~ ADVOCACIA - GERAL DA UNIAO _ o
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL o
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
COMISSAO DE ASSESSORAMENTO JURIDICO
_ (Port. 051/2003)

Rio de Janeiro, em 12 de 'janeirov de 2006.

: NOTA/INPI/PROC/DICONS/N L2 16/06
Processo n.2 820202509.

EMENTA: Propriedade Industrial. — Marcas.
Recurso. A utilizacdo das palavras “KARNE” e
v “KEIJO” pela recorrente, na forma de apresentacao.
' requerida, enquanto identificadora de marca para
@ : : : produtos do ramo alimenticio, ndo terd o condao de
impedir o uso das palavras “CARNE” e “QUEIJO”
enquanto identificadoras dos préprios produtos
(carnes, laticinios), por parte dos concorrentes no
segmento de alimentag@o. Sinal- mantém apenas
relagdo indireta e mediata com os produtos a que
se refere. Deve ser reformada a decis@o recorrida,
para que seja alterada a apostila.

Senhor Procurador Chefe

Trata-se de recurso interposto pela Diretoria de Marcas contra decisdo que
indeferiu parcialmente o pedido de registro referente & marca “KARNE
KEIJO”, por entender que o sinal seria constituido de termos necessarios ou
apenas descritivos para o ramo de atividade a que esta relacionado.

Neste sentido, tal processo foi encaminhado para esta Procuradoria, com o
_ fito de ser declarado o entendimento  da mesma a respeito da
(@) o supramencionada questdo.

DOS FATOS:

‘A empresa “CARNE E QUEIJO IND. E COM. IMPORT. E EXPORTAQAO
LTDA” requereu, em 01/08/97, a marca “KARNE KEIJO”, sob a forma de
apresentacdo mista, para assinalar os produtos da classe 29, cédigo de
produtos 10 e 20, para assinalar “carnes, aves e ovos para a alimentacéo,
peixes e demais frutos do mar”. -

Obedecendo ao trdmite administrativo, houve a publicacdo do pedido, do
deferimento e da concesséao do registro, conforme se venflca as fls 06, 1 1 e
19, respectlvamente /l :
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- A marca em andlise foi deferida pela Diretoria de Marcas com a ressalva de f
- nao exclusividade dos seus elementos nomlnatlvos quais sejam, “KARNE” ,
e “KEIJO”. -

Com a finalidade de modmcar esta demsao a empresa “CARNE E QUEIJO
IND. E COM. IMPORT. E EXPORTAGAO LTDA’, requerente da marca,
interpds Recurso ao Senhor Presidente do INPI, cuja instrucdo técnica
encontra-se devidamente exarada nos autos, nos termos da Resolugéo
INP| 099/2003, conforme publicagéo na RPI n.° 1617, de 02/01/2002 (fl. 33).

Em 03/04/2001, na RPI n.° 1578 houve a anulagao da concessédo do
registro publlcada na RPI 1515, de 18/01/2000, tendo em vista a
interposicéo de recurso apresentada tempestivamente (fl. 31).

A admissibilidade de um recurso interposto contra o deferimento de um _
pedido de registro de marca, foi objeto de andlise por esta Procuradoria, em
25/08/2001, por meio do Parecer/INPI/PROC/DICONS/N.2 004/2001, no
qual ficou consignado a possibilidade de admisséao de recursos, observados

6 ' 0s prazos legais, contra as decisbes de 12 instancia que no ato de
deferimento de uma marca, o faz com restricdes, por entender esta
Procuradoria que aquele ato deve ser considerado como um indeferimento
parcial do pedido, e como tal o-pleito de revisdo deve ser analisado pela
instancia superior. .

DO MERITO

Depois de analisadas as argumentagbes que fundamentaram o recurso, em
posicionamento contrario ao Parecer Técnico exarado pela Diretoria de
Marcas, que optou pela manutengéo do indeferimento parcial, conciuimos
pela procedéncia das mesmas, pelas razbes a seguir expostas.

Segundo a legislacdo brasileira, marca é todo sinal distintivo, visualmente
perceptivel, que identifica e distingue produtos e servicos de outros

@ analogos, de procedéncia diversa, ou que certifica a conformidade dos
mesmos com determinadas normas ou especificagbes técnicas.

No caso em questao, o sinal “KARNE KEIJO” seria, numa andlise primeira,
tido como irregistravel, se nos basedssemos na idéia de que o mesmo seria
composto pelos termos “CARNE” e "QUEIJO”, produtos alimenticios
comuns para o ramo de atividade a que sua titular se propde explorar.

No entanto, o que se observa é que o sinal reivindicado é composto por
uma figura geométrica retangular, em negrito, tendo no seu interior os
elementos nominativos “KARNE” e “KEIJO”, escritos ndo com sua grafia
tipica de nosso vernaculo, qual seja, com “C” e “QU”, mas com a letra “K”. 4‘1
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Logo, Ievando em conS|deragao a forma como o sinal se apresenta{
entendemos que ele ndo se revela tecnicamente irregistravel a luz do art.
124, inciso VI da LPI - Lei da Propriedade Industrial que dispde:

Art. 124 — N&o sao registraveis como marca:

VI — sinal de carédter genérico,
necessdrio, comum, vulgar ou simplesmente
descritivo, quando tiver relacdo com o produto ou
servico a distinguir, ou aquele empregado para
designar uma caracteristica do produto ou servigo,
quanto a natureza, nacionalidade, peso, valor,

~ qualidade e época de produgdo ou de prestacéo
~do servigo, salvo quando revestidos de suficiente
forma distintiva.

1 Neste sentido, caso os elementos de composicdo da marca em exame

: @ fossem “CARNE” e “QUEIJO” haveria de se falar em incidéncia da proibigéo

| - legal, visto que teria relagdo direta e imediata com os produtos que o sinal
se propde identificar, quais sejam, “carnes, aves e ovos para a alimentacéo,
peixes e demais frutos do mar”.

Contudo, apenas pode-se falar que os termos em questdo conferem &
marca um carater sugestivo ou evocativo, uma vez que realmente mantém

uma relacéao medlata e indireta com os produtos com os quais se
relacionam.

De fato, no momento em que um produtor ou comerciante de determinados

produtos ou, ainda, em que um prestador de um tipg, de servigo utiliza uma

palavra ou um simbolo que, a principio, mantém relag&o indireta com a sua

| atividade empresarial, sendo, no entanto, capaz de individualizar seu
produto ou servigo como um sinal marcario, haja vista que apenas evoca ou

sugere uma determinada idéia, qualidade ou caracteristica dos mesmos,

: entendemos ser perfeitamente possivel a registrabilidade, a tltqu exclusivo,

@ ' aquele que pnmelro assim os requerer.

Assim é que a utilizacdo das palavras “KARNE” e “KEIJO” pela
recorrente, na‘forma de apresentagao requerida, enquanto identificadora
de marca para produtos do ramo alimenticio, ja mencionados, néo tera o
condao de impedir o uso das palavras “CARNE” e “QUEIJO” enquanto

“identificadoras dos prdprios produtos (carmes, laticinios), por parte dos
concorrentes no segmento de alimentagdo, cabendo ao registro
concedido o papel de assegurar ao titular da marca em anélise a
propriedade e o direito exclusnvo de sua utlhzagao como sinal marcario
neste segmento.
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- ' o DA CONCLUSAO: - {

‘Com o conjunto de fatos apresentados, considerando a registrabilidade
dos elementos nominativos KARNE e KEIJO nesta forma de
apresentacao e a n&o aplicabilidade ao caso da inteligéncia contida no
art. 124, inciso VI .da LPI, opinamos pela reforma do indeferimento
parcial, para que seja alterada a apostila conferida.

Assim, opinamos pela alieragéo da ressalva imposta, de forma que fique
consignado o nao direito ao uso exclusivo da expressao “CARNE
QUEIJO" em sua grafia original.

E o relatério que 'submeto a sua consideracao.
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