

1.4 JUSTIFICATIVA



Em um mercado econdmico, onde as empresas buscam a sua colocagéo,
consolidar a sua marca visa ndo somente a obtencao de lucros, trazendo desenvolvimento ao
Pais, mas também, fazer com que a marca “influencie” a escolha do consumidor quando da
compra, a tal ponto do mesmo associar a qualidade do produto a marca.

E inegavel que, para isso, os conflitos existentes entre as marcas devem ser
resolvidos, tendo em vista que as disputas judiciais envolvendo, por exemplo, uma marca que
esta iniciando, ou até mesmo que ja esta a algum tempo no mercado, podera causar confusédo
ao consumidor, principalmente quando tal marca é acusada de imitagdo de alguma outra
marca ou de concorréncia desleal.

A pesquisa ora apresentada tem grande relevancia para a sociedade, tanto do
ponto de vista econdémico, porque a economia necessita da solidificacdo das marcas, que irdo
movimentar 0 consumo e, consequentemente, trazer desenvolvimento ao Pais, quanto do
ponto de vista do consumidor, que sempre estd em busca de qualidade no produto que ira
consumir.

Desta maneira, visa a resolucao dos conflitos, proteger tanto o direito do titular da
marca, que é quem investe na pesquisa, desenvolvimento e solidificacdo da marca no
mercado, quanto a sociedade, principalmente o consumidor, a fim de que n&o seja confundido
ou enganado por marcas idénticas ou semelhantes, quando da aquisicdo do produto ou

Servico.

1.5 METODOLOGIA DO ESTUDO

A metodologia empregada é baseada na Pesquisa Bibliografica a partir da analise
da Doutrina Pétria e do Direito material vigente relacionado ao tema proposto.

Diante do grande volume de informacdes disponiveis para a coleta de dados,
utilizou-se bases especificas direcionadas a tematica em discussdo, atraves da busca de artigos
e publicacbes em sites oficiais, bibliotecas digitais e de &mbito juridico.

O método escolhido foi o dedutivo, por permitir uma analise aprofundada do tema
proposto.

Além disso, procurou-se a busca de Jurisprudéncias, tendo em vista que a analise
das decisoOes judiciais dos Tribunais, principalmente do Superior Tribunal de Justica (STJ), foi

imprescindivel ao objetivo que se propde com o presente trabalho.

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO
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A monografia do presente trabalho foi dividida em 04 (quatro) capitulos. No
primeiro capitulo foi apresentado o tema abordado no presente trabalho, compreendendo a
introducdo, problema, hipdtese, objetivo geral, objetivos especificos, justificativa,
metodologia e estrutura do trabalho. No segundo capitulo foram abordados os conceitos e as
classificagfes das marcas, de acordo com a doutrina e a legislacdo pertinente, e ainda a
importancia e o valor que uma marca pode ter para o seu titular. No terceiro capitulo
compreendeu-se 0S requisitos necessarios para o registro de uma marca e também alguns
principios que sdo aplicveis as marcas. No quarto capitulo tratou-se propriamente dos
conflitos entre as marcas, trazendo alguns critérios que auxiliam na analise de um eventual

conflito existente. E, por fim, foram descritas as consideracdes finais do respectivo tema.
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2 MARCAS

2.1 CONCEITO

Antes de adentrar-se no objetivo principal do presente trabalho, que é analisar a
protecdo que é dada a marca, avaliando a possibilidade de coexisténcia pacifica ou ndo de
marcas iguais ou semelhantes no mercado, deve-se compreender primeiramente o0 que é
marca.

O conceito de marca pode ser visualizado sob trés enfoques, considerando-se o
artigo 123 da Lei n°® 9.279/96: para distinguir, para atestar conformidade ou para caracterizar

produtos, como muito bem coloca Ricardo Negrdo, em sua obra?:

Considerada em sua triplice aplicagdo exposta no art. 123 do Cédigo da Propriedade
Industrial, marca é o sinal distintivo visualmente perceptivel usado para distinguir
produto ou servi¢o de outro idéntico, semelhante ou afim, de origem diversa, bem
como para atestar a conformidade de um produto ou servico com determinadas
normas ou especificagdes técnicas e, ainda, para identificar produtos ou servigos
provindos de membros de determinada entidade. (NEGRAO, 2014, p.170).

O primeiro enfoque, isto é, a distingcdo, se verifica nas diversas marcas de
produtos ou servicos, que sdo utilizadas para distingui-los de outro idéntico, semelhante ou
afim, de origem diversa. Como exemplos, tem-se a marca de uma caneta (Bic) ou de um
automovel (Fiat). (BERTOLDI e RIBEIRO, 2011, p.112). 2

O atestar a conformidade é realizado através da marca de certificacdo, ou seja, ird
se verificar se um produto ou servico estd de acordo com determinadas normas ou
especificacOes técnicas, em especial no que se refere a qualidade, natureza, material utilizado
e metodologia empregada. Pode-se citar como exemplo, o produto certificado com a marca
Inmetro, o que significa dizer que o referido 6rgdo atesta a sua adequacdo e conformidade
com as normas técnicas estabelecidas. (BERTOLDI e RIBEIRO, 2011, p.112). 3

Por fim, a caracterizacdo de um produto é realizado pela marca coletiva, ou seja,
ela ird identificar que determinado produto ou servico advém de membros de uma
determinada entidade. Como exemplo, tem-se os selos de procedéncia que associam o produto
a um determinado lugar ou regido geografica. (BERTOLDI e RIBEIRO, 2011, p.112). *

1 NEGRAO, Ricardo. Manual de Direito Comercial e de Empresa. 11. ed. S&o Paulo: Saraiva, 2014, v.1, p. 170.
2 BERTOLDI, Marcelo M.; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. Curso Avancado de Direito Comercial. 6. ed. Séo
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 112.

3 lbidem, p. 112.

4 Ibidem, p. 112.
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Coelho (2011) conceitua as marcas como sinais distintivos usados para identificar,
de modo direto ou indireto, produtos ou servigcos. Desta maneira, a identificacdo se verifica
quando o sinal € utilizado no produto ou no resultado do servi¢o, nas embalagens, nas
divulgacGes etc.

Requido (2006) coloca que as marcas possuem como funcdo a distincdo dos
produtos ou servicos, e, a medida que assim o fazem, sdo utilizadas também para a
identificacdo dos mesmos.

Cerqueira (1946) define marca como “todo sinal distintivo aposto
facultativamente aos produtos e artigos das industrias em geral, para identifica-los e
diferencia-los de outros idénticos ou semelhantes de origem diversa”.’

Bertoldi e Ribeiro (2012, p. 112) também destacam o papel distinguidor que a
marca possui, ao dizerem que “a marca faz parte da estratégia de persuasdo da qual langa mao
0 empresario, sempre com o objetivo de distinguir seu produto ou servico em relacdo ao dos
demais concorrentes”.

Para a American Marketing Association (AMA, 1960), marca € um nome, termo,
sinal, simbolo ou desenho, ou uma combinacgdo deles, com o objetivo de identificar bens ou
servicos de um vendedor ou grupo e diferencia-los da concorréncia, ou seja, marca € toda e
qualquer imagem ou desenho usado para definir uma empresa ou produto, e diferencia-lo
entre os demais.

Analisando os conceitos apresentados, verifica-se, portanto, que a marca é
utilizada tanto para distinguir um produto ou servi¢co, quanto para identifica-lo de outros

existentes.

2.2 O VALOR E A REPRESENTACAO DA MARCA

As marcas podem representar para uma empresa o seu bem mais valioso, podendo
estar, até mesmo, acima de todo o seu patriménio.

Giuliani (2012) corrobora dizendo que:

No mercado existem varias marcas que hoje valem mais do que a propria empresa,
as quais identificam de forma muito clara os propdsitos e o posicionamento da
organizagdo, como também as sensacOes percebidas e sentidas de certa forma pelo
consumidor (GIULIANI, 2012, p. 45).

> CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Forense, 1946, p. 365-366.
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Nesse sentido também ¢ a licdo de Rafael Sampaio, ao dizer que “as grandes

marcas do mercado valem mais do que o produto ou servigo em si”. E acrescenta:

Porque a marca é mais do que um produto. Para a funcdo do produto, a marca
adiciona sentimento. Para a performance do produto, a marca adiciona
personalidade. Para o valor do produto, a marca adiciona exclusividade. Por isso, a
marca efetivamente vale mais do que o prdprio produto na esmagadora maioria dos
casos.

Rocha e Christensen (1999, p. 94) colocam que a marca pode ser visualizada
como um bem intangivel da empresa, considerada como o ativo mais importante. E trazem a
observacao do ex- presidente da Sony, Norio Ohga: “Nosso maior ativo ¢ formado por quatro
letras: Sony. N&o € constituido por nossos edificios, nem por nossos engenheiros, nem por
nossas fabricas, mas por nosso nome”.

Segundo Rocha e Christensen (1999, p. 93), dois conceitos estdo associados a
marca, sendo: a esséncia da marca e a identidade da marca. O primeiro relaciona-se aos
atributos principais da marca, conforme a percep¢do do consumidor. Assim, tais atributos
podem ser tangiveis ou intangiveis, reais ou imaginarios, emocionais ou racionais, agregando,
ainda, a simbologia e a histéria que a marca possui. J& o segundo inclui os sinais e simbolos
identificadores, fazendo com que a marca seja reconhecida pelo consumidor.

A marca possui uma importante funcdo no processo de compra, funcgéo ligada aos
aspectos psicolégicos do comportamento do consumidor. (ROCHA e CHRISTENSEN, 1999).

Para Giuliani et al (2012, p. 51), “a marca so tera sucesso quando o consumidor se
identificar com ela”. E cita como exemplos o caso da Maizena e do Bombril, em que houve ao
longo dos tempos uma enorme percepc¢do da marca, tornando-se dificil vincular tais marcas ao
produto original.

Para Aaker (2007), a ferramenta que possui maior valor para uma empresa é a
marca, que, sendo bem construida, consegue a diferenciagdo necessaria para influenciar a
compra.

Para Sampaio (1999), vive-se um periodo de grandes mudancas no mercado
mundial, citando trés fatores que influenciam nessas mudancas, sendo:

a) a conscientizacéo do consumidor;

b) a concorréncia; e

c) a importancia da distribuicdo dos produtos.
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Explica o referido autor que o consumidor, devido ao volume de informagdes
recebidas constantemente, atraves dos diversos meios de comunicacdo, estd mudando, ficando
mais sensivel e mais seletivo, se tornando um consumidor consciente.

E isso sera levado em consideracdo nas suas a¢es de consumo, uma vez que
haverd uma tendéncia de valorizagdo da qualidade, do preco e do tempo. O que significa dizer
que um produto ou servico deve atender a trés requisitos basicos: ter boa qualidade, ser
relativamente barato e ser conveniente para que o consumidor ganhe ou ndo perca tempo.

O segundo fator estd relacionado com o aumento do ndmero e da similaridade
entre 0s concorrentes, ou seja, 0s produtos e servicos estdo em um nivel de igualdade, que ja
ndo mais se verifica diferencas entre eles.

Por fim, a terceira influéncia relaciona-se ao fato de que o fabricante é cada vez
menos importante e o que vale é o poder do comerciante de entregar o produto da forma mais
facil e rapida ao consumidor. A producdo e a disposicdo do produto para a venda ndo tem
mais importancia.

E acrescenta que a combinacdo desses trés fatores ocasiona uma valorizacdo da

marca como o principal elemento diferenciador dos produtos e servigos.

2.3 ORIGEM

Desde a Antiguidade, o produtor tendia a assinalar sua producgéo, sobretudo
artistica, de maneira caracteristica. Ademais, ha tempos, também, existe o habito de
identificar o gado, com marca em fogo. N&o se tratavam de marcas propriamente ditas, e sim
um cunho de propriedade (REQUIAO, 2006).

Continua o autor dizendo que na ldade Média, comumente empregavam-se
marcas figuradas, que se constituiam em linhas retas ou curvas, tdo fortemente protegido pelas
corporacgdes de mercadores, que era reconhecido como direito privado absoluto.

Requido (2006) também coloca que em 1386, foi ordenado por D. Pedro 1V, rei de
Aragdo, que os teceldes do Reino colocassem nas pecgas de tecidos a marca da cidade,
surgindo, em 1445, marcas individuais determinadas pelas corporacGes de fabricantes de
mantas.

No Brasil é interessante observar-se como se deu a prote¢do da marca no direito
positivo.

Conforme Requido (2006), a Constituicdo do Impeério de 1824 somente fazia

Mencao aos inventores, que possuiam assegurada “a propriedade de suas descobertas ou de
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suas producdes”. Com a Constitui¢do Republicana de 1891, foi garantido constitucionalmente
o direito as marcas. As demais Constituicdes que se seguiram, mantiveram esse direito
individual.

Requido (2006) traz, ainda, que antes de tal direito ser constitucionalmente
garantido, ndo havia, no entanto, nenhuma normatizacdo que dissesse a respeito, tendo sido

fundamental a atuacédo de Rui Barbosa para que houvesse essa protecao:

Antes da inclus8o desse direito no texto constitucional, enquanto ndo havia preceito
algum a respeito, Rui Barbosa, na Bahia, como advogado de Meuron & Cia.,
ingressou em juizo para defender a marca de rapé “Areia Preta”. Malgrado o brilho
de seu trabalho forense, o Tribunal considerou que ndo constituia crime a usurpacéo
da marca, pelas regras entdo vigorantes, pois “nem o Codigo Criminal, nem
nenhuma outra lei qualifica delito o fato em que se assentou o processo”. Em
virtude, pois, da falta de garantia aquela propriedade, a sociedade Meuron & Cia.,
pelo seu eminente patrono, representou ao Parlamento Nacional, provocando a
elaboracdo e promulgacdo da Lei de 1875, a primeira a assegurar a propriedade de
marca em nosso Pais. (REQUIAO, 2006, p. 245).

2.4 CLASSIFICACAO DAS MARCAS

Conforme Negrdo (2014), as marcas podem ser classificadas segundo sua
aplicacdo, finalidade, forma e conhecimento comum.

Quanto a sua aplicacdo, diz o autor, as marcas sao classificadas considerando-se a
atividade exercida pelo seu titular. Assim, atualmente, com a Lei de Propriedade Industrial de
1996, as marcas podem ser marcas de produto ou servico, aquela que ira distinguir um
produto ou servico de outro idéntico ou semelhante, de origem diversa. Também existem as
marcas de certificacdo, aquelas destinadas a atestar a conformidade de um produto ou servigo
com determinadas normas ou especificacdes técnicas, considerando-se a sua qualidade,
natureza material utilizado e metodologia empregada. E ainda, as marcas coletivas, utilizadas
para identificar produtos ou servigos provindos de membros de determinada entidade.

Quanto a finalidade, Negréo (2014) diz que a marca pode ser classificada como
singular ou especifica, destinada a assinalar um s6 objeto ou como marca genérica ou geral,
que identifica a origem de uma série de produtos, que, por sua vez sdo, individualmente,
caracterizados por marcas especificas.

Com relagdo a forma, conforme Negrdo (2014), as marcas sdo classificadas
levando em consideragdo os elementos visuais que as compfem. Assim, podem ser

nominativas ou verbais (compostas por palavras, nomes ou expressdes); figurativas



16

(compreendidas aquelas compostas por simbolos, emblemas, figuras ou qualquer outro sinal
distintivo); mistas (formadas tanto por elementos figurativos quanto nominativos) e
tridimensionais (que se apresenta nas varias dimensdes visuais, inclusive em perspectiva).

Em relacdo a marca tridimensional, Coelho (2011) considera que a forma de
determinados produtos € utilizada como fator de distin¢do, citando como exemplos a caneta
Bic e a garrafa da Coca-cola. Continua o autor dizendo que a sua forma é protegida como
desenho industrial, mas, considerando a sua distintividade, também sdo protegidas como
marcas.

Por sua vez, quanto ao conhecimento comum, Negrdo (2014) explica que
considerando o fato de serem publicas e conhecidas, as marcas podem ser divididas em
notdrias e de alto renome. As de alto renome, registradas no Brasil, possuem protecédo especial
em todos os ramos de atividade no ambito do territorio brasileiro, e as notdrias possuem
protecdo especial, tdo somente, em relagdo a produtos idénticos e similares,

independentemente de seu prévio registro ou deposito em territorio nacional.
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3 REGISTRO DA MARCA

3.1 REQUISITOS

A Lei de Propriedade Industrial — LPI (Lei 9.279/96), em seu art. 122, diz que sdo
suscetiveis de registro como marca os sinais distintivos, visualmente perceptiveis, nédo
compreendidos nas proibicoes legais. Verifica-se, portanto, que, na legislacdo brasileira, ndo
podem ser registrados 0s sinais sonoros, sensitivos ou olfativos, ainda que sejam distintivos e

originais. A esse respeito, Coelho explica:

No Brasil (ao contrario do que se verifica em outros paises, como a Franga e a
Alemanha), os sinais sonoros, ainda que originais e exclusivos, embora possam
também individualizar produtos e servigos, ndo sdo suscetiveis de registro como
marca. E o caso, por exemplo, do “plim plim”, adotado pela Rede Globo de
Televisdo, no passado [...] Também ndo sdo marcas as caracteristicas de cheiro,
gosto ou tato de que se revestem os produtos ou servi¢os (COELHO, 2011, p. 155).

Segundo Coelho (2011), o registro de marca esta sujeito a trés condicdes:
primeiramente, a novidade relativa; segunda, a ndo colidéncia com notoriamente conhecida; e
terceira, o desimpedimento.

A novidade relativa é exigida para que a marca cumpra a sua finalidade, de
identificar, de modo direto ou indiretamente, produtos e servicos, destacando-os dos seus
concorrentes. N&o € necessario a criacdo de uma palavra ou expressao original, bastando que
seja dada a ela uma nova utilizacdo, a que ninguém ocorreu antes fazer. Portanto, em razao
desse carater relativo de novidade, a marca registrada é protegida no segmento dos produtos
ou servicos a que pertence o objeto marcado. E o denominado “principio da especificidade”,
isto €, a protecdo ocorre no ramo especifico de atuacdo da marca, possuindo como objetivo
impedir a confusdo entre os consumidores acerca dos produtos ou servi¢os disponiveis no
mercado.

O segundo requisito para o registro de marca — ndo colidéncia com marca
notoriamente conhecida — encontra seu fundamento legal no art. 126 da Lei de Propriedade
Industrial, que atribui ao INPI poderes para indeferir de oficio pedido de registro de marca,
que reproduza ou imite, mesmo que parcialmente, uma outra marca, que notoriamente ndo

pertence ao solicitante.
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O terceiro requisito ¢ o desimpedimento, ou seja, 0 que ndo é expressamente
proibido ou vedado como marca pode ser registrado. O art. 124 da LPI apresenta o rol das

hipdteses em que € vedado o registro de marca.

3.2 SINAIS NAO REGISTRAVEIS COMO MARCA

Conforme dito anteriormente, o art. 124 da LPI apresenta um rol dos sinais que

ndo sdo registraveis como marca. Assim, dispostos:

Art. 124, Nao sdo registraveis como marca: | - brasdo, armas, medalha, bandeira,
emblema, distintivo e monumento oficiais, publicos, nacionais, estrangeiros ou

internacionais, bem como a respectiva designagdo, figura ou imitacdo; Il - letra,
algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma
distintiva; 111 - expressdo, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrario a moral

e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra
liberdade de consciéncia, crenga, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de
respeito e veneracdo; IV - designacdo ou sigla de entidade ou 6rgdo publico, quando
ndo requerido o registro pela propria entidade ou 6rgdo publico; V - reproducéo ou
imitacdo de elemento caracteristico ou diferenciador de titulo de estabelecimento ou
nome de empresa de terceiros, suscetivel de causar confusdo ou associacdo com
estes sinais distintivos; VI - sinal de carater genérico, necessario, comum, vulgar ou
simplesmente descritivo, quando tiver relacdo com o produto ou servico a distinguir,
ou aquele empregado comumente para designar uma caracteristica do produto ou
servico, quanto a natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de
producdo ou de prestagdo do servico, salvo quando revestidos de suficiente forma
distintiva; VII - sinal ou expressdo empregada apenas como meio de propaganda;
VIII - cores e suas denominacgdes, salvo se dispostas ou combinadas de modo
peculiar e distintivo; IX - indicacdo geogréfica, sua imitacdo suscetivel de causar
confusdo ou sinal que possa falsamente induzir indicagdo geografica; X - sinal que
induza a falsa indicacdo quanto a origem, procedéncia, natureza, qualidade ou
utilidade do produto ou servico a que a marca se destina; XI - reproducdo ou
imitacdo de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrdo de qualquer
género ou natureza; XII - reproducdo ou imitagdo de sinal que tenha sido registrado
como marca coletiva ou de certificagdo por terceiro, observado o disposto no art.
154; XIII - nome, prémio ou simbolo de evento esportivo, artistico, cultural, social,
politico, econdmico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a
imitacdo suscetivel de criar confusdo, salvo quando autorizados pela autoridade
competente ou entidade promotora do evento; XIV — reproducdo ou imitacdo de
titulo, apdlice, moeda e cédula da Unido, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territorios, dos Municipios, ou de pais; XV - nome civil ou sua assinatura, nome de
familia ou patronimico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular,
herdeiros ou sucessores; XVI- pseuddnimo ou apelido notoriamente conhecidos,
nome artistico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou
sucessores; XVII - obra literaria, artistica ou cientifica, assim como os titulos que
estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetiveis de causar confusdo ou
associacdo, salvo com consentimento do autor ou titular; XVIII - termo técnico
usado na industria, na ciéncia e na arte, que tenha relagdo com o produto ou servigo
a distinguir; XIX - reproducdo ou imitacdo, no todo ou em parte, ainda que com
acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou
servigo idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de causar confusdo ou associacdo
com marca alheia; XX - dualidade de marcas de um s titular para 0 mesmo produto
ou servico, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de
suficiente forma distintiva; XXI - a forma necessaria, comum ou vulgar do produto
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ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que ndo possa ser dissociada de efeito
técnico; XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de
terceiro; e XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que 0
requerente evidentemente ndo poderia desconhecer em razdo de sua atividade, cujo
titular seja sediado ou domiciliado em territério nacional ou em pais com o qual o
Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se
destinar a distinguir produto ou servico idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de
causar confusdo ou associa¢do com aquela marca alheia.

Pode-se sintetizar, conforme Negrdo (2014), as hipoteses do art. 124 da Lei de
Propriedade Industrial em quatro principais categorias, sendo: sinais sem capacidade
distintiva (incisos 11, VI, VIII, X1, XVIII e XXI); sinais que causam confusdo ou engano,
violem ou ndo direito de terceiro (incisos I, IV, V, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII,
XIX, XX, XXII e XXIII); sinais que causam ofensa (inciso I11) e expressbes afastadas da

protecéo (inciso VII).

3.3 SISTEMAS UTILIZADOS NO REGISTRO DE MARCA

Conforme Requido (2006), no direito moderno dois séo os sistemas legislativos,
concernentes ao registro de marcas: o declarativo e o atributivo ou constitutivo. No primeiro,
por ja existente o direito, a lei apenas o declara, ap6s a concessao do registro.

A teor da leitura do art. 129 da LPI, que dispde que a propriedade da marca se
adquire pelo registro validamente expedido, extrai-se que o Brasil adotou o sistema atributivo
ou constitutivo. Isto é, o registro é que constitui o direito a propriedade da marca.

Consequentemente, o primeiro a registra-la torna-se o titular do direito.

3.4 PRINCIPIOS APLICAVEIS AO DIREITO MARCARIO

Aplicam-se ao direito Marcario o Principio da Especialidade e também o
Principio da Territorialidade.

Em relacdo ao Principio da Especialidade, segundo Bertoldi e Ribeiro (2011), a
protecdo ao uso com exclusividade da marca por aquele que é o seu titular, ocorre somente
contra seu uso em produtos ou servicos semelhantes. E por isso que o registro da marca é feito
em determinada classe, onde terd protecdo contra seu uso por terceiros nesta classe especifica.

Para Coelho (2011, p.175), “a prote¢do da marca registrada ¢ restrita a0 segmento

dos produtos ou servicos a que pertence o objeto marcado”. E continua dizendo que o
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“principio da especificidade”, possui como objetivo impedir a confusdo que possa ocorrer
entre os consumidores com relacdo aos produtos ou servicos colocados no mercado.

Por sua vez, em relacdo ao Principio da Territorialidade, entende-se que a
protecdo da marca se restringe ao territorio do Pais em que houve o registro. Assim, uma
marca devidamente depositada e registrada no Brasil, no érgdo competente, terd protecdo em
todo o territério nacional. Este é o entendimento que se extrai do artigo 129 da Lei de
Propriedade Industrial.®

Portanto, a regra é que a protecdo ndo se estende aos demais paises, ndo ultrapassa
os limites territoriais.

Todavia, existem algumas excecdes que ultrapassam estes principios, que sdo as
marcas de alto renome e as marcas notoriamente conhecidas.

Contrapondo-se com o Principio da Especialidade, as marcas de alto renome
recebem uma protecdo especial, protecdo esta que vai além do ramo de atuacdo da marca em
determinado segmento. Sua previsdo legal encontra-se no artigo 125 da Lei de Propriedade
Industrial, in verbis: “Art. 125: A marca registrada no Brasil considerada de alto renome sera
assegurada prote¢do especial, em todos os ramos de atividade.”

Bertoldi e Ribeiro (2011) explicam bem este fendmeno, ao dizerem que:

Considera-se marca de alto renome aquela que, tendo em vista sua proeminente
notoriedade, apds o registro no INPI, conta com prote¢do em todos os ramos de
atividade, na medida em que é amplamente conhecida ndo somente pelos
profissionais de seu ramo de atuagdo, mas também pelo pablico de um modo geral.
E o caso das marcas McDonald’s, Coca-Cola ou Volkswagen. A analise a respeito
da notoriedade da marca € feita pelo INPI mediante requerimento do interessado, por
meio do qual devera demonstrar que sua marca efetivamente é de conhecimento na
maior parte do territério nacional e por um nimero expressivo de pessoas. Com 0
seu registro como marca de alto renome, ao seu titular fica assegurada a prote¢do em
todos os ramos de atividade, hip6tese que se configura como exce¢do ao principio da
especialidade acima mencionado. (BERTOLDI e RIBEIRO, 2011, p. 113)

E importante salientar que o titular da marca ao requerer que a mesma seja
declarada como de alto renome, devera fazé-lo de maneira incidental, ou seja,
“necessariamente como meio de defesa (isto €, ao impugnar o pedido de registro formulado
por outrem ou no bojo de pedido de anulagdo de registro alheio), segundo o regulamento
administrativo do tema”. (COELHO, 2011, p. 176)

® Art. 129, caput, da Lei 9.279/96: “A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido,
conforme as disposicoes desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o territério nacional,
observado quanto as marcas coletivas e de certificagdo o disposto nos arts. 147 e 148.”
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Por sua vez, a excecdo ao Principio da Territorialidade encontra seu fundamento
no artigo 126 da Lei de Propriedade Industrial, ao dispor sobre a marca notoriamente

conhecida:

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 Protecdo da Propriedade
Industrial, goza de protecdo especial, independentemente de estar previamente
depositada ou registrada no Brasil.

8§ 1° A protec¢do de que trata este artigo aplica-se também as marcas de servico.

8§ 2° O INPI poderé indeferir de oficio pedido de registro de marca que reproduza ou
imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

Bertoldi e Ribeiro (2011), lecionam que a marca notoriamente conhecida possui
protecdo especial, independentemente de prévio depésito ou registro no Brasil, sendo
suficiente que seja assim considerada pelo INPI, que ndo podera registrar a mesma marca ou
semelhante.

Negrdo (2014, p. 176) explica que:

A marca notéria tem algumas caracteristicas proprias, decorrentes da legislacdo

brasileira e unionista:

a) € popular ou comum no pais em que se pretende o registro de notoriedade;

b) é utilizada efetivamente no pais onde se requer a protecéo especial;

c) recebe protecdo contra o uso para produtos idénticos ou similares;

d) aplica-se também as marcas de servico, na lei brasileira, com remisséo expressa
no Codigo da Propriedade Industrial (art. 126 § 1°), acréscimo necessario em
razdo da expressao limitada que a Convengdo Unionista usa, com referéncia a
proibicdo de uso de “marca de fabrica ou de comércio”, ignorando as de
Servico;

e) ¢é protegida independentemente de prévio depdsito ou registro no Brasil;

f) sua protecdo ndo depende de iniciativa da parte, por meio de oposi¢do nos
procedimentos administrativos de registro, mas pode ser determinada de oficio
pelo INPI, ao justificar o indeferimento de concessdo de registro.

Assim, a marca notoriamente conhecida ganha protecdo somente em seu ramo de

atuacdo, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.
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4 CRITERIOS DE ANALISE DOS CONFLITOS ENTRE AS MARCAS

Em artigo publicado na Revista da ABPI’, Filipe Fonteles Cabral e Marcelo
Mazzola, estudando o direito comparado, a doutrina e a jurisprudéncia, referentes as questdes
que envolvem direito de marcas, estabeleceram alguns critérios que podem ser levados em
consideracdo na andlise do caso concreto. Denominado de Teste 360° de Confusdo de Marcas,
0s critérios estabelecidos s&o:
a) Grau de distintividade intrinseca das marcas;
b) Grau de semelhanca das marcas;
c) Legitimidade e fama do suposto infrator;
d) Tempo de convivéncia das marcas no mercado;
e) Espécie dos produtos em cotejo;
f) Especializacdo do publico alvo;
g) Diluicao
Para um melhor entendimento da matéria serdo abordados cada um dos critérios

de maneira objetiva.

4.1 GRAU DE DISTINTIVIDADE INTRISECA DAS MARCAS

A anélise deve ser feita considerando-se as singularidades ou especificidades que
a marca possui, tendo em vista que determinadas marcas se destacam, sobressaindo-se sobre
as demais.

Para que a marca ganhe protecdo deve ser distinta das demais existentes. Ndo se
pode querer exclusividade sobre o registro de um nome comum, pouco original, isto &, sobre
as chamadas marcas fracas ou evocativas.

A esse respeito, cabivel é a explicagdo de Gama Cerqueira®, ao dizer que “Se o
comerciante adota marcas desse género, por lhe parecer Util e vantajoso indicar a qualidade
essencial do produto ou a sua composicdo, deve suportar, como 6nus correspondente a essa

vantagem, a relativa semelhancga de outras marcas com as suas”.

" MAZZOLA, Marcelo e FONTELES, Filipe. O Teste 360° de Confusdo de Marcas, Revista da ABPI n° 132,
set/out 2014.
8 Tratado da Propriedade Industrial, vol. Il, Ed. Forense, pag. 819.



23

Pode-se, ainda, verificar que o Poder Judiciario aplica o critério do grau de

distintividade das marcas ao analisar os conflitos entre elas, a exemplo da Jurisprudéncia

abaixo:

INDENIZACAO. OBRIGACAO DE NAO FAZER. PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. MARCA EVOCATIVA. FRAGIL. REGISTRO NO INPI.
EXCLUSIVIDADE. MITIGACAO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. LUCROS
CESSANTES. DESCABIMENTO. SENTENCA MANTIDA.

1) Constitui fato incontroverso utilizar-se marca de vocabulo de uso comum,
tratando-se, pois, de marca que se classifica como fraca ou evocativa, isto é, de
reduzido grau de distintividade, por estar associada ao produto ou servico que
pretende assinalar. 2) Reconhecida a inexisténcia do direito a exclusividade da
marca, invidvel a proibicdo da utilizacdo por terceiros, ndo havendo violacdo a
propriedade intelectual, e ndo se pode falar em pretenséo indenizatoria a titulo de
dano moral ou lucro cessantes. 3) Recurso conhecido e ndo provido.

(TJ-DF- APC: 20100112154455 DF 0068913-16.2010.8.07.001, Relator:
LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, Data de Julgamento: 26/11/2014, 52
Turma Civel, Data de Publicac@o: Publicado no DJE: 01/12/2014, Pag.: 284.)

Ainda a esse respeito, um caso devidamente interessante, julgado pelo Judiciério,

abordou a lide envolvendo a EDITORA DE GUIAS LTB S/A, que possui 0 registro perante o
INPI das marcas “PAGINAS AMARELAS” e “LISTAS AMARELAS” ¢ que, por isso,
buscava anular o registro da marca “CLASSIFICADAS AMARELAS”, concedido a OESP
GRAFICA S/A, cuja ementa foi a seguinte:

RECURSO ESPECIAL - PROPRIEDADE INTELECTUAL - A(;AO ORDINARIA
DE ANULACAO DE ATO ADMINISTRATIVO EMANADO DO INPI - PEDIDO
JULGADO IMPROCEDENTE, MANTENDO O |INDEFERIMENTO E
ARQUIVAMENTO DO REQUERIMENTO DE REGISTRO DE MARCA -
SENTENCA REFORMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, A FIM DE
RESTABELECER O CURSO REGULAR DO PROCEDIMENTO DE REGISTRO
DO SINAL DISTINTIVO - IMPOSSIBILIDADE DE APROPRIACAO DE
ELEMENTO COMUM - PROTECAO A LIVRE INICIATIVA E COMBATE A
CONCORRENCIA DESLEAL - MARCA FRACA, SEM ORIGINALIDADE
MARCANTE OU CRIATIVIDADE EXUBERANTE - IMPOSI(;AO DE
CONVIVENCIA COM OUTRAS SEMELHANTES - PRECEDENTES -
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

Acdo ordinaria de anulacdo de ato administrativo proferido pelo INPI que indeferiu
e arquivou o requerimento de registro de sinal distintivo: "CLASSIFICADAS
AMARELAS". Pedido julgado improcedente, a fim de manter a excluséo registral
determinada pelo 6rgdo administrativo.

Sentenca reformada pelo Tribunal de origem, determinando o restabelecimento do
curso regular do procedimento instaurado perante o INPI para o registro da marca -
"CLASSIFICADAS AMARELAS" -, ao fundamento de ser signo distintivo
formado por elemento comum inapropriavel.

1. Conflito entre marcas: "PAGINAS AMARELAS" e "LISTAS AMARELAS"
versus "CLASSIFICADAS AMARELAS". Os sinais distintivos em anélise séo
constituidos por elemento comum inapropriavel que expressa caracteristica essencial
do objeto comercializado, razdo pela qual dar exclusividade ao seu uso a bem da
recorrente atenta contra a livre iniciativa, tendo em vista a inexoravel dificuldade de
insercdo de novos bens de consumo congéneres no mercado, mormente, pela
impossibilidade de denomina-los por aquilo que eles realmente sdo em sua esséncia.
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1.1 Registre-se que o uso de elemento comum descritivo do servigo prestado -
"AMARELAS" - traz a mente do consumidor a imediata associagdo de caracteristica
do objeto comercializado. Contudo a vantagem comercial advinda deste expediente
atrai, em contrapartida, o 6nus de se criar um sinal distintivo fraco, sem
originalidade marcante ou criatividade exuberante, o que, em Ultima analise, impde a
sua convivéncia com outros simbolos comerciais formados pela expressdo comum -
"AMARELAS".

2. Importa assinalar ser possivel o registro perante o Instituto Nacional de
Propriedade Industrial - INPI de marca formada pela combinacdo de dois ou mais
termos genéricos, desde que esta juncdo se revista de carater original e distintivo.
Embora este tipo de signo comercial seja passivel de protecdo juridica, a tutela
destinada a ele tem abrangéncia menor, por ter a nova marca em sua génese
elementos comuns inapropriaveis. Isto ¢, mesmo sendo defeso a reproducdo e a
utilizacdo integral de marca composta por elementos comuns, este sinal comercial
tera que conviver no mercado com outros signos comerciais semelhantes a ele, pois
a vantagem de incorporar & marca caracteristica descritiva do objeto comercializado
atrai, em contrapartida, o 6nus de se criar um sinal distintivo fraco, sem
originalidade marcante ou criatividade exuberante.

3. E notdrio que o contraste estabelecido pela superposicdo da cor preta sobre a
amarela tem o efeito de destacar as informagdes inseridas em texto assim formatado.
N&o é de hoje que esta técnica € usada por revistas, jornais e demais periddicos,
sobretudo quando se destina a anincios comerciais, pois da maior legibilidade a
publicacgdo, favorecendo a concentracdo do leitor.

3.1. Embora a recorrente alegue ser pioneira na utilizacdo deste tipo de recurso
gréafico para vinculagdo de noticias, ndo é possivel obstar a criagdo e o registro de
outras marcas semelhantes, pois 0s signos marcarios em analise sdo compostos por
elementos comuns, cujo uso é impossivel vedar ou dar exclusividade, dai que ndo ha
como conceder tutela a pretensdo que objetiva a apropriacdo de coisa
inexoravelmente comum.

4. Proibir o registro e a utilizagdo da marca "CLASSIFICADAS AMARELAS",
segundo a pretensdo da recorrente, prejudicaria a livre concorréncia, pois a recorrida
e, de maneira reflexa, todos os demais empresarios que comercializam andncios em
folhas de cor amarela teriam grandes dificuldades para inserirem seus produtos no
mercado, uma vez que a expressdo "AMARELAS" designa caracteristica essencial
do objeto comercializado 5. Aponte-se, ainda, a suficiéncia da distintividade das
marcas em analise. Os elementos "PAGINAS" e "LISTAS" possuem contelido
fonético e grafico aptos a se distinguir da expressdo "CLASSIFICADAS", razéo
pela qual os sinais distintivos "PAGINAS AMARELAS" e "LISTAS AMARELAS"
podem conviver com a marca "CLASSIFICADAS AMARELAS".

6. Ademais, ndo se vislumbra confusdo apta a conduzir o consumidor a erro, pois 0s
simbolos marcarios em questdo tém distinguibilidade propria, uma vez que a
utilizago das expressdes "PAGINAS", "LISTAS" e "CLASSIFICADAS" mostra-se
satisfatdria para discriminar os empresarios fornecedores de servigos congéneres,
bem como possuem habilidade suficiente a particularizar cada produto posto no
mercado.

7. Recurso especial desprovido.

(REsp 1107558/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado
em 01/10/2013, DJe 06/11/2013)

Conforme voto do Relator Ministro Marco Buzzi no caso em comento, ndo se
pode apropriar com exclusividade de expressdes comuns, de carater descritivo. Permitir isso
inviabiliza a livre iniciativa, uma vez que ndo se poderia denominar 0s novos produtos
colocados no mercado por aquilo que eles realmente sdo em sua esséncia.

Frisa-se, também, que € possivel o registro de marcas formadas pela combinacao

de termos genéricos, desde que essa combinacao se revista de carater original e distintivo. No
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entanto, a protecdo dada a essa marca possui abrangéncia limitada, justamente por ser
formada por elementos comuns, considerados inapropriaveis, e, por, isso 0 seu titular deve

suportar o 6nus de conviver com marcas semelhantes.

4.2 GRAU DE SEMELHANCA DAS MARCAS

Apds avaliar-se o grau de distintividade da marca, necessario se faz a analise da
mesma, no que tange as semelhancgas existentes, sob os aspectos gréfico, fonético e, até
mesmo, ideoldgico.

Mais uma vez recorre-se as licdes de Cerqueira (1982) sobre o assunto®:

Do preceito se deduzem trés principios da maior importancia no assunto:

1°. as marcas ndo devem ser confrontadas e comparadas, mas apreciadas
sucessivamente, a fim de verificar se a impressdo causada por uma recorda a
impressdo deixada pela outra;

2°. as marcas devem ser apreciadas, tendo-se em vista ndo as suas diferencas, mas as
suas semelhangas;

3°. finalmente, deve-se decidir pela impressdo de conjunto das marcas e ndo pelos
seus detalhes.

Em uma primeira analise, ndo devemos nos ater as impressdes deixadas pelo sinal
marcario. Evidentemente, as semelhancas entre as marcas devem ser analisadas, a fim de se
verificar se ocorreu ou ndo a concorréncia desleal.

No entanto, como determinadas marcas sao compostas por uma pluralidade de
elementos, uma simples semelhanca, ndo é capaz, por si s@, configurar uma infracéo. Isto é, os
elementos visuais, a fonética, e a origem que influenciou na criacdo da marca, devem ser
analisados em conjunto, e ndo isoladamente, a fim de concluir se houve ou nédo violagdo a
marca anterior.

A titulo de ilustracdo, nos autos do REsp n° 863.975-RJ, em que se analisou a
alegada colidéncia de duas marcas com elemento nominativo idéntico (“BELA VISTA”), o

Min. Sidnei Beneti, em seu voto, concluiu por ndo existir nenhuma infracao:

Anote-se, por oportuno, que em nenhum momento se cogitou de contrafacdo. Ndo se
discute se recorrente e recorrida copiaram uma da outra a marca usada em seus
produtos. A pretensdo da recorrida, como visto, era obter a declaracdo de nulidade
de uma marca sobre a qual, segundo entendia, tinha direito de uso exclusivo.

No entanto, faz-se aqui referéncia ao fato porque as marcas em disputa, apesar de
utilizarem em sua composicdo elementos verbais idénticos (“BELA VISTA”), tém
outros elementos (desenho, cor) que as distinguem muito bem. Nesse contexto, a par

® Tratado da Propriedade Industrial, vol. I1, Ed. Forense, pag. 919.
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de ndo estar caracterizada contrafacdo (que, repita-se, ndo se discute), ndo se
evidencia probabilidade de que se venha a induzir o consumidor a erro quanto a
origem dos produtos. Os elementos distintivos da marca, bem como o fato de se
tratar de produtos de classes diferentes, sdo suficientes para que o consumidor
exerca adequadamente seu direito de compra, sem se confundir. A mera
circunstancia de se tratar de géneros alimenticios ndo é suficiente para se presumir a
confuséo.

(\Voto do Ministro Relator SIDNEI BENET]I, Data de Julgamento: 19/08/2010, T3 -
TERCEIRA TURMA, STJ)

Um outro caso que auxilia na compreensdo do tema, diz respeito a disputa
envolvendo as marcas UNC x UNC, que apesar de serem formadas pelo mesmo elemento
nominativo, possuem outros elementos que as distinguem, conforme assentado em trecho da

ementa do TRF2, quando da andlise dos logotipos componentes das marcas:

Il — No mérito, os exames — grafico, visual e fonético — dos signos atestam que as
marcas em litigio possuem suficiente distintividade, sem possibilidade de confuséo
ou aderéncia entre si, apesar de inscritas na mesma classe.

(Apelacdo Civel 516597, 2003.51.01.512697-2, Rel. Des. Fed. Messod Azulay, j.
26/07/2011, TRF2)

Outro exemplo que merece destaque e auxilia a entender o tema diz respeito ao
litigio envolvendo as marcas “DOIS CORACOES” e “3 CORACOES”.

A Lanchonete e Cafeteria Kaffa Ltda. — ME se insurgiu contra o ato
administrativo, realizado pelo INPI, que anulou o registro da marca mista “DOIS
CORACOES”, concedido a ela em 2008, a pedido da empresa CAFE TRES CORACOES
S.A, sob o argumento de que a marca concedida reproduz a sua marca.

Ja a Lanchonete afirma que, em sintese, ndo ha semelhancas no aspecto visual, 0
registro da marca foi feito em classes diferentes e ndo existe risco de confusdo entre os
consumidores.

A precisa e bem fundamentada sentenca de primeiro grau, proferida pela Juiza
Federal Substituta Ana Carolina Morozowski, da 3% VVara Federal de Curitiba, reconheceu que
ndo ha impedimento para o registro de ambas as marcas. Segundo a sentenca, destaca-se que a
Autora atua no ramo de lanchonete, confeitaria e cafeteria, enquanto a empresa ré Trés
Coracdes S/A atua com torrefacdo e moagem de café.

Segundo descrito na decisdo de primeiro grau, com relagdo a possivel confuséo
entre as marcas, deve ser necessario avaliar se as mesmas sao distintas, de maneira a garantir
que o consumidor ndo se confunda quando da aquisi¢cdo de um produto ou Servico em razao

da semelhanca existente na denominacgéo das empresas.
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Continua dizendo a referida decis@o, que a lei confere ao titular de determinada
marca registrada a protecdo contra a concorréncia desleal, visto que a marca orienta o
consumidor ao adquirir um produto, mas também € um meio para captacdo de clientela, se
constituindo em um veiculo de divulgacdo do produto ou servigo que representa. Busca-se,
com isso, proteger tanto os interesses dos consumidores, quanto os interesses do titular da
marca.

Nesse sentido, conforme assentado na decisdo, proferida nos autos da Acao
Ordinaria n°® 5057135-62.2012.4.04.7000/PR, ndo se pode partir de uma andlise simplista,
sendo necessério avaliar todos os elementos integrantes da marca. Verifica-se que a marca
mista “Dois Coragdes” se distingue da marca “Trés Coragdes”, porque ambas possuem
elementos visuais distintos. Associa-se, a isso, 0 fato de ndo existir possibilidade de confuséo
entre os consumidores e a ndo atuagdo das empresas em atividades semelhantes, o registro da
marca posterior deve ser mantido, uma vez que o fato de ja existir o registro da marca ‘3
Coragdes’, ndo deve servir de empecilho para que outrem se utilize da palavra ‘Coragdes’ em
sua marca, desde que hajam outros elementos diferenciadores entre as marcas.

Em sede de Recurso de Apelacdo, sob a Relatoria do Desembargador Federal
Fernando Quadros da Silva, foi mantida a sentenca de Primeiro Grau, tendo a seguinte

ementa:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTENCIA. REGISTRO. MARCAS. INPI. ANULACAO DE ATO
ADMINISTRATIVO. VERIFICACAO.

1. Tendo a recorrente se quedado inerte no momento oportuno ndo pode, em face da
precluséo, discutir questdes ndo levantadas no momento apropriado. Apelo do INPI
ndo conhecido quanto a alegagédo de cerceamento de defesa.

2. Confirmado pelo laudo que: a) os ramos de atividades das empresas séo distintos:
a empresa autora presta servicos de alimentacdo (lanchonete), enquanto que a
empresa ré € uma inddstria que tem como atividade econdmica principal a torrefacéo
e moagem de café, sendo os seus produtos expostos e vendidos ao publico
consumidor em supermercados. (fl. 2); b) a mensagem transmitida pela marca da
autora ndo € igual a mensagem transmitida pelas marcas da ré; c) a marca da autora
ndo € reproducdo nem imitagdo das marcas da ré; d) existe suficiente distin¢do entre
as marcas confrontadas; e) as marcas podem, efetivamente, coexistir no mercado
sem que ocorra confusdo ou associagdo ao publico consumidor, € de ser mantida a
sentenga que julgou procedente o pedido da parte autora para anular a decisdo do
INPI que, em processo administrativo, anulou o certificado de registro da marca da
autora (Dois Coraces) referente ao processo n. 824058291, com o respectivo
cancelamento de todos os seus efeitos, bem assim determinou ao INPI que proceda a
devida averbacdo em seus registros. (Apelacdo Civel n° 5057135-
62.2012.4.04.7000/PR, Rel. Des. Fed. Fernando Quadros da Silva, j. 02/10/2015,
TRF4)

Verifica-se, portanto, que tanto na doutrina quanto nos Tribunais brasileiros é

pacifico o entendimento de que nem mesmo a identidade total dos elementos nominativos das
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marcas, é fator que infirma, necessariamente, per si, concluir que existe possibilidade de

confusao.

4.3 LEGITIMIDADE E FAMA DO SUPOSTO INFRATOR

A origem e a fama adquiridas pela marca devem ser levadas em consideracdo na
analise da confusdo marcéaria, uma vez que isso sera determinante, a fim de se saber se as
marcas podem coexistir no mercado.

O consumidor tende a conhecer as marcas, quando alcangcam uma notoriedade, no
que se refere ao fabricante, produtos disponibilizados, canais de distribuicdo e de
comunicacdo, 0 que afasta a possibilidade de confusdo, mesmo em se tratando de marcas
idénticas. Ou seja, quanto maior a fama do suposto infrator, menor sera o risco de confuséo.

E cabivel citar o caso do possivel conflito envolvendo as marcas MILLER
(cerveja) e MULLER FRANCO (aguardente):

Também ndo vislumbro impedimento de uso da marca pela recorrida, até porque ndo
me parece que o signo MILLER, notoriamente conhecido possa se aproveitar das
marcas da empresa recorrente, desprestigiando o seu sinal. Ao contrario, creio que a
marca da recorrida pode até favorecer a recorrente com sua boa imagem no
mercado.

(REsp 1.079.344-RJ, STJ 42 Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 21/06/2012)

Nessa mesma linha, cabe mencionar um outro julgado, em que o TRF2 anulou a
sentenca de primeiro grau, rejeitando os pedidos da empresa brasileira LG INFORMATICA,
para que fosse declarado nulos os registros da marca LG, cujo titular é a empresa coreana LG
ELETRONICS:

De outro lado, a inarredavel notoriedade das empresas rés e de sua logomarca,
constituida de uma carinha com a expressdo ‘LG’, mundialmente conhecida,
desconstroem, ao meu sentir, o receio do Magistrado de que os consumidores dos
produtos das rés possam incorrer em erro de origem, associando tais produtos a
empresa brasileira, sediada em Goiés, e que como visto na sentenca sé se tornou
conhecida em 1999 no ramo de gerenciamento de recursos humanos.

(Apelacio Civel 2006.51.01.520589-7, 2a Turma Especializada, Rel. Des. Fed.
Messod Azulay Neto, j. 25/05.2010).

No caso em comento, a empresa brasileira LG INFORMATICA, que atua com
prestacdo de servicos na area de gerenciamento de recursos humanos, buscava anular os
registros da marca “LG”, concedidos a LG ELETRONICS, fabricante de produtos
eletroeletronicos. Conforme assentado na decisdo, ndo é cabivel imaginar que existe

associagéo entre os produtos/servigos oferecidos pelas empresas, incorrendo os consumidores
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em erro em relacdo a origem dos mesmos, considerando-se que existe uma identidade entre 0s
produtos oferecidos e as respectivas empresas.

Seguindo este mesmo entendimento, cabe, ainda, trazer a baila a decisédo da 62
Céamara Civel do Tribunal de Justica do Rio de Janeiro, na analise de possivel colidéncia entre
as marcas de vestuario RICHARDS e RICHA'S:

Com efeito, a autora € empresa com grande extensdo de lojas no mercado —
inclusive no exterior — e explora o ramo de moda e vestuario destinado a consumidor
masculino e feminino com grande poder aquisitivo. A ré é sociedade empreséria de
porte nitidamente menor, porquanto possui apenas uma loja e explora o ramo de
bolsas e sapatos destinados apenas ao publico feminino, circunstancia que €
corroborada pela certiddo do meirinho de fls. 157. (...)

Por isso, ndo é verdadeira a assertiva de que a aproximacdo grafica e fonética entre
as marcas teria o condéo de causar confusdo e davidas no consumidor.

(Apelacdo Civel n° 2009.001.48222, Rel. Des. Gabriel Zefiro, j.14.10.2009. O caso
continua em trdmite no STJ - Recurso Especial n° 1.265.680/RJ).

No caso em analise, a empresa RF PARTICIPACOES LTDA é titular da marca
“RICHARDS” e, por isso, buscava impedir que a IPANEMA RIO COMERCIO DE
CALCADOS LTDA ME, continuasse a utilizar a expressdo “RICHA’S”, ao argumento de
que haveria o risco de confundir o consumidor, devido a semelhanca existente entre ambas as
marcas. O pedido foi julgado improcedente, considerando-se que a expressdo “RICHA'S”
constitui nome de familia, utilizada ha anos em atividades comerciais. Além disso, 0s
consumidores de ambas as marcas sdo distintos, atundo cada marca para um publico

especifico.

4.4 TEMPO DE CONVIVENCIA DAS MARCAS NO MERCADO

Esse critério diz respeito ao tempo em que as marcas convivem no mercado. Isto
é, 0 passar do tempo é que determinara se ha ou ndo o risco de confusdo entre as marcas no
mercado. Se a introducdo de uma marca nova, ja de inicio, causar confusdo com outra ja
existente, perante 0s consumidores, percebe-se que ndo podem elas conviverem
pacificamente. Por outro lado, se com o passar de um tempo razoavel entre as marcas, ndo se
verificar noticias de confuséao, percebe-se que nao ha colidéncia entre os sinais.

Tal critério pode ser extraido da normatizagdo contida no art. 6°, quinquies, C, 1,
da Convencéo da Unido de Paris para a Protecdo da Propriedade Industrial, que assegura que
"para apreciar se a marca € susceptivel de protecdo deverdo ter-se em conta todas as

circunstancias de fato, principalmente a dura¢ao do uso da marca”.
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Esse critério também foi levado em consideracdo no ja citado REsp n° 863.975-RJ
(“BELA VISTA”), cuja ementa foi lavrada da seguinte forma:

DIREITO COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO DE MARCA
COM ELEMENTOS IDENTICOS EM PRODUTOS DE CLASSES DIFERENTES.
POSSIBILIDADE. MA-FE NAO EVIDENCIADA. IMPROVAVEL CONFUSAO
POR PARTE DOS CONSUMIDORES.

| - Proposta a acdo no prazo fixado para o seu exercicio, a demora na citagdo, por
motivos inerentes a0 mecanismo da justica, ndo justifica o acolhimento da arguicédo
de prescricdo ou decadéncia (Sumula STJ/106). No caso, a comprovacao de fatos
que evidenciariam a desidia da recorrida, que teria deixado escoar o prazo para
exercer a pretensdo, é inviavel, segundo disposicdo da Simula STJ/7.

Il - O direito de exclusividade do uso da marca ndo deve ser exercido de modo a
impedir o uso de marca semelhante deferido para produto de classe diferente,
excetuados os casos de marca notdria ou de alto renome, bem como os casos de
evidente ma-fé.

Il - A simples circunstancia de os produtos nos quais utilizada a marca disputada
serem géneros alimenticios ndo faz presumir que o consumidor venha a confundi-los
e considera-los como de mesma origem. Tratando-se de alimentos listados em itens
de classes diversas, podem ser identificados com marcas semelhantes pelas
diferentes pessoas juridicas que os produzem, salvo ma-fé, que nao se verifica no
caso.

IV - A utilizagdo, como elemento da marca, de nome existente ha muitos anos, nome
alids da fazenda onde produzida a matéria-prima empregada nos produtos que
ostentam a marca, indica a boa-fé da produtora.

V - Recurso Especial provido.

(STJ, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 19/08/2010, T3-
TERCEIRA TURMA)

Ademais, o tempo de convivéncia também contribuiu para que o Superior
Tribunal de Justica convalidasse a continuidade de uso da marca “GLORIA” para biscoitos,

apesar do registro da marca idéntica “GLORIA” na classe de laticinios (leite em po):

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO DE MARCA. PRETENSAO A
EXCLUSIVIDADE. ARTS. 59 E 65.17, DA LEI 5772, DE 21.12.71.

O direito a exclusividade ao uso de marca, em decorréncia de seu registro no INPI, é
limitado a classe para a qual foi deferido, ndo abrangendo pois produtos outros, ndo
similares, enquadrados em outras classes, excetuadas as hipoteses de marcas
"notorias”.

O registro da marca "GLORIA", para laticinios, em geral, classe 31.10, ndo impede
que outra firma continue utilizando idéntica marca, alias desde muitos e longos anos,
para biscoitos e massas alimenticias, classe 32.10.

Recurso especial ndo conhecido.”

(STJ - REsp: 14367 PR 1991/0018253-2, Relator: Ministro ATHOS CARNEIRO,
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicacdo: DJ 21.09.1992)

No referido caso, Nabisco Inc. e Produtos Alimenticios Fleischmann e Royal
Ltda., adquiriram o registro da marca “GLORIA™, na classe de laticinios, para designar um
tipo de leite em pd, e, por isso, buscavam impedir que a Vendrametto & Cia. Ltda.

continuasse a utilizar a referida marca “GLORIA”, para assinalar os biscoitos produzidos pela
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mesma. Na decisdo, visualiza-se que o registro da marca em disputa para o leite em po
somente foi efetuado em 1962. Por sua vez, a denominagdo “GLORIA” vinha sendo utilizada
pela entdo Fabrica Gloria desde a sua fundacdo em 1931, que posteriormente alterou-se para
Vendrametto & Cia. Ltda., tendo esta adquirido o registro da marca em 1935 e utilizando-a
até 1980, sendo certo que ambas as marcas conviveram harmonicamente por um longo

periodo.

4.5 ESPECIE DOS PRODUTOS

A analise dos dois préximos critérios, por vezes, acabam se confundindo, ou, até
mesmo se da de maneira conjunta.

Isso porque analisaremos o grau de complexidade e distintividade dos produtos
comercializados, tema deste topico, e também do publico alvo, que sera tratado no item
seguinte. Isto &, perceberemos que muitas vezes apesar de estarmos diante de uma possivel
confusdo entre as marcas, esta pode ser superada conforme a especializacdo destes produtos
ou da técnica e conhecimento dos consumidores adquirentes.

Em se tratando da espécie dos produtos, por vezes, o elemento marcario que
poderia trazer algum tipo de confusdo acaba ficando em segundo plano, dada a complexidade
dos produtos comercializados.

E sabido que a forte concorréncia, aliada a um consumidor exigente, levaram a um
grande aumento do grau de especializacdo dos fornecedores e da personalizacdo dos canais de
distribuicéo.

E grande o nimero de casos em que o Poder Judiciario declarou licita a
convivéncia de marcas semelhantes ou até mesmo idénticas que identificam produtos do
mesmo género.

Neste sentido, cabe citar, novamente, o precedente do Superior Tribunal de Justica

relativo a marca “BELA VISTA”, ao analisar a suposta afinidade de produtos:

A simples circunstancia de os produtos nos quais utilizada a marca disputada serem
géneros alimenticios ndo faz presumir que o consumidor venha a confundi-los e
considera-los como de mesma origem. Tratando-se de alimentos listados em itens de
classes diversas, podem ser identificados com marcas semelhantes pelas diferentes
pessoas juridicas que os produzem, salvo ma-fé, que ndo se verifica no caso.

(REsp 863.975/RJ, 32 Turma, Rel. Min. Sidney Beneti, j. 19/08/2010)
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Cabe também citar o entendimento do Tribunal de Justica do Rio de Janeiro,
qguando da anélise do conflito entre BIOMETRIX vs. BIOMETRIX:

Embora as empresas atuem no comércio de géneros médicos, as classes sdo
distintas, sendo certo que a ‘protegdo limita-se as mercadorias para as quais €
registrada e realmente utilizada’, ndo havendo que se falar em colidéncia, até porque
ndo se trata de marca notdria ou de alto renome, ndo se tendo apresentado indicios
de ma-fé. (...)

A alegacdo de prejuizo, anemicamente comprovada apenas por um pedido de
orcamento a autora, referente a produtos da ré, ndo consegue induzir confusdo com
respeito aos distintivos e sua finalidade, valendo ressaltar que a experiéncia técnica
dos consumidores, neste caso, adquirentes de produtos especialissimos, torna quase
impossivel equivocos significativos. Imp8e destacar que as empresas coexistem ha
alguns anos, s6 tomando conhecimento uma da outra ap6s o fato citado — pedido de
orcamento equivocado -, sendo que, em algum momento, estiveram préximas de um
acordo.

(Apelacéo Civel 0221546-08.2012.8.19.0001, 19* Camara Civel, Rel. Des. Eduardo
de Azevedo Paiva, j. 26.11.2013)

Em outro caso, o Tribunal carioca confirmou o seu posicionamento no conflito
AMAZONAS vs. AMAZONLIFE:

Ademais, frise-se que, embora pertencentes a mesma classe (25), ndo ha identidade
em relacdo ao ramo de atividade que atuam, haja vista que a apelante tem seu
comércio voltado & venda de solados para calgados para industrias do ramo,
enquanto a apelada comercializa pegas de vestuario e acessorios de moda para
consumidores finais, como bem salientado pela sentenca.

(Apelacéo Civel 0148047-93.2009.8.19.0001, TJ/RJ, 18a Camara Civel, Rel. Des.
Célia Maria Vidal Meliga Pessoa, j. 19/11/2010)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justica de S&o Paulo ndo viu possibilidade de
confusdo entre a atividade de importacdo de pecas automotivas pela C4 Auto Importadora e a

identificacdo de um automdvel com a marca idéntica C4:

O produto que as rés designam por meio da marca em discussdo sdo veiculos
automotores, cujas espécies ou modelos sdo claramente designados por outras
marcas associadas a expresséo C4 (Citroen C4; C4 Pallas e C4, Lignage). (...)

A marca ndo diz respeito a produtos da mesma natureza, idénticos ou semelhantes a
outros envolvidos na atividade da autora, mas por ela é utilizada fundamentalmente
em seu nome comercial (ainda que em momento mais recente seja utilizada também
para designar servigos e produtos, que ndo veiculos automotores, vinculados a
atividade social da autora) sendo evidente, por isso, a impossibilidade de qualquer
confusdo ou associacdo entre os significados que o emprego da marca C4, por cada
uma das partes, produz.

(Apelacao Civel 0105293-69.2008.8.26.0004, TJ/SP, 12 Camara de Direito Privado,
Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, j. 17.12.2013).

Como se V€, a espécie dos produtos € um importante critério que deve ser

analisado na alegada confuséo entre as marcas. No caso em comento, restou demonstrado que
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os produtos comercializados pelas partes sdo totalmente distintos, bem como os respectivos

canais de distribuicéo.

4.6 ESPECIALIZACAO DO PUBLICO ALVO

N&o ha davidas de que o grau de atencdo do consumidor no momento da compra é
critério indispensavel na analise de possibilidade de confuséo.

Produtos voltados a consumidores técnicos ou que sdo adquiridos por meio de
processos de compra complexos s80 menos suscetiveis a confusdo. Da mesma forma,
produtos com valores de venda elevados demandam, por parte do consumidor, vasta pesquisa
e muita atencdo, 0 que acaba por afastar a colidéncia.

Assim, mesmo que as marcas estejam em uma mesma classe ou ramo de
atividade, o conflito seria apenas secundario ou aparente, uma vez que o consumidor de certos
segmentos é altamente especializado, de maneira que, para aquele segmento de consumidor
ou publico alvo, ndo seria cabivel a confusdo entre as marcas.

Ou seja, a especializacdo do consumidor aduz que os consumidores de
determinados produtos sdo pessoas que possuem um conhecimento técnico, afastando a
confusdo mental que pode ser criada na escolha de determinados produtos.

A esse respeito, esclarecedora é a ementa do Acordao proferido no julgamento do
caso envolvendo as marcas BIOMETRIX vs. BIOMETRIX. A autora BIOMETRIX
DIAGNOSTICA LTDA. comercializa produtos fabricados por outras empresas,
exclusivamente para uso em laboratorios de diagnostico. Por sua vez, a empresa ré, cujo nome
comercial € EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA., representa e distribui produtos fabricados
pela empresa israelense BIOMETRIX LTD, a serem utilizados em procedimentos médicos
invasivos nas areas de Cardiologia, Radiologia, Terapia Intensiva e Cirurgia.

APELACAO CIVEL. RITO ORDINARIO. ACAO DE ABSTENCAO DO USO DE
MARCA CUMULADA COM TUTELA ANTECIPATORIA, LUCROS
CESSANTES E DANOS MORAIS. PRECEDENCIA DO REGISTRO DE
MARCA PELA AUTORA PERANTE O INPI. RE QUE ATUA COMO
REPRESENTANTE E DISTRIBUIDORA DE FABRICANTE ISRAELENSE,
QUE OSTENTA O MESMO NOME BIOMETRIX. COEXISTENCIA PACIFICA
POR CERCA DE CINCO ANOS. PRINCIPIO DA ESPECIALIDADE.
CLASSIFICACOES DISTINTAS NO INPI. ESPECIALISSIMA QUALIFICACAO
TECNICA DO CONSUMIDOR QUE NAO INDUZ A CONFUSAO. MITIGACAO
DO PRINCIPIO DA ANTERIORIDADE. AUSENCIA DE PROVA DO
ALEGADO PREJUIZO. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR
IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. CUSTAS E HONORARIOS PELA PARTE
AUTORA.
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(Apelagdo Civel n° 0221546-08.2012.8.19.0001, 19% Camara Civel do Rio de
Janeiro, Relator Desembargador Eduardo de Azevedo Paiva. 26/11/2013)

No caso acima referido, a empresa Biometrix Diagnostica Ltda., que possui a
anterioridade do registro da marca “BIOMETRIX”, buscava impedir o uso da mesma
expressdo pela empresa Eptca Medical Devices Ltda., representante e distribuidora de uma
fabricante israelense, que também se denomina BIOMETRIX. No entanto, conforme
assentado no Acordao, embora a atuacdo de ambas as empresas seja no comércio de produtos
médicos, 0s mesmos sao distintos, possuindo os consumidores conhecimento técnico, o que
afasta o risco de confuséo na aquisi¢do dos produtos oferecidos.

Em outro caso envolvendo consumidores com conhecimento técnico, o Tribunal
Regional Federal da 2% Regido assim se posicionou ao analisar o conflito entre as marcas
PROFAX e PRO-FAX:

Assim, a prudéncia recomenda que se estude acuradamente cada caso e ndo se
generalize e muito menos se estabelegam critérios uniformes.

No caso em tela, os produtos em questdo se destinam a consumidores especificos,
dotados de conhecimento técnico, afastando a possibilidade de ser o publico alvo
induzido em erro.

(Apelacdo Civel 40677, TRF/2, 2a Turma Especializada, Rel. Des. Fed. André
Fontes, voto vencedor da lavra da Des. Fed. Liliane Roriz, j. 31/01/2006)

No caso em comento, conforme assentado no Acérddo, apesar de ambas as marcas
serem inseridas na mesma classe, designando produtos quimicos de aplicacdo industrial, os
produtos assinalados sdo distintos, considerando-se que a marca PROFAX, anteriormente
registrada, destina-se a proteger produtos quimicos especialissimos, de uso restrito a industria,
ou seja: “produtos quimicos termo-isolantes a serem empregados na inddstria, especialmente
em metalurgia”. Por sua vez, a empresa titular da marca PRO-FAX, ao requerer 0 seu registro
junto ao INPI, expressamente pretendeu a exclusdo para assinalar produtos quimicos para
fundicdes e metalurgias, havendo concordancia no registro pelo titular da primeira marca,
desde que houvesse tal restricdo da area metaldrgica.

Em outro exemplo, julgado pela Primeira Turma Especializada do Tribunal
Regional Federal da 22 Regido, envolvendo as marcas TIGRE e TIBRE o posicionamento foi
0 Mesmo, ou seja, 0 conhecimento técnico do consumidor afasta a possibilidade de confusédo

ao adquirir os produtos comercializados:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAQQES CiVEIS. COLIDENCIA EN'[RE
MARCAS “TIGRE” e “TIBRE”. NAO CABIMENTO. APELACOES
IMPROVIDAS. — No caso em comento, TIBRE INDUSTRIA METALURGICA
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LTDA prop6s acdo ordinaria em face do INPl e de TIGRE S/A TUBOS E
CONEXOES LTDA, objetivando a decretacdo de nulidade do ato do INPI que
acatou a nulidade administrativa do pedido de registro de n® 820.029.246, para a
marca mista TIBRE, restabelecendo-a para todos os efeitos. — Apesar de estarem
registrados na mesma classe, os produtos ou servicos identificados pelas marcas
objeto da lide ndo se confundem. Dadas as peculiaridades do caso, ndo se vislumbra
a possibilidade de colidéncia entre a marca mista da autora — TIBRE, que formou tal
expressdo utilizando-se de partes dos nomes civis de seus sécios - e a marca 22 ré,
TIGRE. — Note-se que o consumidor dos produtos da autora ndo absolutamente
leigo, mas em regra sdo empresas que encomendam esquadrias metalicas para suas
instalacdes, tratando-se de um mercado onde existe a necessidade de méo-de-obra
especializada, com custos relativamente altos. Ja os produtos protegidos pela marca
TIGRE, da 22 ré, ao contrario ndo obstante sua indiscutivel qualidade, sdo destinados
ndo sé a grandes obras, como também ao publico leigo em geral, eis que facilmente
obtidos em casas comerciais de materiais de construgdo para o consumo popular. —
No exame de eventual colidéncia, merecem relevancia tanto o produto, como
também o tipo de consumidor a que ele se destina. Os produtos em questdo se
destinam a consumidores especificos, dotados de conhecimento técnico, afastando a
possibilidade de ser o pablico alvo induzido em erro. — ApelagGes improvidas.
(TRF-2 — AC: 200651015303676, Relator: Juiz Federal Convocado MARCELLO
FERREIRA DE SOUZA GRANADO em substituicdo ao Desembargador Federal
Paulo Espirito Santo, Data de Julgamento: 14/12/2011, PRIMEIRA TURMA
ESPECIALIZADA, Data de Publicacdo: 14/02/2012).

No caso em analise, TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES buscava a reforma da
sentenca que julgou procedente o pedido realizado por TIBRE INDUSTRIA
METALURGICA LTDA., para anular o ato administrativo que deferiu a nulidade do registro
da marca “TIBRE”. A sentenga de primeiro grau, no entanto, foi mantida, considerando-se
que a empresa TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES atua, principalmente, na fabricacdo de
produtos hidraulicos, vendidos facilmente em casas de materiais de construcdo. Por sua vez, a
empresa TIBRE INDUSTRIA METALURGICA LTDA. tem atuacio na fabricacio de
esquadrias e estruturas metalicas, utilizadas em grandes obras. Ou seja, 0s consumidores de

ambos os produtos sao distintos, possuindo conhecimento técnico na aquisi¢do dos produtos.

4.7 DILUICAO

Para Cabral (2002), a diluicio de marca ocorre quando hd uma ofensa a
integridade de um sinal distintivo, seja de carater moral ou material, praticado por um agente.
O efeito produzido pela diluigéo é a diminuicdo do poder de venda do referido signo, quer por
lesdo a sua unicidade, quer por ofensa a sua reputacao.

Isso significa dizer que qualquer conduta que vise enfraquecer determinada marca,
ou diminuir sua reputagdo e distintividade perante seus consumidores, pode acabar se
configurando em uma espécie de dilui¢do, devendo ser combatida, pois além de ser um ilicito,

configurara um enriquecimento sem causa.
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Possuindo um maior desenvolvimento no Direito Norte-Americano, o fendmeno
da diluicdo pode ser subdividido, segundo a doutrina, em trés espécies, quais sejam: a
maculacdo, a ofuscacdo e a perda de distinguibilidade. Sobre os fendmenos, ensina Tavares
(2006, p. 30):

A maculacdo, como a expressdo da a entender, decorre de uma conduta que causa
dano a reputacdo do sinal, em geral porque 0 mesmo é associado a um produto ou
servico de qualidade inferior(...)

A ofuscag@o consiste na ‘perda do brilho’, em virtude de diminui¢do do grau de sua
aceitagdo ou prestigio junto ao consumidor e tem como efeito direto a diminuicéo do
poder de venda(...)

A perda da distinguibilidade ocorre em situaces de uso de uma marca similar a de
uma marca famosa para distinguir produtos ou servigos ndo similares ou néo afins.

Cabral (2002) cita como exemplo de maculagdo de marca a acdo judicial
envolvendo a American Express Co. v. Vibra Approved Laboratories, que tramitou nas cortes
dos Estados Unidos. Nesse caso, o slogan amplamente difundido da empresa de cartdo de
crédito, "NAO SAIA DE CASA SEM ELE" ("don't leave home without it"), estava sendo
usado nas caixas de preservativos sexuais fabricados e comercializados pela demandada.

Também citado por Cabral (2002), um exemplo concreto de ofuscacdo pode ser
extraido do caso pioneiro americano Ringling Bros. -Barnum & Bailey Combined Shows, Inc.
v Celozzi-Ettelson Chevrolet, Inc. A autora é proprietaria de um circo de renome nos Estados
Unidos, que identifica seus espetaculos com a marca "THE GREATEST SHOW ON
EARTH" ("O MAIOR SHOW DA TERRA"). O réu, um revendedor de automoveis novos e
usados, passou a adotar o sinal "THE GREATEST USED CAR SHOW ON EARTH" ("O
MAIOR SHOW DE CARROS USADOS DA TERRA"™) em seu saldo de exposicoes,
exatamente com 0 mesmo tipo estilizado de letra da autora e com adornos circenses.

Na Jurisprudéncia Brasileira, um exemplo de diluicdo pode ser encontrado na lide

envolvendo as marcas BOMBRIL e a AUTOBRIL, conforme ementa a seguir:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELACAO. NOME EMPRESARIAL.
REPRODUCAO. MARCA. COLIDENCIA. MARCA DE ALTO RENOME. USO
COMUM OU NECESSARIO NAO EVIDENCIADO. 1. De acordo com o art. 124,
V, da LPI, ndo é admitido em nosso sistema marcario o registro de elementos
definidores de nome de empresa ou titulo de estabelecimento quando pertencentes a
terceiros e na medida em que o emprego possa gerar situacbes de confusdo ou
associacdo. 2. Da leitura dos documentos que acompanham a peticdo inicial,
observa-se que a autora, de fato, ostenta a expressédo BOMBRIL- em seu nome
comercial desde a sua constituicdo, ocorrida em 14/01/1948, enquanto que a
empresa ré somente foi constituida a partir de 01/07/1995 (fls. 657/659). Assim, em
principio, o privilégio da anterioridade militaria em favor da autora. 3. Os autos
evidenciam, ainda, que o primeiro depdsito efetuado pela autora para o signo BOM
BRIL- (n°® 002914239, classe 03.10) data de 16/04/1953, tendo sido este seguido
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pelo deposito e concessdo de diversos outros no segmento de produtos e instrumento
de limpeza. Em contrapartida, os registros titularizados pela empresa ré
(821.995.480 e 822.530.945) para a marca AUTOBRIL-, nas formas nominativa e
mista, foram somente depositados em 15/02/2000 e 14/08/2000, respectivamente,
tendo sido ambos concedidos para a classe NCL(7) 03. Acrescente-se que, pela
leitura do ato constitutivo da empresa ré, esta tem por objeto social a
FABRICACAO DE SABOES, DETERGENTES, DESINFETANTES, PRODUTOS
DE PERFUMARIA E COSMETICOS-. Assim, as empresas se dedicam ao mesmo
segmento mercadoldgico (produtos destinados a limpeza), o que, a toda evidéncia,
atrai sobre a hipétese a incidéncia da previsdo inscrita no art. 124, inciso XIX, da
LPI. 4. A manutencdo dos registros da empresa ré no mercado, ao lado daqueles da
autora, pode dar a impressdo ao consumidor de que se trata de uma aparente familia
de marcas, sendo este certamente um fator que pode levar o publico a erro, confuséo
ou associacgdo equivocada quanto a origem dos produtos. Outro fator que certamente
agrava essa conjuntura é que se trata de produtos oferecidos no mesmo tipo de
estabelecimento comercial e, muitas vezes, na mesma sec¢do. Acrescente-se que a
marca BOM BRIL- ostenta ha varios anos uma extrema notoriedade junto ao
publico consumidor, o que lhe possibilitou, inclusive, alcangar o status de marca de
alto renome junto ao INPI, nos termos do art. 125 da LPI. 5. Cabe destacar que ndo
merece acolhimento a tese da empresa ré, ora apelante, de que a marca BOM BRIL-
consiste em marca meramente evocativa, ao argumento de ser o sufixo BRIL- de uso
comum ou necessario na area de produtos de limpeza. Ora, o termo BRIL- ndo
consiste em palavra do vernaculo portugués ou de qualquer outra lingua conhecida,
ndo apresentando, pois, significado dicionarizado relacionado ao segmento
mercadoldgico em que se insere a marca. Assim, o fato de remeter este & nocdo de
brilho, qualidade que se procura evidenciar no caso dos produtos de limpeza, nada
mais é do que resultado dos investimentos realizados pela titular do signo BOM
BRIL- para difundi-la no mercado e criar uma imagem forte no imaginario do
publico consumidor através de décadas. 6. Afigura-se nitida a possibilidade de
diluicdo do signo da empresa-autora, que, ao ser obrigado a conviver com outros que
partem do mesmo conceito, poderia, com 0 passar do tempo, ter seu poder de
difusdo diminuido gradativamente. Ora, o fendmeno da diluigdo constitui justamente
uma ofensa a integridade de um signo distintivo, seja moral ou material, tendo por
efeito a diminuicdo do seu poder de venda. A ideia principal da teoria da dilui¢do é,
pois, a de proteger o titular contra o enfraquecimento progressivo do poder distintivo
de sua marca, mormente em casos de marcas que ostentam alto grau de
reconhecimento ou que sejam muito criativas. Em outras palavras, a nulidade dos
registros em tela merece ser mantida, ante o grau de renome atingido pela marca-
autora, bem como a possibilidade de dano progressivo ao seu poder distintivo,
enquanto instrumento empresarial, de persuasdo, de conquista do consumidor. 7.
Apelacbes e remessa desprovidas.
(TRF-2 - REEX : 2008.51.01.807326-5, Rel. Desembargadora Federal LILIANE
RORIZ, Data de Julgamento: 28/11/2012, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA,
Data de Publicacdo: 11/12/2012)

No caso acima referido, BOMBRIL MERCOSUL S/A se insurgiu e conseguiu
anular os registros concedidos & empresa SYNTAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. da
marca “AUTOBRIL”. Conforme assentado na decisdo, o primeiro depdsito da marca
“BOMBRIL” ocorreu em 1953. Por sua vez, o deposito da marca “AUTOBRIL” somente foi
realizado em 2000. Ademais, visualiza-se, também, na referida decisdo que ndo procede a
alegacdo do titular da marca “AUTOBRIL” de que o termo BRIL se caracteriza como de uso
comum ou necessario, para destacar a qualidade de brilho nos produtos de limpeza. Se existe

essa associagdo, é resultante da intensa divulgacao do titular da marca “BOMBRIL” ao longo



38

dos anos, para difundir a sua marca no mercado e criar uma imagem forte perante os
consumidores, devendo-se protegé-la para que ndo tenha o seu poder de venda gradativamente
diminuido no mercado, para que ndo perca o seu grau de distintividade, ndo se permitindo o
registro de outras marcas semelhantes que partem do mesmo conceito.

Verifica-se, portanto, que esse é também um importante critério que deve ser

analisado em eventual infracdo ou colidéncia entre as marcas.
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5 CONSIDERACOES FINAIS

Conforme exposto anteriormente, foi analisado bem o tema, a comecar pelo
conceito de marca e os seus enfoques, & luz da doutrina péatria e da Lei de Propriedade
Industrial (Lei 9.279/96), passando pelo valor que uma marca, quando bem construida, pode
representar para uma empresa.

Foram analisados também os requisitos necessarios, encontrados na propria
legislacdo em vigor sobre o tema, para que ocorra o0 registro de uma marca, estudando os
principios aplicados a mesma, quais sejam o0s Principios da Especialidade e o da
Territorialidade, percebendo que determinadas marcas recebem uma protecdo especial, seja
por ser uma marca de alto renome, seja por ser uma marca notoriamente conhecida.

Ultrapassadas estas questfes iniciais, adentrou-se especificamente nos critérios
utilizados pela doutrina e pela jurisprudéncia brasileira na andlise dos conflitos entre as
marcas.

Pode-se verificar casos em que a convivéncia de determinadas marcas, por serem
semelhantes, causam confuséo entre os consumidores, se constituindo em verdadeira infragéo
e causando prejuizos a marca original.

Por outro lado, também se analisou que é possivel a coexisténcia entre marcas,
mesmo que iguais ou semelhantes, inseridas na mesma classe de produtos, tendo em vista que
ndo se verificou risco de confuséo entre os consumidores.

Os critérios demonstrados devem ser analisados de maneira integrada, isso
porque, em muitas vezes, a analise de somente um elemento, ndo permite concluir que houve
uma infracdo marcaria.

Os critérios também devem servir como forma de “orienta¢do” ao examinador
diante da analise de um caso concreto, devendo ressaltar que ndo h& um critério que se
sobrepde ao outro, tendo em vista que todos sdo importantes no exame entre as marcas.

Por fim, cabe dizer que diante o dinamismo das relagdes comerciais e do mercado
global de consumo, ndo existem critérios fixos, estaticos, tendo em vista que novos critérios

poderao surgir, influenciando, certamente, na analise que se faz entre as marcas no mercado.
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